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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Anderung des Patentgesetzes
und anderer Gesetze (2. PatGAndG)

A. Zielsetzung

Der Markenbereich hat in den vergangenen Jahren eine stan-—
dig wachsende Bedeutung in allen Wirtschaftszweigen und
damit in der Arbeit des Deutschen Patentamts erfahren.
ﬁeben deﬁ Patenten stellt er sich léngst als die zweite
Séule des Amtes dar. Die mit dem Gesetzentwurf vor-
geschlagene Umbenennung soll dem Rechnung tragen.

Ferner sind Erleichterungen bei der Elnreichung von
Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen geboten.

Schlieflich ist durch den Beitritt der Bundesrepublik
Deutschiand zum ﬂbereinkommen {ber die Errichtung der
‘Welthandelsorganisation die Verpflichtung der Bundesrepu-
blik Deutschland entstanden, die Bestimmungen des Uberein-
kommens Uber handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigen-
tums, sog. TRIPS-Ubereinkommen, 2zu beachten. Bei der Er-
reilung wvon Zwangslizenzen nach dem Patentgesetz kénnten
Unsicherheiten und Unklarheiten Uber die Anforderungen,
die an eine.Ertéilung der Zwangslizenz zu stellen sihdf
entstehen. |
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AuBerdem sind zahlreiche Verbesserungen und Erleichterun-
gen 1in den Verfahren nach. dem Patentgesetz, die sich in
der Vergangenheit als dgnﬂﬁblaufﬁder Vertahren erschwerend
erwiesen haben, efforderlich. e

B. Loésung

Vorgeschlagen wird die~Umbenennung des Deutschen Patent-
amts 1n Deutsches Patent—- und Markenamt.

Der Entwurf enthdlt Vorschlige dazu, Anmeldungen erleich-
tert beim Patentamt einzureichen. Nationale und euro-
padische Patentamnmeldungen und éebrauChsmusteranmeldungen
kénnen kunftig iber die Patentinformationszentren beim
Patentamt eingereivht werden. Dies soll namentlich den
kleinen und mittleren Unternehmen und den Einzelerfindern
die Einreichung von Anmeldungen erleichtern. AuBerdem wird
das im Patentgesetz enthaltene Erfordernis der Schrift-
lichkeit der Anmeldung- aufgehoben. um ein gesetzliches
Hindernis fdr eine kiinftige Einreichung. von Anmeldungen
auf elektronischem Wege zu beéseitigen. Anmeldungen kénnen
kinftig auch in ihren Originalsprachen beim Patentamt eln-

gereicht werden.

Aus Grinden der Rechtsklarhelt =schlagt der Entwurf eine
redaktionelle Anpassung- . dey .im Patentgesetz enthaltenen
Bestimmung Uber die Zwahgslizenzen an die im TRIPS-Uber-
einkommen festgelegten Anforderungen an die Erteilung von
Zwangslizenzen vor. Bt S ' '

Der Entwurf enthalt ferner Vorschliige zu verfahrensmifigen
Erleichterungen und zur redaktionellen Verbesserung des

Patentgesetzes und anderer Gesetzer—— "7 -

C. Alternativen

Keine
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D. Kosten der 6ffentlichen Haushalte

1. Haushaltsausgaben ohne Volizugsaufwand

Durch die Anhebung der Geblihren des beigeordneten Vertre-
ters in Verfahren nach dem Patent—-, Gebauchsmuster-,
Ceschmacksmuster—-, Topographieschutz- und Sortenschutz-
gesetz werden dem Bundeshaushalt jéhrlich voraussichtlich
zusatzliche Kosten in Hdhe von 30.000 DM entstehen.

Die weiteren Mehrkosten bei Erweiterung der Verfahrens-—
kostenhilfe fir Angehdrige ausléandischer Staaten werden
jahrlich auf maximal 38.000 DM geschatzt.

2. Vollzugsaufwand

Der Vollzugéaufﬁand dieses Gesetzes betr&gt 120.000 DM.
Diese Kosten entfallen auf die durch die Umbenennung be-
dingten Kosten fir die Erneuerung der Dienstsiegel, Stem-
pel, Anderungen der hauseigenenen Druckplatten, den Neu-—
“druck von Urkunden und die neue Beschilderung an den
Dienstgebduden. Diese werden im Haushalt des Patentamts
eingespart. )

Die Haushalte der Lander und Cemeinden werden nicht be-—

rihrt.

E. Sonstige Kosten

Es ist nicht zu erwarten, dap bei Wirtschaftsunternehmen,
insbescondere bei mittelsténdischen Unternehmen, zusatz-
liche Kosten entstehen. Da der Entwurf Erleichterungen bei
- der Einre;chung von Anmeldungen vorsieht, 1st wvielmehr
anzunehmen, daPp dies auf éeiten der Unternehmen 2zu einer
finanziellen Entlastung fﬁhrt..deren Héhe gegenwartig je-

doch nicht beziffert werden kann.

Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau,

insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu er-
warten,
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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Anderung des Patentgesetzes
und anderer Gesetze (2. PatGAndG)

Bundesrepublik Deutschiand Bonn, den 7. November 1997
Der Bundeskanzler

031 (121) - 421 06 - Pa 36/97

An den .
Prasidenten des Bundesrates

Hiermit Gibersende ich gemaB Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes den von der
Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Anderung des
Patentgesetzes und anderer Gesetze (2. PatGAndG)

mit Begrindung und Vorblatt.

Federfilhrend ist das Bundesministerium der Justiz.

/—
w

Fristablauf: 19.12.97
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Entwurf eines Zwelten Gesetzes zur Anderung des Patentgesetzes
und anderer Gesetze (2. PatGAndG)

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Anderung des Gesetzes liber die Erxrrichtung
eines Patentamtes im Vereinigten Wirtschaftsgebiet
(424-1-3)
Das Gesetz {iber die Errichtung eines Patentamts im Vereinigten Wirtschafts-
gebiet in der im Bundesgesetzblatt Teil IIT, Gliederungsnummer 424-1-3, ver-
dffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt gedndert durch ..., wird wie

folgt gedndert:
1. § 1 abs. 1 wird wie folgt gefabt:

"Das filr das Vereinigte Wirtschaftsgebiet errichtete Deutsche Patentamt

ftihrt die Bezeichnung "Deutsches Patent- und Markenamt®.

2. § 2 wird wie folgt gefalt:
"§ 2
Das Deutsche Patent- und Markenamt ist eine selbsté@ndige Bundesober-

behdrde im Geschiftsbereich des Bundesministeriums der Justiz.”

3. §§ 3 und 4 werden aufgehoben. Der bisherige § 5 wird § 3.

Artikel 2
Enderung des Patentgesetzes
(420-1)

Das Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980
(BGBL. I 1981 §. 1), zuletzt gelBndert durch Artikel 3 Abs. 13 des Gesetzes
vom 28. Oktober 1996 (BGBlL. I S. 1546), wird wie folgt gedndert:

1. § 3 nbs. 2 Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefaBt:

“2. der eurcpiischen Anmeldungen in der bei der zustdndigen Behdrde ux-
springlich eingereichten Fassung, wenn mit der Anmeldung fiir die Bundes-
republik Deutschland Schutz begehrt wird und die Benennungsgebiihr fiir

die Bundesrepublik Deutschland nach Artikel 79 Abs. 2 des Eurcpaischen
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Patentlibereinkommens gezahlt ist, es sei denn, daB die europdische
Patentammeldung aus einer internationalen Anmeldung hervorgegangen ist
und die in Artikel 158 Abs. 2 des Europdischen Patentiibereinkommens ge-

nannten Voraussetzungen nilcht erfiillt sind;"

Im § l6a Abs. 2 wird nach den Worten "die EZwangslizenz und" das Wort
"die" durch das Wort "deren" ersetzt und die Angabe "(§§ 15, 34)" durch

die Angabe "({§§ 15, 30)" ersetzt.
§ 17 abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefalt: = . . _

"Wird die Gebithr nicht bis zum Ablauf des letzten Tages des zweiten Mo-
nats nach Fdlligkeit entrichtet, gq_mu§ dg; tarifmé&Bige Zuschlag ent-

richtet werden."

Im § 23 Abs. 2 werden die Worte "{iber die EinrZumung eines Rechts zur
ausschlieflichen Benutzung der Erfindung (§ 34 Abs. 1}" durch die Worte
*fiber die Einrdumung einer ausschlieRlichen ILizenz (§ 30 Abs. 4)" er-

setzt. — SRR
§ 24 wird wie folgt gefaft: -

"g 24
{1) Die nicht ausschlieBliche Befugnis zur gewerblicheq Benutzung einer
Erfindung wird durch das Patentgericht im Einzelfall nach MaBgabe der

nachfolgendeﬁ Vorschrifter erteilt (Zwangslizenz), sofern

1. der Lizenzsucher sich innerhalb eines angemessenen Zeitraumes er-
folglos bemliht hat, vom Patentinhaber die Zustimmung zu erhalten,
die Erfindung zu angemessenen geschiftsiiblichen Bedingungen zu be-

nutzen und

2. das 8ffentliche Interesse die Erteilung einer Zwangslizenz gebietet.

(2) Kann der Lizenzsucher eine ihm durch Patent mit jlingerem Zeitrang
geschiitzte Erf;pdung nicht verwerten, chne das Patent mit Hlterem Zeit-
rang zu verletzen, so hat er im Rahmen des Absatzes 1 gegenliber dem In-
haber des Patents mit dem #lteren Zeitrang Anspruch auf Einrdumung einer
Zwangslizenz, sofern seine eigene Erfindung im Vergleich mit derjenigen

des Patents mit dem #lteren Zeitrang einen wichtigen technischen
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Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung aufweist. Der
Patentinhaber kann verlangen, daf ihm der Lizenzsucher eine Gegenlizenz
zu angemessenen Bedingungen fiir die Benutzung der patentierten Erfindung

mit dem jiingerem Zeitrang einrdumt.

(3) Fiir eine patentierte Erfindung auf dem Gebiet der Halbleiter-
technolegie darf eire Zwangslizenz im Rahmen des Absatzes 1 nux erteilt
werden, wenn dies zur Behebung einer in einem Gerichts- oder Ver-
waltungsverfahren festgestellten we?tbewerbswidrigen Praxis des Patent-

inhabers erforderlich ist.

(4) Ubt der Patentinhaber die patentierte Erfindung nicht oder nicht
iberwiegend im Inland aus, so k&nnen Zwangslizenzen im Rahmen des Absat-
zes 1 erteilt werden, um eine ausreichende Versorgung des Inlandsmarktes
mit dem patentierten Erzeugnis sicherzustellen. Die Einfuhr steht inso-

weit der Ausilbung des Patents im Inland gleich.

(5) Die Erteilung einer Zwangslizenz an einem Patent ist erst nach des-
sen Erteilung zuldssig. Sie kann eingeschrdnkt erteilt und von Bedingun-
gen abhdngig gemacht werden; Umfang und Dauer der Benutzung sind auf den
Zweck zu begrenzen, fiir den sie gestattet worden igt. Der Patentinhaber
hat gegen den Inhaber der Zwangslizenz Anspruch auf eine Verglitung, die
nach den Umstinden des Falles angemessen ist und den wirtschaftlichen
Wert der zZwangslizenz in Betracht zieht. Tritt bei den kiinftig fallig
werdenden wiederkehrenden Vergiitungsleistungen eine wesentliche Verdnde-
rung derjenigen Verhiltnisse ein, die fir die Bestimmung der HOhe der
Vergiltung maBgebend waren, so ist jeder Beteiligte berechtigt, elne ent-
sprechende Anpassung zu verlangen. Sind die Umsténde, die dexr Erteilung
der Zwangslizenz zugrunde lagen, entfallen und ist ihr Wiedereintritt
unwahrscheinlich, so kann dexr Patentinhaber die Riicknahme der Zwangs-

lizenz verlangen.

(6) Die Zwangslizenz.an eingm Patent kann nur zusammen mit dem Betrieb
ibertragen werden, der mié der Auswertung der Erfindung befakt ist. Die
Zwangslizenz .an einer'Erfindung, die Gegepstand eines Patents mit &lte-
rem Zeitrang ist, kann nur zusammen mit dem Patent mit jiingerem Zeitrang

iibertragen werden.“

6. § 26 Abs. 2 wird wie folgt gefaBt:



"(2) Als technisches Mitglied soll in der Regel nur angestellt werden,
wer im Inland,an einer Univeréitat, einer technischen oder landwixrt-
schaftlichen Hochschule oder einexr Bergakadenie in einem technischen
oder naturwissenschaftlichen Fach eine staatliche oder akademische Ab-
schluBpritfung bestanden hat, danach mindestens flinf Jahre im Bereich der
Naturwissenschaften oder Teéhﬂik beruflich tatig wax und im Besitz der
erforderlichen Rechtskenntnisse ist. Abschlufpriifungen in einem anderen
Mitgliedstaat der Europlischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens {iber den Europ#ischen Wirtschaftsraum stehen der inlindi-

schen Abschlufpriifung nach MaBgabe des Rechts der Europidischen Gemein-

schaften gleich.®
$ 30 wird wie folgt ged3ndert: _ L ..

a) Im Absatz 1 Satz 1 werden nach den Worten "und ihrer etwa bestellten

Vertreter (§ 25)" die Worte ", wobei die Eintragung eines Vertreters

genfigt, " eingefiigt. - C e o
b) Absatz 2 wird wie folgt gefalt:

"¢(2) Der Prisident des Paténtamts kann bestinmmen, daB weilitere Anga-.

ben in die Rolle eingetragen werden."

¢) Im Absatz 3 Satz 1 werden die Worte "der Rmmelder oder Patentinhaber
und ihrer Vertreterﬁ durch.die Worte "des Anmelders oder Patentinha-

bers und seines Vertreters® ersetzt.
d) PFolgende Abs3tze 4 und 5 werden angefiligt:

"(4) Das Patentamt tr3gt auf Antrag des Patentinhabers oder des Li-
zenznehmers die Erteilung einer ausschlieflichen Lizenz in die Rolle
ein, wenn ihm die Zustimmung des andexen Teils nachgewiesen wirxd.
Der Antrag nach Satz 1 ist unzullssig, solange eine Lizenzbereit-
schaft (§ 23 Abs. 1) erklixt ist. Die Eintragung wird auf Aitrag des
Patentinhabers oder des lLizenznehmers geldscht. Der Ldschungsantrag
des Patentinhabers bedarf des Nachweises der Zustimmung des bei der

Eintragung benannten Lizenznehmers oder seines Rechtsnachfolgers.
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{5) Mit dem Antrag nach Absatz 4 Satz 1 oder 3 ist eine Geblihr nach
dem Tarif zu zahlen; wird sie nicht gezahlt, so gilt der Antrag als

nicht gestellt.”

Im § 31 Aabs. 2 Nr. 2 werden die Worte "Tag der Einreichung der Anmel-

dung" duxrch die Angabe "Ammeldetag {(§ 35 Abs. 2)" ersetzt.
§ 32 wird wie folgt geéndert:

a} Im Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe "(§ 35 Zbs. 1 Nr. 2 bis 4)" durch

die Worte "undidie Zusammenfassung (§ 36)" ersetzt.
b} Im Absatz 2 wird Satz 2 aufgehoben.

¢) Im Absatz 5 werden nach den Worten "Ablauf der Patente” die Worte
"oder die Eintragung und L&schung ausschlieflicher Lizenzen" einge-

flagt.
Die §§ 34 und 35 werden wie folgt gefaBt:

"britter Bbschnitt
Verfahren voxr dem Patentamt

§ 34

(1) Eine Erfindung ist zZur Erteilung eines Patents beim Patentamt anzu-

meiden.

{2) Die Anmeldung kann auch ilber ein Patentinformationszentrum einge-
reicht werden, wenn diese Stelle durch Bekanntmachung des Bundesministe-
riums der Justiz im Bundesgesetzblaft dazu bestimmt ist, Patentanmel-
dungen entgegenzunehmen. Eine Anmeldung, die ein Staatsgeheimnis (§ 23
Strafgesetzbuch) enthalten kann, darf bei einem Patentinformations-
zentrum nicht eingereicht weraen.

{3) Die Anmmeldung muf enthalten:

1. den Namen des Anmelders;

2. einen Antrag auf Erteilung des Patents, in dem die Erfindung kurz

und genau bezeichnet ist;
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3. einen oder mehrere Patentanspriiche, in denen angegeben ist, was als
patentfihig unter Schutz gestellt werden soll;
4. eine Beschreibung der Erfindung;

5. die Zeichnungen, auf die sich die Patentanspriiche oder die Beschrei-

bung beziehen.

{4) Die Erfindung ist in der Ammeldung so deutlich und vollstindig 2u

offenbaren, daB ein Fachmann sie ausfilhren kann.

(5) Die Ammeldung darf nur eine einzige Erfindung enthalten oder eine
Gruppe von Erfindungen, die untereinander in der Weise verbunden sind,

dak sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.

(6) Mit der Ammeldung ist eine Gebithr nach dem Tarif zu zahlen. Unter-
bleibt die Zahlung, so gibt das Patentamt dem Anmelder Nachricht, dabk
die Anmeldung als zuriickgenommen gilt, wenn die Geblihr nicht bis zum Ab-

lauf eines Monats nach Zustellung der Nachricht entrichtet wird.

(7) Das Bundesministerium der Justiz wird exmBchtigt, durch Rechtsver-
ordnung Bestimmungen {iber die Form und die sonstigen Erfordernisse der
Anmeldung zu erlassen. Es kann-diese Ermdchtiqung durch Rechtsveiordnung

auf den Prisidenten des Patentamts {libertragen.

{8) Auf Verlangen des Patentamts hat der hmmelder den Stand der Technik
nach seinem besten Wissen vollst#ndig und wahrheitsgemd$ anzugeben und

in die Beschreibung.(hbsatz 3) aufzunehmen.

{%) Pas Bundesministerium der Justiz wird ermichtigt, durch Rechtsver-
ordnung Bestimmungen iber die Hinterlegung von biolegischem Material,
den Zugang hierzu einschlieflich des zum Zugang berechtigten Personen-
kreises und die erneute Hinterxrlegung von biclogischem Material zu erlas-
sen, sofern die Erfindung die Verwendung biologischen Materials beinhal-
tet oder sie solches Material betrifft, das der Offentlichkeit nicht zu-
gknglich ist und das in der Ammeldung nicht sc beschrieben werden kann,
daf ein Fachmann die Erfindung danach ausfithren kann (Absatz 4). Es kann
diese Ermichtigung durch Rechtsvercrdnung auf den Pré#sidenten des Pa-

tentamts {ibertragen. e o

§ 35
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{1y Ist die Anmeldung ganz oder teilweise nicht in deutscher Sprache ab-
gefaft, so hat der Anmelder eine deutsche Ubersetzung innerhalb_einer
Frist von drei Monaten nach Einreichung der Anmeldung nachzureichen.
Enthilt die Anmeldung eine Bezugnahme auf Zeichnungen und sind dexr An-
meldung Keine Zeichnungen beigefiigt, so fordert das Patentamt den Anmel-
der auf, innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung der Auf-
forderung entweder die Zeichnungen nachzureichen oder zu erkldren, dab

jede Bezugnahme auf die Zeichnungen als nicht erfolgt gelten soll.

{2) Der Ammeldetag der Patentanmeldung ist der Tag, an dem die Unterla-

gen nach § 34 abs. 3 Nr. 1 und 2 und, soweit sie jedenfalls Angaben ent-

halten, die dem Anschein nach als Beschreibung anzusehen sind, nach § 34

aAbs. 3 Nr. 4 '

i. beim Patentamt

2. oder, wenn diese Stelle durch Bekanntmachung des Bundesministeriums
der Justiz im Bundesgesetzblatt dazu bestimmt ist, bei einem Patent-
informationszentrum

eingegangen sind. Sind die Unterlagen nicht in deutscher Sprache abge-

faBt, so gilt dies nur, wenn die deutsche flbersetzung innerhalb der

Frist nach Absatz 1 Satz 1 beim Patentamt eingegangen ist; anderenfalls

gilt die Anmeldung als nicht erfolgt. Reicht der Anmelder auf eine Auf-

forderung nach Absatz 1 Satz 2 die fehlenden Zeichnungen nach, so wird

der Tag des Eingangs der Zeichnungen beim Patentamt Anmeldetag; anderen-

falls dgilt jede Bezugnahme auf die Zeichnungen als nicht erfolgt.”

Im § 36 Abs. 1 und im § 37 Abs. 1 Satz 1 werden jeweils die Worte "Tag

der Einreichung der Amnmeldung” durch "Anmeldetag" ersetzt.

Im § 39 Abs. 3 wird die Angabe "§$ 35 und 36" durch die angabe "$§§ 34

bis 36" ersetzt.
§ 41 Abs. 1 wird wie folgt gefabt:

"(l) Wer nach einem Staatsvertrag die Prioritat einer fritheren ausléndi-
schen Anmeldung derselben Erfindung in Anspruch nimmt, hat vor blauf
des sechzehnten Monats nach dem Prioritdtstag Zeit, Land und aktenzei-

chen der fritheren Anmeldung anzugeben und eine Abschrift der fritheren
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Anmeldung einzureichen, soweit dies nicht bereits geschehen ist. Inner-
halb der Frist k&nnen die Angaben gedBndert werden. Werden die Angaben

nicht rechtzeitig éemacht, so wird der Prioritdtsanspruch flir die Ammel-

dung verwirkt."®
§ 42 Abs. 1 wird wie folgt gefaft:

"(1l)} Genllgt die Anmeldung den Anforderungen der §§ 34, 36, 37 und 38 of-
fensichtlich nicht, so fordert die Prifungsstelle den Armelder auf, die
Mingel innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen. Entspricht die
armeldung nicht den Bestimmungen ﬁbef die Form und iber die sonstigen
Erfordernisse der Anmeldung (§ 34 Abs. 7), so Xann die Priifungsstelle

bis zum Beginn des Prufungsverfahrens (§ 44) von der Beanstandung dieser

Mangel absehen."

Im § 44 Abs. 1 wird die Angabe "35" durch die Angabe "34" ersetzt.

§ 45 Abs. 1 wird wie folgt geBndert:

a) Im Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe "35" durch die Angabe "34" ex-

gsetzt.
by Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben. . _ . ____

Im § 48 Satz 1 werden die Worte "Ammeldung aufrechterhalten wird, ob-

gleich" durch die Worte "Priifung ergibt, daf" ersetzt.
Im § 49 abs. 1 wird die Angabe "35" durch die Angabe "34" ersetzt.

Im § 49a Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe "§ 35 BAbs. 4" durch die Angabe

"s 34 Abs. 7" ersetzt.

Im § 62 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte "nach billigem Ermessen" gestri-

chen.

Im § 73 Abs. 4 Satz 3 wird die Angabe "3 Monaten"™ durch die Angabe

"einem Monat" ersetzt. . L
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Im § 80 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte "nach billigem Ermessen” gestri-

chen.

§ 81 Abs. 1 Satz 1 und 2 werden wie folgt gefabt:

"pas Verfahrer wegen Erkldrung der Nichtigkeit des Patents oder des er-
gidnzenden Schutzzertifikats ocder wegen Erteilung oder Rilcknahme dexr
zwangslizenz oder wegen der Anpassung der durch Urteil festgesetzten
Vergiitung fiir eine EZwangslizenz wird durch Klagé eingeleitet. Die Klage
ist gegen den in der Rolle als Patentinhaber Eingetragenen oder gegen

den Irhaber der Zwangslizenz zu richten.”

Im § 85 Abs. 1 wird die Angabe "§ 24 Abs. 1" durch die Angabe "§ 24
2bs. 1 bis 5" ersetzt.

§ 100 Abs. 3 wird wie folgt gedndert:
a) Nach der Nummer 2 wird die folgende Nummer 3 eingefiigt:

"3. wenn einem Beteiligten das rechtliche Gehdr versagt war,"
b) Die bisherigen Nummer 3, 4 und 5 werden die Nummern 4, 5 und 6.
§ 102 abs. 2 wird wie folgt gefaBt:

"(2) In dem Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten

die Bestimmingen des § 144 Ober die Streitwertfestsetzung entsprechend.”
AN

Im § 106 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe "gilt § 123 Abs. 5" durch die An-
gabe "gelten § 123 aAbs. 3 bis 77 ersetzt.

Die §§ 110 bis 114 werden wie folgt gefaBt:
"§ 110

(1) Gegen die Urteile der Nichtigkeitssenate des Pafentgerichts (§ 84)

findet die Berufung an den Bundesgerichtshof statt.
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{2) Die Berufung wird durch. Einreichung der Berufungsschrift beim Bun-

desgerichtshof eingelegt.

(3} Die Berufungsfrist betrdgt einen Monat. Sie beginnt mit dex Zustel-
lung des in vollsté&ndiger Form abgefaften Urteils, spdtestens aber mit

dem Ablauf von finf Monaten nach der Verkiindung.

(4) Die Berufungsschrift muf enthalten:
1. die Bezeichnung des Uxteils, gegen das die Berufung gerichtet wird;

2. die Erkldrung, daR gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde.

(5) Mit der Berufungsschrift seoll eine Ausfertigung oder beglaubigte Ab-

schrift des angefochtenen Urteils vorgelegt wexrden.

(6) Beschliisse der Nichtigkeitssenate sind nur zusammen mit ihren Urtei-
len (§ 84} anfechtbar; § 71 Abs. 3 der ZivilprozeBordnung ist nicht an-

zuwenden.
§ 111
(1) Der Berufungskliger mub die Berufung begriinden.

{2) Die Berufungsbegrfindung ist, sofern sie nicht bereits in der Be-
rufungsschrift enthaltén iat, in einem Schriftsatz beim Bundesgerichts-
hof einzureichen. Die Frist flir die Berufqngsﬁegrﬁndung betrigt einen
Monat; sie beginnt mit der Einlegung der Berufung. Die Frist kann auf
Antrag von dem Vorsitzenden verldngert wexden, wenn nach seiner freien
berzeugung das Verfahren durch die Verldngerung nicht verzdgert wird

oder wenn der Berufungsfithrer erhebliche Griinde darlegt.

(3} Die Berufungsbegriindung muf enthalten:

1. die Erklarung, inwiewelt das Urteil angefochten wird und welche 2ab-
inderungen des Urteils beantragt werden (Berufungsantrige);

2. - die bestimmte Bezeichnung der im einzelnen anzufithrenden Grilnde der
anfechtung  (Berufungsgriinde) sowie die neuen Tatsachen, Beweismittel

und Beweiseinreden, die die Partei zur Rechtfertigung ihrer Berufung

anzufithren hat.
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{4) Vor dem Bundesgerichtshof milssen sich die Parteien durch einen
Rechtsanwalt cder einen Patentanwalt als Bevollmdchtigten vertreten las-
sen. Denm Bevollmichtigten ist es gestattet, mit einem technischen Bei-

stand zu erséheinen.
§ 112

(1) Die Berufungsschrift und die Berufungsbegriindung sind dem Berufungs-
beklagten zuzustellen. Mit der Zustellung der Berufungsschrift ist der
zeitpunkt mitzuteilen, in dem die Berufung eingelegt ist. Die erforder-
liche Zahl von beglaubigten aAbschriften soll der Berufungskldger mit der

Berufungsschrift oder der Berufungsbegriindung einreichen.

{2} Der Senat cder der Vorsitzende kann dem Berufungsbeklagten eine
Frist zur schriftlichen Berufungserwiderﬁﬁg setzen und dem Berufungs-
kliger eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme auf die Berufungs-

erwiderung setzen.

§ 113
(1) Der Bundesgerichtshof hat von Amts wegen zu priifen, ob die Berufung
an sich statthaft und ob sie in der gesetzlichen Form und Frist einge-
legt und begriindet ist. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, so ist

die Berufung als unzuldssig zu verwexrfen.

(2) Die Entscheidung kann ohne miindliche Verhandlung durch Beschluf er-

gehen.

8§ 114
Wird die Berufung nicht durch BeschluB als unzuldssig verworfen, so ist
der Termin zur mindlichen Verhandlung zu bestimmen und den Parteien be-
kanntzumachen.”

§ 121 wird wie- folgt gefalt:

ng 121
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(1) In dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen
des § 144 Uber die Streitwertfestsetzung entsprechend.

{(2) In dem Urtell ist auch iber die EKosten des Verfahrens zu entschei-
den. Die Vorschriften der ZivilprozeBordnung iiber die Prozefkosten

{$§ 91 bis 101) sind entsprechend anzuwenden; soweit nicht die Billig-
keit eine andere Entscheidung erfordert; die Vprschriften der Zivilpro-
zeBordnung Ober das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103 bis 107) und die

Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschliissen (§§ 724 bis 802)

sind entsprechend anzuwenden."
§ 122 wird wie folgt gedndert:

a) Im Absatz 1 Satz 2 wirxd die Apgabe "§ 110 Abs. 4 Satz 1" durch die

Angabe "§ 110 Abs. 6" ersetzt.
b) Absitze 2, 3 und 4 werden wie folgt gefabt:

"(2) Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats schriftlich beim Bun-

desgerichtshof einzulegen. o

(3) Die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des in vollstén-
diger Form abgefa&teﬂ'nrteils, spitestens aber mit dem ablauf von 5

Monaten nach der Verkiindung.

{4) Fliir das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten §§ 74 Abs. 1,

84, 110 bis 121 entsprechend.”
§ 123 wird wie folgt gedndert:
a} Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefaft:

"Dies gilt nicht fir die Frist zur Erhebung des Eingpruchs (§ 59
Abs. 1), fiur die Frist, @ig denm Einsprechenden zur Einlegung der Be-
schwerde gegen die Aufrechterhaltung des Patents zusteht (§ 73

abs. 2), und flir die Frist zur Einreichung von Ammeldungen, fiir die

eine Prioritat nach §§ 7 Abs. 2 und 40 in Anspruch genommen werden

kann."
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by Es wird folgender Absatz 7 angeflgt:

"(7) Ein Recht nach Absatz 5 steht auch demjeﬁigen zu, der im Inland
in gutem Glauben den Gegenstand einer Anmeldung, die infolge der
Wiedereinsetzung die Pricritit einer fritheren ausléndischen Anmel-
dung in Anspruch nimmt (§ 41), in der Zeit zwischeh dem Ablauf der
Frist von 12 Monaten und dem Wiederinkrafttreten des Prioritdts-
rechts in Benutzung gencommen cder in dieser Zeit die dazu erforder-

lichen Veranstaltungen getroffen hat.”
32, § 126 wird wie folgt gedndert:

a) Satz 1 wird wie folgt gefa&t:

"Die Sprache vor dem Patentamt und dem Patentgeficht ist deutsch,
sofern nichts anderes bestimmt ist."

by Satz 2 wird aufgehoben.

33, § 127 wird wie folgt gedndert:

a) Im Absatz 1 wird die Nummer 5 gestrichen.

b) Im Absatz 2 wird die Angabe "§ 122 2bs. 2" durch die Angabe "g 122
abs. 3", die Angabe "§ 110 abs. 1" durch die Angabe "§ 110 Abs. 3"
ersetzt und es werden die Werte "oder fiir den Antrag auf Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs (§ 112 Abs. 2}" gestrichen.

34. § 129 Satz 2 wird aufgehoben.
35. § 135 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefabt:
®"t1l) Das Gesuch um Bewilligung der verfahrenskostenhilfe ist schriftlich
. beim Patentamt, beim Patentgericht oder beim Bundesgerichtshof einzurei-
chen. In Verfahren nach den §§ 110 und 122 kann das Gesuch auch vor der

Geschiéftsstelle des Bundesgerichtshofs zu Protokell erkldrt werden.”’

by BAbsatz 2 Satz 2 wird aufgehoben.
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36. § 142a Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaft:

"pies gilt fiir den Verkehr mit anderen Mitgliedstaaten dexr Europdi-
schen TUnion sowie mit den anderen VertragSstaaten des Abkommens lber
den Eurcpiischen Wirtschaftsraum nur, soweit Kentrollen durch die

Zollbehdxden stattfinden."

Artikel 3

(421-1})

Das Cebrauchsmustergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August

1986 (BGBl. I §. 1455), zuletzt gedndert durch Artikel 13 des Gesetzes vom

2. September 1994 (BGBl. I 3. 2278), wird wie folgt ge&ndert:

1. Der {berschrift wird die Abkiirzung "GebrMG" angefiigt.

2. § 4 wird wie folgt gedndert:

a)

b)

c)

Im Absatz 1 Satz 1 wird das Wort "schriftlich" gestrichen.

Nach Absatz 1 wird folgender Bbsatz 2 eingefiigt:

*(2) Die Anmeldung kann auch ilber ein Patentinformationszentrum ein-
gereicht werden, wenn diese Stelle durch Bekanntmachung des Bundes-
ministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt dazu bestimmt ist, Ge-
brauchsmusteranmeldungen entgegenzunehmen. Eine Anmeldung; die ein
Staatsgeheimnis (§ 93 Strafgesetzbuch) enthalten kann, darf bei

einem Patentinformationszentrum nicht eingereicht werden.’
Der bhisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie folgt gefaft:

"(3y Die Anmeldung muf enthalten:
1. den Namen des Anmelders;
3. einen Antrag auf Eintragung des Gebrauchsmusters, in dem der Ge-

genstand des Gebrauchsmusters kurz und genau bezeichnet ist;
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3. einen oder mehrere Schutzanspriiche, in denen angegeben ist, was
als schutzfahig'ﬁnter Schutz gestellt werden soll;

4. eine Beschreibung des Gegenstands des Gebrauchsmusters;

5. die ?Zeichnungen, auf die sich die Schutzanspriiche oder die Be-

schreibung beziehen.”
d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wie folgt gefabt:

"(4) Das Bundesministerium der Justiz wird ermdchtigt; durch Rechts-
verordnung Bestimmungen liber die Form und die sonstigen Erfordernis-
se der Anmeldung zu erlassen. Es kann diese Ermdchtigung durch

Rechtsvercrdnung auf den Prdsidenten des Patentamts iibertragen.”
ey Die bisherigen Absitze 4 bis 6 werden die Absidtze 5 bis 7.
f) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefligt:

"(8) Das Bundesministerium der Justiz wird ermdchtigt, durch Rechts-
verordnung Bestimmungen iiber die Hinterlegung, den Zugang ein-
schlieBlich des zum Zugang berechtigten Personenkreises und die er-
neute Hinterlegung von biologischem Material zu erlassen, sofern die
BErfindung die verwendung bicologischen Materials beinhaltet oder sie
solches Material betrifft, das der Offentlichkeit nicht zugdnglich
ist und das in der Anmeldung nicht so beschrieben werden kann, dab
ein Fachmann die Erfindung danach ausfilhren kann (Absatz-4). Es kann
diese Ermachtigung durch Rechtsvercrdnung auf den Prdsidenten des

Patentamts iibertragen.”
Nach § & wird folgender § 4a eingefiigt:

"§s 4a

(1) Ist die Amnmeldung ganz oder teilweise nicht in deutscher Sprache ab-
gefaft, so hat der Anmelder eine deutsche ftbersetzung innerhalb einer
Frist von drei Monaten nach Einreichung der Anmeldung nachzureichen.
Enthilt die Anmeldung eine Bezugnahme auf 7zeichnungen und sind der An-
meldung keine Zeichnungen beigefiigt, so fordert das Patentamt den An-
melder auf, innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung der
aufforderung entweder die Zeichnungen nachzureichen oder zu erkldren,

daB jede Bezugnahme auf die Zeichnungen als nicht erfolgt gelten soll.



(2) Der Anmeldetag der Gebrauchsmusteranmeldung ist der Tag, an dem die
Unterlagen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 und 2 und, soweit sie jedenfalls Anga-
ben enthalten, die dem Anschein nach als Beschreibung anzusehen sind,
nach § 4 Abs. 3 Nr. 4
1. beim Patentamt ¢
2. oder, wenn diese Stelle durch Bekanntmachung des Bundesministeriums
der Justiz im Bundesgesetzblatt dazu bestimmt ist, bei einem Patent-
informationszentrum
eingegangen sind. Sind die Unterlagen nicht in deutscher Sprache abge-
fakt, so gilt dies nur, wenn die deutsche Ubersetzung innerhalb der
Frist nach Absatz 1 Satz 1 beim Patentamt eingegangen ist; anderenfalls
gilt die Anmeldung als nicht erfolgt. Reicht der Anmelder auf eine Auf-
forderung nach Absatz 1 Satz 2 die fehlenden Zeichnungen nach, sc wird
der Tag des Eingangs der Zeichnungen beim Patentamt Anmeldetag; anderen-
falls gilt eine Bezugnahme auf die Zeichnungen als nicht erfeclgt."

Im § 8 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe "§ 4" duxrch die angabe "§§ 4, 4a

ersetzt.
§ 20 wird wie folgt gefabt:

"Die Vorschriften des Patentgesetzes {iber die Erteilung oder Zuriicknahme
einer Iwangslizenz oder wegen der hnpassung der durch Urteil festgesetz-
ten Verglitung filr eine Zwangslizenz (§ 24} und iitber das Verfahren (§§ 81

bis 99, 110 bis 122) gelten fir eingetragene Gebrauchsmuster entspre-

chend. ™

§ 25a Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaBt:

"bies gilt fiir den Verkehr mit anderen Mitgliedstaaten der Europdischen
Union sowie mit den anderen Vertragsstaaten des Abkommens iiber den Eurc-
pdischen Wirtschaftsraum nur, soweit Kontrollen durch die Zollbehdrden

stattfinden. "

Artikel 4 ]
Anderung des Gegetzeg iiber Arbeitnehmererfindungen

(422-1)
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§ 47 des Gesetzes liber Arbeitnehmererfindungen in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 422-1, verdffentlichten bereinigten Fassung,
zuletzt gedndert durch Artikel 56 des Gesetzes vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I

5. 2911), wird aufgehoben.

~ artikel 5
Bndexrung des Markengesetzes

(423-5-2)

§ 85 Abs. 2 des Markengesetzes vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082, 1995 I
S. 156), das zuletzt durch Artikel 3 Abs. 14 des Cesetzes vom 28. Oktober
1996 (BGBL. I S. 1546) gedndert worden ist, wird wie folgt gefabt:

"(2) In dem Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die

Bestimmungen des § 142 {iber die Streitwertbegiinstigung entsprechend.”

Artikel 6
Bnderung des Gesetzes iiber internationale Patentiibereinkommen

(188-17)
Das Gesetz {iber internationale Patentiibereinkommen vom 21. Juni 1976
{BGBl. II S. 649), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
23. Marz 1993 (BGBl. I S. 366), wird wie folgt gedndert:
1. Artikel II § 4 wird wie fclgt gedndert:

a) Die Uberschrift wird wie folgt gefabt:

"§ 4 Einreichung eurcpiischer Patentanmeldungen beim Deutschen

Patent- und Markenamt"
b) absatz 1 Satz 1 wie folgt gefdBt:

"Furopadische Patentammeldungen k&nnen auch beim Deutschen Patent-
und Markenamt oder gemdf § 34 Abs. 2 des Patentgesetzes fiber ein

Patentinformationszentrum eingereicht werden.”



¢) 1In den Absitzen 2 und 3 werden die Worte "Deutschen Patentamt” durch
die Worte "Deutschen Patent- und Markenamt"” und die Worte "Deutsche

patentamt" durch die Worte "Deutsche Patent- und Markenamt” ersetzt.

Im Artikel TI § 4 Abs. 2 Nummexr 4 Satz 3 wird die Angabe "§ 35 aAbs. 3
Satz 2" durch die Angabe "§ 34 Abs. 6 Satz 2" ersetzt.

Im Artikel II § 9 Bbs. 1 Satz 2 wird die Angabe "§ 35 Abs. 3 Satz 2"

durch die Angabe "§ 34 Abs. 6 Satz 2" erxsebtzt.
Artikel IIT § 1 wird wie folgt gedndert:

a) Die tUberschrift wird wie folgt gefaBt:

"§ 1 Das Deutsche Patent- und Markenamt als Anmeldeamt”

b} Im Absatz 1 werden die Worte "Deutsche Patentamt” durch die Worte
"Deutsche Patent- und Markenamt"™ und die Worte "Deutschen Pa-

tentamts" durch die Worte "Deutsche Patent- und Markenamts" ersetzt.

¢} Absatz 2 wie folgt gefabi:

"Internationale Anmeldungen kdnnen in deutscher Sprache beim Deut-
schen Patent- und Markenamt odexr gem8f § 34 Abs. 2 des Patent-

gesetzeg iliber ein Patentinformationszentrum eingereicht werden.

d) 1In den Absdtzen 3 und 4 werden die Worte "Deutschen Patentamt" durch

die Worte und "Deutschen Patent- und Markenamt" exrsetzt,

Tm Artikel III § 2 Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe "§ 35 Abs. 3 Satz 1°

durch die’Angabe "s 34 BAbs. 6 Satz 1" ersetzt.
Artikel III § 4 wird wie folgt gedndert:

a} Die fiberschrift wird wie folgt gefaBt:

"§ 4 Das Deutsche Patent- und Markenamt als Bestimmungsant”

by} In den Absitzen 1 und 2 wéxden die Worte "Deutsche Patentamt" durch

die Worte "Deutsche Patent- und Markenamt™ ersetzt.



~19- Drucksache 870/97

c) Im Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe "§ 35 Abs. 3" durch die Angabe
s 34 Abs. 6" und die Angabe "§ 4 Abs. 4" durch die Angabe "§ 4

Abs. 5" ersetzt.
d) Absatz 3 wird wie folgt gefaft:

"(3} Wird flir die internationale Anmeldung die Prioritdt einer beim
Deutschen Patent- und Markenamt eingereichteﬁ frilheren Patent- oder
Gebrauchsmusteranmeldung beansprucht, so gilt diese abweichend von
§ 40 Abs. 5 deg Patentgesetzes oder § 6 Abs. 1 des Gebrauchsmuster-
gesetzes zu dem Zeitpunkt als zuriickgenommen, zu dem die Vorausset-
zungen des Absatzes 2 erfiillt und die in Artikel 22 oder 39 Abs. 1

des Patentzusammenarbeitsvertrags vorgesehenen Fristen abgelaufen

sind."
7. Artikel III § 5 wird wie folgt gedndert:

a) Im Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe "§ 35 Abs. 3“Idurch die Anga-
be "§ 34 Abs. 6" ersetzt.

b) Im Absatz 1 werden die Worte "Deutschen Patentamt" durch die
Worte "Deutscher Patent- und Markenamt" und die Worte "Deutsche
Patentamt” durch die Worte "Deutsche Patent- und Markenamt"” er-

setgt.

Artikel 7
Anderung des Patentgebiihrengesetzes
(424-4-5)
Die anlage zu § 1 {Gebﬁhrenverzéichnis) des Patentgebiihrengesetzes vom 18.
august 1976 (BGBl. I §. 2188), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom
19. Juli 1996 (BGBl. I S. 1014) ge#ndert worden ist, wird wie folgt geé&n-

dert:

1. In der Nummer 111 100 wird die Angabe "§ 35 Abs. 3" durch die Angabe

"§ 34 Abs. 6 PatG" ersetzt.
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In dexr Nummer 113 400 wird die Angabe "(§ 34 abs. 4)" durch die Angabe

"(§ 30 Abs. S5 PatG)}" ersetzt.

In der Nummer 121 100 wird die Angabe "§ 4 Abs. 4" durch die Angabe "g 4

Abs. 5 GebrMG" ersetzt.

Die tberschrift vor der Nummer 215 110 wird wie folgt gefaBt:

"2, Nichtigkeits- und Zwangslizenzverfahren”

fn der Nummer 215 110 werden die Worte "Zuriicknahme oder auf Erteilung
einer Zwangslizenz" durxch die Worte "Erteilung oder Zuriicknahme einer

zwanglizenz odexr wegen der Anpassung der durch Urteil festgesetzten Ver-

glitung fiir eine Zwangslizenz" ersetzt.

In der Nummer 225 110 werden die Worte "einer Zwangslizenz" durch die
Worte “"oder Zurlicknahme einer Zwangliienz oder wegen der Anpassung derx

durch Urteil festgesetzten Vergiitung filr eine 2Zwangslizenz" ersetzt.

Die Nummern 215 120, 215 220, 225 120 und 225 220 werden gestrichen.

»

Artikel 8
Enderung der Patentanwaltsordnung
(424-5-1)

Im § 43 abs. 1 Nr. 2 der Patentanwaltsordnung vom 7. September 1966 (BGBl. I

557y, die zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 25. Oktcber 1934

(BGBL. I §. 3082, 19553 I S.'lSS) geandert worden ist, werden die Worte "in

Armensachen vom 5. Februar 1938 in der Fassupg des § 187 dieses Gesetzes"

durch die Worte "bei ProzeRkostenhilfe" ersetzt.

Artikel 9
inderung des Gesetzes fiber die Erstattung von Gebiihren
des belgeordneten Vertreters in
Patent-, Cebrauchsmuster—,_quographieschutz—
und Sortenschutzsachen

(424-5-4)
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Das Gesetz iiber die Erstattung von Gebiihren des beigeordneten Vertreters in
Patent-, Gebrauchsmuster-, Topographieschutz- und Sortenschutzsachen in der
iﬁ Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 424-5-4, ver&ffentlichten
bereinigten Fassung, zuletzt gedndert durch § 16 des Gesetzes vom 22. Ok-

tober 1987 (BGBl. I §. 2294), wird wie folgt gedndert:

1. Die Bberschrift des Gesetzes wird wie folgt gefabt:
"Gesetz liber die Erstattung von Gebilhren des beigeordneten Vertreters in
Patént-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Topographieschutz- und

Sortenschutzsachen (Vertretergebiihren-Erstattungsgesetz -VertrGebErstG)"

2. Im § 1 wird nach dem Wort "Gebrauchsmuster-," das Wort "Geschmacks-

muster-," eingefligt.

3. Im § 2 abs. 1 werden die Worte "den in Absatz 2 genannten" gestrichen

und die Angabe "450" durch die Angabe "700" ersetzt.
4. § 2 Abs. 2 wird wie folgt gefabi:
"{2) Dieser steht dem Vertreter als Verfahrensgebiihr zu:

1. fiir die Anmeldung eines

Patents und im Verfahren

nach § 42 PatG zu 13/10,
2. im Priifungsverfahren zu  7/10,
3. im Einspruchsverfahren zu 10/10,

4. 1im Verfahren wegen
Beschrdnkung des Patents zu 10/19,

5. im Beschwerdeverfahren

nach § 73 abs. 3 PatG ' zu 13/10,
6. in anderen Beschwerde-
verfahren ' ' zu 3/10."

5. Im § 3 Abs. 1 wird die Angabe "450" durch die Angabe "700" ersetzt.

6. § 3 Abs. 2 wird wie folgt gefalt:
\

i

"(2) Dieser steht dem Vertreter als Verfahrensgeblihr zu:

1. im Eintragungsverfahren . zu 10/10,
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2. im Beschwerdeverfahren

gegen die Versagung der

Eintragung - zu 13/10,
3. im L&schungsverfahren zu 15/10,
4. im Beschwerdeverfahren

gegen eine Entscheidung

iiber den Ldschungsantrag ‘ - zu 20/10,
5. in anderen Beschwerde- '

verfahren zuz 3/10.°
Im § 3a abs. 1 wird die Angabe "450" durch die Angabe "700" ersetzt.
§ 3a Abs. 2 wird wie folgt gefabt:
"(2) Dieser steht dem Vertreter als verfahrensgebihr zu:

1. im Eintragungsverfahren zu 10/10,
2. im Beschwerdeverfahren

gegén die Versagung der

Eintragung ' zu 13/10,
3. im L&schungsverfahren ) . . ) zu 15/10,
4. im Beschwerdeverfahren

gegen eine Entscheidung
libexr den Ldschungsantrag . T zu 20/10,
5. in anderen Beschwerde-

verfahren _ zu 3/16."

Nach § 3a wird folgender § 3b eingefligt:
" § 3b

(1) In Geschmacksmustersachen betrigt der Gebilhrensatz 700 Deutsche

Mark.

t2) Dieser steht dem Vertreter als Verfahrensgeblhr zu:

1. im Bintragungsverfahren B zu 10/10,
2. im Beschwerdeverfahren

gegen die Versagung der N
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Eintragung zu 13/10,
3. im Ldschungsverfahren zu 15/10,
4. im Beschwerdeverfahren

gegeﬁ eine Entscheidung

iiber den Ldschungsantrag zu 20/10,
5. in anderen Beschwerde-
verfahren zu 3/10."

10. ber bisherige § 3b wird § 3c und wie folgt gedndert:
a) Im Absatz 1 wird die Angabe "450" durch die Angabe "700" ersetzt.
b) 2bsatz 2 wird wie folgt gefabt:

"(2) Dieser steht dem Vertreter als Verfahrensgebiihr zu:

im Beschwerdeverfahren zu 13/10."
11. Tm § 6 wird die Angabe "3a" durch die Angabe "3b" ersetzt.
12. § 7 Nr. 2 wird aufgehoben. Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 2.

13. § 9 wird wie folgt gefabt:
" 9
In Verfahren vor dem Bundesgerichtshof werden dem beigeordneten Vertre-
ter Gebiihren und Auslagen in entsprechender Anwendung der Vorschriften
der Bundesgebllhrenordnung fiir Rechtsanwdlte iiber ProzeRkostenhilfe (§§

121 bis 130 Bundesgebiihrenordnung flir Rechtsanwéilte) erstattet.”
14. § 10 wird aufgehoben; § 11 wird § 10.
Artikel 10
inderung des Halbleiterschutzgesetzes
' (426-1)
§ 3 des Halbleiterschutzgesetzeg vom 22. Oktober 1987 (BGBL. I §. 2294), das
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 7. Mirz 1990 (BGBL. I S. 422) gedn-

dert worden ist, wird wie folgt gedndert:

a) Im Absatz 1 Satz 1 wird das Wort "schriftlich" gestrichen.
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b) Absatz 3 wird wie folgt gefakt:

"(3) Das Bundesministerium der Justiz wird ermichtigt, durch Rechts-
verordnung Bestimmungen iiber die Form und die sonstigen Erfordernis-
se der Anmeldung zu erlassen. Es kann diese Ermichtigung durch

Rechtsverordnung auf den Présidenten des Patentamts ibertragen. "

Artikel 11
Anderung des Urheberrecht'sgesetzes
(440-1)

Das Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965 (BGBl. I 5. 1273), das zuletzt
durch ....{(BGBl. I S. ....) ge#ndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. Im § 6%9c Nr. 3 werden die Worte "EuropBischen Gemeinschaften® durch die

Worte "Buropdischen Union" ersetzt.

2. Im § llla Abs. 1 Satz 2 werden die Worte "Europdischen Wirtschafts-

gemeinschaft™ durch die Worte "Europ#ischen Union" ersetzt.

Artikel 12
Enderung des Geschmacksmustergesetres
{(442-1}
Das Geschmacksmustergesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 442-1, verdffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt gedndert
durch Artikel 13 Abs. 2 ées Gesetzes vom 25. Oktober 1924 (BGBl. I 5. 3082;
1995 I S. 156), wird wie folgt gedndert:

1. Im § 7 Abs. 3 Nr. 1 wird das Wort "schriftlichen® gestrichen.

2. § 7b Abs. 1 wird wie folgt gefakt:



_,5 . Drucksache 870/97

"(1l) Wer nach einem Staatsvertrag die bPrioritdt einer fritheren ausléndi-
schen Anmeldung desselben Muster oder Modells in Anspruch nimmt, hat vor
ablauf des 16. Monats nach dem Prioritdtstag Zeit, Land und Aktenzeichen
der fritheren Anmmeldung anzugeben und eine Abschrift der fritheren Anmel-
dung einzureichen, soweit dies nicht bereits geschehen ist. Innerhalb

der Frist k&énnen die Angaben gedndert werden."

3. Im § 10 Abs. 5 wird die Angabe "§ 123 Abs. 1 bis 5" durch die Angabe
g 123 Abs. 1 bis 5 und 7" ersetzt.

4. Im § 10a abs. 1 Satz 4 und Abs. 2 Satz 2 werden die Angaben "§ 123
Abs. 1 bis 5" durch die Angaben "§ 123 Abs. 1 bis 5 und 7" ersetzt.

5. Im § 10b Satz 3 wird die Angabe "§ 129 Satz 2, " gestrichen.

6. Im § 12 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte "Der Bundesminister der Justiz"
und "die Erfordernisse der Anmeidung von Mustern und Meodellen" durch die
Worte "Das Bundesministerium der Justiz" und "die Form und die sonstigen

Erfordernisse der Anmeldung von Mustern und Modellen" ersetzt.
7. Im § 12 Aks. 1 Satz 2 wird das Wort "Er" durch das Wort "Es" ersetzt.

8. Im § 12 Bbs. 2 und im § 12a Abs. 1 und abs. 2 werden die Worte "Der Bun-
desminister der Justiz" durch die Worte "Das Bundesministerium der Ju-

stiz" ersetzt.

Artikel 13
BEnderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes
(201-6)
Im § 2 abs. 2 Nr. 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 25. Mai 1976
(BGBl. I §. 1253), das zuletzt durch . . . gedndert worden ist, werden
die Worte "Deutschen Patentamt”™ durch die Worte "Deutschen Patent- und

Markenamt" ersetzt.

Artikel 14

finderung des Bundesbesoldungsgesetzes
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(2032-1)
Anlage I {Bundesbesoldungsérdnungen A urnd B) des Bundesbescldungsgesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1956 (BGBL. I S. 262), das
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom (7. Juli 1897 (BGBl. I S. 1650) ge-

indert worden ist, wird wie foclgt gedndert:

1. 1In der Nummer 19 der Vorbemerkungen werden jeweils die Worte "Deutschen

Patentamt” durch "Deutschen Patent- und Markenamt" ersetzt.

2. 1In der Besoldungsgruppe B 8 wird die Amtsbezeichnung "prédsident des

Deutschen Patentamtes"” durch "Pridsident des Deutschen Patent- und

Markenamtes" ersetzt.

Artikel 15
Hinderung des Rechtspflegergesetzes
(302-2)
§ 23 Abs. 1 des Rechtspflegergesetzes vom 5. Novenber 1%69 (BGBl. I
§. 2065}, das zuletzt durch.Artikel 8 des Gesetzes vom 25. Oktober 1895
(BGBL. I S. 3082; 1995 I S. 156) ge&dndert worden ist, wird wie folgt gedn-

dert:

1. 1In der Nummer 2 wird die Angabe "§ 21 Abs. 2 des Gebrauchsmuster-
gesetzes, § 11 des Halbleitergchutzgesetzés“ durch die Angabe "§ 21
Abs. 2 des Gebrauchsmustergesetzes, § 10b des Geschmacksmustergesetzes,

§ 11 des Halbleiterschutzgesetzes" ersetzt.

2. Nummer 4 wird wie folgt gefaBt:

“4. der Ausspruch, daf eine Beschwerde oder eine Klage als nicht erho-
ben, eine XKlage als zuxiickgenommen, ein Antrag auf Erlal einer
einstweiligen Verfiigung, durch welche die Benutzung einer Erfindung
gestattet werder soll, als nicht gestellt gilt (§ 73 Abs. 3, § 81
abs. 6 und 7 Satz 3, § 85 Abs. 2 Satz 1 des Patentgesetzes, § 18
Abs. 2, § 20 des Gebrauchsmustergesetzes, § 4 Abs. 4 Satz 3 des
Halbleiterschutzgesetzes, § 66 Bbs. 5 des Markengesetzes, § 1l0a

Abs. 1 Satz 3 des Geschmacksmustergesetzes);"
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Artikel 1s
finderung des Rechtsberatungsgesetzes
_ (303-12)
Im Artikel 1 § 3 Nr. 5 des Rechtsberatungsgesetzes in der im Bundesgesetz -
blatt Teil III, Gliederungsnummer 303-12, verdffentlichten bereinigten Fas-
sung, zuletzt gedndert durch artikel 9 des Gesetzes vom 25. Oktober 1994
{(BGBl. I S. 3082, 1995 I 5. 156), wird nach dexr Angabe "Gebrauchsmuster-,"

die Angabe "Geschmacksmuster-," eingefiigt.

Artikel 17
Enderung des Gerichtskostengeéetzes
(360-1)
Da% Gerichtskostengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezemberx
1875 (BGBl. I S. 3047), zuletzt gedndert durch ... (BGBl. 1 S. ...), wird
wie folgt gedndert:

1. § 1 wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 3 wird wie folgt gefalt:
"{3) Die Vorschriften dieses Gesetzes Uber die Erhebung von Kosten
gelten auch fiir Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesgerichtshof nach
dem Patentgesetz, dem Gebrauchsmustergesetz, dem Markengesetz, dem
Geschmacksmustergesetz, dem Halbleiterschutzgesetz, dem Schrift-
zeichengesetz-und dem Sortenschutzgesetz."

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

2. Die Uberschrift vor § 12 wird wie folgt gefaft:

"Zweiter Abschnitt. Rechtsstreitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten

und den Gerichten der Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit"
3. Nach § 12 wird folgender § 1l2a eingefligt:
"§ l2a

Wertberechnung in Streitsachen

und in Rechtsmittelverfahren (§ 1 Abs. 3)
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des gewerblichen Rechtsschutzes
In Verfahren nach dem Patentgesetz, dem Gebrauchsmustergesetz, dem
Markengesetz, dem Geschmacksmustergesetz, dem Halb-
leiterschutzgesetz, dem Schriftzeichengesetz und dem Sorten-
schutzgesetz ist dex Wext nach billigem Ermessen zu bestimmen.
Die Vorschriften {iber die Anordnung der Streitwertbegiinstigung
{§ 144 Patentgesetz, § 26 Gebrauchsﬁustergeéetz, § 142 Markengesetz}

sind anzuwenden."

§ 49 wird wie folgt gedndert:

a)

b}

§ 61 wird wie folgt gefaBt:

Die Uberschrift wird wie folgt gefaBt:

"¥Kostenschuldner in Streitverfahren”

In Satz 1 werden die Worte "den in § 1 Abs. 2 genannten Pamiliensa-

chen™ durch die Worte "vVerfahrern nach § 1 Abs. 2 und 3" ersetzt.

"In blirgerlichen Rechtsstreitigkeiten einschlieflich der Familien-
sachen nach § 621 Abs. 1 Nr. 4, 5 und 8 der Zivilprozefordnung, im
Konkursverfahfen, im Vergleichsverfahren zur Abwendung des Konkur-
ses, im seerechtlichen Verteilungsverfahren und in den Rechtsmittel-
verfahren des gewerblichen Rechtsschutzes (§ 1 abs. 3) wird die Ge-
bilhr mit der Einreichung der Klage-, Antrags-, Einspruchs- oder
Rechtsmittelschrift oder mit derxr pbgabe der entsprechenden Erkléarung
zu Protokoll fallig; soweit die Geblhr eine Entscheidung oder son-

stige gerichtliche Handlung voraussetzt, wird sie mit dieser f&l-

lig."
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Dag Kostenverzeichnis (Anlage 1 zum Gerichtskostengesetz) wird wie folgt

gedndert:

a) In der Gliederung wird die Uberschrift zu Teil I wie folgt gefalt:
“Blirgerliche Rechtsstreitigkeiten und Verfahren nach § 1 Abs. 2
und 3 GKG vor den ordentlichen Gerichten auler Verfahren der

Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung”

b) Die Hberschrift vor Nr. 1110 wird wie folgt gefaBt:
"Biirgerliche Rechtsétreitigkeiten und Verfahren nach § 1 Abs. 2
und 3 GXG vor den ordentlichen Gerichten auBer Verfahren der

Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung”

¢} nach Nummexr 1239 wird folgendes eingefligt:

Geblihrenbetrag oder
Nr. Gebithrentatbestand Satz der Gebfiihr nach
: § 11 abs. 2 GKG

"4. Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof nach dem Patentgesetz
(§§ 110 bis 121 PatG) und dem Gebrauchsmustergesetz (§ 20 GebrMG i.V.m.
§§ 110 bis 121 PatG)

1240 verfahren im allgemeinen...... 2

1241 Zurlicknahme detr Berufung odex
der Klage vor Ablauf des Tages,
an dem entweder ein Beweisbe-
schluf unterschrieben oder ein
Termin zur miindlichen Verhand-
lung unterschriftlich bestimmt
ist; Erledigungserklarungen

(§ 91a 2ZPO i.Vv.m. §§ 121 Abs. 2
Satz 2 ratG, 20 GebrMG) stehen
der Zuriicknahme nicht gleich:
Die Gebithr 1240 erm#Bigt sich

auf . . ... e 0,5
Urteil, das die Instanz abschlieft
1246 Urteil enth&lt eine Begriindung 4

1247 Urteil enth&lt keine Begriindung i,5
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Gebithrenbetrag oder
Nr. Gebiihrentatbestand satz der Gebithr nach

§ 11 Abz. 2 GKG

— T T e T Y == R ey

Beschlulk nach § %la ?ZPO i.V.m. §§ 121
abs. 2 Satz 2 PatG, 20 GebrMG

1248 Beschluf enthdlt eine Begriin-
dung........... e fooea e 1,5
I

1249 Beschluf enthi#lt keine Begriin-
AUNgG. . . e e 0,75".

d) nach Nummer 1904 werden folgende Nummern eingefiigt:
= o = e e e o S

Gebithrenbetrag oder
Nr. Gebiihrentatbestand Satz der Gebiihr nach
§ 11 Abs 2 GXG

"1905 verfahren iber die Beschwerde
nach § 122 PatG gegen Urteile
iiber den Erlal einstweiliger
verfiigungen in 2Zwangslizenz- .

sachen 600 DM

1908 verfahren {iber die Beschwerde
nach § 20 GbrMG i.v.m. § 122
PatG gegen Urteile ilber den
erlak einer einstweiligen
verfiigung in Zwangslizenzsachen 410 DM

1907 verfahren {iber die Rechtsbe-
schwerde in Verfahren des ge-
werblichen Rechtsschutzes

{§ 1 abs. 3 GKG) ...« .. ovvr--n T2,

e) Die bisherigen Nummexn 1905 und 1906 werden die Nummern 1908 und
1909.

Artikel 18
inderung der Verordnung zuxr ausfithrung
des § 30g des Patentgesetzes undldes
§ 3a des Cebrauchsmustergesetzes
5420-1-3) .

Die Verordnung zur Ausfithrung des § 30g des Patentgesetzes und des § 3a des
Gebrauchsmustergesetzes, in der im Bundesgesetzblatt "eil III, Gliederungs-

nummer 420-1-3, verdffentlichten bereinigten Fassung, wird wie folgt ge-

Anderxt:
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1. In der Uberschrift wird die Angabe "§ 30g" durch die Angabe "§ 56" und

die Angabe "§ 3a" durch die Angabe "§ 9" ersetzt.
2. Der Uberschrift wird die Abkiirzung "PatG/GebrMGAV" angefiigt.
3. § 1 wird wie folgt gefalbt:
"§ 1

Zustadndige cberste Bundesbehdrde im Sinne des § 31 Abs. 5, der §§ 50 bis
55 und 74 Abs. 2 des Patentgesetzes sowie deg § 9 Abs. 1 des Gebrauchs-

mustergesetzes ist das Bundesministerium der Verteidigung.”

Artikel 19
inderung der Patentanmeldeverordnung

(420-1-6)

Die Patentanmeldevercordnung vom 29. Mai 1981 (BGBl. I §. 521), zuletzt gedn-
dert durch die Verordnung vom 27. Juni 1997 (BGBl. I $§. 1585, 2017), wird
wie folgt gedndert:

1. Im § 2 werden die Angabe "§ 35 Abs. 1" durch die Angabe "§ 34 abs. 1, 3"

ersetzt und die Worte "und in deutscher Sprache" gestrichen.

2. Im § 3 Abs. 1 wird die Angabe "§ 35 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1" durch die Anga-
be "§ 34 Abs. 3 Nr. 2" erxsetzt.

3. § 4 wird wie folgt geédndert:
ay Im Abgatz 1 Satz 1 wird die Angabe "§ 35 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2" durch
die Angabe "§ 34 Abs. 3 Nr. 3" ersetzt.

b} Im Absatz 5 wird die Angabe "§ 35 abs. 1 Satz 2" durch die Angabe
"§ 34 Abs. 5" ersetzt.

4. Im § 5 2bs. 1 wird die Angabe "§ 35 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3" durch die Anga-
be "§ 34 abs. 3 Nr. 4" ersetzt. A '

r
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§ 10 wird wie folgt gefaBt:

n§ 10

bersetzungen

(1) Ubersetzungen von Schriftstiicken, die zu den Unterlagen der Anmel-
dung zdhlen, milssen von einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt beglaubigt
oder von einem Sffentlich bestellten Ubersetzer apgefertigt gein. Die
Unterschrift des Ubersetzers ist Sffentlich beglaubigen zu lassen (§ 129
des Biirgerlichen Gesetzbuches}, ebenso die Tatsache, dalk der Ubersetzer

fiir derartige 2Zwecke &ffentlich bestellt ist.

{2) Werden Schriftstificke, die nicht zu den Unterlagen der Anmeldung zdh-
len, nicht in englischer, franzdsischer, italienischér oder spanischer
Sprache eingereicht, so ist innerhalb eines Monats nach Eingang des
Schriftstiicks eine von einem Réchtsgnwalt:oder patentanwalt beglaubigte
oder von einem &ffentlich bestellten tibersetzer angefertigte Ubersetzung
einzureichen. Wird die Ubersetzung nicht innerhalb dieser Frist einge-
reicht, so gilt das Schriftstlick als zum Zeitpunkt des Eingangs der

Ulbersetzung zugegangen.

{3) Werden Schriftstiicke, die nicht zu den Unterlagen der Anmeldung z&h-
len, in englischer, franzdsischer, ipglienischer oder spanischer Sprache
eingereicht, so kann das Patentamt verlangen, &éﬁrihnérhalb einer von
ihm bestimmten Frist eine von einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt be-
glaubigte oder von einem Sffentlich bestellten Ubersetzer angefertigte
tbersetzung einzureichen ist. Wird die Bbersetzung nicht innerhalb die-
ser Frist eingereicht, so gilt das Schriftstiick ales zum Zeitpunkt des

Bingangs der {fbersetzung zugegangen.

(4) Ist bei Priorit3tsbelegen, die gemdf der revidierten Pariser Ver-
bandsiibereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums vorgelegt wer-
den, oder Abschriften von fritheren Ammeldungen (§ 41 Abs. 1 satz 1 des
Patentgesetzes) eine deutsche Ubersetzung erxforderlich, igt diege auf

anforderung des Patentamts einzureichen."

Im § 11 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe "§ 10 Abs. 1" durch die Angabe

"s 10 Abs. 1 bis 3" ersetzt.
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Artikel 20
Enderung der Verordnung iiber die Ubertragung
der Ermichtigung nach § 23 Abs. 3 des Patentgesetzes
(420-3)

Die Verordnung {iber die Ubertragung der Ermdchtigung nach § 23 Abs. 3 des

Patentgesetzes vom 25. Januar 1979 (BGBl. I S. 114) wird wie folgt gedndert:
1. Die Uberschrift wird wie folgt gefaft:

"Yerordnung iiber die Ubertragung der Ermdachtigung nach § 29 Abs. 3 des

Patentgesetzes (PatGErmUbertrv)"

2., Im § 1 wixd die Angabe "§ 23 Abs. 3 Satz 1 und 2" durch die Angabe "§ 29
aAbs. 3 Satz 1 und 2" ersetzt,

3. 8§ 2 wird aufgehoben.

Artikel 21
inderung der Gebrauchsmusteranmeldeverordnung

(421-1-3)

Die Gebrauéhsmusteranme1deverordnung vom 12. November 1986 (BGBl. I
S. 17393, zuletzt gedndert durch die Verordnung vom 27. Juni 1997 (BGBl. I
S. 1597), wird wie folgt gedndert:

1. Im § 2 2bs. 1 wird die Angabe "(§ 1 Abs. 1 GbmG)" durch die Angabe "(§ 1
Abs. 1 desg Gebrauchsmustergesetzes)" ersetzt und die Angabe "(§ 4 Abs. 1

5. 1 GbmG)" gestrichen.

2. Im § 2 abs. 2 wird die Angabe "GbmG" dufch die Angabe "des Gebrauchs-

mustergesetzes® ersetzt.
3. 8§ 2 bbs. 3 wird wie folgt gefalt:

"(3) Die Amnmeldung besteht aus den folgenden Anmeldungsunterlagen (§ 4

Abs. 3 Nr. 1 bis 5 des Gebrauchsmustergesetzes):
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dem Namen des Anmelders,
dem Antrag.

einem oder mehreren Schutzansprilchen,

der Beschreibung,

[0 I O S I =

den Zeichnungen, auf die sich die Schutzansprﬁche‘oder die Beschrei-

bung beziehen.”

Im § 4 abs. 1 wird die Angabe "(§ 4 Abs. 2 Nr. 1 GbmG)" durch die Angabe

"(§ 4 BAbs. 3 Nr. 2 des Gebrauchsmustergesetzes)" ersetzt.

Im § 4 Abs., 2 Nxr. 7 wird die Angabe "(§ 4 2bs. 6 GbmG)" durch die Angabe

"(§ 4 Abs. 7 des Gebrauchsmustergesetzes)" ersetzt.

Im § 4 Abs. 2 Nr. 8 wird die Angabe "GbmG" durch die Angabe "des

Gebrauchsmustergesetzes" ersetzt.

Im § 5 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe "(§ 4 Abs. 2 Nr. 2 GbmG)" durch die

Angabe "(§ 4 Abs. 3 Nr. 3 des Gebrauchsmustergesetzes)™ ersetzt.

Im § 5 Abs. 5 Satz 1 wird die Angabe *"GbmG" durch die Angabe "des

Gebrauchsﬁustergesetzes" ersetzt.

Im § 6 Abs. 1 wird die Angabe "(§ 4 Abs. 2 Nr. 3 GbmG)" durch die Angabe

"(§ 4 Abs. 3 Nr. 4 des ‘Gebrauchsmustergesetzes)" ersetzt.

Im § 8 werden die Angaben "GbmG" durch die aAngaben "des Gebrauchs-
mustergesetzes" und im Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe "§ 9 Abs. 1" durch

die Angébe "§ 9 abs. 1 bis 3" ersetzt.
§ 9 wird wie folgt gedndert:

t!§ 9

Ubersetzungen

{1y Ubersetzungen von Schriftstiicken, die zu den Unterlégen der Anmel-
dung zihlen, miissen von einem Rechtsanwalt oder Pafentanwalt beglaubigt
oder von einem &ffentlich bestellten Ubersetzer angefertigt sein. Die
Unterschrift des Ubersetzers ist 3ffentlich beglaubigen zu lassen (§ 129

des Bilrgerlichen Gesetzbuches), ebenso die Tatsache, dai der\ﬂbersetzer
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fiir derartige Zwecke &8ffentlich bestellt ist.

(2) Werden Schriftstiicke, die nicht zu den Unterlagen der Anmeldung z&h-
lern, nicht in englischér, franzdsischer, italienischer oder spanischer
Sprache eingereicht, so ist innerhalb eines Mpnats nach Eingang des
Schriftstlicks eine von einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt beglaubigte
oder von einem 8ifentlich bestellten Ubersgtzer gngefertigte Ubersetzung
einzureichen. Wird die f’bersetzung nicht innerhalb dieser frist einge-
reicht, so gilt das Schriftstiick als zum Zeitpunkt des-Eingangs der

Ubersetzung zugegangen.

{3) Werden Schriftstiicke, die nicht zu der Unterlagen der'Anmeldung zaH-
len, in englischer, franzfsischer, italienischer oder spanischer Sprache
eingereicht, so kahn das Patentamt verlangen, dag innerhalb einer von
ihm bestimmten Frist eine von einem Rechtsanwalt odex Patentanwalt be-
glaubigte oder von einem &ffentlich bestellten Uﬁersétzer angefertigte
Ubersetzung einzureichen ist. Wird die fbersetzung nicht innerhalb die-
ser Frist eingereicbt,‘so gilt das Schriftstiick als zum Zeitpunkt des

Eingangs der Ubersetzung zugegangen.

(4) Ist bei Prioritédtsbelegen, die gem#B der revidierten Pariser
Verbandslbereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums vorgelegt
werden, oder Abschriften von fritheren Anmeldungen (§ 6 Abs. 2 des
Gebrauchsmustergesetzes, § 41 Abs. 1 Satz l‘deﬁrpatentgesetzes) eine
deutsche Ubersetzung erforderlich,rist‘dieée auf Aﬁforderung des Patent-

amts einzureichen."

Artikel 21
Anderung der Verordnung, iilber das Deutsche Patentamt
(424-1-1)

Die Verordnung {lber das Deutsche Patentamt vom 5. Septembef 1968 (BGBl. I
§. 997), die zuletzt durch die Verordnung ﬁom 15. November 1994 (BGBl. I
S. 3462) gelndert worden ist, wird wie folgt geindert:

1. Dpie Bberschrift der Verordrnung wird wie folgt gefabkt:

"Vercrdnung {iber das Deutsche Patent- und Markenamt {DPaV)".
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2. Im § 20 Abs. 1 werden die Angaben "§ 35 Apbs. 4" und "$§ 4 Abs, 3" durch
die Angaben *§ 34 Abs. 7" und "$§ 4 Abs. 47 ersetzt.

Artikel 23
Anderung dexr Talbleiterschutzanmeldeverordning
(426-1-1) ‘

Im § 2 der Halbleiterschutzanmeldeverordnung vom 4. November 1987 {BGBL. T

5. 2361) wird vor dem Wort "Anmeldung” das Wort "schriftliche” eingefiigt.

Artikel 24 ‘
finderung der Musteranmeldeverordnung ‘

(442-1-3)

Im § 2 der Musterammeldeverordnung vom 8. Januar 1988 (BGBl. I S. 76), die
zuletzt durch die Verordnung vom 13. August 1993 (BGBL. I §. 1506) gedndert
worden ist, wird vor dem Wort "Ammeldung" das Wort "gchriftliche" eingefilgt.

Artikel 25
Aufhebung von Gesetzen
(424-3-4, 424-3-6-2, 424-3-6-1}

Folgende Gesetze werden aufgehoben:

1. das Flinfte Gesetz zur Knderung und .Uberleitung von Vorschriften auf dem
Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in der im Bundesgesetzblatt Teil
III, Gliederungsnummer 424-3-4, ver8ffentlichten bereinigten Fassung,
zuletzt gedndert durch Artikel 2 Nx. 8 des Gesetzes vom 20. Dezember

1991 (BGBlL. I s. 2317),

3. das Sechste Gesetz zur Anderung und Uberleitung von Gesetzen auf dem Ge-
biet des gewerblichen Rechtsachutzes irn der im Bundesgésetzblatt Teil
III, Gliederungsnummex 42&-3-6-2,=ver6ffent;ighten berginigten Fassung,
zuletzt gedndert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 25. Oktober 1994
(BGB1. I S. 3082, 19395 I S. 156},
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3. das Gesetz liber die Frist fiir die Anfechtung von Bntscheidungen des
Deutschen Patentamts in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-

nummer 424-3-6-1, verSffentlichten bereinigten Fassung.

Artikel 26
Aufhebung von Verordnungen
(424-1-4, 420-1-8, 420-5, 422-1-1)

Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1. die Verordnung {iber die Patentrolle vom 16. Juni 1981 (BGBl. I S. 593},

2. die Verordnung {iber die Ubertragung der Ermichtigung nach § 24 Abs. 2
des Patentgesetzes vom 14. Oktober 1980 (BGBl. I S. 2005),

3. die Erste Verordnung zur Durchfilhrung des Gesetzes {iber Arbeitnehmer-
erfindungen in der im Bﬁndesgesetzblatt Teil ITI, Gliederungsnummer 422-

1-1, verdffentlichten bereinigten Fassung.

_ Artikel 27
Riickkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Die auf den Artikeln 19 bis 25 beruhenden Teile der ge&nderteﬁ Rechts-
verordnungen knnen auf Grund der jeweils einschligigen Erm&chtigung durch

Rechtsverordnung gedndert werden.

Artikel 28

bexgangsvorschriften

Die §§ 110 bis 122 des Patentgesetzes zind in ihrer bisherigen Fassung anzu-
wenden, wenn die Rechtsmittel in Verfahren nach dem Patent- und Gebrauchs-

nmustergesetz vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden sind.

Artikel 29

Inkrafitreten

Dieses Gesetz tritt am (einsetzen: ersten Tag des vierten auf die Verkiindung

folgenden Kalendermonats) in Kraft.
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Begrﬁn&ﬁng
A. Allgemeines

I. Ziele des Entwurfs

Der vorliegende Gesetzentwurf hat fiinf Hauptziele:
1. Umberennung des Deutschen Patentamts in Deutsches Patent- und Markenamt

Mit dieser Enderung der Bezeichnung scll die Bedeutung des Markenwesens
als der zweiten tragenden Sdule des Amtes besonders herausgestellt und

nach aufen dokumentiert werden.

2. Binflthrung der Mdglichkeit, Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen auch

bei Patentinformationszentren einzureichen

Diese Mafnahme soll den Zugang der Ammelder zum Patent- und Gebrauchs-
nmusterschutz erleichtern und damit der F&rderung der Anmeldetidtigkeit na-
mentlich von Einzelerfindern und kleinen und mittleren Unternehmen die-

nemn.

3. Vereinfachung der Fdrmlichkeiten bei der Binreichung von Patentanmel-

dungen
Der Entwurf schligt vor:

- die M®glichkeit zu schaffen, Anmeldungsunterlagen auch in fremden Spra-
chen einzureichen, scofern eine Ubersetzung fristgerecht nachgereicht
wird.
sowie

- das Erfordernis abzuschaffen, daf die Anmeldung schriftlich erfeclgen muk.
Auch mit diesen Vereinfachungen soll der Zugang zum Patentschutz in
Deutschland erleichtert werden. Die Abschaffung des Erfordernisses, die

Anmeldung schriftlich einzureichen, dient namentlich dazu, kiinftig auch

eine Patentanmeldung durch Datenferniibertragung zu ermdglichen.
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4. Abschaffung des sogenannten vVorschaltverfahrens

Nach dem geltenden Recht ist die Berufung gegen Crteile der Nichtigkeits-
genate des Bundespatentgerichts in Richtigkeits-, Zwangslizenz- und Zu-
riicknahmeverfahren, {iber die der Bundesgerichtshof entscheidet, nicht
dort, sondern beim Bundespatentgericht einzulegen.‘Dieses‘prﬁft in einem
"vorschaltverfahren® die Zul#issigkeit der Berufung. Dieses Vorschaltver-
fahren hat in der Praxis nicht die erhoffte Beaeutung erlangt. Es soll

daher abgeschafft werden.

5. Wiedereinfithrung der Verpflichtung, die Berufung zum Bundesgerichtshof zu

begriinden

Die Verpflichtung zur Berufungsbegriindung in Patentsachen ist 1961 ent~

fallen. Auch dies hat sich in der Praxis nicht‘bewﬁhrt.

.

AuBerdem sollen einige notwendige Korrekturen und niittzliche Verbesserungen

vorgenommen werden.

IT. Grundziige
1. Umbenennung des Deutschen Patentamts N

Absicht der mit diesem Gesetz vorgenommenen Namensidnderung ist es, dem

\
Markenbereich auch in der Bezeichnung des Amtes den Stellenwert einzurdu-
men, der ihm in der Geschichte des Amtes bereits seit langem zusteht. Am

12. Mai 1994 konnte das 100jahrige Jubilium des Amtes fir diesen Bereich

gefeiert werden.

Die amtliche Bezeichnung des Patentamts wuxde zweimal gedndert, dies al-

lerdings nur, um sie den tatsichlichen politischen verhdltnissen anzu-
}

passen.

pas Patentamt wurde durch das am 1. Juli 1877 in Kraft getretene Patent-
gesetz vom 25. Mai 1877 {(RGBL. S. 501y als Reichsbeh&rde mit dem Sitz in
Berlin gegriindet und erhielt durch die "Kaiserliche Verordnung betreffend

die Einrichtung, das Verfahren und den Geschdftsgang des patentamts vom
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18. Juni 1877" (RGB1l. S§. 533) die Bezeichnung "Kaiserliches Patentamt".
Der dem Kaiserlichen Patentamt urspriinglich {ibertragene Aufgabenbereich
wurde nach Griindung des Amtes rasch exweitert. Mit dem Gesetz betreffend
den Schutz von Gebrauchsmustern vom 1. Juni 1891 (RGBl. S. 290) wurde die
Zustédndigkeit des Kaiserlichen Patentamts fiir die Gebrauchsmuster begriin-
det. Bereits drei Jahre spiter wurde dem Kaiserliqheh Patentamt mit dem
"Gesetz zum Schutz der Waarenbezeichnungen vom 12. Mai 1894" (RGB1. .
S. 441) die Aufgabe der Registrierung von Warenzeichen iibertragen. Diese
Aufgabe oblag urspriinglich auf Grund des ersten Gesetzes iiber den Schutz
von Marken vom 30. November 1874 (RGBL. S. 143) den Amtsgerichten. Zu-
sdtzlich erhielt das Kaiserliche Patentamt die Aufgabe der Vorpriifung der
Warenzeichen. Weiter wurde mit dem Gesetz betreffend die Patentanwilte
vom 21. Mai 1900 (RGBl. §. 233) dem Patentamt die Fiihrung der Liste der
berufsméfigen Vertreter im Verfahren vor dem Patentamt Ubertragen. Auf
dem Gebiet des Patentwesens kam durch das Gesetz vom 6. Juni 1911 (RGBI1.
5. 243) die Erteilung von Zwangslizenzen hinzn.

v
Im Jahre 1919 erhielt das Kaiserliche Patentamt die Amtsbezeichnung
"Reichspatentamt” durch die Bekanntmachung vom 24. Mirz 1919 (Bl.PMZ
1919, S. 17). Im Frithjahr 1945 stellte das Reichspatentamt séine Tatig-

keit ein.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das Patentamt durch das Ge-
setz liber die Errichtung eines Patentamtes im Vereinigten Wirtschafts-
gebiet vom 12. August 1949 (WiGBl. S. 251) mit der Bezeichnung "Peutsches
Patentamt im Vereinigten Wirtschaftsgebiet"” errichtet. Nach Griindung der
Bundesrepublik Deutschland nahm es seine Tétigkéit am 1. Oktober 1949 in
Minchen auf (Bekanntmachung vem 25. August 1949, WiGBl. S. 251) und fiihr-
te diese, nachdem es auf Grund der Verordnuang zur AuflBsung oder Uber-
filhrung von Einrichtungen dexr Verwaltung des Vereinigten Wirtschafts-
gebiet vom 8. September 1950 (BGBl. S. 678) in die Verwaltung des Bundes

tiberfiihrt worden war, unter der Bezeichnung "Deutsches Patentamt” fort.

Zusdtzliche Aufgabenerwéitéruﬁgen erfolgten nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges durch das Gesetz {ber Arbeitnehmererfindungen vom 25. Juli
1857 (BGBl. I S. 756), durch das beim Deutschen Patentamt eine Schieds-
stelle errichtet wurde, deren aufgabe die Herbeifiihrung einer giitlichen
Einigung bei Streitf&dllen zwischen Arbeitnehmererfinder und Arbeitgeber

‘ist.
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Seit dem 1. Juli 1988 ist durch das Gesetz zur Anderung des Geschmacks-
mustergesetzes vom 18. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2501) die Zustdndigkeit
des Deutschen Patentamts fiir die Fithrung des Musterregisters begriindet.
Mit dem Gesetz iiber den Schutz der Topographien von mikroelektronischen
Halbleitererzeugnissen (Halbleiterschutzgesetz) vom 22. Oktober 1987
(BGBL. I §. 2294) wukde schlieBlich auch noch die Zustdndigkeit des Deut-
schen Patentamts fiir die Registrierung dexr Topcegraphien von Halbleitexr-

schutzerzeugnissen geschaffen.

Mit Wirkung vom 3. Oktober 1930 wurde das Patentamt alleinige Zentral-
behdrde auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes fur das wieder-

vereinigte Deutschland.

Der Markenbereich hat auf europdischer Ebene eine stindig wachsende Be-
deutung erfahren, die nicht ohne Einflul auf die nationale Gesetzgebung
geblieben ist. Seit den 60ex Jahren wurde an einex Rechtsvereinheitli-
chung des Markenbereiches auf europidischer Ebene gearbeitet. Auf natio-
naler Fbene ist mit dem Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Um-
setzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten liber die
Marken (Markenrechtsreformgesetz} vom 25. Oktobe; 1994 (BGBl. I 5. 3047;
1995 I S. 156) eine umfasgende und langst notwendige Reform des deutschen
Markenrechts und seine Anpassung an fiir alle EG-Staaten verbindliche
Standards erfolgt. Abschluf dieser Entwicklung auf europdischer Ebene war
die Schaffung der Gemeinschaftsmarke durch die Verordnung EG Nr. 40/94
des Rates vom 20, Dezember 19%3 lber die Gemeinschaftsmarke, deren Ver-
waltung dem neu gegriindeten Harmonisierungsamt flir den Binnenmarkt (Max-
ken, Muster und Modelle) in Alicante[Spanien obliegt. Das Amt hat seing

Arbeit am 1. April 1996 aufgenommen.

Das neue Markengesetz hat nicht nur zu einer Neugestaltung des Verfahrens
vor dem Patentamt, sondern auch zu einer Enderung der organisatoxischen
gtruktur des Patentamts im Jahre 1994 gefithrt. Whhrend die "Warenzei-
chen" bis zum Dezember 1992 in einer der fiinf Abteilungen der Hauptab-
teilung 3 wahrgenommen wurden, ist nach organisatorischen Umstrukturie-
rungen die Hauptabteilung 3 seit dem 1. Januar 1996 ausschlieBlich fir

das Markenwesen zust#ndig.
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Diese Verdnderungen belegen den gleichbe;echtigtenlSteilenwert, der den
Marken neben den Patenten auch in der Crganisationsstruktur des Amtes zu-

kommt .

Das Inkrafttreten des neuenh Markengesetzes hat bereits zu einer splirbaren
Zunahme der nationalen Markenanmeldungen gefiihrt. Diese Entwicklung wird
sich nach dem Inkrafttreten des Protckolls zum Madrider Markenabkommen
vom 27. Juni 1989 durch die Erstreckung ven international registrierten
Marken verstdrken. Die Erweiterung des Kreises der dem System der inter-
nationalen Markenregistrierung angehdrenden Idnder und der Beitritt der
Europdischen Uniorn wird das Volumen der internationalen Markenanmeldungen

mit Schutzrechtserstreckung auf Deutschland steigern.

Die Anderung der Bezeichnung des Amtes entspricht im i{ibrigen einer Ent-
wicklung in den europdischen Nachbarstaaten. Lediglich Dé&nemark, Irland,
Usterreich und das Vereinigte KBnigreich haben bisher an der historisch
iberlieferten Bezeichnung "...Patentamt™ - in der jeweiligen Léndesspra-

che - festgehalten.

Ttalien, Schweden und Spanien heben den Markenbereich neben dem Patent-
bereich in den Namen ihrer Emter ausdriicklich hervor; sie verwenden also

eine dem Begriff "Patent- und Markenamt" entsprechende Bezeichnung.

Frankreich, Griechenland; Monaco, Portugal und die Schweiz verwenden
einen neutralen Begriff (gewerblicher Rechtsschutz - geistiges Eigentum)
wie - als Beispiel - die schweizerische Bezeichnung "Bidgendssisches In-

stitut fiir Geistiges Eigentum".

von den bedeutenden aufereuropdischen Emtern entspricht die Bezeichnung
des Amtes der Vereinigten Staaten der jetzt fiir Deutschland vofgeschla-
genen Bezeichnung (United States Patent and Traéemark Office}, wihrend
Japan bisher bei der Bezeichnung seines Amtes als "Patentamt" geblieben
ist.

Beim Europiischen Patentamt stellt sich die Frage nicht, weil dort nur

Patentamnmeldungen bearbeitet wexrden.

Das Markenwesen ist somit neben dem Patentbereich die zweite wichtige
S3ule des Amtes. Diese Bedeutung des Markenbereiches durch die Znderung

der Bezeichnuhg des Amtes zu wilirdigen, ist das Anliegen des Gesetzent-
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wurfes, damit der Stellenwert des Markenbereiches kiinftig in angemessener
Weise auch in der Bezeichnung des Amtes reprisentiert wird. Die Umbenen-
nung erfolgt insbesondere mit der Zielsetzung, die herausragende Bedeu-

tung des Markenrechts in allen Wirtschaftszweigen hexvorzuheben.

tm das Aufgabenprofil des Amtes zumindest in einem verstdrkten Mafe her-
vorzuheben, aber auch in der Absicht, Kontinuitdt zu wahren, wurde davon
abgesehen, eine Bezeichnung wie etwa "Bundesamt fur Qewerbliche Schutz-
rechte" oder "Bundesamt flir den gewerblichen Rechtsschutz" vorzuschlagen,
sondern an die historische Bezeichnung "Deutsches Patentamt" angekniipft.
Im Ubrigen besitzt der Name "Deutsches Patentamt” im In- und Ausland bei
seinen Nutzern, den am gewerblichen Rechtschutz interessierten Kreisen
und dexr Bevélkerung einen hohen Bekanntheitsgrad und ist mithin das
"Markenzeichen" der mehr als 100 Jahre alter deutschen Zentralbehdrde des
gewerblichen Rechtsschutzes. Er soll deshalb auch in der neuen, zeitgemi-

Reren Bezeichnung erhalten bleiben.

Wegen der Umbenennung des Deutschen Patentamts s0ll keine Umbenennung des
Bundespatentgerichts erfolgen. Dié_Bezeiqhnung simtlicher Gerichte des
Bundes ist von ihrer Konstruktion her gleich. Sie besteht aus einem Wort
und beginnt jeweils mit dem Wort " Bundes...". Dieses Prinzip mifte
durchbrochen werden, wenn die Bezeichrung des Bundespatentgexrichts der
neuen hmtshezeichnung des Deutschen Patent- upd Markenamtes angepabt
wilrde. Auberdem wire eine Enderung der Amtsbezeichnungeh der Richter er-
forderlich. Diese Bezeichnung wilrde sehr schwerfdllig wirken und kinnte
ihre Handhabung erschweren. Eine in aniehnung an die neue Bezeichnung des
Patentamts gewdhlte Neubezeichnung des Bundespatentgerichts k&nnte zudem
auch die Sonderstellung der technischen Mitglieder in den Nichtigkeits-
senaten, den technischen Beschwerdesenaten, dem Gebrauchsmusterbeschwer-
desenat und dem Beschwerdesenat flir Sortenschutzsachen des Bun-

despatentgerichts nicht in angemessener Weise berlicksichtigen.

Binfhrung der MSglichkeit, Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen auch

bei Patentinformationszentren einzureichen.

Der Entwurf schligt vor, die Mbéglichkeit zu schaffen, kﬁnftig rPatent- und
Gebrauchsmusteranmeldungén, einschlieBlich eurocpiischer und internatio-
naler Patentanmeldungen auch bei Patentinformationszentren einzureichen.

Diese werden damit allerdings nicht zu Annahmestellen des Deutschen Pa-
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tentamts. Der Entwurf sieht vielmehr veor, den Eingang einer Patent- oder
Gebrauchsmusteranmeldung bei einem patentinformationszentrum rechtiich
dem Eingang beim Deutschen Patentamt gleichzustellen, indem ein Anmelde-
tag auch begriindet wird, wenn eine solche Anmeldung bei einem Patent-

informationszentrum eingeht.

Nach geltendem Recht (§ 35 Abs. 1 PatG) ist eine Anmeldung beim Patentamt
einzureichen. Eine entsprechende Regelung befindet sich flir Gebrauchs-
rmuster in § 4 Abs. 1 Gebrauchsmustergesetsz. Defzei£ kénnen Patent- und
Gebrauchsmusteranmeldungen alse nur beim Deutschen Patentamt in Minchen
und seiner Dienststelle Berlin eingereicht werden. Buropdische Patentan-
meldungen kénnen nur beim Burcpdischen Patentamt in Miinchen und seiner
Zweigstelle in Den Haaé (Artikel 75 Abs. 1 Buchstabe a) EPJ} und seit dem
1. Juli 1989 auch bei seiner Dienststélle Berlin oder beim Deutgchen Pa-
tentamt in Miinchen und seiner Dienststelle in Berlin eingereicht werden
(Artikel 75 Abs. 1 Buchstabe b) EPU in Verbindung mit Artikel II § 4

Abs. 1 IntratilG). Internationale Patentanmeldungen nach Hem Patentzusam-
menarbeitsvertrag (PCT) konnen beim Deutschen Patentamt eingereicht wer-
den (Artikel III § 1 Abs. 2 IntPatliG), das die Anmeldungen nach einer
Fermalpriifung an das Internationale Biirc der Weltorganisation fiir geisti-’

ées Eigentum (WIPQO) in Genf weiterleitet.

Dieses System hat sich in den vergangenen Jahrzéhnten bestens bewdhrt und
zu keinen nennenswerten Problemen fiir die Anmelder gefilhrt. Dieszs gilt
heute insbesondere vor dem Hintergrund, daR die modernen EKommunikations-
mittel (Telefax) es auch anmeldern, die weder in Miinchen noch in Berlin
ansdssig sind, erm&glichen, auch eilige Patentanmeldungen - z.B. kuxz vor

Ablauf einer Priorit3tsfrist - rechtzeitig zu Ubermitteln.

Schon in naher Zukunft sind durch die Entwicklung der Kommunikations-
technik weitere Brleichterungen zu erwarten. Kinftig wird es m&glich
sein, Anmeldungen auf elektronischem Weg durch Datenferniibertragung zu
t&tigen, wie dies zum Beispiel beim Japanischen Patentamt bereits seit
dem 1. Dezember 1990 mdglich ist (Jahresbericht des Japanischen Patent-
amts 1994, S. 17). Im Deutséhen Patent- und Markenamt wird bereits jetzt
an der Entwicklung entsprechender Verfahren gearbeitet. Fiir #eite Berei-
che der Ammelder wird dann die Einreichung von Ammeldungen in der Papierx-
form der Vergangenheit angeh®ren. Der Entwurf trigt dieser Entwicklung

bereits jetzt durch die Abschaffung des Schriftformerfordernisses der An-
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meldung Rechnung.

Gleichwohl wird die M&glichkeit, anmeldungen in Papierform einzureichen,
von Teilen der Ammelderschaft noch auf unabsehbare Zeit genutzt werden.
Auch vor dem Hintergrund der modexrnen Kommunikationsméglichkeiten durch
Telefax und kiinftig duxch Datenfernﬁbertragung wird immer wieder gefor-
dert, die M8glichkeit zu schaffén, Patentanmeldunger nicht nrur zentral
beim Deutschen Patentamt, sondern dezentral an verschiedenen Orten
Deutschlands einreichen zu kénnen. Von dieser Mﬁgl;chkeit wird namentlich
flir Binzelerfinder und kleine und mittlere Unternehmen eine Erleichterung

ihrer Anmeldetdtigkeit erwartet.

Die Patentinformationszentren wexrden damit nicht zu Anmeldestellen des
Deutschen Patent- und Markenamts. Derartige Konstruktionen wiren wegen
der grundgesetzlich verankerten Kompetenzverteilung zwischen Bund und

LiAndern problematisch.

Deshalb schligt der Entwurf eine "materiell-rechtliche" L&sung vor, die
die Einreichung von Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen bei einem
Patentinformationszentrum der Einreichung einer solchen Anmeldung beim

Patentamt selbst gleichstellt.

Die Patentinformationszentren, die sich an diesem System béteiligen wol-
len, sollen vom Bundesministerium der Justiz bekanntgemacht werden. Nur
bei den Zentrer, die in dieser Liste epthalten sind, wird es mdglich

sein, Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen abzugeben. Die Patentinfor-
mationszentren leiten die bei ihmen eingegangenen Armeldungen unverziig-
lich und ohne jede Priifung, auch nicht auf formale Punkte, an das Deut-

sche Patent- und Markenamt weiter.

Es ist jedenfalls derzeit niéht vorgesehen, die Anmeldung auch anderer
Schutzrechte als Patente und Gebrauchsmuster bei Patentinformationgzen-
tren zuzulassen. Ferner ist nicht vorgesehen, die Mdglichkeit zu schaf -
fen, andere Schriftstiicke als Anmeldungen, alsc z. B. Rechtsmittel-
schriften, Antridge pp., bei Patentinformationszehtren einzureichen. Zu-
ndchst soller Erfahrungen mit dem Funktionieren des neuen Systems gesam-
melt werden. Hinzu kommt, daf der erwartete innovationsfédrdernde Effekt
bei Patenten und Gebrauchsmustern, alsc den Anmeldungen technischer Er-

findungen, im Vordergrund steht, weniger aber bei der Anmeldung etwa von
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Marken.

vVereinfachung der Fdrmlichkeiten bei der Einreichung von Patentanmel-

dungen

Der Gesetzentwurf enthilt als dritten zentralen Regelungskomplex die An-
derung der Formvorschriften iilber die Einreichung einer Patent- und Ge-
brauchsmusteranmeldung. Nach dem Scheitern des ersten Teils der Diplo-
matischen Konferenz zum Abschluf des "Vertrages zur Ergidnzung der Pariser
Verbandsiibereinkunft soweit Patente betroffen sind" (nachfolgend: Entwurf
eines Harmonisierungsvertrage€s) in Den Haag im Juni 1991 soll - unabhin-
gig vom Ausgang der weiteren Bemithungen um eine internationale Harmo-
nisierung des Patentrechtes - zur Exrleichterung des BErwerbs des Patentes
und des Gebrauchsmusters die Einreichung fremdsprachiger Anmeldungsunter-

lagen in das nationale Recht aufgenommen werden.

Artikel 8 des von der Weltorganisation fiix das geistige Eigentum WIPO
ausgearbeiteten Vertragsentwurfes (WIPO-Dokument PLT/DC/3, abgedruckt in
Industrial Property 1991, 118) sieht wvor, dak eine Patentanmeldung in
jeder beliebigen fremden Sprache mit anmeldetagsbegrﬁndendér Wirkung ein-
gereicht werden kann, sofern innerhalb einer bestimmten Frist eine Uber-
setzung der Ammeldung vom Anmeider nachgereicht wird. Da die Verhand- ‘
lungen {iber den Entwurf des Earmonisierungsvertrages ins Stocken geraten
sind, ist es an der Zeit, diese ammelderfreundliche Lésung - die auch von
allen beteiligten Seiten begriift wird - vorab zu reaiisieren. Dies gilt
insbescondere vor dem Hintergrund; dak auch bereits andere eurcpiische und
aubereurcpdische Liander diese Erléichterung fiir auslindische Anmelder
vorsehen. Pir Osterreich gilt dies bereits seit der Patentrechts-Novelle
im Jahre 1984. Patentanmeldungen kdnnen in englischer und franzé&sischer
Sprache eingereicht werden. Die {bersetzung in die deutsche Sprache ist
drei Monate nach dem Anmeldetag einzureichen. Die USA und Japan haben
sich mit einer am 20. Januaxr 1994 gefroffenen Vereinbarung darauf geei-
nigt, dak bestimmte Teile der Patentanmeldung in englischer Sprache ein-
gereicht werden k&nnen und binnen zwei Monaten eine Ubersetzung erfolgen
muf. Das USPTO nimmt bereits seit April 1984 fremdsprachige (nicht in
englischer Sprache gehaltene) Anmeldungen entgegen. Die englische tber-
setzung ist innerhalb einer vom USPTO festzusetzenden Frist nachzureichen
(vgl. Title 37 Code of Federal Regulations Patents, Trademarks and Copy-
rights § 1.52 (d) ). '
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Auch im Europ4ischen Paterntiibereinkeommen ist eine Zhnliche Bestimmung in
Art. 14 abs. 2 enthalten, die durch die Regel 6 der Ausfilhrungsordnung
ergdnzt wird. Nach diesen vVorschriften begriindet eine europdische Patent-
anmeldung, die nicht in einer der drei Amtssprachen des Buropdischen Pa-
tentamts (Deutsch, Englisch, Franzdsisch), gondern in einer anderen Amts-
sprache eines Vertragsstaates der Européischen Patentorganisation verfalBt
worden ist, einen Anmeldetag, wenn innerhalb von drei Monaten nach Ein-
reichung der Patentanmeldung, jedoch nicht spater als dreizehn Monate
nach dem Prioritidtstag eine Ubersetzung in einer der drei Amtssprachen

beim Europiischen Patentamt nachgereicht wordep ist.

Eine Vorschrift vergleichbaren Inhalts existiert im nationalen Recht be-
reits in § 33 des Markengesetzes und wurde durxch § 68 der Verordnung zur
pusfithrung des Markengesetzes kerkretisiert. Fremdsprachige Marken-
anmeldungen kdnnen nach § 68 a.a.0. in anmeldetagsbegriindender Weise
eingereicht werden, wenn innerhalb eines Monats eine deutschsprachige

tbersetzung nachgereicht wird.

SchlieBlich schligt der Entwurf vor: erstmais im Patent- und im Ge-
brauchsmustergesetz die Voraussetzungen far dié zuerkennung eines An-
meldetages zu regeln. Erfﬁrdernis filr die Zuerkennung eines Anmeldetages
ist, daB die Anmeldung den Namen des anmelders, den Antrag auf Erteilung
des Patentes und die Beschreibung der'Erfindung enthalt (vgl. § 35 Abs. 2

Satz 1 PatG und Begriindung zu Artikel 2 Nummer 10} .

Die gleichzeitige Zahlung der_@nmel@eqebﬁhr‘ist wie bisher keine notwen-
dige Voraussetzung fiir die Zherkennung des Anmeldetages (vgl. § 34 Abs. 6

PatG).

auBerdem entfillt das zwingende Erfoxdernis der Schriftlichkeit der an-
meldung. Die Bestimmung der mSglichen Formen der Ammeldung - schriftlich
und/oder im Wege der elektronischen Datenilbexrmittlung - bleibt kiinftig
der anmeldeverordnung Gberlassen. Damif wird das gesetzliche Hindernis
fiir die Einffthrung der Moglichkeit, "on line" oder per Diskette anzumel-
den, beseitigt. Sobald die technischen Voraussetzungen geschaffen sind,
kann die Anmeldeverorxdnung diese Anmeldemégiichkeiten zulassen und die

Bedingungen dafiir festlegen.
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abschaffung des sogenannten Vorschaltverfahrens

Der Entwurf schlégt mit der Neufassung der §§ 110 bis 114 und des § 121
Patentgesetz die Abschaffungfdes "Vorschaltverfahrens" vor.

Uber die Berufung gegen Urteile der Nichtigkeitssenate des Bundespatent-
gerichts in Nichtigkeits?, zwangslizenz- und zurlicknahmeverfahren ené-
scheidet der Bundesgerichtshof. Sie ist jedoch nach § 110 Zbs. 1 Satz 2
Patentgesetz beim Bundespatentgericht einzulegen. Demgegeniiber ist die
Rechtsbegschwerde nach § 102 Abs. 1 Patentgesetz beim "judex ad quen",
also dem Bundesgerichtshef, einzulegen. Im "vVorschaltverfahren" nach

§ 112 patentgesetz priift das Bundespatentgericht, ob die Berufungsschrift
rechtzeitig eingegangen und in deutscher Sprache abgefalt ist, ob sie die
Berufungéantrége enthdlt und die Geblihr fiir die Einlegung der Berufung
nach dem Tarif (d. h. nach dem Patentgebiihrengesetz) rechtzeitiq und in

veller HShe gezahlt ist.

Liegt eines dieser Erfordernisse nicht vor, kann das Bundespatentgericht
die Berufung durch BeschluB als unzuldssig verwerfen. Gegen diesen Be-
schluBf kann der Berufungskldger binnen 1 Woche um Entscheidung des Bun-

desgerichtshofs nachsuchen (§ 112 Abs. 2 PatG).

Ist die Berufung nach Ansicht des Bundespatentgerichts zuldssig, so legt
es die Bkten dem Bundesgerichtshof vor, der an die Entscheidung des Bun-

despatentgerichts zur Zuldssigkeit des Rechtsmittels nicht gebunden ist.

Die Verwerfung einer unzuldssigen Berufung in erstér Instanz durch das
Bundespatentgericht sollte nach dem Willen des Gesetzgebers der Entla-
stung des Berufungsverfahren in Patehtniéhtigkeitssaohen in zweiter In-
stanz dienen. In der Praxis des Bundespatentgerichts seit seiner Griindung
am 1. Juli 1961 hat dieses "Vorschaltverfahren" keine Bedeutung erlangt.
Die erhoffte Filterfunktion ist nicht eingetreten. Bis zum 31. Dezember
1984 ist keine\Berufung wegen Unzulassigkeit verworfen worden {(Quelle:
Schulte GRUR 1985 §. 779, 783). In den darauffolgenden Jahren bis Juni
1996 ist nur in zwel Verfahryen die Berufung als unzuldssgsig verworfen wor-

den.
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Mit der vorliegenden Neuregelung soll vor allem der von der Praxis be-
klagten Verzdgeryng und der entsprechend erhobenen Forderung nach einer
Abschaffung dieses Verfahrens nachgekommen werden. Die vom Bundesministe-
rium der Justiz eingesetzte Sachverstidndigenkommission fir Gebiihren-
strukturfragen im Bereich des Deutschen Patentamts und des Bundespatent-
gerichts, deren Aufgabe es war, die Gebithrenstruktur des Patentgesetzes
zu Uberpriifen, hat empfohlen, das Vorschaltverfaﬁren vor dem Bundes-
patentgericht abzuschaffen (vgl. Empfehlung Nr. 17 der Kommission vom

26. Mai 1994, Seite 16).

Wiedereinfilhrung dexr Verpflichtung, die Berufung zum Bundesgerichtshof zu
begriinden

Mit der Neufassung der §§ 110 bis 114 und des § 121 Patentgesetz soll au-
Berdem vorgesehen werden, die Verpflichtung zur Begriindung der Berufung
gegen Urteile der Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts wieder ein-
zufithren. Diese Verpflichtung war bereits in § 32 abs. 1 Satz 3 des
Patentgesetzes vom 25. Mai 1877 {Reichsgesetzblatt §. 501, 508) enthal-
ten, der vorsah, dal die Berufung zum Reichsoberhandelsgericht binnen
sechs Wochen beim Patentamt "schriftlich anzumelden und zu begriinden®
sei. Diese Regelung war auch im Patentgesetz vom 7. April 1891 (Reichs-
gesetzblatt S. 79, 89) und im Patentgesetz vom 5. Mai 1936 (Reichsgesetz-
biatt II §. 117, 126) in den §§ 33 Abs. 1 Satz 3 patG 1891 und 42 Abs. 1
Satz 2 PatG 1936 enthalten. Das Reichsgericht (RG Bl.PMZ 1898 19, 20 zu §
33 Abs. 1 §. 3 PatG 1891} und spiter auch der Bundesgexrichtshof (BGH GRUR
1955, 29; 1960, 27, 28) haben die vVorschriften tiber die Berufungsbegriin-
dung dahingehend ausgelegt, dak die Berufung bereits durch die rechtzei-
tige Eingabe und Anbringung der Berufungsantridge frist- und formgerecht

eingelegt seil.

Das Erfordernis der Begriindung dexr Berufung ist mit dem Sechsten Uber-
leitungsgesetz vom 23. Mérz 1961 (BGBL. I 5. 274, 284) aufgehoben worden.
Der Wegfall des Begriindungszwanges hat sich in der Praxis nicht bewdhrt
und fithrte zu dem eindringlichen Appell des X. Zivilsenats des Bundes-
gerichtshofs in seinem Urteil wvem 8. Januar 1981 ("Schneidwerkzeug"- BGHZ
113, 201, 206) an den Gesetzgeber, die Cesetzesinderung "...bei sich bie-

tender Gelegenheit zu korrigieren."
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Um das Erfordernis deér Begriindung der Berufung wieder einzufithren, sollen
die Vorschriften iiber das Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof in
Patentsachen an die in der zivilprozeBordnung enthaltenen Vorschriften
iiber das Verfahren vor den Berufungsgerichten angeglichen werden. Die Re-
gelungen der Zivilprozefordnung fiir das Berufungsverfahren haben sich in
der Praxis bewdhrt. § 519 b der ZivilprozeBordnupg erlaubt es den Beru-
fungsgerichten, die Berufurig als unzuldssig zu véiwerfen bei nicht frist-
. gerechter Begriindung der.Berufung und im Falle des Nichtverliegens von
Wiedereinsetzungsgriinden (§ 233 ZPO). Auferdem wird durch das Erfordernis
der Begriindung der Berufung innerhalb einer Mcnatsfrist die Zusammen-
fassung und Beschleunigung des Rechtsstreits in der Berufungsinstanz er-
mdglicht, da das Gericht sachlich vorbereitende Anordnungen, zum Beispiel
die Ladung von Zeugen oder die Einholung eines Sachverst#ndigengut-
achtens, treffgn kann, die der Erledigung des Rechtsstreits in einem Ter-

min dienen k&nnen.

auch das Berufungsverfahren wegen dexr Erteilung einer Zwangslizenz nach
dem Gebrauchsmustergesetz wird damit neu gestaltet, denn lUber die Ver-
weisung in § 20 Gebrauchsmustergesetz finden die Vorschriften des Be-
rufungsverfahrené in Patentnichtigkeitssachen auch in den Berufungs-

verfahren nach dem Gebrauchsmustergesetz entsprechende Anwendung.
Der Gesetzentwurf enthdlt weiter folgende Anderungen und Anpassungen:

- Anpassung der Bestimmung Uber die Zwangslizenz (§ 24 Patentgesetz) an
das Ubereinkommen i{iber handelsbezogene Aspekte des Geistigen Eigen-

tums (Artikel 27 und 31 des TRIPS-Ubereinkommens),

- Auslidndern soll kiitnftig Verfahrenskostenhilfe in Patent-, Gebrauchs-
muster- und Geschmacksmuster-, Halbleiterschutz-, Schriftzeichen- und

Sortenschutzverfahren gewdhrt werden,

v

- die Wiedereinsetzung in die Prioritadtsfrist in Patent-, Gebrauchs-

muster- und Geschmacksmusterverfahren soll kinftig mdglich sein,

- die Fristen zur Abgabe der Prioritadtserkldrung in Patent-, Gebrauchs-

muster- und Geschmacksmusterverfahren sollen verléngert werden,
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- die Gebithren in Verfahren vor dem Bundesgerichtshof nach dem Patent-,
Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Halbleiterschutz-, Schriftzei-
chen- und Sortenschutzgesetz sowie dem Markengesetz werden kinftig im

Gerichtskostengesetz geregelt sein,

- auslindische akademische AbschluBprilfungen sollen den deutschen Ab-
schluBpriifungen im Rahmen der Bestellung zum technischen Mitglied des

Deutschen Patent- und Markenamts gléichgestellt werden,

- das Gesetz iiber die Erstattung von Geblthren des beigecrdneten Ver-
treters in Patent-, Gebrauchsmuster-, GCeschmacksmuster-, Topographie-

schutz- und Sortenschutzsachen soll strukturell verbessert werden,

- die Geblihren des heigeordneten Vertreters in Patent-, Gebrauchs-
muster-, Geschmacksmuster- und Topographieschutzsachen gsollen an die

wirtschaftliche Entwicklung angepalt werden.

Dartiberhinaus wird vorgeschlagen, eiﬁige tiberfliissige Vorschriften, die

nie angewandt worden sind oder wegen Zeitablaufs ihre Bedeutung verloren

haben, zu streichen.
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B. Ruswirkungen auf die éffentlichen Haushalte, das Preisniveau und sonstige
Kosten

1. Kosten fir die &ffentlichen Haushalte, Auswirkungen auf das Preiszniveau

Die mit dexr Umbenennuhg des Deutschen Patentamts entstehenden Kost:n fliir den
Bundeshaushalt betragen voraussichtlich 120.000 DM. Sie werden fir die Er-
neuerung der Dienstéiegel, Stempel, Anderungen der hauseigenen Druckplatten,
Neudruck von Urkunden und neue Beschilderungen an den Dienstgebduden anfal-
len. Gebilhrenmarken, WVordrucke und Merkbldtter werden mit entsprechenden
Aufklebern und Stempeln versehen aufgebraucht. Die Xosten werden im Rahmen

des Einzelplans 07 eingespart.

Durch die Anhebung der Gebihren des beigeordneten Vertréters in Verfahren
nach dem Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster;, Topographieschutz-
und Scortenschutzgesetz werden dem Bundeshaushalt voraussichtlich zusdtzliche
Koéten in Héhe von maximal 30.000 DM entstehen. Im Jahr 1995 betrugen die
von DPA und Bundespatentgericht fir die Vertretergeblhren aufgewandten Ko-'
sten 93.000 DM. Kinftig werden die Kosten auf 120.000 DM im Jahr steigen.

Die weiteren Mehrkosten bei Efweiterung der Verfahrenskostenhilfe fir Ange-
hérige ausldndischer Staaten, die nicht zu den Mitgliedstaaten der Europai-
schen Gemeinschaften zdhlen, wurden anhand der Anmelde- und Haushaltszahlen
fir 1995 und unter Beriicksichtigung der Erhéhung der Gebidhren des beige-
ordneten Vertreters auf maximal 38.000 DM jdhrlich geschétzt.

Bei dieser Schitzung wird daven ausgegangen, dap auslandische Anmelder nicht
hdufiger die Vverfahrenskostenhilfe in Anspruch nehmen als inldndische und

den Mitgliedstaaten der Europdischen Gemeinschaften angehdrende Anmelder.
Kosten fir die Haushalte der Li&nder und Gemeinden sind nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das

Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
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2. Kosten fir die Wirtschaft

Kosten, die bei Wirtschaftsupternehmen, insbesondere bel mittelstdndischen
Unternehmen entstehen, sind nicht zu erwarten. Durch die in diesem Entwurf
vorgesehenen Erleichterungen bei der Einreichung von Anmeldungen ist viel-
mehr anzunehmen, dap dies auf Seiten der Unternehmen zu einer finanziellen

Entlastung fithrt, deren HOhe gegenwirtig jedoch nicht beziffert werden kann.

c. Geaetzqebunqszust&ndigkeit
Die ausschliefliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes fir den gewerblichen
Rechtsschutz und das Urheberrecht ergibt sich aus Artikel 73 Nr. 9 Grund-

gesetz.
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D. Im einzelnen

Zu Artikel 1 (Umbenennung)

Zu Nummer 1 (§ 1 2bs. 1):

Mit der Neufagsung des § 1 abs. 1 exrfolgt die Umbenennung des Deutschen Pa-

tentamts in "Deutsches Patent- und Markenamt".

Zu Nummer 2 ($§ 2):

§ 2 wird redaktionell neu gefalt. BEr stellt klar, dab es sich beim Deutschen
Patent- und Markenamt um eine selbstdndige Bundesoberbehdrde im Geschdfts-
bereich des Bundesministeriums dex Justiz handelt.

Zu Nummexr 3 (§§ 3, 4, 5):

§§ 3 und 4 konnten aufgehoben werden, da sie bereits wollzogen bzw. durch
die Errichtung des Deutschen Patentamts im Vereinigten Wirtschaftsgebiet am
1. Cktober 1949 bereits durchgefiihrt sind.

Die Vorschrift iiber das Inkrafttreten dieses Gesetzes (§ 5) wirxrd § 3.

Zu Artikel 2 (Enderung des Patentgesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 3 3bs. 2 Satz 1 Nx. 2 PatG: Stand der Technik):

Mit Beschluf des Verwaltungsrates der Europdischen Patentorganisation vom

5. Dezember 1996 (ABlL.EPA 1937, S. 13) ist, gestlitzt auf Art. 33 abs. 1
Buchstabe a) des Europiischen Patentiilbereinkommens (EPY)Y, eine Enderung der
in Artikel 79 2bs. 2 des EPU festgesetzten Frist zur Zahlung der Benennungs-
gebithren erfolgt. Nach Artikel 79 3bs. 2 des EPU in der alten Fassung war
die Benennungsgebilhr fiir einen Vertragsstaat innerhalb von 12 Monaten nach
Einreichung einer eurcpdischen Pateptanmeldung, cder aber spdtestens inner-

halb von 13 Monaten nach dem Prioritdtstag zu entrichten. Die mit der inde-
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rung von Artikel 79 abs. 2 beschlossene Verschiebung des Zahlungszeitpunktes
fiir die Benennungsgeblihren auf den Zeitpunkt flr die Stellung des Priifungs-
antrages (Art. 94 abs. 2 EPU) bewirkt eine verlingerung der Zahlungsfrist um
rund 12 Monate fiir europdische Direktanmeldungen. Das hat zur Folge, das zum
zeitpunkt der Verdffentlichung der europdischen Direktanmeldung nach 18 Mo-
naten (Art. 93 abs. 1 EPY) noch vBllig offen ist, flr welche benannten Staa-
ten der Ammelder seine Ammeldung durch die Zahlung der Benennungsgeblihren
aufrechterhalten wird. Gleichzeitig mit der Anderung des Art. 79 Abs. 2 des
Ept! hat der Verwaltungsrat die Aufnahme einer neueh Regel 23a in die Aus-
filhrungsordnung zum Buropdischen pPatentiibereinkommen (AOEPHi) beschlossen,
die zur Auslegung des Artikels 54 Abs. 3 und 4 P herangezogen werden scoll
und nur deklaratorischen Charakter aufweist. Axtikel 54 Abs. 3 und 4 EPU be-
sagt, daf eine friihere europdische Patentanmeldung in bezug auf eine spdtere
europiische Anmeldung insoweit als Stand der Tééhnik gilt, als ein in der
spiteren europiischen Patentanmeldung benanntex Vertragsstaat auch in der
fritheren verdffentlichten Anmeldung beﬁannt ist. Zweck dieser Regelung ist
der AusschluR von Doppelpatentiexungen. Eine inhaltsgleiche Regelung enth&lt
fiir ECRO-PCT-Anmeldungen Artikel 158 abs. 1 EPll. Die Regel 23a ACEPU stellt
klar, daBk nur sclche Alteren europdischen patentammeldungen gegenilber einer
jiingeren als Stand der Technik gelten, #enn die Bénennungsgebithr fiir den in
beiden Anmeldungen benannten Staat auch gezahlt wordeg'ist. Eine solche
klarstellende Regelung war bislang entbehrlich, da die Benennungsgebiihren

bis zum Zeitpunkt der Verdffentlichung regelmafig zu zahlen waren.

Nach geltendem Recht steht eine.europaische Patentanmeldung mit alterem
Zeitrang bei der Beurteilung derxr Neuheitsschidlichkeit einer nationalen
Patentanmeldung mit dlterem Zeitrang gleich, § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 PatgG
i.v.m. Art. 139 abs. 1 EPY}. Voraussetzung ist, daB die Bundesrepublik
Peutschland als Vertragsstaat wirksam benannt ist. Diese Benennung als
Vertragsstaat muB im Zeitpunkt der Vexdffentlichung der eurocpdischen
Patentanmeldung vorliegen, um die Altere europdische Anmeldung bei der Prii-
fung der Neuheit einer jlingeren nationalen Apmeldung in Betracht ziehen zu
kénnen. Wird die Benennung der"Bundesrepublik Deutschland zurilckgenommen
oder tritt die Fiktion der Zuriicknahme der Benennung infolge unterbliebener
zahlung der Benennungsgeblihr ein (Art. Bl'abs. 4, 119 EP{}, Regel 69 AOEPU},
so wird die #ltere europdische Patentammeldung bei der Neuheitspriifung nicht
berlicksichtigt. Durech die Verschiebung des Zahlungszeitpunktes dexr Benen-
nungggebithr liegt im Zeitpunkt.der vVersffentlichung der europdischen Patent-

anmeldung zwar eine wirksame Benennung der Bundesrepublik Deutschland vor,
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ob tatsdchlich aber Schutz fiir Deutschland beansprucht werden wird, ist je-
doch bis zum Ablauf der Frist von 24 Monaten zur Zahlung der Benennungsge-
biihr ungewiR. Der neue Absatz 2 Satz 1 Nrxr. 2 Patentgesetz bestimmt daher
ebenso wie die Regel 23a AQEPU, daf nur soléhe europdischen Patentan-
meldungen als dltere Anmeldungen_bei der Neuheitspriifung in Betracht zu zie-
hen sind, bei denen durch die Zahlung der Benennungsgebilhr fiir die Bun-
desrepublik Deutschland eine dltere europdische Anmeldung wirksam begriindet

ist (Art. 79 abs. 2 EPW).

Zu Nummer 2 (§ 16 a 3abs. 2 PatG: Folgednderung):

Der in § 16a Abs. 2 Patentgesetz enthaltene Verweis auf die Verfahrens-
vorschriften, aus denen sich ergibt, daB das Qfganzende Schutzzertifikat wie
das zugrundeliegende Patent zu behandeln ist, also an ihm auch Zwangs-
lizenzen nach § 24 Patentgesetz erteilt werden kdnnen, ist im Hinblick auf
die unter Artikel 2 Nummer 5 vorgeschlagene Neugestaltung derlRegelung {iber

die Zwangslizenzen dieser ebenfalls anzupassen.

Die Bezugnahme auf § 34 Patentgesetz ist durch eine Verweisung auf § 30
Patentgesetz zu ersetzen. Den Regelungsinhalt des § 34 Patentgesetz ilber die
ausschlieBliche Lizenz und ihre Eintragung in die patentrolle Ubernehmen

kiinftig die neuen abs#tze 4 und 5 des § 30 Patentgesetz.

Zu Nummer 3 (§ 17 Abs. 3 S§. 2 PatG: Fristvorschriften):

Durch die Neuformulierung von § 17 Abs. 3 Sétz 2 Patentgesetz soll die Vor-
schrift an § 23 Abs. 2 Satz 4 Gebrauchsmustergesetz angepaft werden. Die
Zweimonatsfrist zur zuschlagsfreien Zahlung der Jahresgeblihren lauft damit
kiinftig bei Patenten und Gebrauchsmustern immer am jeweils letzten Tag des
zweiten Monats ab und muB nicht langer unter Anwendung der Vorschriften des
Blirgerlichen Gesetzbuches {iber die Fristenberechnung errechnet werden {vgl.

BPatGE 25, 184 ff).

Diese Anderung geht auf einen Wunsch der beteiligten Kreise zuriick und soll
die ffberwachung der Fristen fiir die zuschlagsfreie Zahlung der Jahres-

gebiihren erleichtern.
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Zu Nummer 4 {(§ 23 Abs. 2 PatG: Sprachliche Anpassung):

§ 23 Abs. 2 Patentgesetz wird sprachlich an artikel 73 des Eurcpdischen
Patentitbereinkommens (EPU} und die Regel 22 Abs. 1 der Ausfiihrungsordnung
zum EPY angepaft. Der Begriff "Recht zur ausschlieBlichen Benutzung der Er-

findung" wird durch den Begriff "ausschlieBliche Lizenz" ersetzt.

Zu Nummer 5 (§ 24 PatG: FZwangslizenz):

Per Entwurf schldgt vor, die Regelung iber die Erteilung einer Zwangslizenz
an einer patentierten Exrfindung neu zu konzipieren. Diese Neufassung erfolgt
vor dem Hintergrund, dab das Ubereinkommen iiber handelsbezogene Aspekte der
Rechte des Geistigen Eigentums (TRIPS-Ubereinkommen), das Bestandteil des
tibereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO-Ubereinkom-
men) ist, in seinen artikeln 27 Aﬁs. 1 Satz 2 und 31 bei der Erteilung wvon
Zwangslizenzen an Patenten zu beachtende, auf sehr hohem Niveau angesiedelte
Mindestverpflichtungen zum Schutz der Patentinhaber enthidlt. Das Uberein-
kommen vom 15. April 1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation ist fiir
die Bundesrepublik Deutschland am 1. Januar 1995 (BGBl. 1994 II 5. 1438;
BGBl. 1995 II S. 456} in Kraft getrefen. Die Vorschriften des TRIPS-Uber-
einkommens sind in ihrer Gesamtheit mit Wirkung vom 1. Januar 1996 von der
Bundesrepublik Deutschland anzuwenden, vgl. Artikel 65 Abs. 1 des TRIPS-
tbereinkommens. Die Bundesregierung hat in ihrer Denkschrift zum WTO-Uber-
einkommen (BT-Drs. 12/7655 (neu} $. 347) ausgefiihxt, dak das deutsche Recht
den Verpflichtungen aus dem TRIPS-bereinkommer entspreche und dal Ande-
rungen der Gesetze auf dem Gebiet des Schutzes des Geistiggh Figentums nicht
erforderlich seien. Ein Anpassungsbedarf wurde nur hinsichtlich der Laufzeit
von Altpatenten gesehen, die beim Patentamt der ehemaligen DDR angemeldet
worden waren und nur eine Laufdauer von héchstens 18 Jahre ab der anmeldung
hatten. Die Laufdauer dieser Patente wurde auf 20 Jahre ab Patentanmeldung
durch eine Erginzung des Erstreckungsgesetzes (§ 6a) verlingert (vgl. Arti-
kel 5 des Gesetzes zu dem Ubereinkommer vom 15. April 1834 {bexr die Errich-

tung der Welthandelsorganisation vom 30. August 1994, BGBL. II S. 1438).

Selbst wenn Zweifel an einerx unmittelbaren Anwendbarkeit simtlicher Bestim-
mungen des TRIPS-Ubereinkommens im innerstaatlichen Recht bestehen (vgl. den

letzten Absatz der Priambel des Beschlusses des Rates vom 22. Dezember 1994
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iiber den Abschluf der Ubereinkiinfte im Rahmen der multilateralen Verhandlun-
gen der Uruguay-Runde [1986-199}] im Namen der Eurcpaischen Gemeinschaft in
bezug auf die in ihre Zustdndigkeit fallenden Bereiche [94/800 EG], verdf-
fentlicht im Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften aB1. L 336/1994), so
ist aber’davon auszugehen, daB die Zustdndigkeit der Mitgliedstaaten fir die
Ausfiillung der Normen des TRIPS-Ubereinkommens zumindest in den Bereichen
gegeben ist, in denen der Eurcpdischen Union nicht die Aufenkompetenz zu-
steht, da es sich bei dem TRIPS-Ubereinkommen nach der Rechtsprechung des
Burcpdischen Gerichtshofes in seinem Gutachten vom 15. November 19%4 gegen
die Europdische Kommission um ein gemischtes Abkommen handelt. Soweit die
Eurcpdische Union wvon ihrer ZusténdigkeiE zur Harmenisierung der nationalen
Rechtsvorschriften gemdf den Artikeln 1006 und 100a Gebrauch gemacht hat oder
sie auf der Grundlage von Artikel 235 neue Titel geschaffenrhat, wie zum
Béispiel durch den Erlab der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. De-
zember 1993 Uber die Gemeinschaftsmarke (aBl. L 11 vom 1l4. Januar 1994,

§. 1y, ist flir eine unmittelbare Anwendung der Bestimmungen des TRIPS-Tbher-

einkommen kein Raum. Sie wirken nur mittelbar.

In ihrer Denkschrift zum TRIPS-{lbereinkommen hat die Bundesregierung ex-
kldrt, daB ein Teil der Vertragsbestimmungen des TRIPS-Ubereinkommens unmit-
telbar Anwendung findet. Zumindest gilt dies fiir die Regelungen, die ihrem
Wortlaﬁt nach fiir eine unmittelbare Anwendung in Betracht kommen. Dies sind
zum Beispiel der Grundsatz der Inldnderbehandlung und das Meistbeglinsti-
gungsprinzip, wahrend die Vorschriften des Teils III so gestaltet sind, dabk
gie Staatenverpflichtungen enthalten. Soweit nur nationales Recht vorhanden
ist, das die Bestimmungen des TRIPS-Ubereinkommens ausfillt und keine Har-
monisierung auf eurcpéischer Ebene,{zum Beispiel im Patentrecht und im
Geschmacksmusterrecht, stattgefunden hat, ist dieses zumindest aber nach den
Grundsdtzen der vdlkerrechtsfreundlichen Auslegung im Iichte des TRIPS-
Ubereinkommens auszulegen, so dal die Besgtimmungen Qes TRIPS-Ubereinkommens
mittelbar zur Anwendung gelangen. Zu berilicksichtigen ist ferner, daB das
Ubereinkommen grundsitzlich frem&enrechtlichen Charakter hat, rein naticnale

Tatbestdnde alsc nicht erfaBt. -

Obwohl die Regelung iiber die Zwangslizenz (§ 24 abs. 2 PatG) ausdriicklich
auf Staatsvertrige Bezug nimmt und damit einen Ankniipfungspunkt fiir die un-
mittelbare Anwendung des TRIPS-Ubereinkommens bietet - der Bundesgerichtshof

hat in der Entscheidung vom 5. Dezember 1995, Az. X ZR 26/92, BGH Z 131, S.

.
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247 £f. den Begriff des Bffentlichen Interesses unter Anwendung der Bestim-
mungen des TRIPS-Ubereirnkommens ausgelegt - scheint es der Rechtssicherheit
dienlich zu sein, im Hinblick auf die Regelung iber die Zwangslizenzen zu

einem System der konkreten Umsetzung zu gelangen.

pDie Bedeutung des § 24 Patentgesetz in dex Praxis ist eher als gering einzu-
stufen. Von 1%45 bis heute ist in der Bundesrepublik Deutschland nur eine
einzige Zwangslizenz erteilt worden, und zwar durch Urteil des Bundespatent-
gerichts vom 7. Juni 1931, BPatGE 32 S. 184. Diese EZwangslizenz wurde auf
die Berufung der Patentinhaberin durch Urteil des Bundesgerichtshofes wvom 5.

Dezember 1995, a.a.0., wieder zuriickgenommen.

In der Vergangenheit ist es trotz des begtehenden Harmonisierungsbedarfes
nicht zu einer einheitlichen Regelung des Rechts der Zwangslizenzen gekom-
men. Auf europdischer Ebene sollten zwar nach der Unterzeichnung der "Ver-
einbarung {iber Gemeinschaftspatente” am 15. Dezember 1989 im AnschluB an die
Dritte Luxemburger Xonferenz lber @as Cemeinschaftspatent gemadl der dem
flbereinkommen beigefiigten "EntschlieBung Ober eine gemeinsame Régelung fir
die Erteilung von Zwangslizenzen an Gemeinschaftspatenten" (ABlL. EG Nr. L
401/ 58) durch den Interimsausschuf fir aas Gemeinschaftspatent die erfor-
derlichen Arbeiten nach Inkrafttreten des Ubereinkommens aufgenommen werden.
pas Ubereinkommen ist aber bis heute nicht in Kraft getreten. Von den 12 fiir
das Inkrafttreten des Ubereinkommens gem3f Artikel 10 des Ubereinkommens er-
forderlichen Unterzeichnerstaaten haben erst 7, darunter auch die Bundesre-

publik Deutschland, das Ubereinkommen ratifiziert.

Inzwischen ist auf internationalexr Ebene eine Harmonisierung des Rechts der
zwangslizenzen durch Artikel 31 des TRIPS-Ubereinkommens erfolgt. Die im Ax-
tikel 31 festgelegten Anforderungen an die Erteilung einer Zwangslizenz er-
&ffnen aber den Mitgliedern des TRIPS-Ubereinkommens Spielrdume bei der Ge-
staltung ihrer Bestimmungen Uber die Erteilunyg von Zwangslizenzen und lassen
verschiedene Auslegungsm®glichkeiten zu, sodaf auch vor dem Hintergrund
einer immer noch fehlenden europaweiten Harmonisierung des Rechts der

Zwangslizenzen eine Klarstellung im deutschen Recht erfoxderlich ist.

Diesen Konkretisierumngsbedarf haben bereits mehrere europdische Staaten, =z.
B. die Schweiz und Osterreie¢h aber auch Frankreich, Belgien, Dinemark, Finn-
land, Italien und die Niederlande, erkannt und folglich ihre Patentgesetze

gedndert. Sie haben ihre Gesetze gerade auch im Bereich der Zwangslizenzen
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teilweise fast wbrtgetreu den Artikeln 27 abs. 1 Satz 2 und 31 des TRIPS-
Ubereinkommens angepaft, wobei Unterschiede in der Umsetzung des TRIPS-
ﬂbereinkommeﬁs durch die einzelnen Staaten nicht ausgeblieben sind. Andere
europdische Staatén, z.B. das Vereinigte K&nigreich, bereiten die Anderung

ihrer Gesetze zur Zeit vor.

AuBerdem ist von verschiedenen Seiten - namentlich seitens der Vereinigten
Staaten von Amerika im Kontext des TRIPS-Rates der Welthandelscrganisation
wie von Seiten der Furcpdischen Kommission - an die Bundesregierung die An-
regung herangetragen wcrden, den Wortlaut der Bestimmungen tiber die Zwangs-
lizeni an einem Patent eindeutiger an die Bestimmungen des TRIPS-Uberein-

kommens anzulehnen.

Vor diesem Hintergrund schligt der Entwurf vor, die Regelung iliber die Ertei-
lung einer Zwangslizenz im Wortlaut klarer zu fassen und den Artikeln 27

Abs. 1 Satz 2 und 31 des TRIPS-Ubereinkommens anZupassen.

Artikel 31 enthdlt zusdtzliche einschrinkende Bedingungen und Verfahrens-
garantien fiir Zwangslizenzen, zu denen er auch den sog. "government use",

den dffentlichen, nicht gewerblichen Gebrauch (vgl. § 13 PatG) rechnet.

Die Entscheidung iiber die Erteilung der Zwangslizenzen und die weiteren

damit in Zusammenhang stehenden Entscheidungen bleiben unverdndert in der
zustédndigkeit des Bundespatentgerichts mit der M8glichkeit der Uberpriifung
durch den Bundesgerichtshef, éo dak die aAnforderungen von Artikel 31 Buch-

stabe i) und j) des TRIPS-Ubereinkommens in jedem Fall erfiillt sind.

Erstmals wird im Patentgesetz ausdrliicklich die M&glichkeit der Anpassung der
zu zahlenden Vergiitung an sich nach Erteilung der Zwangslizenz &ndernde Ver-
hdltnisse sowie die Riicknahme der Zwangslizenz bei Entfallen der der Ertei-
lung der Zwangsiizenz zugrunde liegenden Umstdnde ausdriicklich im Patent-
gesetz geregelt. Als Vorbild fir diese Regeluﬁgen dienen § 23 Patentgesetz

und § 323 ZivilprozeBordnung.

Ferner wird die nach geltendem Récht'vorgesehene M&glichkeit, daf jedermann
die Riicknahme des Patentes beantragen kann, wenn die Erfindung ausschliek-
lich oder {iberwiegend auBerhalb Deutschlands ausgefithrt wird (§ 23 Abs. 2
Satz 1 PatG) und dem éffentliéhen Interesse durch die EBrteilung der Zwangs-

lizenz nicht genligt werden kann, sofern der Riicknahme des Patentes nicht ein
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Staatsvertrag entgegensteht, ersatzlos aufgehoben. Filr die Beibehaltung die-
ser Regelungen besteht kein Bediirfnis, denn die Vorschrift iber die Riicknah-
me des Patents ist bereits seit der Entscheidung des Eurcpdischen Gerichts-
hofes vom 18. Februar 1992 - Rechtssache C 235/89, Bulletin {iber die T&tig-
keit der Gerichte der EG Nr. 6/92, ihrer urspriinglichen Bedeutung enthoben.
Nach den Grundsitzen dieser Entscheidung verletzt ein Mitgliedstaat seine
verpflichtungen aus Artikel 30 des EWG-Vertrages, wenn er die Riicknahme
eines Patentes filr den Fall zulift, daf das Patent filir eine gewerbliche Er-
findung nicht in Form einer Herstellung im Inland ausgeiibt wird, sondern in
Form von Einfuhren aus Mitgliedstaaten ausgelibt wird. Das der EG angehdrende

Ausland ist daher dem deutschen Inland gléichzustellen.

SchlieBlich sieht Artikel 27 Abs. 1 Satz 2 des TRIPS-'bereinkommens vor, dabk
Patentrechte in dem 1Iand, in dem sie erteilt werden, nicht danach diskrimi-
niert werden diirfen, ob das patentgeschlitzte Erzeugnis im Erteilungsland des
Patentes hergestellt oder aus dem Ausland eingefilhrt wird. Die Einfuhr aus
einem WTO-Mitglied steht der Ausiibung der Erfindung (Herstellung oder Ver-
fahrensausiibung nach dem Patert) im Inland gleich. Fir die Anwendung der
Regelung iber die Riicknahme des Patentes besteht damit praktisch kein Raun
mehr. Der denkbare Fall, daBk sowohl die Einfubr als auch die erteilte
Zwangslizenz nicht ausreichen, um den inléndischen Markt mit dem patent-
geschiitzten Erzeugnis zu versorgen, so dag die Riicknahme des Patentes im 3f-
fentlichen Interesse gerechtfertigt wédre, durfte in der Praxis kaum von Be-
deutung sein. Die Vorschrift Uber die Riicknahme des Patentes vermag daher
den ihr urspriinglich zugedachten Zweck, Einfuhren aus den Ausland im Inter-

esse der deutschen Wirtschaft zu verhindern, nicht l&nger zu erfiillen.

Absatz 1:

Wie nach bisher geltendem Recht, darf die Zwangslizenz nur erteilt werden,
wenn im Einzelfall das dffentliche Interesse ihre Ertellung gebietet (Num-
mer 2). Das Erfordernis des &ffentlichen Interesses als generelle Vorausset-
zung flir die Erteilung der Zwanglizenz an einem Patent ist zwar nicht im
TRIPS-Ubereinkommen vorgesehen, steht aber gleichwohl nicht im Widerspruch
20 ihm. Artikel 31 normiert auf sehr hohem Niveau zahlreiche Mindestvoraus-
setzungen, die erfiillt éein,mﬁssgn, bevor eine Benutzung ohne Genehmigung
des Rechtsinhabers zuldssig ist und’ enth&lt zusdtzliche Verfahrensgarantien.
Den Mitgliedern des WTO-Ubereinkommens, dessen Begtandteil das TRIPS-Uber-

einkommen ist, ist es nicht verwehrt, zum Schutze des Inhabers des Patentes
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iber dem Niveau des TRIPS-Ubereinkommens liegende zusitzliche Schutzvoraus-
setzungen zu neormieren oder beizubehalten und diese mit den bereits im

TRIPS-Ubereinkommen vorgesehenen Mindeststandards zu kumulieren. Auch folgt
aus Artikel 65 Absatz 5 des {bereinkommens die Verpflichtung der Mitglieder,
das (wdhrend der Inanspruchnahme der {lbergangsfrist) bereits bestehende

Schutzniveau seiner Gesetze nicht zum Nachteil des Patentinhabers zu verin-
dern. Kinftig wird daher in jedem Fall, auch wenn die {ibrigen Voraussetzun-
gen der Absdtze 2 bis 5 vorliegen, in einem zweiten Schritt zu priifen sein,

ob das offentliche Interesse die Erteilung der Zwangslizenz rechtfertigt.

In Umsetzung von Artikel 31 Satz 1 und Artikel 31 Buchstabe d) des TRIPS-
Ubereinkommens wird ausdriicklich festgestellt, daf die Zwangslizenz nicht
ausschlieflich ist und aufgrund der vom Gericht im Einzelfall zu priifenden

Umstande zu erteilen ist.

Die Vorschrift regelt auBerdem in Absatz 1 Nummer 1, daB der Lizenzsucher
nachweisen muf, daf er sich bei dem Patentinhaber um eine vertragliche Li-
Zenz zu angemessenen Bedingungen wdhrend éines angemessenen Zeitraumes be-
mitht hat, Artikel 31 Buchstabe b) Satz 1 des TRIPS-{Ubereinkommens. Es han-
delt sich hierbei - wie bereits nach geltendem Recht, vgl. BGH Urteil wvom 5.
Dezember 1995, Az. X ZR 26/92, BGH Z 131 S. 247 ff. - um eine Zuldssigkeits-
voraussetzung der vor dem Patentgericht nach § 81 Patentgesetz zu erhebenden

Klage.

Absatz 2:

Die Regelung tr#gt dem Wortlaut des Artikels 31 Buchstabe 1} i) und ii) des
TRIPS-{bereinkommens Rechnung. Dieser Artikel enthidlt Sonderregelungen fir
Zwangslizenzen bei abhingigen Erfindungen. Bei einem Abhdngigkeitsverhidltnis
zwischen zwei Patenten darf die Exteilung einer Zwangslizenz an dem ilteren
Patent auch nach Bejahungldes &ffentlichen Inferesses nur erfelgen, wenn die
zweite Erfindung (jlingeres Patent) einen wichtigen technischen Fortschritt
von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung aufweist, Artikel 31 Buchstabe

1) 1). Beide Voraussetzungen, das &ffentliche Interesse an der Erteilung der
Zwanglizenz und der wichtige technische Fortschritt von erheblicher wirt-
schaftlicher Bedeutung des jﬁngefen Patentes, milssen kumulativ erfiillt sein,

um die Erteilung einer Zwangslizenz an der &lteren Erfindung zu rechtferti-
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gen. Die Feststellung, daB zwischen zwei Erfindungern ein technisches Ab-
héngigkeitsverh&ltnis besteht und dag die ifingere Erfindung einén wichtigen
technischen Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung be-
inhaltet, begriindet fiir sich betrachtet keine unwiderlegbare Vexmutung
dafllyr, daB ein Bffentliches Interesse an der Brteilung dex Zwangslizenz be-
steht. Es mitssen vielmehr zusitzliche, auferhalb des Interesses des jingeren
Patentinhabers an einer wirtschaftlichen Verwertung seines Patentes liegende
Umstinde gegeben sein, die das 6£fent1iqhe Interesse begriinden kdnnen. Dies
k8nnen beispielsweise - wie bisher auch - wirtschaftliche, sczialpolitische,
arbeitsmarktpolitische oder aber auch gesundheitspolitische Gesichtspunkte

gein.

Satz 2 enthdlt ein zusatiliches Erfordernis, unter dem eine Zwangslizenz im
Falle der abhingigkeit zweier Erfindungen erteilt werden kann, und vex-
wirklicht damit inhaltlich den Artikel 31 Buchstabe 1 ii) des TRIPS-Uber-
einkommens. Der Inhaber des &lteren Patents hat einen Anspruch auf die Ein-
rdumung einer Gegenlizenz an der Erfindung, die dem jlingeren Patent zugrunde

liegt. Die Gegenlizenz ist zZu angenessenen Bedingungen zu gewdhren.

Absatz 3:

absatz 3 stellt sicher, daB eine Zwangslizenz an einer Erfindung auf dem Ge-
biet der Halbleitertechnologie nur dann erteilt wird, wenn die Exteilung der
Zwangslizenz im 8ffentlichen Interesse gerechtfertigt ist und die Erteilung
der Zwangslizenz der Behebung einer in einem Verwalfungs— oder Gerichtsver-
fahren festgesteliten kxartellrechtswidrigen Praxis dient. Die Vorschrift,
die den Artikel 31 Buchstabe c) des TRIPS-Ubereinkommens umsetzt, verscharft
die Voraussetzungen, unter denen eine Zwangslizenz an einer Erfindung auf
dem Gebiet der Halbleitertechnologie erteilt werden daxf. Die Beurteilung
des VerstoBes geger das Kartellrecht f&llt nicht in die Kompetenz des Bun-
despatentgerichtes. Es obliegt der zustindigkeit der KartellbehOrde, in der
Regel dem Bundeskartellamt (§ 44 Bbs. 1 Nr. 1 Buchstabe d) Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschrinkungen - GWB}, dem Patentinhaber ein wettbewerbswidriges
Verhalten, zum Beispiel im Falle der mifbrduchlichen Verweigerung einer Li-
zenz, auf der Grundlage der §§ 22 und 26 Abs. 2 GWB zZu untersagen. Gegen
die Entscheidung der zust#ndigen Kartellbeh&rde steht dem Betroffenen das
Rechtamittel der Beschwerde an das zustdndige Oberlandesgericht zu. Gegen

die Entscheidung des Oberlandesgerichts findet die Rechtsbeschwerde zum Bun-
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desgerichtshof statt. Ist der kartellrechtgwidrige VerstoB rechtskriftig
festgestellt, so ist das Bundespatentgericht bei Priifung der Voraus-
setzungen, die der Erteilung einer Zwangslizenz zu Grunde liegen, an diese

Feststellung gebunden.

Im Falle der mifbrduchlichen Verweigérung einer Lizenz kann auf Grund der

§8§ 22 und 26 Abs. 2 GWB auch die Erteilung einer Zwangslizenz - unter Be-
rﬁcksichtigung des im Wege der v3lkerrechtsfreundlichen Auslegung anzu-
wendenden Art. 31 des TRIPS-Ubereinkommen - durch die Kartellbeh&drde und die
Kartellgerichte in Betracht kommen (vgl. Emmerich, in Immenga/Mestmicker,
Kommentar zum Kartellgesetz, 2. huflage 1992, § 20 Rdnr. 341 m.w.N.), wenn
der Patentinhqber marktbeherrschend ist. Das Patent allein wird im Regelfall
die marktbeherrschende Stellung des Patentinhabers nicht begriinden k&énnen,

es sei denn, es handelt sich um eine Schlilsselerfindung.

Absatz 4: -

Satz 1 bestimmt, dal Zwangslizenzen im &ffentlichen Interesse (Absétz 1) ex-
teilt werden dirfen, wenn der Patentinhaber die Erfindung im Inland nicht
oder nicht geniigend auslibt, um eine ausreichende Versorgung des inlandischen
Marktes sicherzustellen. Da dexr Begriff "ausiibung” in Anlehnung an Arti-

kel 5 A der Pariser Verbandsiibereinkunft stets dahingehend definiert wird,
daf unter der Ausilbung nur die Herstellung oder Verfahrensausiibung im Inland
zu verstehen ist, und eine Ausiibung im Inland nicht auch dann vorliegt, wenn
das Erzéugnis in das Inland importiert wird, stellt Satz 2 den Import der
ausiibung der Erfindung im Inland gleich. Auf diese Weise wird dem Artikel 27
dbs. 1 S. 2 des TRIPS-fibereinkommens, der die Mitglieder verpflichtet,
Patentrechte nicht danach zu diskriminieren, cb die Exfindung eingefiihrt
cder im Land hergestellt wird, und auch den Grundsitzen aer Entscheidung des

Eurobéischen Gerichtshofes vom 18. Februar 1592, a.a.0., Rechnung getragen.

Jeder Import, gleichgiiltig, ob er aus einem WTO-Mitglied oder einem Nicht-
WTO-Mitglied in die Bundesrepublik Deutsgschland erfolgt, steht daher der Aus-
fibung der Erfindung im Inland gleich und vermag daher allein die Erteilung

der Zwangslizenz nicht zu rechtfertigen.

Absatz 5:
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Absatz 5 regelt die Bedingungen und Auflagen, unter denen eine Zwangslizenz

an einem Patent erteilt werden darf.

Die Erteilung der Zwangslizenz ist wie nach bisher geltendem Recht erst
nach der Erteilung des Patentes zuldssig (Satz 1). Satz 2 regelt, dak die
Zwangslizenz eingeschrénkt, zum Beispiel nur fiir einen bestimmten Zeitraum
oder einen bestimmten raumlichenVGeltungsbeféich oder nur hinsichtlich des
Hauptanspruches, nicht aber hinsichtlich der Unteranspriiche des Patentes er-
teilt werden darf. Die Zwangslizenz kann auch von Bedingungen, das heilkt be-
stimmten Auflagen, abhingig gemacht werden. Auch insofern entspricht Satz 2
dem geltenden Recht. Satz 3 hebt in anlehnung an Artikel 31 Buchstabe c¢) des
TRIPS-tPbereinkommens ausdriicklich hervor, daf Umfang und Dauer der ein-

gerdumten Zwanglizenz durch den zweck der erteilten Zwangslizenz zu begren-

zen sind.

Eine weitere Bedingung, unter der die 2wang§lizenz zu erteilen ist, stellt
Satz 4 auf. Die Zwangslizenz kann, wie dies bereits dem geltenden Recht ent-
spricht, nur unter der Bedingung erteilt werden, daf der Lizenzinhaber dem
Tnhaber deg Patents kiinftig eine Verglitung zu entrichten hat, deren Hohe
durch das Gericht festgesetzt wird. Bei der Festsetzung der H3he der Vergii-
tung hat das Gericht den wirtschaftlichen Wert der Erlaubnis zu beriicksich-
tigen, Artikel 31 Buchstabe h) des TRIPS-Ubereinkommens. Die Entscheidung
des Patentgerichtes iiber die HOhe der Vergflitung unterliegt im librigen ebenso
wie die Entscheidung dieses Gerichtes Ubex die Erteilung der Zwangslizenz
sowohl in tatsichlicher als auch in rechtlicher Hinsicht unverédndert der
;eiteren Oberpriifung durch den Bundesgerichtshof, so daf auch unter diesem

Aspekt Artikel 31 Buchstabe i) und j) des TRIPS-Ubereinkommens in jeder Hin-

sicht erfiillt egind.

Die Sdtze 4 und 5 setzen die in Artikel 31 Buchstabe i) und j) enthaltenen
weiteren Verfahrensgarantien um. Bisher war das Verfahren {iber die Anderung
der kiinftig fallig werdenden, regelmdBig wiederkehrenden Verglitung und das
verfahren iber die Rficknahme der Zwangslizenz gesetzlich nicht augdriicklich
geregelt. S#tze 4 und 5 regeln in Anlehnung an § 323 Zivilprozefordnung die
{prozeR- und materiellrechtlichen) Voraussetzungen, unter denen vom patent-
inhaber die Aufhebung der Zwangslizenz oder von beiden Beteiligten die An-

passung der Vergilitung an ge#nderte Verh&ltnisse verlangt werden kann.
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So kann eine Anpassung der kiinftig f3llig werdenden Vergﬂtungsléistungen von
beiden Beteiligten, dem Patentinﬁaber und dem Zwangslizenzinhaber, dann ver-
langt wérden, wenn nachgeWiesen wird, daf sich die Verhdltnisse, die fiir die
Bemessung de; Hthe der Lizenzverglitung maBgebend waren, wesentlich ver#ndert
haben, so daB eine Neufestsetzung der Vergiitung berechtigt ist (s. Artikel

31 Buchstabe j) des TRIPS-Ubereinkommens).

Die Rﬁcknahme.der dem Lizenznehmer an dem Patent erteilten Zwangslizenz kann
dagegen der Patentinhaber oder sein Rechtsnachfolger nur dann verlangen,
wenn die Umstdnde, die der Erteilung der Zwangslizenz zugrunde lagen, ent-
fallen sind und auBerdem ihr Wiedereintritt_unwahrscheinlich ist (s. Artikel

-31 Buchstabe g) des TRIPS-Ubereinkommens).
Absatz 6:

Diese Vorschrift regelt die Voraussetzungen, unter denen die rechts-
geschdftliche Ubertragung der Zwangslizenz oder die Hbertragung der Zwangs-
lizenz im Wege der Gesamtrechtsnachfolge zulissig ist. Sie tragt dem Grund-
satz der Vermeidung der Proliferation Rechnung, indem die tlbertragung der
Zwangslizehz an die Ubertragung des Betriebes gekniipft ist, ir dem das Pa-
tent ausgelibt wird. Der Betrieb kann Teil eines Unternehmens, aber auch das
Unternehmen selbst sein. Die Formulierung der Vorschrift.orientiert sich an
Artikel 31 Buchstabe e) des TRIPS-{lbereinkommens und an Artikel 5 A Absatz 4

Satz 2 der Pariser Verbandslibereinkunft in der Lissaboner Fassung.

Bel einem Abhangigkeitsﬁerh&ltnis zwischen eihem Patent mit Alterem Zeitrang
und einem Patent mit jlingerem Zeitrang kann die Zwangslizenz nicht isoliert,
sondern nur_zusammen‘mit dem Pateﬁt mit jﬁnge;em Zeitrang libertragen werden
(Satz 2.

Uber die Verweisung in § 20 Gebrauchsmustergesetz und findet § 24 Patent-
gesetz kilnftig auch Anwendung bei der Erteilung einer Zwangslizenz an einer

gebrauchsmustergeschiitzter Erfindung (vgl. Artikel 3 Nummer 5).

Zu Nummer 6 (§ 26 aAbs. 2 PatG: Besetzung des Patentamts durch technische

Mitglieder):
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§ 26 hbs. 2 Patentgesetz betrifft die Vorbildung der tgchnischen Mitglieder
des Patentamts. Fiir die Anstellung als technisches Mitglied beim Deutschen
Patent- und Markenamt ist mach bisher geltendem Recht eine fiinfj#hrige prak-
tische Tatigkeit erforderlich. KGnftig ist eine filnfi®hrige berufliche T&-
tigkeit ausreichend. Durch diese Anderung wird ausdrﬁékiich festgestellt,
daf die Tétigkeit in wissenschaftlichen Instituten und Forschungseinrxich-

tungen einer Arbeit in einem gewerblichen Unternehmen gleichgestellt ist.

iber die Verweisung in § 65 Abs. 2 S. 3 Patentgesetz findet diese Vorschrift
kiinftig auch Anwendung in Bezug auf die technischen Mitglieder des Bundes-

patentgerichtes.

Jufgrund der Richtiinie 89/48/7WG des Rates vom 21. Dezember 1988 lber eine
allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochgchuldiplome,rdie eine minde-
stens dreij&hriée Berufsausbildung abschliefen (ABl. Nr. L 19 vom 24 . Januar
1989, S. 16), ist die Gleichstellung akademischex AbschluBprifungen, die in
anderen Mitgliedstaaten der Eurcopf#ischen Union abgelegf woxden sind, mit
denen deutscher akademischer Abschlufpriifungen erfolgt. Die Anpassung an die
Richtlinie 89/48/FEWG erfolgt durch Satz 2. AuEerdem ist die Gleichstellung
auch auf die akademischen Abschlufpriifungen zu erstrecken, die in den
Vertragsstaaten des Europ3ischen Wirtschaftsraunes (Eij ;bgelegt wexrden,
denn nach Artikel 30 des EWR-Abkommens sind die ?grtrngsparteien verpflich-
tet, die erforderlichen Magnahmen nach Anhang VII zur gegenseitigen Anerken-
nung von Diplomen, Priifungsnachweisen und sonstigen Bef#higungen zu treffen,
um arbeitnehmern die Aufnahme und Auslbung von E;werbstﬁtigkeiten Zu er-

leichtern. Im Anhang VII wird auf die genannte Richtlinie Bezug genommeil.

Im Ubrigen richtet es sich nach dem Hochschulrecht der Lander, welche Rus-

landsstudienzeiten vor der Ablegung dex AbschluBpriifung anerkannt werden.

Zu Nummer 7 (§ 30 PatG:  Patentrolle):

Zu Buchstaben a) und c<).

Die Enderungen im Rbsatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 dienen der Vereinfa-
chung der in die Patentrolle einzutragernden Angaben. Nach der gegenwdrtigen
Verwaltungspraxis des Patentamts werden . in die Rollé alle benannten Vertre-

ter eingetragen. Dies hat zum Beispiel zur‘Fqlge, daf bei der Angabe einer
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Patentanwaltssoziet#dt das Patentamt nicht nur einen der Vertreter eintrigt,
sondern alle Mitglieder. Da dies zu einem unverhdltnismdkig hohem Aufwand
fiihrt, ist es gerechtfertigt, die Zahl der erforderlichen'Eintragungen zu

begrenzen. Kunftig reicht die Eintragung eines Vertreters in die Rolle aus.
Zu Buchstabe b):

Mit dieser Neuregelung wird vorgeschlagen, den Prisidenten des Deutschen
Patent- und Markenamtes zu ermdchtigen, kiinftig im Wege einer Bekanntmachung
(Mitteilung) zu regeln, welche zusdtzlichen Angaben lber den Verfahrensstand
neben den gesetzlich vorgeschriebenen in die Patentrelle eingetragen werden
kénnen, also zum Beispiel eine "Unverbindliche Lizenzinferesseerklérung"
(vgl. Mitteilung Pr&sDPA Nr. 8/85, Bl.PMZ 1985, S. 197). Da von den zusétz-
lichen Eintragungén fiber den Verfahrensstand in die Patentrolle keine recht-
lichen Wirkungen ausgehen, bedarf es zur Festlegung der zusdtzlichen Infor-
mationen nicht der Regelung durch eine Rechtsverordnung. Die Aufhebung dex
bisher in der Vorschrift entha%tenen Verordnungserﬁachtigung hat auch zur
Folge; dak die Vercordnung iiber die Patentrolle vom 16. Juni 1981 (BGBl1.I S.
593), in der die zusdtzlichen Angaben geregelt sind, aufgehoben werden kann

{vgl. Artikel 25 Nummer 1).

Zu Buchstabe 4):

Da die Vorschriften liber die Ammeldung (§§ 35, 36 PatG) um eine Vorschrift
iiber die Zuerkennung eines Anmeldetages erweitert werden, mubte der bisheri-
ge Regelungsgehalt des § 34 Absétze 1 bis 4 an einer anderen Stelle unterge-
bracht werden. Hierfﬁr bietet sich aus rechtssystematischen Griinden die

Vorschrift iber die Patentrolle (§ 30 PatG) an.

Gleichzeitig werden die Voraussetzungen fiir die Eintragqung und L&schung
einer ausgschlieBlichen Lizenz in die Patentrolle neu geregelt. Im.Unter-
schied zur bisherigen Regelung im § 34 Abs. 1 Satz 2 Patentgesetz, die veor-
sieht, daf im Falle eines Antrages des Lizenznehmers auf Eintragung der Exr-
teilung einer ausschlieflichen Lizenz die Zustiﬁmung des Patentinhabers (an-
melders) oder seines Rechtsnachfolgers nachzuweisen ist, soll kiinftig, wenn
der Eintragungsantrag durch den Patentinhaber (Anmelder) ocder seinen Rechté-

nachfolger gestellt wird, auch die Zustimmung des Lizenznehmers zur Eintra-
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gung dem Patentamt gegeniiber nachzuweisen sein (Absatz 4 Satz 1). Hat der
Patentinhaber eine Lizenzbereitschaftserkldrung abgegeben, so ist der Antrag
auf Eintragung einer ausschlieBlichen Lizenz solange unzuldssig, bis die

Lizenzbereitschaftserkldrung zuriickgenommen ist (Satz 2).

Im Falle eines Antrages des Patentinhabers odex Anmelders anf Idschung der
Eintragung (ber die Exteilung der ausschlieBlichen Lizenz ist nach geltenden
Recht (§ 34 Abs. 3 PatG) der Npc@yeis der Einwilligung des Lizenznehmers er-
forderlich. Auf einen L&schungsantrag des Lizenznehmers bedarf es der Ein-
willigung des Patentinhabers (Anmelders) nicht, da die Ldschung der Eintra-
gung der ausschlieflichen Lizenz stets im iqﬁeresse aés Patentinhabers ist.

Daher bleibt diese Regelung des geltenden Rechts unverindert bestehen.

Im Antrag auf Eintragung der Erteilung der nusschlie&lichen rLizenz in die
Patentrolle ist nicht mehr der Name des Berechtigten anzugeben, da dessen
Einwilliqung vom Antragsteller dem Patenamt gegenﬁber nach%uweisen ist. Es
ist auch kilnftig nur die qusachq_der Erteilung eine; ausschlieflichen Li-
zenz einzutragen und nicht auch §Fr Name dgs Lizenzinhabers (vgl. § 34

Abs. 1 Satz 3 PatG).

Der Regelungsgehalt des § 34 Abs. 5 Patentgesetz, dig NichtversSffentlichung
der Eintragung und L&schung ausséhlie&licher Lizenzen im Patentblatt, ist
aus systematischen Griinder in § 32 &bs. §_E§tentgegét; aufgenommen worden
(vgl. Artikel 2 Nummer 9), denn diese Vorsch;;ft regelt, welche Einiragungen

aus der Patentrolle im Patentblatt ver#dffentlicht werden.

Zu Nummer 8 (§ 31 abs. 2 Nr. 3 PatG: Folgednderung}:

Die Anderung ist klarstellender Art. Fir die Berechnung der Fristen ist
kinftig der Anmeldetag im Sinme des § 35 Abs. 2 Patentgesetz entscheidend
und nicht der Tag der Einreichung derxr Ammeldung. Der Tﬁéﬂder Eihreichung der
Anmeldung ist nicht notwendigerweise mit dem Anmeldetag kongruent (vgl. Ar-

tikel 2 Nummer 10 zu § 35 Abs. 2 PatG).

Zu Nummer 9 (§ 32 Abs. 2 und 5 PatG: Ver8ffentlichung im Patentblatt):

zu Buchstaben a} und b):
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Bei der Streichung der Angabe "(§ 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 4)" handelt es sich um
eine redaktionelle Folgednderung, die durch die Znderung der §§ 34 und 35

Patentgesetz erforderlich wird.

Satz 2 des Absatzes 2 konnte aus Vereinfachungsgriinden aufgehoben werden, da
im Absat2 3 Satz 3 ebenfalls geregelt ist, daB die Zusammenfassung, wenn sie
nicht rechtzeitig vom Anmelder eingereicht worden ist, mit der Patentschrift
zu verdffentiichen ist.

-

Zu Buchstabe c):

§ 32 Abs. 5 Patentgesetz fibernimmt den Regelungsgehalt des § 34 Abs. 5
Patentgesetz alte FPassung. Neben dem Ablauf dexr Patente werden auch die Ex-
teilung und die L&schung einer ausschlieflichen Lizenz nicht im Patentblatt

vertffentlicht (vgl. Artikel 2 Nummer 7 Buchstabe d)).

Zu Nummer 10 ($§ 34, 35 PatG: Einreichung der Anmeldung; Anmeldetag):
Zu § 34:
Absatz 1:

Absatz 1 entspricht im wesentlichen dem geltenden § 35 Abs. 1 Satz 1 Patent-
gesetz mit dem Unterschied, daf das bisher in § 35 abs. 1, Satz 1 Patent-
gesetz enthaltene Schriftformerfordernis der Anmeldung entfd&llt. Die Form
der Anmeldung - schriftlich oder durch elektronische Dateniibermittlung {ent-
weder "online" oder im Wege einer Digkette) - soll der kilnftigen Regelung in
der Patentanmeldeverordnung iiberlassen bleiben (vgl. hierzu Einleitung & II.

3. und § 34 abs. 7 PatG).
Absatz 2:

Mit Absétz 2 wird die M&glichkeit geschéffen, Patent- und Gebrauchsmusteran-
meldungen fiber ein Patentinformationszentrum beim Deutschen Patent- und
Markenamt in anmeldetagswahrender Weise einzureichen. Uber die Patent-
informationszentren k&nnen nationale Patentanmeldungen (§ 34 PafG), Ge-

brauchsmusteranmeldungen (§ 4 GebrMG), europiische (Art. II § 4 IntrPatlG)
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und internationale (Art. III § 1 IntPatliG) Patentanmeldungen beim Deutschen
Patent- und Markenamt eingereicht weiﬂen {vgl. hierzu Artikel 3 Nummer 2,
Artikel 6 Nummer 1 und 4). Sonstige AntrBge und Anmeldungen zu anderexn
Schutzrechten k3nnen nicht bei den Patenﬁinfbrmationszentren eingereicht
werden. Die Patentinformationszentren haben derartige Antr3ge zurfickzuweisen
bzw. dem Armelder zuriickzusenden. Die Patentinformationszentren, die zur
Entgegennahme und Weiterleitung von Anmeldungen berechtigt sind, werden in
einer Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt
benannt. Neben diesen benannten Patentinformationszentren wird aber auch das
Deutsche Patent- und Markenamt ig_Mﬂnéhen,“Jena und Berlin unver#ndert An-

meldungen entgegennehmen (vgl. insoweit Absatz 1).

Die Funktion der Patentinformationszentren beschrénkt sich insoweit auf die
éntgegennahme dnd Weiterleitung der Patent-'und Gebrauchsmusteranmeldungen.
Eine wie auch immer geartete formale Prﬁfung‘der Anmgldungen findet nicht
statt. Der Eingangstag wird dokumentiert. Zahlungsmittel, wie beispielsweise
Bargeld, Schecks, Abbuchungsauftrige coder Gebthrermarken, k8nnen von den Pa-
tentinformationszentren nicht entgegengenommen werden. Zahlungsmittel, die
mit den schriftlichen Anmeldeunterlagen den Patentinformationszentren
ibersandt werden, werden an das Deutsche Patent- und Markenamt weitergelei-
tet. Erst mit dem Eingang des Zahlungsmittels bei dexr Zahlstelle des Deut-
schen Patent- und Markenamts gilt die Zahlung als bewixkf {§ 2 der Verord-
nung {ber die Zahlung der Geblihren des Deutschen Patentants und des Bundes-
patentgerichts). ‘

anmeldungen, die ein Staatsgeheimnpis enthalten kdnnen, dirfen nicht bei
einem Patentinformationszentrum eingereicht.werden. Um die Einhaltung dieser
Vorschrift sicherzustellen, sollen die Mitarbeiter der Patentinforma-
tionszentren dazu angehalten werden, die Ammelder ge$§ndert auf dieses Ver-
bot hinzuweisen; liberdies sollen entsprechende Merkblitter bereit gehalten
werden, die den Anemldern vor der abgabe der Patentanmeldung ausgehindigt

werden.

Einer besonderer Strafbewehrung, wie sie in § 53 Patentgesetz und in Artikel
II § 14 des Gesetzes liber internationale Patentlibereinkommen enthalten ist,
bedarf es nicht, da kein Auslandsbezug voxrliegt.

Absatz 3: - .
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Absatz 3 entspricht inhaltlich dem geltenden § 35 Abs. 1 Satz 3 Patent-
gesetz. Zu den Erfordernissen der Amnmeldung z&hlt nunﬁghr auch ausdriicklich
der Name des Anmelders, denn die Angabe der Identit#t des Anmelders ist Vor-
aussetzung dafir, daf iUberhaupt ein %rteilungsverfahren eingeleitet werden
kann. § 34 abs. 3 Patentgesetz besagt aber nichts dariiber, zu welchem Zeit-
punkt die Erfordernisse vorliegen milssen. Dies ergibt sich erst aus § 35
Patentgesetz. Die Angabe des Namens des Anmelders ist notwendige Vorausset-
zung flir die Zuerkennung des Ahmeldetages {(vgl. § 35 PatG). Liegt der Name
des Armelders bei Einreichung der Unterlagen nicht vor, go ist Anmeldetag
der Tag des Eingangs des Namens beim Patentamt und nicht der Tag des Ein-
gangs der Unterlagen der Anmeldung {es wird z. B. lediglich mitgeteilt, daRk

der Name des Anmelders nachgereicht wird).

Absatz 4:

Absatz 4 entspricht inhaltlich dem geltenden § 35 Abs. 2 Patentgesetz.
Absatz 5:

Die Formulierung des § 34 Abs. 5 Patentgesetz entspricht der Formulierung
des Artikels 82 des EuropaischenlPatentﬁbereinkommens, Regel 30 der Aus-
fiihrungsordnung zum Europdischen Patentiibereinkommen und Regel 13.1 des
Patentzusaﬁmenarbeitsvertrages {PCT). Wie nach Regel 13.2 PCT (Regel 4

Abs. 1 AO zum Entwurf des Hérmonisierungsvertrages; WIPO-Dokument PLT/DC/3,
abgedruckt in Industrial Property 1991, 118) soll das Erfordernis der Ein-
heitlichkeit der Erfindung nur erfiillt sein, wenn zwischen den Erfindungen
ein technischer Zusammenhang besteht, derrin einem oder mehreren gleichen
oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt.
Unter dem Begriff "besondere technische Merkmale" sind diejenigen techni-
schen Merkmale zu verstehen, die einen Beitrag jeder beanspruchten Erfindung
als Ganzes zum Stand der Technik bestimmen. Nach Rggél 13.3 PCT (Regel 4
Abg. 2 AC zum Entwurf des Harmonisierungsvertrhges) hat die Feststellung, ob
die Erfindungen untereinander in der Weise verbunden sind, daB sie eine ein-
zige allgemeine erfinderische Idee verwirklicheh, ohne Rilcksicht darauf zu
erfolgen, ob die Erfindungen in gesonderten Patentanspriichen oder als Alter-
nativen innerhalb eines eiqzigen Patentanspruchs beansprucht werden. Diese
Regeln sind kilnftig bei der Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung
durch das Patentamt zu beriticksichtigen. Eine nennenswerte Enderung der Pra-

xis des Deutschen Patent- und Markenamtes ist dadurch nicht zu erwarten.
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hAbsatz 6:
Absatz 6 entspricht inhaltlich dem Absatz 3 des § 335 Patentgegetz.
Absatz 7:

Absatz 7 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 35 Abs. 4 Patentgesetz. Die
Ermichtigung wird insofern erweitert, als ausdriicklich festgestellt wird,
daf der Verordnungsgeber auch Bestimmungen ber die #uBere Form der Anmel-
dung (Schriftlichkeit oder im Wege der elektronlschen Ubertragung) erlassen
kann. Damit scll der Weg f0r die'ﬂbermittlung elner Ammeldung durch elektro-
nische Kommunikationsmittel bereitet werden. Wie bisher kann die Erm&ch-

tigung zum Erlal der Rechtsverordaung auf_den Présidenten des Deutschen

Patert- und Markenamts {ibertragen werden.
Absatz 8:
Absatz 8 entspricht dem geltenden § 35 Absatz 5 Patentgesetz.

Absatz 9: .

Die Voraussetzungen, unter denen die Hinterlequng von biologischenm Material,

der Zugang zu diesem, die Beschrinkung des Zugahges und die erneute Hinter-
legung in der Vergangenheit zum Zwecke der Offenbaruny erfolgt ist, sind ge-
setzlich nicht geregelt, sondern richteten siqh bis heute nach den in der
Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom il._Marz 1975. -BAckerhefe-, GRUR
1975, S. 430, aufgestellten_Grundpatzen_und:nacn den im Budapester Vertrag
geregelten Voraugsetzungen, unte;:degggvgigg?gippég;gggpg bei einer interna-
tional anerkannten Hinterlegungsstelle zu erfolgen hat, um fUr das nationale
Patentverfahren anerkannt zu werden. Der Budapester Vertrag vom 28. April
1977 ist fiir die Bundesrepublik_qutgghl@g@_gg 2pi_g§ppqr'1991 in Kraft ge-
treten (BGBl. 1980 II 1104; 1880 II 1531).
Flir europdische Patente sind mit den Regeln 28 und 28a der Ausflbrungs-
ordnung zum EPY, die zuletzt durch Beschluf des Vprwglfungsrates der EPO vom
14. Juni 1956 ged¥ndert worden sigdl (vgl. BGBLl. II 5. 2483}, die Anforderxun-

gen an die Hinterlegung von biolggischgmﬁMg;grialrgum zwecke dexr Offenbarung
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unter Berilicksichtigung der Belange allgr Beteiligten festgelegt worden. Auch
im Vorschlag der Eurcpdischen Kommissicon fiir eine Richtlinie des Europdi-
schen Parlaments und des Rates liber den rechtlichen Schutz bioclogischer Er-
findungen vom 1. Februar 1996 (vgl. Dokument 4519,/96 und Dokument 4519/96
COR 1) ist im Kapitel IV, Artikel 15 und 16, eine detaillierte Regelung iiber
die Hinterlegung vonr bilologischem Material, den Zugang zu diesem, die Be-
schréinkung des Zugangs und die erneute Hinteélegung zum Zwecke der Offenba-
rung vorgesehen, die inzwischen in die Ausfithrungsordnung zum Europidischen
Patentiibereinkommen mit dem Beschluf des Verwaltungsrates vom 14. Juni 1996
(EPA ABl. 1996, 330ff) {libernommen wurde. Diese Regelung ist durch Besonder-
heiten (Expertenldsung und erweiterte Expertenldsung; vgl. hierzu auch Mitt.
EPA Abl. 1996, S. 596) gekennzeichnet, die nicht den von unserer Rechtspre-
chung aufgestellten Grundsdtzen {iber die Hinterlegung von bioclogischem Mate-

rial fiir die Zwecke von Patentverfahren entsprechen.

Um die Ubernahme dieser Regelungen in das deutsche Recht zu ermdglichen,
aber auch um eine Anpassung unserer Rechtsgrundsdtze an die sich jederzeit
auf diesem Gebiet Andernden Gegebenheiten zu erm&glichen, ist die Schaffung
einer Rechtsvercrdnung des Bundesministeriums der Justiz das geeignete In-

strumentarium.

Die Erm&chtigung zum Erlaf dieser Rechtsverordnung kann auf den Présidenten

des Patentamts libertragen werden (Satz 2).

Zu § 35 PatG:

§ 35 Patentgesetz regelt die Zuldssigkeit der Einreichung fremdsprachiger
Anmeldungsunterlagen, die Zuléssigkeit der Nachreichung von Ubersetzungen
und Zeichnungen und die Voraussetzungen fiir die Zuerkennung eines Anmelde-

tages.
Abgatz 1:

Nach Satz 1 kann‘die Anmeldung auch durch die Einreichung von Anmeldungs-
unterlagen, die nicht in deutscher Sprache abgefaft worden sind, erfolgen.
Nach geltendem Recht (§ 126 Satz 2 PatG) bleiben fremdsprachige Eingaben
grundsdtzlich unberiicksichtigt (vgi. hierzu auch § 10 der Patentanmeldever-

ordnung)l Der Entwurf beabsichtigt, ausldndischen Anmeldern die Nachan-
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meldung einer Erfindung wdhrend der Prioritdtsfrist zu erleichtern. Die
fremdsprachige Amnmeldung erh3lt als Anmeldetag den Tag ihrer Einreichung,
wenn der Anmelder innerhalb einer Frist von 3 Monaten ab Zustellung der Auf-
forderung durch das Patentamt eine deutschsprachige Ubersetzung der Anmel-
dungsunterlagen nachreicht. Entscheidend fir den Beginn der Frist zur Nach-

reichung der Ubersetzung ist der Tag der Einreichung der Anmeldung.

Die dreimonatige Frist zur Einreichung der 8bersetzung entspricht der in Ar-
tikel 14 Abs. 2 des Europidischen Patentilibereinkommens i.V.m. Regel 6 Bdbs. 1
Satz 1 der hausfiihrungsordnung zum Europaiséhen Patentiibereinkommen vorgese-
henen Frist. In § 68 Abs. 2 der Verordnung zux Ausfiihrung des Markengesetzes
ist zwar bestimmt, daf die deutsche ﬂbe;setzuhg des fremdsprachigen Inhalts
der Anmeldung innerhalb eines Monats ab Eingang der Anmeldung beim Patentamt
einzureichen ist. Eine Patentanmeldung hat aber im Regelfall einen grdBReren
Umfang als eine Markenanmeldung. Die Ubersetzung der Patentansprﬁche, der
Beschreibung und evtl. der Zusammenfassung sowie welterer Unterlagen nimmt
mehr Zeit in Anspruch als die Ubersetzung des Antrages auf Registrierung
einer Marke. Durch die Frist von 3 Monaten soll dem ausldndischen Arnmelder,
der kurzfristig, um die Priorit&tsfrist nicht zu vers&uﬁen, eine Anmeldung
in ihrer Originalsprache in Deutachland einreicht, ausreichend Zeit einge-

rdumt werden, eine Ubersetzung anzufertigen und nachzureichen.

Die M&glichkeit, die Aﬂmeldung in ihrer Originalsprache einzureichen, hat
fiir den Ammelder den Vorteil, daf auf diese Weise die Gewdhr besteht, dak
keine Bestandteile der Offenbarung durch.die Bbersetzung verloren gehen, da
sich der Offenbarungsgehalt nach dexr Anmeldung in dér Originalsprache und

nicht nach der Ubersetzung richtet.

Satz 2 sieht vor, daf der Anmeldef Zeichnungen nach Zustellung einer ent-
sprechenden Aufforderung duxrch das Patentamt binnen .einer Frist von einem
Monat einreichen oder erkléren kaﬁn, daf eine Bezugnahme auf Zeichnungen als
nicht erfolgt gelten soll. Ein Ammeldetag wird nach § 35 Abs. 2 Satz 1 Pa-
tentgesetz auch zuerkannt, wenn die Zeichnungen, auf die sich die Be-
schreibung oder die Patentanspriiche bezieht,\picht beigefiigt sind. Dasselbe

gilt, wenn die' Zeichnungen weder erwihnt noch nachgereicht werden.

Nach geltendem Recht (§ 35 Abs. 1 Satz 3 Nummer 4 PatG) zdhlen Zeichnungen,
die der veranschaulichung des Erfindungsgedankens‘dienen, nicht zu den not-

wendigen Bestandteilen einer Anmg}dungtwgigﬂZeichggggégrSind zur Auslegung
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der Ansprliche heranzuziehen {(§ 14 S. 2 PatG). Unterbleibt ihre Einreichung,
obwohl in der ammeldung auf die Zeichnungen Bezug genommen wurde, so ent-
steht dem Aﬁmelder\aus denm Fehlen der Zeichnungen kein Nachteil, aber auch
kein Vorteil. Ob eine zeichnungslose Anmeldung eine ausreichende Offenbarung
des Erfindungsgedankens enthdlt, priift das Patentamt im Priiffungsverfahren.
Die Nachreichung von Zeichnungen ist im Rahmen des § 38 Patentgesetz zulds-
sig, sofern der‘Gegenstand der Anmeldung nicht.erweitert wird. Enthalten die
nachgereichten Zeichnungen aber Merkmale, die ih dem Inhalt der urspriingli-
chen Beschreibung und der urspriinglichen Patentanmeldung nicht enthalten
sind, so sind diesé Merkmale nicht als zur Erfindung gehdrig offenbart und
kénnen nicht nachtrdglich mit der Anmeldeprioritadt in einen Anspruch aufge-
nommen werden. Ihre Nachreichung bleibt unberiicksichtigt. Allerdings kann
der aAnmeldung auf Antrag des Anmelders einer neuer Apmeldetag erteilt werden

(BPatGE 31, 19).

Die hier vorgeschlagene Reéelung, die sich an Artikel 8 Abs. 3 des Entwurfes
eines Harmonisierungsvertrages und an Regél 7 abs. 2 des Entwurfes der Aus-
flthrungseordnung (WIPO-Dokument PLT/DC/3, abgedruckt in Industrial Property
1991, 118) orientiert, macht die Priifung, ob die nachgereichten Zeichnungen
zusdtzliche, bisher nicht offenbarte Merkmale der Exrfindung enthilt, ent-
'behrlich. Sie sieht vor, dalk dem Anmelder, der die Zeichnungen nicht mit der
Anmeldung eingereicht hat, ein Wahlrecht eingerdumt wird. Er kann die Zeich-
nungen nachreichen mit der Folge, daB. der Aﬁmeldetag verschoben wirxd (§ 35
Abs. 2 5. 3 PatG). Dies kann fiir den Anmelder gilnstiger sein, weénn sich erst
aus den Zeichnungen der volle Offenbarungsgehalt der Anmeldung ergibt. Er
kann aber auch die Streichung jeder Bezugnahme auf die Zeichnungen wahlen,
wenn ex befilxchten muf, den fiix ihn ginstigexren Anmeldetag zu verlieren. Das
Vorliegen der Zeichnungen ist nach wie vor keine Vbraﬁssetzuﬁg fiir die Zu-
erkennung eines Ammeldetages (§ 35 abs. 2 Satz 1 P#tG). Ihre Nachreichung
kann aber zu einer Verschiebung des Anmeldetages fithren. Duxch diese Neuré-
gelung wird verhindert, daf die Patentanmeldung durch die Nachreichung von
Zeichnuﬁgen unzuldssig erweitert und dadurch gegen § 38 Satz 1 und Satz 2

Patentgesetz verstofen wirxd.

Die Vorscﬁrift entspricht auBerdem inhaltlich dem Artikel 14 abs. 2 des
Patentzusammenarbeitsveftrages {PCT) und dem Artikel 91 Abs. 6 degs Eu-
ropdischen Patentiilbereinkommens. Regel 43 der ausflihrungsordnung zum Euro-
paischen Patentiibereinkommen gewdhrt ebenfalls eine Frist von einem Monat

zur Nachreichung der Zeichnungen oder zur Abgabe der nach Absatz 1 erforder-
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Absatz 2:

Nach Satz 1 ist derlAnmeldetag eines Patentes der qualifizierte Tag, der die
Wirkung einer nationalen Hinterlegung im Sinne des Artikel 4 Abschnitt A.
Absitze 2 und 3 der Pariser Verbandsiibereinkunft hat. In der Regel ist dies
der Tag, an dem die notwendigen Unterlagen einer Patentamnmeldung (§ 34 Abs.
2 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 4 PatG) beim Patentamt oder {tber ein Patentinfor-
mationszentrum beim Patentamt eingereicht werden. In Ausnahmefdllen kann der

Anmeldetag auch der Tag dgr,ﬁach;gichuggﬁvon Zeichnungen sein (vgl. § 35

Abs. 2 Satz 3 PatG). Als Mindesterfordernisse flUr die Zuerkennunyg eines An-
meldetages reichen die Angabe des Namens der Ammelder, der Antrag auf Er-
teilung des Patents und ein Text, der dem Anschein nach als Beschreibung an-
zusehen ist, aus. Fehlt eines dieser Mindesterfordernisse, sc kann der Tag
der Einreichung nicht als Anmeldetag zuerkannt werden.

Die Einreichung von der Beschreibung getrennter Anspritiche ist nicht zwingend
fUr die Zuerkennung eines Armeldetages und damit fiir die Wahrung aes Alters-
ranges, obwochl sie notweﬁdiger_Bgstandtgil der patentanmeldung sind (§ 34
Abs. 3 PatG) und das Unterlassen ihrer Einreichung zur Zurlickweisung der
Patentanmeldung fithrt (§§‘42, 48 PatG). Der Ammeldetag bleibt auch bei nach-

trdglicher Einreichung der Anspriiche erhaiten.

nuch das Fehlen der Unterschrift und die Nichtzahlung der anmeldegeblhr

{§ 34 Abs. 6 PatG) beeintrﬂchtigén dén Anmeidetag nicht,

Satz 2 regelt die Rechtsfolgen, die dadurch entstehen, dak der Anmelder
nicht innerhalb der dreimonatigen Frist die erforderliche deutsche Uberset-
zung nachreicht. Ist die tibersetzung nicht innerhalb dieser Frist beim Pa-
tentamt eingegangen, so gilt die Ammeldung als nicht exfolgt. Der ausléndi-
sche Anmelder kann, wenn die Priorit#tsfrist noch nicht abgelaufen ist, nur
eine Neuanmeldung einreichen. Eine Verlingerung der Frist zur Einreichung
der Ubersetzung ist nicht mﬁglich,_hller@iﬁgs kann die Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand beantragt yer@gn,_Egng_gig_gﬁgmgigngg;_Erist“unverschuldet

war (§ 123 abs. 1 PatG).
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Satz 3 regelt, daf die Nachreichung der Zeichnungen zu einer Verschiebung
des Anmeldetages flthrt. Werden die Zeichnungen nicht nachgereicht, so gilt

jede Bezugnahme auf die Zeichnungen als nicht erfolgt.

Die jetzt vorgesehene Regelung erspart es dem Anmelder, seine Armeldung, ih
deren Beschreibung und Anspriichen der Erfindungsgedanke nicht ausreichend
mangels Nichteinreichung der zéichnungen offenbﬁrt ist, zurlickzunehmen und
eine neue, mit zusidtzlichen Kosten verbundene Anmeldung einzureichen. Er
kann die 2Anmeldung durch die Zeichnungen erginzen, die zuldssigerweise eine
Offenbarﬂngserweiterung enthalten darf, muf dann aber die Verschiebung des

Anﬁeldetages in Kauf nehmen.

Die Frist zur Einreichung der Zeichnungen kann nicht verlingert wexrden.
Reicht dexr Anmelder die Zeichnungen verspdtet ein, so gelten die Bezugnahmen
auf die Zeichnungen als nicht erfolgt. Die verspitete Einreichung kann nicht

durch die Festsetzung eines neuen Ammeldetages geheilt werden.

Zu Nummer 11 (§ 36 Abs. 1 und § 37 Abs. 1'Satz 1 PatG: Folgednderung):

In §A36 Abs. 1 Patentgesetz und in § 37 Abs. 1 Satz 1 Patentgesetz ist der
Begriff "Tag der Binreichung der Ammeldung" durch den Terminus "Anmeldetag"
zu ersetzen. Die Frist zur Einreichung der Zusammenfassung und zur Benennung
des Erfinders berechnet sich nach § 35 Patentgesetz. Entscheidend ist der
der Ammeldung zuerkannte Anmeldetag, der nach § 35 Abs. 2 Patentgesetz nicht
notwendigerweise der Tag sein muB; an dem die Ammeldung eingereicht wurde,
sondern zum Beispiel der Tag, an dem urspriinglich fehlende Zeichnungen nach-

gereicht wurden {vgl. § 35 Abs. 2 S. 3 PatG).

Zu Nummer 12 (§ 39 abs. 3 PatG: Folgednderung):

Auch hiex handelt es sich um eine redaktionelle ﬁnderung'auf Grund der Neu-

fassung der §§ 34 und 35 Patentgegetz.

Zu Nummer 13 (§ 41 Abs. 1 PatG: Prioritétserkliérung):
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§ 41 Abs. 1 Satz 1 Patentgesetz in der geltenden Fassung sieht vor, daB bei
der Beanspruchung einer ausl3ndischen Prioritdt innerhalb voﬁ zweli Monaten
zeit und Land der fritheren Anmeldung anzugeben sind; innerhalb weiterer 2
Monate ist nach Aufforderung durch das Patentamt das Aktenzeichen def vVoran-
meldung anzugeben und eine Abschrift der Anmeldung einzureichen (§ 41 Abs. 1
Satz 2 PatG). Werden die Angaben nicht rechﬁzeitig gemacht, so gilt der
Priorit#tsanspruch als verwirkt (§ 41 Abs. 1 Satz 4 PatG). Mit dem Entwurf
wird vorgeschlagen, fiir alle erforderlichen Angaben eine einheitliche Frist
von 16 Monaten vom Priorit#tszeitpunkt ab gerechnet zu gewdhren. Hiervon'
wird eine Vereinfachung des Verfahrens und eine Erleichterung fiir die Anmel-

der erwartet.

Die Vorschrift gilt auch fir Gebrauchsmusteranmeldungen (§ 6 Abs. 2 GebrMG).

Zu Nummer 14 (§ 42 Bbs. 1 PatG: Offensichtlipbkeitsprﬁfung):

§ 42 Abs. 1 Satz 1 Patentgesetz, der die sogenannte Offengichtlichkeits-
priifung der Anmeldung regelt, wird im Hinblick guf_die Einflthrung einer Vor-
schrift iiber den Anmeldetag (§ 35 PatG) redaktionell neu gefaSt.

Satz 2 des geltenden Absatz 1, der regelt, daf im Fal;e der Einreichung wvon
Belegen nach § 41 abs. 1 Patentgesetsz die Frist von zwei Mopnaten mindestens
drei Monate nach Einreichung der Nachanmeldﬁng endet, konnte im Hinblick auf
die Neufassung des § 41 Abs. 1 Patentgesetz, der eine einheitliche Frist von
16 Monaten ab dem PrioritHtstag setzt, aufgehoben werden {vgl. Artikel 2
Nummer 13 und Nummer 16).

Der neue § 42 Abs. 1 Satz 2 Patentgesetz entspricht inhaltlich dem geltenden
§ 42 Abs. 1 Satz 3 Patentgesetz, der regelt, daf von der Beanstandung von
VerstSBen gegen_die anmeldeveroxdnung bia zum Beginn des pritfungsverfahren
abgesehen werden kann, wenn dies einer im wesentlichen einheitlichen Verdf-
fentlichung der Anmeldung nicht gntgeggng;ghp:_E:L;at_lediglich um MiEngel
der "Form der Ammeldung" erweitert woxden (vgl. Artikel 2 Nummer 10 zu § 34

Abs. 7 PatG}.

Zu Nummer 15 (§ 44 Abs. 1 PatG: Folgedndexung):
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Es handelt sich um eine redaktionelle Enderung. § 34 Pateﬁtgesetz beinhaltet

nunmehr den Regelungsgehalt des bisherigen § 35 Patentgesetz.

Zu Nummer 16 (§ 45 Abs. 1 PatG: Folge#dnderungen):

Zu Buchstabe a):

Im § 45 Abs. 1 Satz 1 Patentgesetz, der die Beseitigqung der Mingel der An-
meldung im Prlifungsverfahren regelt, ist aufgrund der Neustrukturierung. der
.88 34 und 35 Patentgesetz die Angabe der einschligigen Vorschriften des

Patentgesetzés zu &ndern (vgl. Artikel 2 ﬂummef 10).
Zu Buchstabe b):

Absatz 1 Satz 2 des § 45 Patentgesetz ist zu streichen, da nach der Neurege-
lung des § 41 Abs. 1 Patentgesetz, der dem Anmeidgr eine einheitliche Frist
von 16 Monaten zur Abgabe der erforderlichen Angaben und Einreichung aller
Unterlagen einrdumt, kein Bediirfrnis mehr dafiir besteht, daf die vom Patent-
amt zu setzende Frist zur Angabe des Aktenzeichens und Einreichung der Ab-
schrift der frlheren Ammeldung nach § 41 Abs. 1 Satz 2 Patentgesetz frii-
hestens 3 Monate nach der Einreichung der Nachanmeldung endet, denn.selbst
dem Anmelder, der am letzten Tag der Prioritdtsfrist seine Nachammeldung
einreicht, verbleiben immer noch 4 Monate, um die erforderlichen Angaben zu
machen und die Unterlagen einzureichen” {vgl. hierzu auch Arxrt. 4 D (3) Satz 2

der Pariser Verbandslibereinkunfty.

Zu Nummer 17 (§ 48 PatG: Folgeanderuné):

Es handelt sich hier um eine redaktionelle Anderung.

f

Zu Nummer 18 (§ 49 abs. 1 PatG: Folgednderungen):

Es handelt sich um eine redaktionelle Folge#dnderung, die durch die Einfiigung
der Regelung iiber den Anmeldetag erforderlich geworden ist (§ 35 PatG; wvgl.
Artikel 2 Nummer 10).
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Zu Nummer 19 (§ 49 a Abs. 3 Satz 1 PatG: Folgelnderungen):

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung. Die E;m&chtigungsgrundlage
zur Regelung der sonstigen Erfordernisse der Anmeldung (§‘35 Abs. 4 PatG)

ist jetzt in § 34 Abs. 7 Patentgesetz geregelt.

Zu Nummer 20 (§ 62 Abs. 2 Satz 2 PatG: Kostenfestsetzung im Einspruchs-

verfahren}):

Kinftig entfdllt die in § 62 Aba. 2 Patentgesetz im Einspruchsverfahren vor-
gesehene " zweite Billigkeitsprﬂfung“.'Nach geltendem Recht hat das Patent-
amt nach § 62 Abs. 1 Satz 1 nach billigem Ermessen zu prﬁfen, ob die Kosten
des Beschwerdeverfahrens einem oder mehreren Beteiligten zur Last fallen
("erste Billigkeitsprlifung"). In einem zweiten Schritt ist nachlbilligem Er-
messen zu beurteilen, ob die den Beteiligten erwachsenen Kosten zur zweck-
entsprechenden Wahrnehmung der Rechte und Anspriiche notwendig waren {"zweite
Billigkeitspriifung"}. Dem Amt steht ein Exmessen bei Beurteilung der Frage
zu, ob die den Beteiligten erwachsener Kosten zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung notwendig waren (vgl. zu § 80 BRbs. 1 5. 2 PatG BGH GRUR
1977, S§. 559, 560 Leckanzeigeeinxichtung). Durch die Streichung der Worte
"nach billigem Ermessen" in § 62 abs. 2 Satz 2 Patentgesétz soll dig gelten-
de Regelung an die strengeren Grundsitze des § 91 Bbs. 1 Satz 2, Abs. 2 und.
Abs. 3 der zZivilprozeBordnung angepabt werden. Danach sind alle Kosten not-
weﬁdig, chne die eine zweckentsprechehde MaBrahme nicht hitte getrcffen wer-
den kénnen. Die Vorschrift wird damit zugleich auch an § 103 PatéG und an

§ 63 Markengesetz angepaft. Fiir die Beibehaltung der zweitén Billigkeitsprii-
fung besteht keine sachliche Rechtfertigung {vgl. hierzu auch Artikel 2 Num-

mexr 22).

2u Nummer 21 (§ 73 Abs. 4 PatG: Frist zur Weiterleitung der Beschwerde an

das Bundespatentgericht):

Kiinftig betrigt die Frist zur VOiipge dex Rkten an das Bundespatentgericht
im Falle der Nichtabhilfe der Beschwerde gegen einen Beschlub der Priifungs-
stellen und der Patentabteilungen nu;_nqph_éingp Monat, wie dies bereits

nach § 66 Abs. 6 des Markengesetzes der Fall ist. Die Verkilrzung der Frist

zux Vorlage der Akten soll der Verfahrensbeschleunigung dienen. Sachliche
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Griinde, die in Patentverfahren eine lingere Frist zuxr Weitérleitung der
Akten erforderten als in Markensachen, sind nicht ersichtlich..huch wenn in-
nerhalb des einen Monats keine Beschwerdebegrﬁndung eingegangen ist, so ist

die Beschwerde dem Bundespatentgericht veorzulegen.

Zu Nummer 22 (§ 80 Abs. 1 S§. 2 PatG: Kogstenentscheidung im Beschwerde-

verfahren):

Zur Begriindung dieser Anderung wird auf die Ausfilhrungen unter BArtikel 2

Nummer 20 wverwiesen.

Zu Nummer 23 {§ 81 Aabs. 1 PatG: Klage wegen Erteilung und Riicknahme der

Zwangslizenz und wegen der Enderung der flir die Zwangslizenz durch Urteil

festgesetzten Verqgfitung):

In Anlehnung an die mit dem Eﬁtwurf vorgeschlagenen Neufassung des § 24
Patentgesétz {(vgl. Artikel 2 Nummer 5) und der Einffihrung der Verfahren zur
Rilcknahme der Zwangslizenz und zur Anderung der fiir die Zwangslizenz festge-
setzten Verglitung duxch absatz 6 muBte auch die Befugnis des Patentgerichts
zur Entscheidung iiber diese Anspriiche im Wege des Klageverfahrens nach § 81

ff. Patentgesetz erweitert werden.

Zu Nummer 24 (§ 85 Abs. 1 PatG: Folgednderung):

‘Es handelt sich um eine Enderung, die dadurch erforderlich geworden isf, dak
die Regelung iiber die Erteilung einer Zwangslizenz (§ 24 PatG) neu gefaBt
wurde. Im Verfahren auf Erlaf einer einstweiligen Verfligung wegen der Ertei-
lung einer Zwangslizenz sind kﬁnftngdie Voraussetzungen des § 24 Abs. 1

bis 5 Patentgesetz glaubhaft zu machen. ) .

Zu-Nummer 25 (§ 100 abs. 3 Nr. 3 PatG: Verletzung des rechtlichen Gehdrs):

Wie § 83 Abs. 3 Nr. 3 des Markengesetzes sieht kiinftig auch § 100 abs. 3
-Nr. 3 des Patentgesetzes vor, daB bei Vorliegén des Verfahrensmangels der

Verletzung des rechtlichen Gehdrs die Rechtsbeschwerde zulassungsfrei ist.
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Die Bedeutung des Anspruches auf rechtliches Gehdr als verfassungsrecht-
lichem Gebot und grundlegender Verfahrensregel ist erst kilrzlich in der Ent -
scheidung des 1. Zivilsenates des Bundesgerichtshofes vom 12. Dezember 1996,
GRUR 1997, 223-224 zu § 83 Markengésetz hervorgehoben wordeh. Daher wird die
Versagung des rechtlichen Gehdrs als ein die zulassungsfreie Rechts-
beschwerde erdffnender Verfahrensmangel auch in die Rechtsbeschwerde-
verfahren nach dem Pafentgeseti upnd {iber die entsprechenden Verweisungen in
die Verfahren nach dem Gebrauchsmustergesetz, dem Geschmacksmustergesetz,

dem Halbleiterschutzgesetz und dem Schriftzeichengesetz eingefiihrt.

Zu Nummer 26 (§ 102 Abs. 2 PatG: redaktionelle Anderunq):

Im Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof sind kiinftig die nach
dem Streitwert festzusetzenden Gebiihren unmittelbaf der Anlage 1 des Ge-
richtskostengesetzes zu entnehmen (s. nachstghgnd Begriindung zu Artikel 17).
Der bisher in § 102 Abs. 2 Patentgesetz enthaltenen Sonderfegelung bedarf es
deshalb nicht mehr. Die GebilhrenhShe, eine Verxfahrensgeblhr nach dem dop-
pelten Gebiihrensatz (Nummer 1307}, bleibt unverdndert. Die Vorschrift kann
deshalb auf die im jetzigen Satz 3_des § 102 Abs. zr?atentgesetz enthaltene

Aussage reduziert werden.

Zu Nummer 27 (§ 106 Abs. 1 Satz 2 PatG: Verweisungen im Rechtsbegchwerde-

verfahren):

Der Entwurf schlégt in Artikel 2 Nummer 31 vor, die M&glichkeit der Wieder-
einsetzung in die Priorit#tsfrist vorzusehen. Dies bedingt die Einfiihrung
eines Weiterbenutzungsrechts fiir gutgldubige Zwischenbenutzer {Begriindung s.
Artikel 2 Nummer 31). Das bisherige Zitat des § 123 Abs. 5 Patentgesetz war
deshalb auf die entsprechenden Vorschrifﬁen der § 123 abs. 5 und 7 Patent-

gesetz auszudehnen.

zusdtzlich wird klargestellt, daB der durch das Patentdnderungsgesetz vom
4. September 1967 (BGBl. I S. 953) eingeffigte Absatz 6 des § 123 Patent-
gesetz entsprechend im Rechtsbeschwerdeverfahren Anwendung findet. Dieser

war bislang nicht ausdriicklich gemannt worden. .



-8~ Drucksache 8 70/97

Das in § 106 2bs. 1 Satz 2 Patentgesetz enthaltene Zitat des § 123 Patent-

gesetz war deshalb auf die Absdtze 5 bis 7 auszudehnen.

Zu Nummer 28 (§§ 110 bis 114 PatG: Verfahren vor dem Bundesgerichtshof

2. Berufungsverfahren): ,

Zu § 110 PatG:

bbsdtze 1 und 2:

§ 110 Patentgesetz regelt die formellen Voraussetzungen filr die Einlegung
der Befufung. Der Entwurf schlagt vor, Sonderfegelungen fir das Berufungs-
verfahren in Patentnichtigkeitssachen abzubauen und das Verfahren an das

Berufungsverfahren im Zivilproze® anzugleichen.

In Anlehnung an das Berufungsverfahren nach den §§ 511 ff. ZivilprozelR-
ordnung ist die Berufung - ebensc wie die Rechtsbeschwerde nach § 100 Pa-
tentgesetz - durch die Einreichung der Berufungsschrift beim Bundes-

gerichtshof und nicht mehr beim Bundespatentgericht einzulegen.

Auberdem entfillt die Verkniipfung zwischen der Gebilhrenzahlung und der Wirk-
samkeit der Einlegung der Berufung. Nach geltendem Recht ist die Wirksamkeit
der Einlegung der Berufung davon abhdngig (§ 110 Abs. 1 Satz 2 PatG), dab
wihrend der eimmonatigen Berufungsfrist eine Gebilihr in H8he von derzeit 6060
DM nach Nummer 215 120 der Anlage zu § 1 des Patentgebﬁhrengesetzes an das
Bundespatentgericht gezahlt wird. Diese Geblihr wird auf die von dem Bundes-
gerichtsﬁof im Berufungsverfahren erhobenen und streitwertabhingigen Ge-
bliihren angerechnet. Wird die Gebiihr nicht oder nicht rechtzeitig gezahlt, so
gilt die Berufung als nicht eingelegt. Diese Verkniipfung wird éufgelést. Im
Rechtébeschwerdeverfahren ist die Abhdngigkeit der Wirksamkeit der Einlegung
der Rechtsbeschwerde von der Zahlung einer Gebilhr bereits mit dem 6. Uber-
leitungsgesetz vom 23. Marz 1961 (BGBl. I S. 274, 316) entfallen. Nur im
Berufungsverfahren (§$ ilO PatG) und im Beschwerdeverfahren nach § 122
Patentgesetz besteht eine derartige Verkﬁﬁpfung zwischen der Wirksamkeit des
Rechtsmittels zum Bundesgerichtshof und der Zahlung einer Gebiihr. Diese wird
rummehr durch die Streichung der Sdtze 1 des § 110 Abs; 1 und der S&tze 1,
2, 3 und 5 des § 110 Abs. 2 Patentgesetz geldst. Kiinftig gelten die allge-
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meinen Regeln des Gerichtskostengesetzes fiber die Erhebung der Geblihren. Die
Gerichtsgeblihren flir das Berufungsverfahren vor dem pundesgerichtshof in
patentsachen sind in der Anlage 1 des Gerichtskostengesetzes geregelt (vgl.

hierzu Artikel 17 und auch Artikel 7).

Der Regelungsgehalt des § 110 Abs. 2 Satz 4 Patentgesetz fiber die Streit-
wertfestsetzung wird in § 121 Abs. 1 Patentgesetz aufgenommen {vgl. Artikel

2 Nummer 29).
Absgatz 3:

§ 110 abs. 3 Patentgesetz soll vorsehen, daf die Berufungsfrist unverdndert
einen Monat betrigt. Sie beginnt mit der Zustellung des in vollsténdiger
Form abgefaBten Urteils, spitestens aber mit dem Ablauf von filnf Monaten

nach der Verkiindung.

Absatz 4:

Absatz 4 bestimmt den Inhalt der Berufungsschrift und entspricht im we-
sentlichen § 518 Abs. 2 ZivilprozeBordnung. Nach geltendem Recht hat die
Berufungsschrift lediglich die Berufungsantr¥ge und die Angabe der neuen
Tatsachen und Bewgismittel Zu enthélten, die der Berufungsklidger geltend ma-
chen will. Bisher wird in Verfahren vor dem Bundesgerichtshof in Patent-
nichtigkeitssachen alsc nicht zwischen der Berufungsschrift nach § 518 zZi-
vilprozeRordnung, die lediglich die Angabe des angefochtenen Urteils und die
Erkldrung, daB die Berufung erhoben wird, und der Berufqngsbegrﬁndung nach

§ 519 ZivilprozeBordnung, die die Berufﬁngsantrﬁge, die Berufungsgriinde und
das neue Vorbringen, das heiBt die neuen Tatsachen und Beweismittel, zu ent-
halten hat, unterschieden. Es wird vorgeschlagen, diese Unterscheidung der
zivilprozekordnung zwischen der Berufungsschrift und der Berufungsbegrﬁndung
in das Patentgesetz zu Ubernehmen, denn diese Differenzierung hat gich in
der Praxis der Zivilgerichte bewlhrt. Sie‘exﬁffnet den Berufungsfithrer die
Miglichkeit, sein Rechtemittel innerhalb der pegriindungsfrist, die auf an-
trag auch verldngert werden kann, zu begrﬁnden.:Unbenommen ist es den
Berufungsfithrer, die Berufung bereits mit dgr,Einlegqu der Berufung zu bhe-

griinden (vgl. § 111 abs. 2 Satz 1 PatG).

Absatz 5:
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§ 110 Abs. 5 entspricht § 518 abs. 3 Ziviiproze&ordnung. Mit der Berufungs-
schrift ist kinftig eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des an-

gefochtenen Urteils vorzulegen.
Absatz 6:

§ 110 abs. 6 Patentgesetz entspricht dem geltenden § 110 BAbs. 4 Satz 1
Patentgesetz. Der Verweis des Satzes 2 auf § 112 Abs. 2 Patentgesetz kann

mit der Abéchaffung des Vorschaltverfahrens entfallen.

§ 111 PatG:
Absatz 1:

§ 111 Patentgesetz entspricht § 519 ZivilprozeBordnung. Absatz 1 sieht vor,
daB der Berufungskldger die Berufung zu begriinden hat (vgl. dazu die Ausfiih-

rungen im Allgemeinen Teil der Begriindung & II. 5.)
Absatz 2:

Nach Absatz 2 betrdgt die Frist zur Einreichung der Berufungsbegriindung
einen Monat seit Einlegung der Berufung. Sie kann unter den Voraussetzungen
des Satzes 3 verléngert werden. Eine léngere Frist zur Begriindung der Be-
rufung vorzusehen, ist auch in Anbetracht der Tatsache, daB es sich regelmi-
Big um komplexe und schwierige Verfahren vor dem Bundesgerichtshof handeln
wird, nicht erforderlich. Sowchl die Berufungsbegriindungsfrist vor.dem
Berufungsgericht als auch die Revisionsbegriindungsfrist vor dem Bundesge-
richtshof betrdgt in Zivilsachen einheitlich einen Monat. Das Berufungs-
verfahren vof dem Bundesgerichtshof ist als ein Verfahren in zweiter
(Tatsachen-) Instanz von seinem Stellegwert und seiner Bedeutung her nicht
generell héher einzuschatzen als das Révisionsverfahren in zivilsachen.
Daher bedarf es keiner l&ngeren Frist zur Begriindung des Rechtsmittels,

zumal die M8glichkeit der Verlingerung der Frist nach Satz 2 besteht.

Absatz 3:
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absatz 3 entspricht inhaltlich dem § 519 Abs. 3 zivilprozeBordrung. Die
Berufungsbegriindung hat die Berufungsantrdge, die Berufungsgriinde sowie das
neue Vorbringen, das heift die neuen Tatsachen, Beweisgmittel und auch

Beweiseinreden zu enthalten.

Absatz 4:

Absatz 4 Satz 1 bestimmt, daB die Parteien sich vor dem Bundesgerichtshof
durch einen Rechtsanwalt oder einen Patentanwalt vertretén lassen nilssen.
Die Bestimmung ist zwar wortgleich mit dem geltenden § 121 Patentgesetz,
gleichwohl ist mit ihr eine wesentliche Enderung verbunden. Da die Beru-
fungsschrift nicht lidnger beim Bundespatentgericht, sondern beim Bundesge-
richtshof einzureichen ist, hat dies zur Folge, dag die Vertretung des
Berufungsfiihrers durch einen Rechtsanwalt odér éinen Patentanwalt bereits
fiir die wirksame Einlegqung der Bexufung erforderlich ist. Das geltende Recht
schreibt die Vertretung durch einen Rechtsanwalt oder Patentanwalt erst in
dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof und nicht schon fir die Einlegung
der Berufung beim Bundespatentgericht und in dem Vorscﬁaltverfahren vor dem
Bundespatentgericht vor. Der Bexrufungsfithrer konnte die Berufung zundchst
gselbst einlegen oder sich durch einen Erlpubnisscheihinhaber {§ 177 PathnwQ)
oder durch einen Patentassessor {§ 155 PatAnw0)} vextreten lassen. Im Rechts-
begchwerdeverfahren nach § 100 Patentgesetz, in den Berufungsverfahren vor
den ordentlichen Gerichten und im Revisionsverfahren in Ziwvilesachen vor dem
Bundesgerichtshof ist die Wirksamkeit der Einlegung des Rechtsmittels stets
an die Vertretung durch einen (zugelassenen} Rechtsanwalt geknipft. Es be-
_atehen keine sachlichen Griinde, die es in Abweichung zu den librigen Rechts-
mittelverfahren rechtfertigen, an der bisherigen Regelung festzuhalten.
Klinftig ist daher die Berufung durch den Patent- oder Rechtsanwalt beim Bun-

desgerichtshof einzulegen.

Satz 2 entspricht unver#ndert dem geltenden § 121 Abs. 2 Patentgesetz.

Zu § 112 PatG:

Absatz 1: - - SR

§ 112 abs. 1 Patentgesetz entspricht dem Regelungsgehalt des § 51%a ZPO.
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Absatz 2:

Dex aAbsatz 2 des § 112 Patenfgesetz schafft die gesetzliche Grundlage dafiir,
daf der Vorsitzende oder der Senat Fristen zur schriftlichen Berufungs-
erwiderung und zur Replik sétzen knnen. Dies dient der Konzentration des
Verfahrens und entspricht den diesbeziiglichen Regelungen der zZivilpro-

zeBordnung (§ 520 abs. 2 Satz 1'ZPO).

Zu § 113 PatG:

Die Vorschrift entspricht § 519b abs. 1 und abs. 2 1. Halbsatz Zivilpro-
zeBordnung. Der Bundesgerichtshof hat von Amts wegen zu priifen, ob die Beru-
fung form- und fristgemdf eingelegt und begriindet worden ist. aAuch die son-
stigen Zuldssigkeitsérfordernisse (die Statthaftigkeit, die formelle Be-
schwer und das Rechtsschutzinteresse) sind zu priifen. Ist eines dieser Er-
fordernisse nicht erfiillt, so wird die Berufung durch Beschluf als unzulds-

gig verworfen.
Die Entscheidung Uber die Zul&dssigkeit der Berufung kann chne miindliche Ver-
handiung durch BeschluR ergehen (2bsatz 2). Ein Rechtsmittel gegen diesen

BeschluB ist nicht vorgesehen.

Zu § 114 PatG:

Die Vorschrift wiederholt den Inhalt des § 520 Abs. 1 Satz 1 Zivilprozek-
ordnung {iber die Anberaumung des Termins zur mindlichen Verhandlung im Falle

der Zuldssigkeit der Berufung.

Zu Rummer 29 (§ 121 PatG: Streitwert; Kosten des Verfahrens):

In § 121 Patentgesetz werden die Regeln iiber die Streitwertfestgetzung und

die Festsetzung der Kosten im Urteil nach den Regeln der ZivilprozeSordnung
(jetzt: § 110 Abs. 2 S. 4 PatG und 110 Abs. 3 PatG) zusammengefaBt und aus

systematischen Griinden an das Ende des Abschnittes ilber das Berufungs-

verfahren gestellt.
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Der bisherige Regelungsgehalt des § 121 Patentgesetz {(Vertretung}) findet
sich kiinftig in § 111 Abs. 4 Patentgesetz.

zu Nummer 30 (§ 122 PatG: Beschwerde wegen der Brteilung einer Zwangslizenz

im Verfahren auf ErlaB einer einstweiligen Vérfﬂgunq):

Entsprechend der Anderung in Berufungsverfahren gegen Urteile der Nichtig-
keitssenate wird vorgeschlagen, daf die Beschwerde gegen Urteile des Bundes-l
patentgerichts Gbex den ExrlaBl einer einstweiligen Vérfagung im Verfahren
wegen Erteilung einer zwangslizenz klinftig échriftlidh beim Bundesgerichts-
hof einzulegen ist, statt wie bigher beim Bundespateptgericht (§ 122 Abs. 2
Satz 1 und abs. 3 PatG). Nach bisher geltendem Recht legte das ﬁundespatent-
gericht die Beschwerde ohne sachliche Stellungnahme dem Bundesgerichtshof

vOor.

Die Beschwerdefrist (Absatz 2) betrdgt ebgnso:wie die Berufungsfrist (§ 110
abs. 3 PatG) unverdndert einen Monat. Absatz 2 Satz zrdes geltenden § 122
patentgesetz, der die Zahlung einer Gebiihr nach dem Tarif an das Bundespa-
tentgericht vorsieht, kann ebenfalls aquehoben werden, da kiinftig die Ge-
blihren und Auslagen (Satz 3) nach dem Gerichtskostengesetz erhoben werden
(vgl. Artikel 17 Nummern 1305 ﬁnd'lQOS). Die Wi:ksamkgit der Einlegung des
Rechtsmittels ist kiitnftig auch nicht mehr von der Zahlung der Geblihr abh#n-
gig (§ 122 Abs. 2 Satz 2 2. Halbsatz PatG geltende Fasssung).

Fbenso wie die Berufungsfrist beginnt die Beschwerdefrist mit der Zustellung
des in vollstdndiger Form abgefaBten Urteils {Absatz 3}, spdtestens aber mit
dem Ablauf von 5 Monaten nach der Verkiindung {vgl. auch Artikel 2 Nummer 28

zu § 110 Abs. 3 PatG).

Mit dem neu gefaften Absatz 4 ist ebenfalls eine wichtige finderung vexbun-
den. Da die Beschwerde kiinftig ebenso wie die Berufung direkt beim Bundesdge-
richtshof einzulegen ist und nicht mehr beim Bundespatentgericht, ist die
Beschwerde beim Bundesgerichtshof unter Mitwirkung eines Bevollmdchtigten im
Sinne des neuen § 111 Abs. 4 Patentgesetz einzulegen (vgl. hierzu die Aus-

flhrungen unter Nummexr 28 zu $§ 111 Bbs. 4 PatG).

!

2y Nummer 31 (§ 123 PatG: Wiedereinsetzung in den vorigen Stand):
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Absatz 1:

In Anlehnﬁng an § 91 Markengesetg schligt der Entwurf vor, die Wiederein-
setzung in den ﬁorigen Stand auch in die Frist éur Einreichung von Anmel-
dunger, flir die eine AuBere Prioritdt, z.B. eine Unionspriorit&t nach Arti-
kel 4 Abschnitt C Abs. 1 der Pariser Verbandsilbereinkunft, in Anspruch ge-
nommen wird, in das Patentgesetz wiedereinzufilhren. Durch diese Regelung
wird es dem Ammelder, der bereits im Ausland eine Erfindung wzum Patentschutz
angemeldet hat (Erstanmeldung), ermdglicht, die Wiedereinsetzung in die
Priorit&tsfrist zu beantragen, wenn er unverschuldet, d. h. unter Beachtung
aller nach den gegebenen Umstinden gebotenen Sorgfalt, die zwdlfmonatige
Frist =zur BEinreichung einer Nachanmeldung in Deutschland nicht einhalten
konnte. Mit dieser Vorschrift soll vor allem auslidndischen anmeldern die
Einreichung einer Nathanmeldung in Deutschland erleichtert werden. Sie ent-
spricht den berechtigten Interessen der deutschen Patentanwilte und ihrer
Mandanten, die bereits seit langem die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
fiir die Versdumung der Frist flir die Inanspruchnahme der duBeren Prioritéat
fordern. Der Entwurf folgt insoweit auch einem Vorschlag der Weltorgani-
safion fiir geistiges Eigentum im Rahmen der Verhandlungen Bber den Entwurf
des Harmonisierungsvertrages (vgl. Artikel 7 Abs. 2 des Entwurfes des Harmo-
nisierungsvertrages; WIPO-Dokument PLT/DC/3, abgedruckt in Industrial Pro-
perty 1991, 118).

Die M&glichkeit der Wiedereinsetzung in die versdumte Pricoritdtsfrist bei
der duBeren Prioritdt wurde in Deutschland durch § 43 des Patentgesetzes von
1936 (RGBl. II S. 117) unter Berufung auf das Erfordernié der Rechtssicher-
heit beseitigt (B1.pPMZ 1936, 103, 113). Dieses Arqument erscheint nicht 1lan-
gexr zwingend. Dem berechtigten Interesse der Allgemeinheit an Rechtssicher-
heit wird dadurch ausreichen& Rechnung getragen, dalk die Wiedereinsetzung
langstens nur bis zum Ablauf eines‘Jahres nach Ablauf der Prioritdtsfrist
beansprucht werden kann. AuBerdem wird Absatz 7 vorsehen, daBk demjenigen
gqtglaubigen Dritten, der nach ablauf dexr Prioritdtsfrist und veor Wieder-
eingetzung in den vorigen Stand die Benutzung der der Anmeldung zugrunde
liegenden Erfindung im Inland aufnimmt bzw. diese vorbereitet, ein Weiter-

benutzungsrecht im Sinne des § 123 abs. 5 Patentgesetsz zusteht .
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Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist aﬁch dann zulissig, wenn die
Priorit&t einer Erstanmeldung fiir eine Nachanmeldung auf der Basis der fak-
tischen gegenséitigen Anerkénnung iber die Gewdhrung von Prioritdtsrechten
beansprucht wird (§ 41 hAbs. 2 PatG).

Da die genannten Griinde bei der Vers¥umung der inneren Priorit#dtsfrist (§ 40
PatG) nicht vorliegen, bleibt es hier - ebenso wie bei Vers#umung der Frist
nach § 7 Abs. 2 Patentgesetz - dabei, dai eine Wiedereinsetzung nicht mbg-

lich ist.

tber die Verweisungen in § 21 Gebrauchsmustergesetz und § 1l0a Geschmacks-
nustergesetz ist die Wiedereinsetzung in die auslindische Prioritdt auch bei

Gebrauchs- und Geschmacksmusterammeldungen m3glich.
Absatz 7:

Mit Absatz 7 des 123 Patentgesetz wird demjenigen, der nach Ablauf der

Priorititsfrist nicht mehr mit dem Entstehen eines Schutzrechtes im Inland

rechnen mubte, ein Weiterbenutzungsrechf eingerdumt, wenn es durch eine Wie-
dereinsetzung in die Priorit#tsfrist doch noch zu einer Nachanmeldung kommt .
Er ist, sofern er gutglidubig ist, ebenso schutzwllrdig, wie derjenige, dexr
von dem Erléschen des Patents ausging und vor der Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand den Gegenstand,inﬁggng;ggggAgggggyggggggi"Vgranstaltungen sind
im gleichem Umfang privilegiert wie beim Vorbenutzungsrecht nach § 12 Pa-
tentgesetz. Ea muf siéh alsc um Veranstaltungen handelﬁ, die den Entschlub,
die Erfindung zu benutzen, durch Vorbereitung der Benuﬁzgng in die Tat um-

setzen (vgl. BGHZ 3%, 389, 397-Taxilan).

Zu Nummer 32 (§ 126 PatG: Fremdsprachige Eingaben):

§ 126 Satz 1 Patentgesetz soll kilnftig vorsehen, dak die Verfahrenssprache
vor dem Patentamt nur insoweit Qggtsch_igttmgks_niqhﬁhin.anderen Rechtavor-
schriften andere Regelungen-getroffen werden. Eine solche andere gesetzliche
Regelung ist fiir die Einreichung fremdsprachiger Ammeldungsunterlagen vorge-

sehen (vgl. Artikel 2 Nummer 10 zu § 35 PatG).
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Das Patentamt soll kiinftig auch nicht lé#nger gehindert sein, fremdsprachige
Dokumerte und Unterlagen im Anwendungsbereich des Patentgesetzes zu berlick-
sichtigen. Aus diesem Grund wird § 126 Satz 2 Patentgesetz, der vorsieht,
dak Eingaben in anderen Sprachen nicht zu berficksichtigen sind, in Anlehnung
an die entsprechende Regelung im Markengesetz (§ 93 Markengesetsz) aufgeho-
ben. Die Frage, unter welchen VoraussetZungen Eingaben und Schriftstiicke in
fremden Sprachen berﬁckgichtigt werden, bleibt gesonderten Regelungen {iber-

lassen (vgl. Artikel 19 Nummer 5).

Der Verweis auf die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes iiher die

Gerichtssprache (Satz 3) bleibt dagegen unverindert bestehen.

Zu Nummer 33 (§ 127 PatG: Zustellungen):

Absatz 1:

In Anlehnung an § 94 Markengesetz schlagt der Entwurf voxr, § 127 Patent-
gesetz zu modifizieren. Es besteht kein Bediirfnis fiir die Beibehaltung von
§ 127 abs. 1 Nummer 5 Patentgesetz. § B Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz
enthdlt eine in sich geschlossene Regelung fiir die Zustellung an den Vertre-
ter. Bg ist keih sachlicher Grund ersichtlich, der es rechtfertigt, von die-
ser Regelung abzuwéichen. Nach dem geltenden § 127 BAbs. 1 Nummer 5 Patent-
gesetz wirdran den Vertreter zugestellt, wenn die Vollmacht "zu den Akten",
d. h. zu den konkreten Akten gereicht worden ist. In Zukunft soll das Pa-
tentamt - wie auch im Markenbereich - immer dann zur Zustellung an den Be-
vollmichtigten verpflichtet sein, wenn er deﬁ\Patentamt eine Vollmacht vor-
geleét hat (§ 8 abs. 1 Satz 2 VwZG). Trotz der in‘§ 8 Abs. 1 Satz 1 Verwal-
tungszustellungsgesetz eingerdumten Wahlm8glichkeit der Behtrden in anderen
Fdllen, hat dieses Wahlrecht fiir das Patentamt keine Auswirkungen, da es der
Verwaltungspraxis des Patentamts entspricht, stets an den Bevollmdchtigten
zuzustellen, auch wenn die Vollmacht nicht zu den konkreten betroffenen

Akten gereicht worden ist.
Absatz 2:
Absatz 2 zBhlt die patentrechtlichen Verfahren auf, in denen durch die Zu-

stellung die Frist fiir ein Rechtsmittel in Gang gesetzt wird. Aus der in Ab-

satz 2 enthaltenen Aufzihlung kann der "Antrag auf Entscheidung des Bundes-



- 93 -~

gerichtshofs nach § 112 Abs. 2 Patentgesetz”™ gegen einen die Zuldssigkeit
der Berufung verwerfenden Beschluf des Bundespatentgerichts gestrichen wer-
den, da das Vorschaltverfahren vor dem pundespatentgericht abgeschafft wer-

den soll (vgl. Artikel 2 Rummer 28).

Zu Nummer 34 (§ 129 Satz 2 PatG: verfahrenskostenhilfe}:

Bisher sieht § 129 Satz 2 Patentgesetz vor, daf Angeh®rige fremder Staaten,
die nicht Mitgliedstaaten der Europdischen Gemeinschaften sind, Anspruch auf
vVerfahrenskostenhilfe nur haben, wenn die Gegenseitigkeit verblirgt wird.
Diese restriktive Regelung soll gedndert werden. Als sich der Gesgetzgeber im
Jahre 1980 mit dem Gesetz lber dié ProzeBkostenhilfe dafilx entschied, anders
als in der zivilprozeBoxdnung im Patentrecht das Erfprdernis der Gegensei-

tigkeit aufrechtgzuerhalten, hatte er die Félle ir Auge, in denen Anmeldungen

aus dem Ausland get#dtigt werden.

Mittlerweile haben sich die VerhBltnisse gedndert. In zunehmenden Mafe leben
in Deutschland auch Staatsangehfrige auslﬁndischer_staaten, die aufgrund
eines fehlenden GegenseitigkeitsqgkommengWvggi@grr§§W§hrung der Verfahrens-
kostenhilfe in Verfahren vor dem"gatentamttlﬁgm_?atﬁp?gericht und dem Bun-
desgerichtshof ausgeschiossen sind. Deshalb scll, was die Ggw&hrung von Ver-
fahrenskostenhilfe filr Erfinder mit ausléndischer Staatsangehdrigkeit
betrifft, die Regelung vdllig an die Regelungen d?F_ZivilprozeBordnung iiber

die Gewdhrung von ProzeBkostenhilfe angepaft werden, um einen nicht einem

Mitgliedstaat der Europdischen Gemeinschaften angehSrenden auslidndischen
Staatsangehdrigen in Verfahxen h&gh dem Patentgesetz nicht schlechter zu
stellen als in Verfahren nach der ZivilprozeBordnung. Nach § 114 der Zivil-
prozefordnung wird jeder natilirlichen Person, unabhdngig von ihrem Wohnsitz
und ihrer Staatsangehdrigkeit, auf ihren Antrag hin als Partei ProzeBkosten-
hilfe gewdhrt, wenn diese nach ihren persﬁnlicﬁgn und wirtschaftlichen Ver-
hi&ltnissen nicht in der Lage ist, die Kosten der Prozeffithrung nicht, nur
zum Teil oder nur in Raten aufzubringen und die bheabsichtigte Rechtsverfol-
gung oder Rechtsverteidigunyg hirreichende Aussicht auf grfolg bietet. Diese
Regelung beruht auf der Entscheidung des Gesetzgebers, Auzlinder und Staa-
tenlose wie Inla&nder zu behandeln, um der Rechtsschutzgarantie des artikels
19 abs. 4 GG und dem Anspruch auf rechtliches Gehdx in Ar@ikel 103 abs. 1 GG

Genlige zu tun.
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Fur die Beibehaltung dieser unterschiedlichen Regelungen besteht heute aus

den génannten Griinden keine gsachliche Rechtfertigung mehr.

Die Enderung bewirkt, dag Verfahrenskbstehhilfe kiinftig auch in Verfahren
nach dem Gebrauchsmuste:-, Geschmacksmuster-, Halbleiterschutz-, Schrift-
zeichen- und Sortenschutzgesetz auslén&ischenrStaatsangehérigen gewdhrt
wird, da diese Gesetze insofern auf die Bestimmungen des Patentgesetzes ver-

weisen.

Zu Nummer 35 (§ 135 PatG: Einreichung des Gesuches um Bewilligung der

Verfahrenskostenhilfe):

Die vorgeschlagenen Anderungen sind eine Konsequenz aus der Abschaffung des
Vorschaltverfahrens iund der Anderung von § 122 Patentgesetz (vgl. Artikel 2
Nummer 28 und 30). Da Berufung und Beschwerde kiinftig unmittelbar beim Bun-
desgerichtshof einzureichen sind, sind auch die Verfahrenskostenhilfegesuche
dort einzureichen. Das Gesuch auf Gewdhrung von Verfahrenskostenhilfe kann
vom Antragsteller auch zu Protokoll der Geschaftsstel;e erklart wexden in

Anlehnuhg an die Vorschrift des Rechtsbeschwerdeverfahrens (§ 138 PatG) .

Zu Nummer 36 (§ l42a PatG: Grenzbeschlagnahme):

Nach dem Abkommen vom 2. Mai 1992 {iber den Eurcpdischen Wirtschaftsraum
{EWR-Abkommen; BGBl. 1993 II S. 1294) findet freier Warenverkehr auch zwi-
schen den Staaten der Buropdischen Union und den anderen Vertragsstaaten des

Buropdischen Wirtschaftsraum statt. Die Vorschrift ist daher um den Hinweisg

auf die Mitgliedstaaten des Europ#ischen Wirtschaftsraums zu ergénzen.

Zu Artikel 3 (Anderung des Gebrauchsmustergesetzes)

Zu Nummer 1 (amtliche Abkiirzung: GebrMG):

Der Uberschrift wird eine amtliche Abkiirzung angefligt, die der in der JURIS-

Normendckumentation verwendeten Abkiirzung entspricht.
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Zu Nummer 2 {§ 4 GebrMG: Anmeldunq): L
Absatz 1:

In Satz 1 wird das Exfordernis dex Schriftlichkeit gestrichen, das derzeit
als gesetzliches Hindernis der Einreichung von Gebrauchsmusteranmeldungen
auf elektronischem Wege, z=. B. "on-line", im Wege gteht. In der Gebrauchs-
musteranmeldeverordnung wird allexdings zun#échst unverindert vorgeschrieben
gein, daf die Anmeldung schriftlich einzureichen ist. Eine Neuregelunyg der
Anmeldeformen in der Gebrauchsmua;eranmeideverpfdnung kann erst dann ex-
folgen, wenn die technischen und administrativen Voraussetzungen flir die
Einreichung der Anmeldungen auf elektronischern Medien beim Deutschen Pa-

tentamt geschaffen worden sind.
Absatz 2:

Mit Absatz 2 wird die MBglichkeit geschaffen, Gebrauchsmusteranmeldungen
ilber Patentinformationszentren beim Deutschen Patent- und Markenamt einzu-
reichen. Dies gilt allerdings nicht flir solche Gebrauchsmusteranmeldungen,
deren Gegenstand ein Stgatsgeheimnis seiﬁ kénnte; Flir diese Anmeldgngen gilt
unverindert das Verfahren rach § 9 Gebrauchsmustergesetz. Im lbrigen wird
auf die Ausfilhrungen in der Einléitung unter A. II; 2. und die Einzelbegrin-
dung zu Artikel 2 Nummer 10 zu §'34 abs. 2 Patentgesetz verwiesen.

Absatz 3:

Absatz 3 ist inhaltsgleich mit § 34 Abs: 3 Eatentgesetz.lnie Neufassung der
Regelungen des Patentgesetzes liber die Anmeldung (§734‘PatG) und die Einfilh-
rung der Regelung ilber den Ammeldetag (§ 35 PatG) in das Patentgesetz machen
es erforderlich, das auch die Vorschriften des Gebrauchsmustergesetzes die-
sen neuen Regelungen entsprechend angepaBt werden. Zur Begritndung siehe die

Ausfithrungen zu Artikel 2 Nummer 10 (§ 34 PatG).
Abgatz 4:
Die Ermichtigqungsgrundlage in Absatz 4§ wird um die Emdchtigung zur Bestim- -

)
mung der Form der Anmeldung erweitert. Inhaltlich entspricht Absatz 4 dem

§ 34 Aba. 7 Patentgesetz {vgl. Artikel 2 Nummer 10).
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Abgdtze 5 big 7:

Die Absdtze 4 bis 6 des geltendeh § 4 Gebrauchsmustergesetz bleiben ihrem

Regelungsgehalt nach unverdndert, werden aber mit anderen Nummern versehen.
Absatz 8:

Da auch Erfindungen, die mikrobioclogisches Material beinhalten, gelegentlich
als Gebrauchsmuster angemeldet werden, soll dem Bundesministerium der Justiz
bzw. dem Pr3sidenten des Deutschen Patent- und Markenants die MSglichkeit
eingeraumt werden, die Voraussetzungen unter denen die Hinterlegung von bio-
logischem Material, der Zugang zu diesem, die Beschr&nkuné des Zuganges und
die erneute Hinterlegung zum Zwecke der Offenbarung zu regeln (zur Be-

griindung vgl. Artikel 2 Nummer 10 zu § 35 Abs. 9 PatGi.

Zu Nummer 3 (§ 4a GebrMG: Anmeldetag):

Die Vorschrift ist inhaltsgleich mit § 35 Paﬁentgesetz. Sie enthdlt die Re-
gelungen ber die Einreichung fremdsprachiger Anmeldungsunterlagen, die
Nachreichung von Zeichnungen und regelt die Voraussetzungen fiir die Zu-
erkennung eines Anmeldetages. Zur Begriindung der Regelung wird auf die Aus-

fihrungen zu Artikel 2 Nummer 10 (§ 35 PatG) verwiesen.

Zu Nummer 4 (§ 8 3abs. 1 Satz 1 GebrMG: Eintraqung in die Rolle fiir

Gebrauchsmuster):

Es handelt sich um eine Folgednderung, die durch die Einfihrung des neuen

§ 4a Gebrauchsmustergesetz bedingt ist.

Zu Nummexr 5( § 20 GebrMG: Zwangslizenz):

Es handelt sich um eine inderung, die durch die Neufassung des § 24 Patent-

gesetz bedingt ist (vgl. Artikel 2 Nummer 5 und die Begriindung hierzu}.
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Zu Nummer 6 {(§ 25a Abs. 1 Satz 2 GebrMG: Beschlagnahme durch die Zoll-
behdxrde) :

Diese Vorschrift entspricht inhaltlich dem § 143a hbs. 1 Satz 2 Patent-

gesetz. Zur Begxlindung wird auf Artikel 2 Nummer 36 verwiesen.

inderung des Gesetzes ibex Arbeltnehmererfindun

e i e T e T T e L A

Zu Artikel 4

Mitldem Entwurf soll eine der letzten Eggggggghgitenrﬁgx_frﬁheren deutschen
Teilung beseitigt werden. Der Entwurf sieht vor, daf die bei der Dienststel-
le Berlin des Deutschen Patentamts,imeahrg 1957 errichtete Schiedsstelle

flir Arbeitnehmererfindungen aufgeldst wird (s=. Artikel 26 Nummer 3) und die
Sonderregelungen entfallen, mit denen den tatsdchlich gegebenen politischen

Verhiltnissen, der Teilung der Stadt, Rechnung getragen werden sollte.

Fiir die ABufrechterhaltung dieser Schiedsstelle in Berlin besteht nach der

Wiedervereinigung kein Bedirfnis mehr, da die Zahl der von der Schiedsstelle
durchgeflthrten Verfahren auBerordentlich gering ist. Derladministrative Auf-
wand fir die Aufrechterhaltung einer Schiedsstelle bei der Dienststelle
Berlin des Deutschen Patent- undﬁMﬂrkenamteshist daher nicht mehr gerecht-
fertigt. Ihre Aufldsung hat nicht zur Folge, daB die Schiédsstelle fiir
Arbeitnehmererfindungen nie mehr“in_BexLinmgﬁgr in einem anderen Bundesland
zusammentreten wird, denn § 29 Abs. 2 des Arbeitnehmere?findungsgesetzes
erlaubt ‘es der Schiedsstelle, auch auBierhalb ihres in Minchen befindlichen
Sitzes zusammenzutreten,,wénn die besonderen Unmstinde des Schiedsverfahrens
ein Zusammentreten an einem anderen Ort fﬂr.ggrechtfextigt erscheinen lassen

{z.B. zum Iwecke der Augenscheinseinnahme).,

Zu Artikel 5 (fnderung des Markengesetzes)
o S T BobedE HEIT D FIEA TR . - - Y .
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Im Markengesetz soll die Regelung liber die Erhebung der Gerichtskosten in
Rechtsbeschwerdeverfahreﬁ vor dem Bundesgerichtsheof (§ 85 Abs. 2 MarkenG) an
die Regelung des kiinftigen § 102 Abs. Z‘Patentgesetz angepabBt werden. Die
Hbhe der zu erhebenden Kosten in Rechtsbeschwerdeverfahren richtet sich dann
klinftig nach der Bnlage 1 des Gerichtskostengesetzes (Nummexr 1807); vgl. die

Begriindung zu Artikel 17 und Artikel 2 Nummer 26.

Zu Artikel 6 (Bnderung des Gesetzes iliber internaticnale Patentiilbereinkommen})

Zu Nummer 1 (Artikel ITI § 4 Abs. 1 IntPatllG: Einreichung von europdischen

Patentamnmeldungen liber die Patentinformationszentren):

In gleicher Weise wie nationale Patentanmeldungen k&rnen kiinftig auch euro-
paische Patentanmeldungen lber Patentinformationszentren beim Deutschen Pa-
tentamt und beim Europ#ischen Patentamt in anmeldetagswahrender Weise einge-
reicht werden. Dazu dient die Enderung von Artikel II § 4 Abs. 1 des Geset-
zes {iber internationale Patentilbereinkommen. Die Patentinformationszentren
leiten die bei ihnen eingegangenen europdischen Anmeldungen, nachdem sie sie
mit dem Eingangsdatum versehen haben, wie die nationalen Ammeldungen an das
Deutsche Patent- und Markenamt weitexr, das sie dann nach Artikel IT § 4

2bs. 3 des Gesetzes iiber internationale Pateniibereinkommen an das Eurc-
pidische Patentamt weiterleitet. Dem Anmelder stehen kiinftig somit drei Wege
zur Einreichung einer eﬁrop&ischen Patentanmeldung innerhalb Deutschlands

offen:

- Einreichung beim Europdischen Patentamt in Miinchen oder bei der

Dienststelle Berlin des Europdischen Patentamts,

- Einreichung beim Deutschen Patent- und Markenamt in Miinchen, Jena

oder Berlin,

- Einreichung iiber die Patentinformaticnszentren, die nach der ent-
sprechenden Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz zur Ent-

gegennahme berechtigt sind.
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Furopdische Patentanmeldungen, die ein Stnatsgeheimnis‘nach § 93 strafge-
setzbuch enthalten k&npen, sind anch weiterhin nur nach MaBgabe von Arti-
kel IT § 4 Abs. 2 des Gesetzes {ber internationale Patentﬂbereinkoﬁmen bein
Deutschen Patent- und Markenamt einzureichen; eire Einreichung Uber die

Patentinformationszentren ist nicht méglich.

Zu Nummern 2, 3, 5, 6, 7 (Artikel IX § 4 Rbs. 2; Artikel TIT § 9 Abs. 1; Ar-

tikel ITI § 2 Abs. 2; Artikel IXI § 4 Abs. 2; Artikel IIX § 5 Abs. 1: Folge-

&nderungen):

Bel den hier vorgenommenen fAnderunger handelt es sich um redaktionelle Fol-
ged3nderungen im Gesetz [ber internationale Patentilbereinkommen, die durch

die Neustrukturierung von §§ 34 und 35 Patentgesetz erforderlich sind.

Zu Nummer 4 (Artikel ITI § 1 Abg. 2: Einreichung von internationalen Patent-

annmeldungen):

Internationale Patentammeldunger nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT)
kdnnen kiinftig ebenfalls iiber die Patentinformationszentren beim Deutschen
patent- und Markenamt eingereicht werden. Auch fiir die internationalen
Patentanmeldungen gilt, dag die &pmeidunggplrdie ein Stagtsgeﬁeimnis im
Sinne des § 93 Strafgesetibuch enthalten kbnnen, nicht Gber die Patent-
informationszentren eingereicht werden diirfen. Werden diese entgegen § 34
abs. 2 Patentgesetz dennoch (ber ein Patentinformationszentrum eingereicht,

so fUhrt dies nach allgemein geltenden Grundsitzen nicht zum Verlust des An-

meldetages.

Zu Nummer § d) (Artikel IIT § 4 Abs. 3; Ritceknahmefiktion):

Die in Artikel III § 4 Abs. 3 enthaltene Riicknahmefiktion ist durch Artikel
6 Nummer 8 des Zweiten Gesetzes fiber das Gq@einsqhgfpgpatentgesetz (BGBl1. II
$. 1354) eingefiihrt worden. Die Vorschrift verfolgt den Zweck, Doppelpaten-
tierungen zu verhindern. In der Praxis des Patenamtérhaben sich bei der An-
wendung dieser Vorschriften Interpretatiopggphwierigkgiten ergeben. Diese
betreffen die Frage, zu welchem Zeitpunkt die Fiktion der Rlicknahme der na-
tionalen Anmeldung eintrift, wenn.die PCT-Anmeldung in deutscher Sprache
unter Berufung auf die Prioritdt einer deutschen Erstammeldung {ber das

Deutsche Patentamt als nnmeldenmt.éingereight wird und zugleich das nationa-
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le Amt'auch als Bestimmungsamt der PCT-Anmeldung benannt ist und schlief-
lich durch die Zahlung der Ubermittlungsgebilhr gleichzeitiq auch die an-
neldegebiihr als entrichtet gilt (vgl. Art. III § 4 Absatz 2 Satz 2 IntPa-
tlG) .

Zur Klarstellung wird.der Wortlaut des Absatzes 3 um einen Verweis auf die
Artikel 22 und 39 Absatz 1 des Patentzusammenarbeitsvertrages (PCT) erginzt.
Die nationale Anmeldung gilt damit ausdriicklich erst dann als zuriickgenom-
men, wenn durch den aAblauf dex Fristen nach Artikei 22 oder 39 abs. 1 des
PCT sichergestellt ist, daB die inﬁernationale Ammeldung in die natiocnale
Phase eintritt, wobei als selbstverstindlich vorauszusetzen ist, daB die Be-
nennung der Bundesrepublik Deutschland als Bestimmungsamt im Zeitpunkt des
Eintritts in die naticnale Phase nicht als zurfickgenommen gilt (vgl. hierzu
aber auch die Begriindurng zum Zweiten Gesetz {lber das Gemeinschaftspatent,

BTDrs. 12/632, S. 22).

Damit scll {iber jeden Zweifel sichergestellt werden, daB der Anmelder bis
zum Eintritt der internationalen Armeldung in die nationale Phase auf der
Grundlage des inzwischen erstell?en internationalen Rechercheberichtes die
Mdglichkeit hat, zu entscheiden,; ob es sich lohnt, die internationale Anmel-
dung oder die nationale Anmeldung weiterzuverfolgen, wie es dem Anliegen des

Zweiten Gesetzes lber das Gemeinschaftspatent entspricht.

Zu Artikel 7 (Enderung des Patentgebiihrengesetzes)

Zu Nummer 1 und 2 (Nr. 111 100 und 113 400): o '

Die ﬁnderungen im Gesetz iiber die Gebilhren des Patentamts und des Patentge-
richts tragen der Neustrukturierung der $§ 30, 34 und 35 Patentgesetz Rech-
nung. Das Anfallen einer Gebiihr fiir die Ertéilung des Patents ist in § 34
Abs. 6 Patentgesetz geregelt, die Gebithr fiir die Eintragung der Erteilung
einer ausschlieflichen Lizensz in.die Patentrolle in § 30 abs. 5 Patentgesetz
(vgl. Artikel 2 Nummer 7 zu Buchstabe &) und Artikel 2 Nummer 10 zu § 34

PatG).

Zu Numner 3 (Nr. 121 100):

Es handelt sich um eine redaktionelle Arnderung, die durch die Neufassung des

§ 4 des Gebrauchsmustergesetzeé bedingt ist {(vgl. Artikel 3 Nummer 2.
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Zu Nummern 4 bis 6 ({berschrift; Nr. 215 110, 225 110):

Die Gebiihren nach den Gebﬁhréntatbest&ndén 215 110 und 225 110 sind kilnftig
auch fiir die Entscheidungen des;Bunﬂgapatentgé:ichts nach § 24 Abs. 6
Patentgesetz, auch in Verbindung mit § 20 Gebrauchsnustergesetz, fiber die
zurlicknahme der Zwangslizenz und die Anpassung der zu zahlenden Verglitung in

den Verfahren nach § 81 Patentgesetz U erhebeh.

Zu Nummexy 7 (Nr. 215 120, 215 220, 225 120, 225 220):°

Die Geblihrentatbestdnde fiir die Einlegung der Berufung und der Beschwerde in
Patent- und Gebrauchsmustersachen beim Bundespatentgericht kénnen aufgehoben
werden, da kiinftig ausschlieflich Gebithren nach dem Gerichtskostengesetz

erhoben werden {vgl. Artikel 17 und die Begritndung hierzu}.

Durch Artikel 3 des Gesetzes {iber die_quzgﬁkogtpnhi;fe_ﬁqm 13. Juni 1980
(BGBL. I S. 677, 6B4)} ist das Gesetz {iber die Beiordnung von Patentanwdlten
in Armensachen in der Fassung des § 187 der Patentanwaltsordnung vom

7. September 1966 (BGB1. I 8. 557) in das Gesetz Uber die Beiordnung von
Patentaniwdlten bei ProzeBkostenhliilfe umbenannt worden. Die inderung der Be-
zeichnung dieses Gesetzes ist ip § 43 Abs. 1 Nummer 2 def ratentanwalts-

ordnung unterblieben. Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung.

Zu Artikel 5 (Anderuny des Geselges fbexr die Exrstatinng von Gebihren

deg baigeoxﬁngtenuyﬁrtxatgxn;in,Eatgnt:,:qeb;gnchgmusteru,

Topographieschutz-. und Sox;gngchutgsacheq

TR TR T - b

Mit der in Artikel 9 enthaltenen Neustrukturierung des Gesetzes wird zum
einen der mit der Geschmacksmusternovelle 1986 verbundenep Erweiterung der

Aufgaben des Patentamts und der Erweiterung der Zust&ndigkeit des Bundes-
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patentgerichts Rechnung getragen. Diese Erweiterung, die mit dem Gesetz zur
Anderung des Geschmacksmustergesetzes vom 18. Dezember 1986 {(BGB1. I

S. 2051} erfolgt ist, ist in dem Gesetz {iber die Hrstattung von Geblihren des
beigeordneten Vertreters in Paﬁent-, Gebrauchsmuster-, Topographieschutez-
und Sortenschutzsachen zunéchst unberiicksichtigt geblieben. Dies scll jetzt
durch die Neustrukturierung nachgeholt werden. Eine inderung der bisherigen
Praxis ist damit nicht verbunden, denn das Patentamt und das Bundespatent-
gericht wenden die Vorschriften dieses Gesetzes auf die Abrechnung des in

Geschmacksmustersachen beigeordneten Vertreters entsprechend an.

Zum anderen erfolgt mit der Neustrukturierung des Gesetzes eine Anhebung des
Geblthrensatzes der dem beigeordneten Vertreter zu erstattenden Gebithr von

450 DM auf 700 DM. Die Anhebung ist aus folgendem Grund erforderlich:

Die Gebithren des beigeordneten Vertreters sind zuletzt 1980 durch Artikel 3
des Gesetzes iiber die ProzeBkostenhilfe vom 13. Juni 1980 (BGBL. I 5. 677)
auf 450 DM erhdht word;n. Nach heutigen MaBst&ben sind diese Gebiihren zu ge-
ring im Vergleich zu den Gebithren, die der beigeordnete Vertreter in Patent-
verfahren vor dem Bundesgerichtshof seit dem 1. Juli 19%4 nach § 123 der
Bundesgebilihrenordnung fir Rechtsanwélte erhdlt (§ 9 VertrGebErstG). A£ einem
konkreten Beispiel erldutert bedeutet das, daf in einem Patentnichtigkeits-
verfahren, das in der Regel einen Streitwert von mehr als 50.000 DM hat, der
beigeordnete Vertreter bei zwei Gebithren (ProzeB- und Verhandlungsgebiihr)
einen Betrag von 1530 DM erh&lt. Im Veréleich dazu erhdlt der beigecrdnete
Vertreter in einem Patentammeldeverfahren vor dem Patentamt (Einreichung der
Patentammeldung und die Durchfithrung des Priifungsverfalirens) zwe£ Gebiihren
in H3he wvon je 450 DM. Diese Geblihren erh®hen sich nach § 14 des Fiinften Ge-
setzes zur Anderung und Uberleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des ge-
werblichen Rechtsschutzes vom 18. Juli 1953 (BGBl. I S. 615; Fiinfte Yber-
leitungsgesetz) um einen Zuschlag von 20%. Also erhdlt der beigeordnete Ver-
treter in einem Patentverfahren vor dem Patentamt insgesamt einen Betragq in
HShe von 1080 DM, wadhrend er in dem als Beispiel aufgefilhrten Verfahren veor
dem Bundesgerichtshof eine Vergitung in Hdhe von 1530 DM erhilt. Angesichts
dieses Unterschiedes in der Kosteﬁerstattung fur den beigecrdneten Vertreter
erscheint es angemessen, die Gebithr von 450 DM auf 700 DM zu erhBhen mit der
Folge, daf kiinftig die Vergiitung eines beigeordneten Vertreters in einem
Patentammeldeverfahren 1400 DM betrigt. Gleichzeitig entféllé mit der An-

hebung der Gebiihren auf einen Betrag wvon 700 DM aber auch der sachliche

Grund fiir die Beibehaltung des 20%igen Zuschlags gemdR § 14 des Flinften
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Uberleitungsgesetzes. Das Ziel dieser Regelung, na&mlich eine angemessene
Bezahlung der beigeordneten Vertreter zu gewlhrleisten, wird durch die jetzt
vorgeschlagene Anhebung der Gebithr erreicht. Die Zuschlagsregelung des
Fiinften Yberleitungsgesetzes ist daher aufzuheben‘(vgl; Axrtikel 25 Nummer

1).

Zu Nurmer 1 (Dberschrift; amtliche abkiirzung):

In der Uberschrift ist daher die Aufzihlung der Schutzrechte zu erginzen und

eine amtliche abkiirzung einzufiihxen.

Zu Nummer 2 (§ 1 VertrGebErstG: Anwendungsbereich) :

In § 1 ist ebenfalls die Aufz#hlung der Schutzrechte zu ergdnzen.

Zu Nummer 3 ($ 2 Abs. 1 VertrGebErstG: Patentéachen):

Die Gebilhr in Patentsachen wird anf 700 DM erhoht.

Zu Nummer 4 (§ 2 Abs. 2 VertrGebErstG: Gebilhrentatbestdnde) :

§ 2 Abs. 2 VertrGebErstG ist sprachlich moderner gefaft und den neu gefaften

§ 3 und 3a VertxGebErstG angepaBt worden.

Zu Nummer 5 (§ 3 Abs. 1 VertrGebErsiG: Gebrauchsnustersachen) :

Die Gebiihr in Gebrauchsmustersachen ist ebenfalls auf 700 DM zu erhShen.

Zu Nummexr 6 (§ 3 Abs. 2 VertrGebErstiG: Gebilthrentatbestinde):

§ 3 Aba. 2 VertrGebErstG ist neu gefaBt worden, da die bisherige Formulie-
rung hinsichtlich der Beschwexdegeﬁﬁhren unklar ist. Aus der Begrilndung zum

Gesetzentwurf des Vertretergebﬁhren—Erstattungﬁgesetzes {BT-Drs. 3801 wom
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23. Qktcber 1952, S. 5) zu § 3 VertrGebErstG (Gebrauchsmustersachen) ergibt
sich, dak die Festlegung auf eine Gebiihr von 20/10 nur flir Beschwerden gegen
Entscheidungen {iber einen L&schungsantrag gelten sollte. Da die Gebithr fiir
die Beschwerde gegen die Zuriickweisung der Anmeldung ebenfalls gesondert ge-
regelt ist (13/10), wird deutlich, was mit "anderen Beschwerdeverfahren" ge-
meint war. Die bisherige Formulierung mit dem Verweis auf § 18 Gebrauchs-
nustergesetz (friher § 10) macht dies nicht hinreichend deutlich, da in § 18
Gebrauchsmustergesetz generell'Beschwerden bis hin zur Rechtsbeschwerde

(§ 18 Abs. 3 GebrMG) vor dem Bundesgerichtshof angesprochen sind. Die Ge-
biihren des beigeordneten Vertreters in Rechtsbeschwexdeverfahren in Ge-
brauchsmustersachen vor dem Bundesgerichtshof werden kiinftig nach § 9 Ver-

trGebErstG berechnet (vgl. hierzu unten Nummer 13). .

Zu Nummer 7 (§ 3a Abs. 1 VertxrGebBrstG: poographieschutzsachen}:

Die Gebilhr in Topographieschutzsachen ist ebenfalls von 450 DM auf 700 DM zu

erh&hen.

Zu Nummer 8 (§ 3a Abs. 2 VertrGebErstG: Gebiihrentatbestdnde):

Zus den gleichen Griinden, die der Neufassung von § 3 Abs. 2 VertrGebErstG

- zugrunde liegen, hatte auch eine Neufassung von § 3a Abs. 2 VertrGebErstG zu
erfolgen, denn § 4 Abs. 3 Satz 3 des Halbleiterschutzgésetz verweist auf

§ 18 Gebrauchsmustergesetz und damit auch auf die Rechtsbeschwerde vor dem
Bundesgerichtshof (§ 18 Abs. 3 GebrMG). Die Festleqgung auf eine Geblihr wvon
20/10 gilt nur flr Beschwerden gegen Entscheidungen liber einen Ldsachungsan-

trag.

Zu Nummexr 9 (§ 3b VertrGebErstG: Geschmacksmustersachen):

$ 3b VertrGebErstG regelt die Gebilhren des beigeordneten Vertreters in Ge-
schmacksmustersachen und orientiert sich an den Gebilhren fiir die Gebrauchs-

mustersachern.

Zu Nummer 10 (§ 3¢ VertrGebErstG: Sortenschutzsachen):
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Die Regelung beziiglich der Sortenschutzsacher ist entsprechend den &n-

derungen in §§ 3 und 3a VertrGebErstG anzigleichen.

Zu Nummer 11 (§ 6 VertrGebExstG):

Die Anderung in § 6 VertrGebErstG ist redaktioneller Art.

Zu Nummer 12 (§ 7 VertrGebBErstG: Verweisung):

Die in § 7 Nummer 2 VertrGebErstG enthaltene Regelung Uber die Reisekosten
wird aufgehoben. Es gilt somit § 126 BRAGO, da eine abweichende Rechtslage

im Vergleich zur ProzeBkostenhilfe nicht begriindbar ist.

N

Zu Nummer 13 (§ 9 VertrGebErstG: Verfahren vor dem Bundesqgerichtshoef):

In § 9 VertrGebErstG war bisher nur die Anwendung der Bundesgebithrenordnung

fliir Rechtsanwilte in Verfahren vor dem Bundeagerichtshof in Patentsachen

vorgesehen. Numnmehr sind auch in Verfahren vor dem Bundesgerichtshof nach
dem Gebrauchsmuster-, Geschmacksmugter-, Topographiegchutz- und Soxten-
schutzgesetz fiir die Geblhren des beigeordneten Vertreters die Vorschriften
der Bundesgebuhrenordnuhg‘fﬂr Rechtsanwdlte Uber ProzeBkostenhilfe an-
wendbar. Der dritte Abséhnitt des Gesetzes war daher fﬁr die fibrigen Verfah-
ren zu erganzen. Eine von § 9 VertrGebErstG (Patentsachen) abweichende Rege-
lung fiir die iibrigen Verfahren war weder notwendig noch einsichtig. Sie

wurde in der Praxis vom Bundesgerichtshof auch nicht durchgefiihrt.

Zu Nummer 14 (§ 10 VertrGebErstG: Aufhebung“der Berlin-Xlausel):

v

Die AEnderung ist lediglich redaktioneller Art.

Zu Artikel 10 (#nderunqg des Halbleiterschutzgeseizes)
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Auch beim Halbleiterschutz k&nnen die Voraussetzungen fiix die Einreichung
von Anmeldungen auf elektronischem Wege geschaffen werden. In § 3 Abs. 1
Satz 1 Halbleiterschutzgesetz wird daher das Erfordernis der Schriftlichkeit
der Anmeldung beseitigt, das sich insoweit als Hindernis auswirken k&nnte.
Im {ibrigen wird auf die Begrlindung zu Artikel 2 Nummer 10 zu § 34 Abs. 1

Patentgesetz verwiesen.

Gleichzeitig wird die in Absatz 3 enthaltene Verordnungsermichtigung erwei-
tert. Das Bundesministerium der Justiz kann kiinftig auch die Form der Anmel-
dung in eiﬁer Rechtsverordnung regeln. Die M&glichkeit, diese Ermichtigung
auf den Prisidenten des Deutschen Patent- und Markenamts zu ibertragen,

bleibt bestehen.

Zu Artikel 11 (Hnderung des Urheberrechtsgesetzes)

Es handelt gich um eine sprachliche Anpassung der §§ 69c Nummer 3 und 1ila
Abs. 1 Satz 2 Urheberrechtsgesetz, an die mit dem Inkrafttreten des Ver-
trages i{lher die Europdische Union vom 7. Februar 1992 am 1. November 1993

(BGBl1. II S. 1947) eingefilhrte Bezeichnung.

Zu Artikel 12 (Bnderunq des Geschmacksmustergesgetzes

Zu Nummer 1 (§ 7 Abs. 3 GeschmG: Streichung des Schriftformerfordernisses):

Auch hier soll das gegetzliche Hindernis beseitigt werden, das der elektoni-

schen Einreichung von Musteranmeldungen entgégenstehen kénnte.

Auf die Begriindung zu Artikel 2 Nummer 10 zu § 34 Abs. 1 Patentgesetz wird

verwiesen.

Zu Nummer 2 (§ 7b Abs. 1 GeschmG: Priorititserklérung):
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§ 7b abs. 1 Geschmacksmustergesetz, der’ die Fristen zur Abgabelder Erklarung
iber die Inanspruchnahme einer fritheren auslindischen Anmeldung desselben
Musters oder Modells nach dem Vorbild des geltenden § 41 Abs. 1 Patentgesetz
regelt, soll An die Neufassung des § 541 Abs. 1 Patentgesetz angepabt werden.
Auf diese Weise gollen im Patent-; im Gebrauchsmuster- und im Geschmacks-
mustergesetz inhaltlich gleiche Vorschriften tber die Abgabe der Brklérung
iber die Inanspruchnahme einer auslindischen Prioritdt gelten. Auch fur‘die
Inanspruchnahme einer Auslandspriorit#t auf dexr Basis der Arerkennung der
faktischen Gegenseitigkeit hat der ausl3ndische ammelder kiinftig bis zum Ab-
lauf des 16. Monats seit dem Priorit#tstag Zeit, um die Prioritdtserklirung
gegeniiber dem Patentamt abzugebeh (vgl. die Begrlindung zu Artikel 2 Nummer

.

13).

Zu Nummer 3 (§ 10 Abs. 5 GeschmG: . Wiedereinsetzung in die Priorit#tsfrist):

Da § 10 Abs. 5 Geschmacksmustergesetz ggf_§4}23_3§§pgtgesetz verweist, ist
klinftig auch die Wiedereinsetzung in die Prioritdtsfrist, d. h. in die Frist
zur Einreichung einer Anmeldung untexr Inanspruchnahme der Prioritdt einer
fritheren ausl&ndischen Anmeldung desselben QUsters oder Modells, mdglich.
Wie beim Patent muB auch beim Geschmacksmuster der gutgliubige Dritte, der
auf den Ablauf der PrioritXAtsfrist vertraut hat, geschiitzt werden. Dem dient
der Verweis auf § 123 Abs. 7 Patentgesetz (vgl. die Begriindung zu Artikel 2

Nummer 31}.

Zu Nummer 4 (§ 10a GeschmG: Wiedereinsetzung im Beschwerdeverfahren vor dem

Bundespatentgericht; PFolqe#nderung):

Im Beschwerdeverfahren gegen die Beschlﬁsse des pPatentamts in Gesachmacks-

mustersachen vor dem Bundespatentgericht findet kiinftig neben § 123 Abs. 1
bis 5 Patentgesetz auch der neue Absatz 7 des § 123 Patentgesetz Anwendung,
wenn das Gericht nach Absatz 1 die Wiedereinsetzung in die Prioritdtsfrist

gewdhrt.

Zu Nummer 5 (§ 10b GeschmG: verfahrenskostephilfe):
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2uch in Geschmacksmusterverfahren erhalten Auslénder kiinftig Verfahrens-
kostenhilfe unter entsprechender Anwendung des § 114 der ZivilprozeRordnung.

Zuxr Begriindung wird auf die Ausfihrungen zu Artikel 2 Nummer 34 verwiesen.

Zu Nummer 6 bis 8 (§ 12 GeschmG: Vercrdnungsermichtigung):

/

Die in § 12 abs. 1 Satz 1 Geschmacksmustergesetz enthaltene Verordnungs-
ermachtigung wird um eine Erm&chtigung zur Regelung der Form der Anmeldung
erweitert, um spiter in der Musterahmeldeverordnuné die Zul&dssigkeit der
Einreichung veon Anmeldungeﬁ im Wege der Datenferniibertragung zu erm&glichen
{vgl. Artikel 2 Nummer 10 zu § 34 Abs. 7).

Bei den weiteren Enderungen der Nummern 5 bis 7 handelt es sich um redaktic-
nelle Anderungen, die auf den BeschluR des Bundeskabinetts vom 20. Januar
1993 zurlickgehen, der vorsieht, dak fiir alle Bundesressorts einheitlich die

sdchliche Bezeichnungsform einzufithren ist.

Zu Artikel 13 (Anderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes)

Infolge der Anderung der amtlichen Bezeichnung des Deutschen Patentamtes ist
auch in § 2 Abs. 2 Nr. 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes die notwendige

Enderung der Amtsbezeichnung zu vollziehen.

Zu Artikel 14 (inderung der Bundesbesoldungsordnung A und B)

Im Zuge der Lnderung der amtlichen Bezeichnung des Deutschen Patentamts in
Deutsches Patent- und Markenamt sind die Amtsbezeichnungen des Pr3sidenten
des Deutschen Patentamts in der Anlage I zum Bundesbesoldungsgesetz und derx
Gruppenleiter und der Priifer des Deutschen Patentamts in der Anlage I Nummer

19 zum Bundesbescldungsgesetz anzupassen.

Zu Artikel 15 (Anderung des Rechtspflegergeéetzes)

Zu Nummer 1:
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Die inderung des § 23 Abs. 1 Nr. 2 Rechtspflegergesetzes ist redaktioneller

Art.

Zu Nummer 2:

§ 23 Rechtspflegergesetz regelt die Ubertragung von Geschdften in Vverfahren
vor dem Bundespatentgericht auf den Rechtspfleger. Durch die Abschaffung des
vorachaltverfahrens beim Bundespatengericht ist ein Ausspruch, dag die "Be-
rufung als nicht eingelegt gilt" im Falle der Nichtzahlung der Gebithr in
‘Patent- und Gebrauchsmusternichtigkeitsverfahren. durch den-Rechtspfleger
beim Bundespatentgericht nicht mehr erforderlich. Die entsprechende Regelung

in § 23 Abs. 1 Nummer 4 Rechtspflegergesetz kann deshalb entfallen.

Zu Artikel 16 (Enderung des Rechtsberatungsgesetzes) —

T o A R AT Tai #HTS WY Ah ST L) 37

Artikel 1 § 3 des Rechtsberatungsgesetzes regelt, welche Gebiete der Besor-
gung von Rechtsangelegenheiten vom Regelungsbereich des Rechtsberatungs-
gesetzes ausgenommen‘sind. Im Rahmen der Arbeiten zur Schaffung deg Gesetzes
zur Knderung des Geschmacksmustergesetzes vom 18. Dezember 1386 (BGBl. I

S. 2501) und bei der Neufassung der Ziffer 5 des § 3 durch das Gesetz vom
22. Oktober 1987 (BGB1. I S. 2295;,ist%ggggggggglighxggyrGeschmacksmuster-

bereich aus dem Anwendungsbereich des Rechtsberatungsgesetzes nicht ausge-

nommen woxrden.

Zu Artikel 17 (linderung ﬂggmgpyigépgggstepgasqﬁ;gg[_

Zu Nummer 1 (§ 1 GEG: Anwendungsbéreich):

Die Erginzung des § 1 Gerichtskostengesetz um einen Abs. 3 hat zur Folge,
dak das Gerichtskostengesetz fity_die Erhebung von Gebflhren und Auslagen in
Verfahren vor dem Bundesgerichtshof in Patent-, Gebrauchsmuster-, Ge-
schmacksmuster-, Halbleiterschutz: und Sthriftzeichensachen sowie Marken-

sachen kiinftig ummittelbar Anwendung findet. PFlir alle Verfahren gegen Ent-
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scheidungen des Bundespatentgerichts vor dem Bundesgerichtshof, also die
Berufungsverfahren, die Rechtsbeschwerde- und die Beschwerdeverfahren, fin-
det kiinftig eine einheitliche Kostenerhebung und Kostenberechnung nach dem
Gerichtskostengesetz statt. Nach geltendem Recht sind die Gebiihren teilweise
nach dem Patentgebiihrengesetz, dem "Tarif“} {so im Berufungsverfahren nach

§ 110 abs. 1 PatG und im Beschwerdeverfahren nach § 122 PétG) und teilweise
unter entsprechender Anwendung des Gerichtskostengesetzes (so im Rechts-
beschwerdeverfahreﬁ nach § 102 Abs. 2 PatG und in Berufungsverfahren nach

§ 110 Abs. 2 PatG) zu‘erheben. Mit der Anderung des § 110 Abs. 2 Patent-
gesetz, des § 102 Patentgesetz, des § 122 Patentgesetz und des § 85 Marken-
‘gesetz und der Einfligung von eigenen Gebilhrentatbestinden fiir diese Verfah-
ren in das Gerichtskostengesetz ‘erfolgt eine systematische Neugestaltung des
Gebithrenrechts vor dem Bundesgerichtshof in Verfahren des gewerblichen
Rechtschutzes. Eine entsprechende Anwendung des Gerichtskostengesetzes und
eine Verweisung auf die Gebilhrentatbestinde des Revisiopsyerfahreﬁs in bir-
gerlichen Rechtsstreitigkeiten ist damit nicht mehr notwendig. Auch eine Er-
hebung von Gebilhren nach dem "T;rif“ ist nicht meﬁr erforderlich. Die Neu-
ordnung dient der Vereinfachung und Ubersichtlichkeit des Gebilhrenrechtes in
Bereich der Verfahren des gewerblichen Rechtsschutzes vor dem Bundesge-

richtshof .

Zu Nummer 2:

Die Anderung ist redaktioneller art.

Zu Nummer 3 (§ 12a GKG: Wertberechnung in Streitsachen und Verfahren des ge-

werblichen Rechtsschutzes):

Fur die Wertberechnung in Verfahren des gewerblichenVRechtsschutzes ist
kiinftig grundsétzlich § 12a Gerichtskostengesetz mafRgebend. Der Wert ist
nacﬁ Absatz 1 nach billigem Ermessen zu bestimmen {(§ 3 ZP0). Absatz 2 weist
auf andere itber die im Abschnitt 2 des Gerichtskostengesetzes hinaus fiir die
Wertberechnung in Betracht kommende, spezielle Regelungen hin. In Patent-,
Gebrauchsmuster-, Marken- und Halbleiterschutzstreitsachen, fiir die die or-
dentlichen Gerichterzusténdig sind, sind dies § 144 Patentgesetz, § 26
Gebrauchsmustergesetz, auch in Verbindung mit § 11 aAbs. 2 Halbleiter-
schutzgesetz, und § 142 Markengesetz, die fiir die Berechnung der Gebithren
Streitwéertsonderregelungen zugunsten einer wirtschaftlich schwachen Partei

ermbglichen. Die §§ 144 Patentgesetz und 142 Markengesetz finden aber auch
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entsprechende Anwendung in den Berufungs- und Rechtsbeschwerdeverfahren veor
dem Bundesgerichtshof gegen Eﬁtscheidungen des Bundespatentgerichts, zum
Ppeispiel liber die in §§ 102 Absrfzfund § 110 abs. 2 Patentgesetz und § 85
abs. 2 Markengesetz enthaltenen Verweisungen. Diese Spezialvorschriften flr
die Wertfestsetzung werden auch kiinftig unverdndert zugunsten einer wirt-
gchaftlich schwachen Partei Anwendung finden. In den Beschwerdeverfahren vor
dem Bundesgerichtshof gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts wird §

144 Patentgesetz sogar entsprechend angewandt {(vgl. BGH GRUR 1982, §. 672}).

Eine finderung der Geblihrensitze in den Verfahren bei dem Bundesgerichtshof
ist mit der Aufnahme spezieller Gebiihrentatbestdnde in das Gerichtsko-
stengesetz nicht vérbunden; vielmehr werden die entsprechenden Bestimmungen

des geltenden Rechts bei der Festgetzung der Gebithrensitze zugrunde gelegt.

Zu Nummer 4 (§ 49 Abs. 1 Satz 1 GEG: Kostenschuldner):

Als Folge der Erweiterung des in § 1 Abs. 3 Gerichtskostengesetz definierten
anwendungsbereiches ist § 49 abs. 1 SatzA;AQexiéhtskogtgngesetz um die Aus-
sage zu ergénzen, daf Kostenschuldner flr die Gerichtskosten in Berufungs-,
Rechtsbeschwerde- und Beschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof gegen

Entscheidungen des Bundespatentgexrichts stets der Rechtsmittelfiihrer ist.

Zu Nummer 5 (§ 61 GKG: FHlligkeit):

Die Gebithren in den Berufungs-, Rechtsbeschwerde- und Beschwerdeverfahren

vor dem Bundesgerichtshof werden ebenso wie die Geblihren in den
Verletzungsstreitsachen mit der Stellung des Antrages f3llig, durch den das
Verfahren bedingt ist. Die Aufz#hlung in § 61 Gerichtkostengesetz ist um die

genannten Verfahren vor dem Bundesgerichthof zu ergédnzen.

Zu Nummer 6 (Unterabschnitt II. 4. im Tei; 1 der Anlage 1):

Zu den Nummern 1240, 1241, 1246, 1247:

Die Vorschriften entsprechen dem geltenden Untexabschritt II. 3. des Teiles
1 der Anlage 1 zum Gerichtskostengesetz mit_ﬁen Nummern 1230 bis 1239 (Revi-
sionsverfahren vor dem Bundesgerightghqg";pmgq;ggxlicggp Rechtsstreitig-
keiten), wie dies nach geltendem'aechf_durch_S 110 Absl 2 Patentgesetz be-

stimmt ist. e
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Auch die Urteilsgebiihr (Nummer 1246) fiir das Berufungsverfahren wird in An-
lehnung an das geltende Recht (§ 110 abs. 2 8. 3 PatG) nicht gedndert. Sie
berechnet sich auch kiinftig nach dem vierfachen Gebiihrensatz, cbwchl in Re-
visionaverfahren nach der Zivilprozefordnung seit dem 1. Juli 1994 f£ir das

Urteil ein dreifacher Gebiihrensatz {Nummer 1236) erhoben wird.

Mit Riicksicht darauf, daB es sich um ein Berufungsverfahren handelt, ist die
Geblihr Nummer 1241 nach dem Vorbild dexr Gebiihr 1221 des Unterabschnittes
II. 2. des Teiles 1 der Anlage 1 zum Gerichtskostengesetz gefalt worden.
Nach Nummer 1241 des Geblihrenverzeichnisses ist zuklinftig eine Ermidfigung
der vVerfahrensgebilhr von einem zweifachen Gebithrensatz auf einen halben Ge-
biihrensatz vorgesehen, wenn die Berufung oder die Klage vor dem Erlalk eines
Beweisbeschlusses oder einer schriftlichen Terminsbestimmung zuriickgenommen
wird. Da das Berufungsverfahrens in Patentnichtigkeitssachen vor dem Bun-
desgerichtshof durch die Einfiihrung des Berufungsbegriindungszwanges dem
Berufungsverfahren vor den Zivilgerichten angeélichen wird und auch in die-
sem Verfahren eine Kostenerm&figung filr den Fall der Berufungs- oder Klage-
riicknahme vorgesehen ist, besteht keine ¢eranlassung, hier eine abweichende
Regelung vorzusehen.

-

Zu den Nummern 1248 und 1249:

Fiir die {ibereinstimmende Erledigungserkldrung nach § 91la ZivilprozeBordnung
ist eine ermdBigte Gebithr vorgesehen. FEine Anderung der bisherigen Rechts-
lage ist mit der Aufnahme dieses Geblihrentatbestandes nicht verbunden, denn
es werden bisher die Gebilihren nach den Nummern 1537, 1538 und 1539, die

ebenfalls ermdfigt sind, erhoben.
Zu den Nummern 1905 und 1906:

In den Beschwerdeverfahren gegen die Entscheidung des Bundespatentgerichts
iber den Erlak einer einstweiligen Verfiigung in Zwangslizenzsachen nach dem
Patent- und Gebrauchsmustergesetz entsprechen die kiinftig zu zahlenden Fest-
gebiihren ihrer HShe nach den Gebithren 215 220 und 225 220, die in der Anlage
1 zum Patentgeblihrengesetz voﬁ 18. August 1976 (BGBL. I S. 2188), zuletzt
gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Anderung des Patentgebilhren-
gesetzes und anderer Gesetze vomi25. Juli 1994 (BGBl. I S. 1739, 2263) ent-
halten und bisher mit der -Einlegung des Rechtsmittels an das Bundespatentge-

richt zu zahlen sind.
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Nach den MaRgaben des Einigungsvertrages vom 31. August 1930 zum Gexichtsko-
stengesetz (Anl. I Kap. III Sachgeb. A abschn III, IV) in Verbindung mit der
Verordnung zur Anpassung der fiixr die Kostengesetze in dem in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannten Gebiet geltenden ErmdBigungssitze vom 15. April
1996 (BGBl. 1990 II S. 885, 935; BGBL. 1996 I S. 604) werden die Gebiihren
zugunsten natiirlicher und juristischer Personen, die ihren Wohnsitz oder
Sitz oder ihre Hauptniederlassung in den neuen Bundesgldndern haben, um 10 %
ermifigt. Diese MaBgaben finden auch entsprechende Anwendung auf die hier in
das Gerichtskostengesetz eingeffihrten Gebilhrentatbestdnde, sodab in
Berufungs-, Rechtsbeschwerde- und Beschwerdeverfahren vor dem Bundesge-
richtshof gegen eine Entscheidung des Bundespatentgerichts auch kiinftig

eine 10%ige Kostenermifigung zu Gunsten der begiinstigten Kreise erfolgen

wird.

Zu Nummer 1507:

Fliir die Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bupdesgeriéhtshof in Verfahren des
gewerblichen Rechtsschutzes ist mit der Einflthrung der Gebiihrentatbestinde

ebenfalls keine Anhebung der Geblthren verbunden.

In sdmtlichen Rechtsbeschwerdeverfahren wird die Gerichtsgeblthr grundsétz-
lich nach dem Wert des Streitgegeiistandes erhoben und berechnet sich nach

den S#itzen, die fiir das Zivilverfahren in der Revisionsinstanz gelten. EBEs

wird eine volle Gebfihr nach doppeltem Gebllhrensatz erhoben. Durch die fin-

derung des Gerichtskostengesetzes eriibrigt sich kﬁqftiﬁ_eine Verweisung in
den § 102 abs. 2 und des § 85 Abs. 2 Markengesetz auf das Gerichtskosten-

gesetz (vgl. hierzu Artikel 2 Nuﬁger 26 und Artikel 5}. '

Zu Artikel 18 Anderung der Vercrdnung zuxr Ausfihrun

T T IR Y

des § 309 des

i

Patentgesetzes qu_ﬁgs giaa deséﬁgbrauchsmustergesetzes]

Zu den Nummern 1 und 3{ Uberschrift; § 1 PatG/GebrMGAV}:
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Bei der Neufassung des Patentgesetzes durch die Bekanntmachung vem 16. De-
zember 1980 (BGBl. 1981 I S. 1) und des Gebrauchsmustergesetzes durch die
Bekanntmachung vom 28. August 1986 (BGB1. I S. 1455} ist in der Uberschrift
und in § 1 der Verordnung zur Ausflihrung des § 30g des Patentgesétzes und es
§ 3a des Gebrauchsmustergesetzes vom 24. Mai 1961 (BGBl. I S. 595) die Verx-

weisung auf § 30g des Patentgesetzes und § 3a des Gebrauchsmustergesetzes

nicht berichtigt weorden. Es handelt sich daher um redaktionelle Enderungen.

Zu Nummer 2 (amtliche Abkiirzung: PatG/GebrMGAV):

Der Uberschrift wird eine amtliche Abkiirzung angefligt, die der in der JURIS-

Normendokumentation verwendeten Abkiirzung entspricht.

Zu Artikel 19 (Anderung der Patenténmeldeverordnung)

Zu den Nummern 1 bis 4 (§8 2, 3, 4, 5 PatAmmV: Redakticnelle Félgeanderun-

genj:

Es handelt sich um redaktionelle Folgednderungen, die durch die Neufassung

der §§ 34 und 35 Patentgesetz notwendig sind.

Zu Nummer 5 (§ 10 PatAnmV: Beglaubigungserfordernisse; Ubersetzungen):

Die Neufassung des § 10 Abs. 1 beruht darauf, .daf kiinftig die Einreichung
fremdsprachiger Ammeldungsunterlagen nach §§ 34 und 35 mdglich ist, die dem
ausléndischen Ammelder die Nachanmeldung seiner Erfindung innerhalb der
Prioritdtsfrist erleichtern soll. AuBerdém enthalten die Absatze 2 und 3 des
§ 10 kiinftig Regelungen iiber die Behandldng fremdsprachiger Unterlagen und
Dpkumente, denn § 126 Satz 2 Patentgesetz, der vorsieht, daf Eingaben in
fremden Sprachen nicht beriicksichtigt werden, soll aufgehoben werden {vgl.
Artikel 2 Nummer 27 Buchstabe b}). Die Absdtze 2 und 3 orientieren sich an

) 69 der Markenverordnung, wobei im Gegensatz zu § 69 Abs. 1 der Marken-
verordnung darauf verzichtet wird, zu regeln, welche Arten ven Eingaben und
Schriftstiicken in fremden Sprachen Beriicksichtigung finden kénnen. Lediglich
fiir die Behandlung fremdsprachiger Pricritétsbelege ist eine Sonderregelung

in Absatz 4 vorgesehen. .
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‘Zu Absatz 1:

In Absatz 1 sind Beglaubigungserfordernisse filr flbexrsetzungen vorgesehen,
die zu den Anmeldungsunterlagen im Sinne des § 34 Patentgesetz zdhlen und
binnen der Dreimonatsfrist in § 35 Patentgesetz nachgereicht-werden miigssen.
Diese Ubersetzungen sind zwingend von-einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt
zu beglaubigen, soweit sie nicht von einen &ffentlich bestellten Ubersetzer

(§ 10 Abs. 1 Satz 2 PatAmnnV) angefertigt aind.

Absatz 2 regelt die Behandlﬁng von Schriftstiicken, die nicht zu den Anmelde-
unterlagen im Sirne des § 34 Patentgesetz z#hlen und die nicht in einer be-
stimmten Sprache (englisch, franzdsisch, italienisch und spanisch) abgefalt

sind.

-

Der Anmelder hat zwingend innerhalb einea Monats eine Dbersetzung einzurei-
chen. Reicht er diese nicht ein, so gilt das Schriftstiick als nicht zugegan-
gen. Reicht er die {lbersetzung fristgerecht ein, so gilt das Schriftstiick
als im Zeitpunkt seines Eingangs_ als zugegangen. Wird die ¥bersetzung erst
nach Ablauf der Frist eingereicht, so gilt nach Satz 2 des Absatzes 1 das
Schriftstiick als zum Zeitpunkt des Eingangs der Ubersetzung als zugegangen.
§ 10 Abs. 1 bis 3 Gebrauchsmusteranméldeverprdnung entsprechen inhaltlich
weitestgehend den §§ 68 Abs. 2 und 69 abs. 2 und 3 der Verordnung zur Aus-

flihrung des Markengesetzes.

Zu Absatz 3:

Absatz 3 regelt die Beharndlung von Schriftstﬁcken, die nicht zu den Anmelde-
unterlagen zihlen und in englischer, franz8sischer, italienischer oder spa-
nischer Sprache abgefaBt sind. Das Patentamt kann nach geinem Ermesgen die
Einreichung einer Ubersetzung fordern, sofern es dies fiir notwendig und

sinnvoll erachtet. e

Zu Absatz 4:
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Absatz 4 regelt kiinftig die Behandlung von Prioritdtsbelegen, die gem#R der
revidierten Pariser Verbandlibereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigen-
tums vorgelegt werden. Ubersetzungen sind nur fiir den Fall, daf dies erfor-

derlich ist, auf Anforderung des Patentamts vorzulegen.

ZU Nummer 6 (§ 11 abs. 2 §. 2 PatAnmV: ergidnzendes Schutzzertifikat fir

Arzneimittel-Beglaubigungs- und Bbersetzungserfordernissse):

Werden die dem Antrag auf Erlangung eines erginzenden Schutzzertifikates fiir
Arzneimittel beizufiligenden Unterlagen nicht in deutscher Sprache einge-
reicht, so gelten die Beglaubigungs- und Ubersetzungserfordernisse des § 10

aks. 1 bis 3 der Patentanmeldeverordnung entsprechend.

Zu hArtikel 20 (inderung dexr Verordnung iiber die {lbertraqung der

Ermichtigung nach § 23 Abs. 3 des Patentgesetzes)

Zu Nummern 1 bis 3 (¥berschrift; §§5 1 und 2 PatGErmlbertrv):

Es handelt sich um eine redakticnelle Neufassung der Verordnung. Die Ver-
ordnungserméchtigung zur Nutzbarmachung der Dokumentation des Patentamts fir
die Offentlichkeit befindet sich seit der Neufassung des Patentgesetzes im
Jahre 1980 in § 29 Abs, 3 Patentgesetz. § 2 der Verordnung enthilt die in-
zwischen nicht mehr notwendige "Berlin-Klausel" und konnte daher aufgehoben

werden.

Zu Artikel 21 (ﬁﬁderung der Gebrauchsmusteranmeldeverordnundg)

Zu Nummern 1 bis 10 (amtliche Abkiirzung: GebrMG; §§ 2, 4, 5, 6, 8 GbmAnmV) :

Es handelt sich um redaktionelle Kndérungen, die durch die Neufassung des

% 4 Gebrauchsmustergesetz erforderlich sind.

Die in den Vorschriften der Gebrauchsmusteranmeldeverordnung enthaltenen
nicht amtlichen abkiirzungen des Gebrauchsmustergesetzes sind durch die Be-

zeichnung des Gesetzes zu ersetzen.
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§ 8 Abs. 3 Satz 2 ist der Neufassung des § $ der Gebrauchsmusteranmelde-

verordnung anzupassen (vgl. hierzu Nummer 11).

Zu Nummer 11 (§ 9 GbmAnmV}:

!
§ 9 der Gebrauchsmusteranmeldeverordnung entspricht inhaltlich dem § 10 der

Patentanmeldeverordnung (vgl. Axrtikel 18).

Zu Axtikel 22 (#nderung defwyequﬂnnnq iber das Deutsche Patentamti}

T TANT e T RV W ST e sl sl g - B

Zu Nummer 1 (ﬂberschriftli

Die berschrift der Verordnung ist infolge der Umbenennung des Deutschen Pa-

tentamtes in Deutsches Patent- und Markenamt anzupassen.

Zu Nummer 2 (§ 20 abs. 1 DPAV):

Es handelt sich um redaktione1lg:Folge3nderyngen,Vﬁig'durch die Neufassung
der §§ 34 und 35 Patentgesetz und die Neusfrukturierung des § 4 Abs. 3
Gebrauchsmustergesetz erforderlich geworden sind. Die in.§ 35 abs. 4 Patent-
gesetz und § 4 Abs. 3 Gebrauchsmustergesetz enthaltenen Vercrdnungserméch-
tigungen sind nurmehr in § 34 Abs. 7 Patentgesetz und § 4 Abs. 4 Gebrauchs-

mustergesetz enthalten.

Zu Artikel 23 (ﬁqderuhg de;‘E@lhlg}tersgggtzanmzldeverordnung)

BT T T g TN RN T W

In § 2 der Halbleiterschutzanmeldeverordnung wird festgelegt, daf die Anmel-
dung zum Schutz der dreidimensionalen Struktur eines H;lbleitererzeugnisses
in schriftlicher Form, alsc der Papierform, beim Patentamt einzureichen ist.
Dieses Erfordernis der Schriftlichkeit ist bisher nicht in der Anmelde-
verordnung, sondern nur im Halbleiterschutzgesetz enthalten. Dort soll es

gestrichen werden, um die gesetzliche "Sperre” gegen kinftige elektronische
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Ammeldeformen zu beseitigen. Da das Patentamt die Voraussetzungen flir diese
Anmeldeart noch nicht geschaffen hat, ist das Erforxrderxrnis dex Schriftlich-
keit der Anmeldung in dié Anmeldeverordnung aufzunehmen. Zu gegebener Zeit
kann die Art der anmeldung durch eine Enderung der Anmeldeverordnung erwei-
tert werden (vgl. zur Begriindung Einleitung A YXI.3. und Artikel 2 Nummer 10
zu § 34 Abs. 1 PatG, Artikel 3 Nummer 2 Buchstabe a), Artikel 10 Buchstabe

a), Artikel 12 Nummer 1}.

Zu Artikel 24 (lnderung der Musteranmeldeverordnung

Zur Erlduterung vergleiche die Begriindung zu Artikel 23.

Zu ABrtikel 25 (Aufhebung von Gesetzen)

Zu Nummex 1l: ‘ .

Das Fiinfte Gesetz zur Anderung und Uberleitung wvon Vorschriften auf dem Ge-
biet des gewerblichen Rechtsschutzes ist aufzuheben, da es infolge Zeitéb—
laufes keine Anwendung mehr findet. Die §§ 1 bis 3 enthalten vecllzogene
Enderungs- und Aufhebungsvorschriften. Die §§ 4 bis 8 enthalten Ubergangs-
'bestimmungen, die infolge Zeitablaufs keine Anwendung mehr finden. §§ 9 und
10 sind gegenstandslcs. Die §§ 11 und 13 sind bereits aufgehoben worden. In
seinen § 12, 16 und 17 enth3lt das Fiinfte Uberleitungsgesetz Ubergangs- und
Aufhebqngsvorschriften, die heute keine Anwendung mehr finden. § 14, der
seinerzeit eingefiihrt wurde, um eine angemessene Bezahlung des in Patent-,
Gebrauchsmustér- und Topographie- und Sortenschutzverfahren beigeordneten |
Vertreters zu gewdhrleisten, kann ebenfalls entfallen {vgl. zur Erlduterung
die Begriindung zu Artikel %). § 18 eine vollzogene Neufassungsermdchtigung.
$ 19 des Gesetzes enthidlt die Bexrlin-Klausel, § 20 die Inkrafttretens-

regelung.

Zu Nummer 2:;°
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Das Sechste Gesetz zur indexrung von Vorschriften ﬁuf dem Gebiet des gewerb-
lichen Rechtsschutz ist ebenfalls wegen Zeitablaufse auf#ﬁﬁeben. Die §8§ 1

bis 10 enthalten Anderungs- und Aufhebungsvorschriften, § 11 eine iberholte
fbergangsvorschrift und § 12 ist zeitlich fiberholt. § 13 enthdlt Bestimmun-
gen {iber die Errichtung eines Grq&enﬂsgnats_ﬁeim Patentgericht, der fiir Ver-
fahren nach Artikel 7 des Gesetzes Nr.8 der Allierten Hohén Kommission iiber
gewerbliche literarische und kiinstlexrische Eiéentumsrechte auslindischer
Staaten und Staatsangehdriger zustdndig ist. Mit der Hérstellung dex vollen
Souverinitit der Bundesrepublik Deutschland kann aieée Regelung entfallen.

§ 16 enthilt eine Oberleitungsbestimmung. § 17 enthi&lt Stundungsvorschriften
fiir anerkannte Vertriebene, Sowjetzonenfliichtlinge und ihnen gleichgestellte
Personen im Sinne dexr §§ 1 bis 4:Bundesvert;iebenengesetz, Personen nach

§ 94 Bundesvertriebenengesetz, Evakuierte und Personen mit Wohnsitz in derx
sowjetischen Besatzungszonre. § 18 enthilt eine Aqfhebungsvorschrift, § 19
eine vollzogene Anderungsvorschrift, § 20 eine vollzégene Neufassungsermidch-
tigung, § 21 die Berlin-Klausel und § 22 Exrmichtigungen zum Erlaf von Rechts-

verordnung und die Inkrafttretensregelung.

Zu Nummer 3:

SchlieRlich ist das Gesetz fiber die Anfechtung von Entscheidungen des Deut-
schen Patentamts vom 17. Februar 1960 infolge geitablaufes aufzuheben. § 1
Abs. 1 enth#lt Bestimmungen liber die Frist fltr die anfechtung von Entschei-
dungen des Deutschen Patentamts. § 1 Abs. 2 regelt ein Weiterbenutzungsrecht
an einem spiter patentgeschiitzten Gegenstand, dessen Anmeldung vor den

13. Juni 1959 eingereicht wurde. Infolge des Zgitablaugs sind die durch das
Gesetz betroffenen Patente bereits erloschen. § 2 enthalt die Berlin-Klau-,

sel, § 3 die Inkrafttretensregelung.

Zu Artikel 26 (Aufhebung von Vercrdoungen} -

Zu Nummer 1:

Die Verordnung {iber die Patentrolle vom 16. JuniVLBBl ist ebenfalls aufzuhe-
ben, da durch die Neufassung des § 30 patentgesetz der Prasident des Patent-
amts ermichtigt ist, die gesetzlich nicht vorgeschriebenen Eintragungen {iber

den Verfahrensstand in der Pateptrolle zu regeln {(vgl. Artikel 2 Nummer 7
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Buchstabe b)}.

Zu Nummer 2:

Zﬁsatzlich wird auch die Verordnung zur Ubertragung der Ermachtigung nach

§ 24 abs. 2 PatG, jetzt § 30 Abs. 2 PatG vom 16. Dezember 1980, aufgehoben.
Mit dieser Verordnung hatte das Bundesministerium der Justiz von der ihm
eingerfumten MSglichkeit die Verordnungsermichtigung gzu ilbertragén, Gebrauch
gemacht. Bel der Neufassung des Patentgesetzes im Jahre 1980 ist die Aufhe-
bung dieser Vercordnung {ibersehen worden. Von der M&glichkeit der Ubertragung
der Erméchtigung des § 30 Abs. 2 Patentgesetz auf den Pridsidenten des Pa-
tentamts ist mit dér Verordnung vom 1l4. Oktober 1980 (BGBl. I S. 2005) Ge-

brauch gemacht worden.

Zu Nummeyr 3:

Da mit der Aufhebung des § 47 des Gesetzes lber Arbeitnehmererfindungen auch
die Erméchtigungsg;undlage fiir die Verordnung lber die Brrichtung einer
Schiedsstelle fiir Arbeitnehmererfindungen bei der Dienststelle Berlin des
Patentamts entf&llt, ist auch die Verdrdnung aufzuheben (vgl. zur Erliute-

rung die Begriindung zu Artikel 4).

Zu Artikel 27 (Riickkehr zum einheitlichen Verordnungsrang)

Diese Vorschrift ermdchtigt den Verordnungsgeber, solche Bestimmungen von
Rechtsverordnungen, die infolge ihrer Linderung durch Gesetz den Rang eines

Gesetzes erhalten haben, kiinftig im Verordnungswege zu &andern.

Zu Artikel 28 (Ubergangsvorschriften)

Diese Regelung stellt sicher, daBR bei Inkrafttreten diese Gesetzes bereits
anhdngige Patent- und Gebrauchsmusterverfahren nach §§ 110 bis 122 Patent-

gesetz weiterhin nach den bisher geltenden Regeln behandelt.
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Zu Artikel 29 (Inkrafttreten}

Dieses Gesetz tritt am ersten Tay des auf die Verkilndung folgenden vierten

Kalendermonats in Kraft.
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Stellungnahme
des Bundesrates

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Anderung des Patentgesetzes und
anderer Gesetze (2. PatGAndG)

Der Bundesrat hat in seiner 720. Sitzung am 19. Dezember 1997 beschiossen,
zu dem Gesetzentwurf gemidB Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes wie folgt
Stellung zu nehmen:

1. Zu Artikel 2 Nr. 6 (§ 26 Abs. 2 Satz 1 PatG)
In Artikel 2 Nr. 6 ist § 26 Abs. 2 Satz 1 wie folgt zu fassen:

“Als technisches Mitglied soll in der Regel angestellt werden, wer im Inland an
einer Hochschule in einem technischen oder naturwissenschaftlichen Fach eine
staatliche oder akademische AbschluBpriifung bestanden hat, danach minde-
stens finf Jahre im Bereich der Naturwissenschaften oder Technik beruflich ti-
tig war und im Besitz der erforderlichen Rechtskenntnisse ist."

Begriindung:

Die Gleichstellung der Abschliisse aus den anderen Mitgliedstaatén der Euro-
pdischen Union gebietet zwingend auch eine Einbeziehung der Fachhoch-
schulabschliisse im Inland. Es wire paradox, wenn ein Fachhochschulabsolvent
auf dem Umweg tiber die Gleichstellungsrichtlinie der EU sich die Agquivalenz
seines Abschlusses erstreiten miiBte. Im iibrigen sind die einschligigen
Hochschulen im Inland nach den jeweiligen Landesgesetzen entweder Uni-
versititen oder Fachhochschulen, so da8 insoweit eine Vereinfachung erfolgen
kann,
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2.

Zu Autikel 2 N1. 28 (8% 110 bis 114 PatG

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu priifen, ob folgen-
de Anderungen des Gesetzentwurfs angezeigt sind: -

a) Die Regelung zum Rechtsanwaltszwang der Parteien in Berufungsverfahren
vor dem Bundesgerichtshof wird aus § 111 PatG herausgenommen und an
anderer Stelle eingefiigt.

b) Im Gesetz wird ausdriicklich geregelt, daB eine Wiedereinsetzung in den vo-
rigen Stand auch gegen die Versdumung der Frist zur Einlegung der Beru-
fung beim Bundesgerichtshof gewihrt werden kann.

Begriindung:
Zua):

Die Régelung des Rechtsanwaltszwangs der Parteien in Verfahren vor dem
Bundesgerichtshof in § 111 Abs. 4 PatG erscheint an dieser Stelle {iberra-
schend und rechtssystematisch nicht passend. § 111 PatG enthilt in seinen vor-
hergehenden Absitzen ausschlieBlich Vorschriften zur Berufungsbegriindung.
Madglich erscheint - was rechtssystematisch konsequent wire -, den Rechtsan-
waltszwang fiir Rechtsbeschwerde - und Berufungsverfahren vor dem Bun-
desgerichtshof als gemeinsame Verfahrensvorschrift in den siebenten Ab-
schnitt einzufiigen. In diesem Falle wire § 102 Abs. 5 Satz 1 PatG zu strei-
chen.

Zu b):

In Abweichung von der jetzigen Rechtslage sieht der Gesetzentwurf keine aus-
driickliche Regelung zur Zuldssigkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand gegen die Versdumung der Frist zur Berufungseinlegung vor. § 123
Abs. 1 PatG ermdglicht derzeit die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
hinsichtlich der Versiumung der Berufungsfrist, da Berufungen beim Patent-
gericht einzulegen sind, die Berufungsfrist demzufolge eine gegeniiber dem
Patentgericht einzuhaltende Frist i.S.d. § 123 Abs. 1 PatG ist. Durch die vorge-
schlagene Abschaffung des Vorschaltverfahrens soll nunmehr auch die Beru-
fung bereits beim Bundesgerichtshof einzulegen sein. § 123 Abs. 1 PatG er-
moglicht jedoch nicht die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand hinsichtlich
einer gegeniiber dem Bundesgerichtshof einzuhaltenden Frist. Auch wenn we-
gen der Liickenhaftigkeit der Verfahrensregelungen im Patentgesetz die ent-
sprechenden Vorschriften der ZPO anwendbar sein diirften (vgl. RGZ 158, 1,
3), so soliten eventuelle Rechtsunsicherheiten in dieser Frage von vornherein
vermieden werden. Das wire etwa mdglich, indem in § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG
klargestellt wird, daB auch bei der Versiumung von gegeniiber dem Bundesge-
richishof einzuhaltenden Fristen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ge-
wihrt werden kann. Erwigenswert ist auch die Einfiigung einer Bestimmung,
wonach die Vorschriften der ZPO entsprechend anzuwenden sind, soweit das
Patentgesetz keine Regelungen enthilt. Damit konnten auch sonstige Liicken
der Verfahrensregelungen auf gesetzlicher Grundlage durch die erginzende
Heranziehung von Bestimmungen der ZPO geschlossen werden. \
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3. Zu Artikel 2 Nr. 29 (§ 121 Abs. 2 Satz 2 PatG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu priifen, ob es an-
gezeigt ist, in Artikel 2 Nr. 29 in § 121 Abs. 2 Satz 2 nach dem Wort "Kosten-
festsetzungsbeschliissen" die Angabe "(§§ 724 bis 802)" zu streichen.

Begriindung:

Die §§ 724 bis 802 ZPO enthalten nicht nur Vorschriften iiber die Zwangs-
vollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschliissen. So enthilt etwa § 796 ZPO
Regelungen lediglich zur Zwangsvollstreckung aus einem Vollstreckungsbe-
scheid, § 797 a ZPO zur Vollstreckungsklausel bei Giitestellenvergleichen und
§ 798 a ZPO zur Wartefrist bei einem Abinderungsbeschiu zu einem Unter-
haltstitel. Die jeweiligen Bestimmungen der ZivilprozeBordnung durch
(zusitzliche) Angabe der Vorschriften fiir entsprechend anwendbar zu erkli-
ren, ist auch unnétig. Sie sind durch die zusammenfassenden Titel hinreichend
genau bezeichnet.

4. Zu Artikel‘ 2 insgesamt

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu priifen, ob eine
dem im Gesetzentwurf des Bundesrates zur Vereinfachung des zivilgerichtli-
chen Verfahrens und des Verfahrens der freiwilligen Gerichtsbarkeit (BT-
Drucks. 13/6398) vorgeschlagenen § 519 ¢ ZPO entsprechende Regelung auf-
genommen werden sollte. - '

Begriindung: i

Der im o0.g. Gesetzentwurf vorgesehene § 519 ¢ ZPO soll dem Berufungsge-
richt ermdglichen, offensichtlich unbegriindete Berufungen durch einstimmi-
gen BeschluBl zu verwerfen. Die vorgeschlagene Regelung soll der Entlastung

der Ziviigerichte dienen und ist unter diesem Gesichtspunkt auch fiir den Bun-
desgerichtshof in Patentstreitverfahren sinnvoll.
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5. Zu Artikel 4 (Anderung des Gesetzes {iber Arbeitnehmererfindungen

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, im weiteren Gesetzgebungsverfahren
die Neuregelung des sogenannten Hochschullehrerprivilegs, das den Pro-
fessoren den Status eines freien Erfinders einrdumt, zu priifen.

Begriindung:

Der Bericht des Ausschusses Forschungsfdrderung zur Forderung von Erfin-
dungeri und Patenten im Forschungsbereich det Bund-Linder-Kommission fir
Bildungsplanung und Forschungsfrderung enthilt die Empfehlung, Bedeu-
tung und Tragweite des Hochschullehrerprivilegs fiir eine erfolgreiche Paten-
tierung und Verwertung von Hochschul-Erfindungen durch vertiefende Unter-
suchungen weiter aufzuhellen. Ergebnisse sollten bis Ende des Jahres 1997
vorliegen, um zu Empfehlungen fiir die Beibehaltung oder die Abschaffung
des Hochschullehrerprivilegs zu gelangen.



