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Gesetzentwurf

der Bundesregierung

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

A. Zielsetzung

Der Markenbereich hat in den vergangenen Jahren eine standig
wachsende Bedeutung in allen Wirtschaftszweigen und damit in
der Arbeit des Deutschen Patentamts erfahren. Neben den Paten-
ten stellt er sich langst als die zweite Saule des Amtes dar. Die mit
dem Gesetzentwurf vorgeschlagene Umbenennung soll dem
Rechnung tragen.

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

SchlieBlich ist durch den Beitritt der Bundesrepublik Deutschland
zum Ubereinkommen iiber die Errichtung der Welthandelsorgani-
sation die Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland ent-
standen, die Bestimmungen des Ubereinkommens iiber handels-
bezogene Aspekte des geistigen Eigentums, sog. TRIPS-Uberein-
kommen, zu beachten. Bei der Erteilung von Zwangslizenzen
nach dem Patentgesetz kénnten Unsicherheiten und Unklarhei-
ten iiber die Anforderungen, die an eine Erteilung der Zwangs-
lizenz zu stellen sind, entstehen.

AuBerdem sind zahlreiche Verbesserungen und Erleichterungen
in den Verfahren nach dem Patentgesetz, die sich in der Vergan--
genheit als den Ablauf der Verfahren erschwerend erwiesen
haben, erforderlich.

B. Losung

Vorgeschlagen wird die Umbenennung des Deutschen Patent-
amts in Deutsches Patent- und Markenamt.

Der Entwurf enthdlt Vorschlage dazu, Anmeldungen erleichtert
beim Patentamt einzureichen. Nationale und europdische Patent-
anmeldungen und Gebrauchsmusteranmeldungen koénnen kiinftig
liber die Patentinformationszentren beim Patentamt eingereicht
werden. Dies soll namentlich den kleinen und mittleren Unter-
nehmen und den Einzelerfindern die Einreichung von Anmeldun-
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gen erleichtern. AuBerdem wird das im Patentgesetz enthaltene
Erfordernis der Schriftlichkeit der Anmeldung aufgehoben, um
ein gesetzliches Hindernis fiir eine kiinftige Einreichung von An-
meldungen auf elektronischem Wege zu beseitigen. Anmeldun-
gen koénnen kinftig auch in ihren Originalsprachen beim Patent-
amt eingereicht werden.

Aus Griinden der Rechtsklarheit schldgt der Entwurf eine redak-
tionelle Anpassung der im Patentgesetz enthaltenen Bestimmung
liber die Zwangslizenzen an die im TRIPS-Ubereinkommen fest-
gelegten Anforderungen an die Erteilung von Zwangslizenzen vor.

Der Entwurf enthélt ferner Vorschldge zu verfahrensmaéfigen Er-
leichterungen und zur redaktionellen Verbesserung des Patent-
gesetzes und anderer Gesetze.

C. Alternativen

Keine

D. Kosten der &ffentlichen Haushalte
1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Durch die Anhebung der Gebiihren des beigeordneten Vertreters
in Verfahren nach dem Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacks-
muster-, Topographieschutz- und Sortenschutzgesetz werden
dem Bundeshaushalt jahrlich voraussichtlich zusétzliche Kosten
in Hohe von 30 000 DM entstehen.

Die weiteren Mehrkosten bei Erweiterung der Verfahrenskosten-
hilfe fiir Angehorige ausldndischer Staaten werden jahrlich auf
maximal 38 000 DM geschétzt.

2. Vol]zugséufwand

Der Vollzugsaufwand dieses Gesetzes betrdgt 120 000 DM. Diese
Kosten entfallen auf die durch die Umbenennung bedingten
Kosten fiir die Erneuerung der Dienstsiegel, Stempel, Anderun-
gen der hauseigenen Druckplatten, den Neudruck von Urkunden
und die neue Beschilderung an den Dienstgebduden. Diese wer-
den im Haushalt des Patentamts eingespart.

Die Haushalte der Linder und Gemeinden werden nicht beriihrt.

E. Sonstige Kosten

Es ist nicht zu erwarten, dal bei Wirtschaftsunternehmen, insbe-
sondere bei mittelstandischen Unternehmen, zuséatzliche Kosten
entstehen. Da der Entwurf Erleichterungen bei der Einreichung
von Anmeldungen vorsieht, ist vielmehr anzunehmen, da dies
auf seiten der Unternehmen zu einer finanziellen Entlastung
filhrt, deren Hoéhe gegenwirtig jedoch nicht beziffert werden
kann.

Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbe-
sondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Bundesrepublik Deutschland
Der Bundeskanzler Bonn, den 20. Februar 1998

031 (121) — 421 06 — Pa 36/98

An die
Prasidentin des
Deutschen Bundestages

Hiermit libersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Anderung des Patentgesetzes hnd ande-
rer Gesetze (2. PatGAndG)

mit Begriindung (Anlage 1) und Vorblatt.

Ich bitte, die Beschluifassung des Deutschen Bundestages herbeizufiihren.
Federfiihrend ist das Bundesministerium der Justiz.

Der Bundesrat hat in seiner 720. Sitzung am 19. Dezember 1997 gemdaB Artikel 76
Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus Anlage 2

ersichtlich Stellung zu nehmen.

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in
der als Anlage 3 beigefiigten Gegenduflerung dargelegt.

Dr. Helmut Kohl
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Anlage 1

Entwurf eines Zweites Gesetz zur Anderung des Patentgesetzes

und anderer Gesetze (2. PatGAndG)

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Artikel 1

Anderung des Gesetzes iiber die Errichtung
eines Patentamtes im Vereinigten Wirtschaftsgebiet
(424-1-3)

Das Gesetz tber die Errichtung eines Patentamts
im Vereinigten Wirtschaftsgebiet in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 424-1-3, ver-
offentlichten bereinigten Fassung, zuletzt gedndert
. durch ..., wird wie folgt gedndert:

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt gefaBt:

«(1) Das fiir das Vereinigte Wirtschaftsgebiet er-
richtete Deutsche Patentamt fiihrt die Bezeich-
nung ,Deutsches Patent- und Markenamt”.

2. § 2 wird wie folgt gefalt:

n§2

Das Deutsche Patent- und Markenamt ist eine
selbstdndige Bundesoberbehérde im Geschéftsbe-
reich des Bundesministeriums der Justiz. "

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

Artikel 2

Anderung des Patentgesetzes
(420-1)

Das Patentgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 16. Dezember 1980 (BGBI. I 1981 S. 1),
zuletzt gedndert durch Artikel 3 Abs. 13 des Geset-
zes vom 28. Oktober 1996 (BGBL. I S. 1546), wird wie
folgt gedndert:

1. § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefaBt:

«2. der europdischen Anmeldungen in der bei
der zustandigen Behoérde urspriinglich einge-
reichten Fassung, wenn mit der Anmeldung
fir die Bundesrepublik Deutschland Schutz
begehrt wird und die Benennungsgebiihr fiir
die Bundesrepublik Deutschland nach Arti-
kel 79 Abs. 2 des Europaischen Patentiiber-
einkommens gezahlt ist, es sei denn, daB
die europdische Patentanmeldung aus einer
internationalen Anmeldung hervorgegangen
ist und die in Artikel 158 Abs. 2 des Euro-
paischen Patentiibereinkommens genannten
Voraussetzungen nicht erfiillt sind;".

2. Im § 16a Abs. 2 wird nach den Worten ,die
Zwangslizenz und” das Wort ,die" durch das
Wort ,deren” ersetzt und die Angabe ,(§§ 15, 34)"

. durch die Angabe ,(§§ 15, 30)" ersetzt.

3. § 17 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefaBt:

«Wird die Gebiihr nicht bis zum Ablauf des letz-
ten Tages des zweiten Monats nach Falligkeit
entrichtet, so muB der tarifméBige Zuschlag ent-
richtet werden.”

4. Im § 23 Abs. 2 werden die Worte ,liber die Ein-
rdumung eines Rechts zur ausschlieBlichen Be-
nutzung der Erfindung (§ 34 Abs. 1)" durch die
Worte ,iliber die Eintdumung einer ausschlieB-
lichen Lizenz (§ 30 Abs. 4)" ersetzt.

5. § 24 wird wie folgt gefalBt:

8§24

(1) Die nicht ausschlieBliche Befugnis zur ge-
werblichen Benutzung einer Erfindung wird
durch das Patentgericht im Einzelfall nach MaB-
gabe der nachfolgenden Vorschriften erteilt
(Zwangslizenz), sofern

1. der Lizenzsucher sich innerhalb eines ange-
messenen Zeitraumes erfolglos bemiiht hat,
vom Patentinhaber die Zustimmung zu erhal-
ten, die Erfindung zu angemessenen ge-
schéaftsiiblichen Bedingungen zu benutzen,
~und

2. das offentliche Interesse die Erteilung einer
Zwangslizenz gebietet.

(2) Kann der Lizenzsucher eine ihm durch Pa-
tent mit jingerem Zeitrang geschiitzte Erfindung
nicht verwerten, ohne das Patent mit dlterem
Zeitrang zu verletzen, so hat er im Rahmen des
Absatzes 1 gegeniiber dem Inhaber des Patents
mit dem &lteren Zeitrang Anspruch auf Einrdu-
mung einer Zwangslizenz, sofern seine eigene
Erfindung im Vergleich mit derjenigen des Pa-
tents mit dem &dlteren Zeitrang einen wichtigen
technischen Fortschritt von erheblicher wirt-
schaftlicher Bedeutung aufweist. Der Patentinha-
ber kann verlangen, daB ihm der Lizenzsucher
eine Gegenlizenz zu angemessenen Bedingun-
gen fir die Benutzung der patentierten Erfin-
dung mit dem jingerem Zeitrang einrdumt.

(3) Fiir eine patentierte Erfindung auf dem Ge-
biet der Halbleitertechnologie darf eine Zwangs-
lizenz im Rahmen des Absatzes 1 nur erteilt wer-
den, wenn dies zur Behebung einer in einem Ge-
richts- oder Verwaltungsverfahren festgestellten
wettbewerbswidrigen Praxis des Patentinhabers
erforderlich ist.

(4) Ubt der Patentinhaber die patentierte Erfin-
dung nicht oder nicht iberwiegend im Inland
aus, so konnen Zwangslizenzen im Rahmen des
Absatzes 1 erteilt werden, um eine ausreichende
Versorgung des Inlandsmarktes mit dem paten-
tierten Erzeugnis sicherzustellen. Die Einfuhr
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steht insoweit der Ausiibung des Patents im In-
land gleich.

(5) Die Erteilung einer Zwangslizenz an einem
Patent ist erst nach dessen Erteilung zuldssig. Sie
kann eingeschrankt erteilt und von Bedingungen
abhéngig gemacht werden. Umfang und Dauer
der Benutzung sind auf den Zweck zu begren-
zen, fir den sie gestattet worden ist. Der Patent-
inhaber hat gegen den Inhaber der Zwangslizenz
Anspruch auf eine Vergitung, die nach den Um-
stdnden des Falles angemessen ist und den wirt-
schaftlichen Wert der Zwangslizenz in Betracht
zieht. Tritt bei den kiinftig fallig werdenden wie-
derkehrenden Vergiitungsleistungen' eine we-
sentliche Veranderung derjenigen Verhéltnisse

ein, die fir die Bestimmung der Héhe der Ver-

gitung maBgebend waren, so ist jeder Beteiligte
berechtigt, eine entsprechende Anpassung zu
verlangen. Sind die Umstéande, die der Erteilung
der Zwangslizenz zugrunde lagen, entfallen und
ist ihr Wiedereintritt unwahrscheinlich, so kann
der Patentinhaber die Ricknahme der Zwangs-
lizenz verlangen.

(6) Die Zwangslizenz an einem Patent kann
nur zusammen mit dem Betrieb tibertragen wer-
den, der mit der Auswertung der Erfindung be-
faBt ist. Die Zwangslizenz an einer Erfindung, die
Gegenstand eines Patents mit dlterem Zeitrang
ist, kann nur zusammen mit dem Patent mit jin-
gerem Zeitrang ubertragen werden.”

. § 26 Abs. 2 wird wie folgt gefaBt:

«(2) Als technisches Mitglied soll in der Regel
nur angestellt werden, wer im Inland an einer
Universitdt, einer technischen oder landwirt-
schaftlichen Hochschule oder einer Bergakade-
mie in einem technischen oder naturwissen-
schaftlichen Fach eine staatliche oder akademi-
sche AbschluBprifung bestanden hat, danach
mindestens finf Jahre im Bereich der Natur-
wissenschaften oder Technik beruflich tatig war
und im Besitz der erforderlichen Rechtskennt-
nisse ist. AbschluBprifungen in einem anderen
Mitgliedstaat der Europaischen Union oder in
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
liber den Européaischen Wirtschaftsraum stehen
der inldndischen AbschluBpriifung nach MaB-
gabe des Rechts der Européischen Gemeinschaf-
ten gleich.”

. § 30 wird wie folgt gedndert:

a) Im Absatz 1 Satz 1 werden nach den Worten
ound ihrer etwa bestellten Vertreter (§ 25)“
die Worte ,, wobei die Eintragung eines Ver-
treters geniigt,” eingefiigt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaBt:

+(2) Der Prasident des Patentamts kann be-
stimmen, daf weitere Angaben in die Rolle
eingetragen werden.”

¢) Im Absatz 3 Satz 1 werden die Worte ,der An-
melder oder Patentinhaber und ihrer Vertre-
ter” durch die Worte ,des Anmelders oder Pa-
tentinhabers und seines Vertreters” ersetzt.

8.

10.

d) Folgende Absétze 4 und 5 werden angefiigt:

.(4) Das Patentamt tragt auf Antrag des
Patentinhabers oder des Lizenznehmers die
Erteilung einer ausschlieBlichen Lizenz in die
Rolle ein, wenn ihm die Zustimmung des an-
deren Teils nachgewiesen wird. Der Antrag
nach Satz 1 ist unzulassig, solange eine Li-
zenzbereitschaft (§ 23 Abs. 1) erklart ist. Die
Eintragung wird auf Antrag des Patentinha-
bers oder des Lizenznehmers geléscht. Der
Loschungsantrag des Patentinhabers bedarf
des Nachweises der Zustimmung des bei der
Eintragung benannten Lizenznehmers oder
seines Rechtsnachfolgers. ‘

(5) Mit dem Antrag nach Absatz 4 Satz 1
oder 3 ist eine Gebiihr nach dem Tarif zu zah-
len; wird sie nicht gezahlt, so gilt der Antrag
als nicht gestellt.”

Im § 31 Abs. 2 Nr. 2 werden die Worte ,Tag der
Einreichung der Anmeldung” durch die Angabe
~Anmeldetag (§ 35 Abs. 2)" ersetzt.

. § 32 wird wie folgt gedndert:

a) Im Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,(§ 35
Abs. 1 Nr. 2 bis 4)" durch die Worte ,und die
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 Loschung ausschlieBlicher Lizenzen” ein-
geflgt.

Die §§ 34 und 35 werden wie folgt gefaBt:

»Dritter Abschnitt
Verfahren vor dem Patentamt

§34

(1) Eine Erfindung ist zur Erteilung eines Pa-
tents beim Patentamt anzumelden.

(2) Die Anmeldung kann auch iiber ein Patent-
informationszentrum eingereicht werden, wenn
diese Stelle durch Bekanntmachung des Bundes-
ministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt da-
zu bestimmt ist, Patentanmeldungen entgegen-
zunehmen. Eine Anmeldung, die ein Staatsge-
heimnis (§ 93 Strafgesetzbuch) enthalten kann,
darf bei einem Patentinformationszentrum nicht
eingereicht werden.

(3) Die Anmeldung muB enthalten:
1. den Namen des Anmelders;

2. einen Antrag auf Erteilung des Patents, in
dem die Erfindung kurz und genau bezeichnet .
ist;

3. einen oder mehrere Patentanspriiche, in de-

nen angegeben ist, was als patentfdhig unter
Schutz gestellt werden soll;

4. eine Beschreibung der Erfindung;

5. die Zeichnungen, auf die sich die Patent-
anspriiche oder die Beschreibung beziehen.
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(4) Die Erfindung ist in der Anmeldung so
deutlich und vollstdndig zu offenbaren, da8 ein
Fachmann sie ausfithren kann.

(5) Die Anmeldung darf nur eine einzige Erfin-
dung enthalten oder eine Gruppe von Erfindun-
gen, die untereinander in der Weise verbunden
sind, daB sie eine einzige allgemeine erfinde-
rische Idee verwirklichen.

(6) Mit der Anmeldung ist eine Gebiihr nach
dem Tarif zu zahlen. Unterbleibt die Zahlung, so
gibt das Patentamt dem Anmelder Nachricht, da
die Anmeldung als zuriickgenommen gilt, wenn
die Gebiihr nicht bis zum Ablauf eines Monats
nach Zustellung der Nachricht entrichtet wird.

(7 Das Bundesministerium der Justiz wird er-
machtigt, durch Rechtsverordnung Bestimmun-
gen iiber die Form und die sonstigen Erforder-
nisse der Anmeldung zu erlassen. Es kann diese
Ermachtigung durch Rechtsverordnung auf den
Prasidenten des Patentamts iibertragen.

(8) Auf Verlangen des Patentamts hat der
Anmelder den Stand der Technik nach seinem
besten Wissen vollstaindig und wahrheitsgemas
anzugeben und in die Beschreibung (Absatz 3)
aufzunehmen.

(9) Das Bundesministerium der Justiz wird er-
machtigt, durch Rechtsverordnung Bestimmun-
gen iiber die Hinterlegung von biologischem Ma-
terial, den Zugang hierzu einschlieBlich des zum
Zugang berechtigten Personenkreises und die er-
neute Hinterlegung von biologischem Material
zu erlassen, sofern die Erfindung die Verwen-
dung biologischen Materials beinhaltet oder sie
solches Material betrifft, das der Offentlichkeit
nicht zugdnglich ist und das in der Anmel-
dung nicht so beschrieben werden kann, daB ein
Fachmann die Erfindung danach ausfithren kann
(Absatz 4). Es kann diese Ermédchtigung durch
Rechtsverordnung auf den Prasidenten des Pa-
tentamts iibertragen.

§35

(1) Ist die Anmeldung ganz oder teilweise nicht
in deutscher Sprache abgefaBt, so hat der Anmel-
der eine deutsche Ubersetzung innerhalb einer
Frist von drei Monaten nach Einreichung der An-
meldung nachzureichen. Enthélt die Anmeldung
eine Bezugnahme auf Zeichnungen und sind der
Anmeldung keine Zeichnungen beigefiigt, so for-
dert das Patentamt den Anmelder auf, innerhalb
einer Frist von einem Monat nach Zustellung der
Aufforderung entweder die Zeichnungen nach-
zureichen oder zu erkldaren, da8 jede Bezug-

nahme auf die Zeichnungen als nicht erfolgt gel- |

ten soll.

(2) Der Anmeldetag der Patentanmeldung ist
der Tag, an dem die Unterlagen nach § 34 Abs. 3
Nr. 1 und 2 und, soweit sie jedenfalls Angaben
enthalten, die dem Anschein nach als Beschrei-
bung anzusehen sind, nach § 34 Abs. 3 Nr. 4

1. beim Patentamt

11.

12.

13.

14.

2. oder, wenn diese Stelle durch Bekannt-
machung des Bundesministeriums der Justiz
im Bundesgesetzblatt dazu bestimmt ist, bei
einem Patentinformationszentrum

eingegangen sind. Sind die Unterlagen nicht in
deutscher Sprache abgefafit, so gilt dies nur,
wenn die deutsche Ubersetzung innerhalb der
Frist nach Absatz 1 Satz 1 beim Patentamt einge-
gangen 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;
anderenfalls gilt jede Bezugnahme auf die Zeich-
nungen als nicht erfolgt.”

Im § 36 Abs. 1 und im § 37 Abs. 1 Satz 1 werden
jeweils die Worte ,Tag der Einreichung der An-
meldung” 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:

«(1) Wer nach einem Staatsvertrag die Prioritdt
einer fritheren auslandischen Anmeldung dersel-
ben Erfindung in Anspruch nimmt, hat vor Ab-
lauf des sechzehnten Monats nach dem Priori-
tatstag Zeit, Land und Aktenzeichen der frithe-
ren Anmeldung anzugeben und eine Abschrift
der fritheren Anmeldung einzureichen, soweit
dies nicht bereits geschehen ist. Innerhalb der
Frist konnen die Angaben gedndert werden.
Werden die Angaben nicht rechtzeitig gemacht,
so wird der Prioritdtsanspruch fiir die Anmeldung
verwirkt.”

§ 42 Abs. 1 wird wie folgt gefaBt:

«(1) Geniigt die Anmeldung den Anforderun-
gen der §§ 34, 36, 37 und 38 offensichtlich nicht,

- so fordert die Priifungsstelle den Anmelder auf,

15.

16.

17.

18.

19.

die Mangel innerhalb einer bestimmten Frist zu
beseitigen. Entspricht die Anmeldung nicht den
Bestimmungen iiber die Form und iber die
sonstigen Erfordernisse der Anmeldung (§ 34
Abs. 7), so kann die Priifungsstelle bis zum Be-
ginn des Priifungsverfahrens (§ 44) von der Bean-
standung dieser Mangel absehen. ”

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

§ 45 Abs. 1 wird wie folgt gedndert:

a) Im Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,35"
durch die Angabe , 34" ersetzt.

b) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.

Im § 48 Satz 1 werden die Worte , Anmeldung
aufrechterhalten wird, obgleich” durch die Worte
.Prifung ergibt, daB" ersetzt.

Im § 49 Abs. 1 wird die Angabe ,35" durch die
Angabe ,34" ersetzt.

Im § 49a Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe ,§ 35
Abs. 4" durch die Angabe ,§ 34 Abs. 7 ersetzt.
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20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Im § 62 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte ,nach bil-
ligem Ermessen” gestrichen.

Im § 73 Abs. 4 Satz 3 wird die Angabe ,drei Mo-
naten” durch die Angabe ,einem Monat"” ersetzt.

Im § 80 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte ,nach bil-
ligem Ermessen"” gestrichen.

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

»Das Verfahren wegen Erklarung der Nichtigkeit
des Patents oder des erganzenden Schutzzertifi-
kats oder wegen Erteilung oder Riicknahme der
Zwangslizenz oder wegen der Anpassung der
durch Urteil festgesetzten Vergiitung fiir eine
Zwangslizenz wird durch Klage eingeleitet. Die
Klage ist gegen den in der Rolle als Patentinha-
ber Eingetragenen oder gegen den Inhaber der
Zwangslizenz zu richten.”

Im §85 Abs. 1 wird die Angabe ,§ 24 Abs. 1*
durch die Angabe , § 24 Abs. 1 bis 5 ersetzt.

§ 100 Abs. 3 wird wie folgt gedndert:

a) Nach der Nummer 2 wird die folgende Num-
mer 3 eingefiigt:

.3. wenn einem Beteiligten das rechtliche
Gehor versagt war,”.

b) Die bisherigen Nummern 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 Bestimmun-
gen des § 144 iiber die Streitwertfestsetzung ent-
sprechend.”

Im § 106 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe ,gilt

§ 123 Abs. 5" durch die Angabe ,gelten § 123

Abs. 5 bis 7" ersetzt.
Die §§ 110 bis 114 werden wie folgt gefalBt:
»§ 110

- (1) Gegen die Urteile der Nichtigkeitssenate
des Patentgerichts (§ 84) findet die Berufung an
den Bundesgerichtshof statt.

(2) Die Berufung wird durch Einreichung der
Berufungsschrift beim Bundesgerichtshof einge-
legt.

(3) Die Berufungsfrist betrdgt einen Monat. Sie
beginnt mit der Zustellung des in vollstindiger
Form abgefaBten Urteils, spatestens aber mit
dem Ablauf von fiitnf Monaten nach der Verkiin-
dung.

(4) Die Berufungsschrift muB enthalten:

1. die Bezeichnung des Urteils, gegen das die
Berufung gerichtet wird;

2. die Erklarung, daB gegen dieses Urteil Beru-
fung eingelegt werde.
(5) Mit der Berufungsschrift soll eine Ausferti-
gung oder beglaubigte Abschrift des angefochte-
nen Urteils vorgelegt werden.

(6) Beschliisse der Nichtigkeitssenate sind nur
zusammen mit ihren Urteilen (§ 84) anfechtbar;

§ 71 Abs. 3 der ZivilprozeBordnung ist nicht an-
zuwenden. '

§ 111

(1) Der Berufungsklager mu8 die Berufung be-

griinden.

(2) Die Berufungsbegrindung ist, sofern sie
nicht bereits in der Berufungsschrift enthalten ist,
in einem Schriftsatz beim Bundesgerichtshof ein-
zureichen. Die Frist fiir die Berufungsbegriin-
dung betréagt einen Monat; sie beginnt mit der
Einlegung der Berufung. Die Frist kann auf An-
trag von dem Vorsitzenden verldngert werden,
wenn nach seiner freien Uberzeugung das Ver-
fahren durch die Verldngerung nicht verzogert
wird oder wenn der Berufungskldger erhebliche
Griinde darlegt.

(3) Die Berufungsbegriindung muB enthalten:

1. die Erklarung, inwieweit das Urteil angefoch-
ten wird und welche Abdnderungen des Ur-
teils beantragt werden (Berufungsantrage);

2. die bestimmte Bezeichnung der im einzelnen
anzufiihrenden Grinde der Anfechtung (Be-
rufungsgriinde) sowie die neuen Tatsachen,
Beweismittel und Beweiseinreden, die die
Partei zur Rechtfertigung ihrer Berufung anzu-
fithren hat.

(4) Vor dem Bundesgerichtshof miissen sich die
Parteien durch einen Rechtsanwalt oder einen
Patentanwalt als Bevollméchtigten vertreten las-
sen. Dem Bevollméchtigten ist es gestattet, mit
einem technischen Beistand zu erscheinen.

§ 112

(1) Die Berufungsschrift und die Berufungsbe-
grindung sind dem Berufungsbeklagten zuzu-
stellen. Mit der Zustellung der Berufungsschrift
ist der Zeitpunkt mitzuteilen, in dem die Beru-
fung eingelegt ist. Die erforderliche Zahl von be-
glaubigten Abschriften soll der Berufungsklager
mit der Berufungsschrift oder der Berufungsbe-
griindung einreichen.

(2) Der Senat oder der Vorsitzende kann dem
Berufungsbeklagten eine Frist zur schriftlichen
Berufungserwiderung und dem Berufungsklager
eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme auf die
Berufungserwiderung 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 die-
ser Erfordernisse, so ist die Berufung als unzulas-
sig zu verwerfen.

(2) Die Entscheidung kann ohne miindliche
Verhandlung durch BeschluBl ergehen.

§114

Wird die Berufung nicht durch BeschluB als un-
zuldssig verworfen, so ist der Termin zur miind-
lichen Verhandlung zu bestimmen und den Par-
teien bekanntzumachen.”
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29. § 121 wird wie folgt gefaBt:
»§ 121

(1) In dem Verfahren vor dem Bundesgerichts-
hof gelten die Bestimmungen des § 144 iiber die
Streitwertfestsetzung entsprechend.

(2) In dem Urteil ist auch iiber die Kosten des
Verfahrens zu entscheiden. Die Vorschriften der
ZivilprozeBordnung iiber die ProzeBkosten (§§ 91
bis 101) sind entsprechend anzuwenden, soweit
nicht die Billigkeit eine andere Entscheidung er-
fordert; die Vorschriften der ZivilprozeBordnung
tiiber das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103
bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kosten-
festsetzungsbeschliissen (§§ 724 bis 802) sind
entsprechend anzuwenden."

30. § 122 wird wie folgt gedndert:

a) Im Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe ,§ 110
Abs.4 Satz 1" durch die Angabe 8110
Abs. 6" ersetzt.

b) Die Absiétze 2, 3 und 4 werden wie folgt gefaBt:

+(2) Die Beschwerde ist innerhalb eines
Monats schriftlich beim Bundesgerichtshof
einzulegen.

(3) Die Beschwerdefrist beginnt mit der Zu-
stellung des in vollstandiger Form abgefaBSten
Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von
finf Monaten nach der Verkiindung.

(4) Fiur das Verfahren vor dem Bundes-
gerichtshof gelten § 74 Abs. 1, §§ 84, 110 bis 121
entsprechend.”

31. § 123 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefaBt:

»Dies gilt nicht fiir die Frist zur Erhebung des
Einspruchs (§ 59 Abs. 1), fiir die Frist, die dem
Einsprechenden zur Einlegung der Beschwer-
de gegen die Aufrechterhaltung des Patents
zusteht (§ 73 Abs. 2), und fiir die Frist zur Ein-
reichung von Anmeldungen, fiir die eine Prio-
ritdt nach § 7 Abs. 2 und § 40 in Anspruch ge-
nommen werden kann. "

b) Es wird folgender Absatz 7 angefiigt:

«(7) Ein Recht nach Absatz 5 steht auch
demjenigen zu, der im Inland in gutem Glau-
ben den Gegenstand einer Anmeldung, die
infolge der Wiedereinsetzung die Prioritat
einer fritheren ausldndischen Anmeldung in
Anspruch nimmt (§ 41), in der Zeit zwischen
dem Ablauf der Frist von zwolf Monaten und
dem Wiederinkrafttreten des Prioritdtsrechts
in Benutzung genommen oder in dieser Zeit
die dazu erforderlichen Veranstaltungen ge-
troffen hat.”

32. § 126 wird wie folgt geédndert:
a) Satz 1 wird wie folgt gefaBt:

«Die Sprache vor dem Patentamt und dem
Patentgericht ist deutsch, sofern nichts ande-
res bestimmt ist. "

b) 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 Abs. 2"
durch die Angabe ,§ 122 Abs. 3", die Angabe
«§ 110 Abs. 1" durch die Angabe ,§110
Abs. 3" ersetzt, und es werden die Worte , oder
fiir den Antrag auf Entscheidung des Bundes-
gerichtshofs (§ 112 Abs. 2)" gestrichen.

34. § 129 Satz 2 wird aufgehoben.

35. § 135 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefaBt:

»(1) Das Gesuch um Bewilligung der Ver-
fahrenskostenhilfe ist schriftlich beim Patent-
amt, beim Patentgericht oder beim Bundesge-
richtshof einzureichen. In Verfahren nach den
§§ 110 und 122 kann das Gesuch auch vor der
Geschiftsstelle des Bundesgerichtshofs zu
Protokoll erklart werden."

b) Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben.
36. § 142a Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaBt:

«Dies gilt fiir den Verkehr mit anderen Mitglied-
staaten der Europdischen Union sowie mit den
anderen Vertragsstaaten des Abkommens iiber
den Europdischen Wirtschaftsraum nur, soweit
Kontrollen durch die Zollbehérden stattfinden. *

Artikel 3

Anderung des Gebrauchsmustergesetzes
(421-1)

Das Gebrauchsmustergesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 28. August 1986 (BGBI. I
S. 1455), zuletzt gedndert durch Artikel 13 des Ge-
setzes vom 2. September 1994 (BGBI. I S. 2278), wird
wie folgt gedndert:

1. Der Uberschrift wird die Abkiirzung ,GebrMG*"
angefiigt.

2. § 4 wird wie folgt gedndert:

a) Im Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,schriftlich”
gestrichen.

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 einge-
fugt:

«(2) Die Anmeldung kann auch iiber ein Pa-
tentinformationszentrum eingereicht werden,
wenn diese Stelle durch Bekanntmachung des
Bundesministeriums der Justiz im Bundesge-
setzblatt dazu bestimmt ist, Gebrauchsmuster-
anmeldungen entgegenzunehmen. Eine An-
meldung, die ein Staatsgeheimnis (§ 93 Straf-
gesetzbuch) enthalten kann, darf bei einem
Patentinformationszentrum nicht eingereicht
werden.”

¢) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie
folgt gefalit:

»(3) Die Anmeldung muB enthalten:
1. den Namen des Anmelders;

2. einen Antrag auf Eintragung des Ge-
brauchsmusters, in dem der Gegenstand
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des Gebrauchsmusters kurz und genau be-
zeichnet ist;

3. einen oder mehrere Schutzanspriiche, in
denen angegeben ist, was als schutzfdhig
unter Schutz gestellt werden soll;

4. eine Beschreibung des Gegenstands des
Gebrauchsmusters;

5. die Zeichnungen, auf die sich die Schutzan-
spriiche oder die Beschreibung beziehen."

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wie
folgt gefalit:

«(4) Das Bundesministerium der Justiz wird
ermdchtigt, durch Rechtsverordnung Bestim-
mungen uber die Form und die sonstigen Er-
fordernisse der Anmeldung zu erlassen. Es
kann diese Ermdchtigung durch Rechtsver-
ordnung auf den Préasidenten des Patentamts
ubertragen.”

e) Die bisherigen Absétze 4 bis 6 werden die Ab-
sdtze 5 bis 7.

f) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 ange-
fugt:

»(8) Das Bundesministerium der Justiz wird
ermdchtigt, durch Rechtsverordnung Bestim-
mungen iber die Hinterlegung, den Zugang
einschlieBlich des zum Zugang berechtigten
Personenkreises und die erneute Hinterle-
gung von biologischem Material zu erlassen,
sofern die Erfindung die Verwendung biolo-
gischen Materials beinhaltet oder sie solches
Material betrifft, das der Offentlichkeit nicht
zuganglich ist und das in der Anmeldung
nicht so beschrieben werden kann, daB ein
Fachmann die Erfindung danach ausfiithren
kann (Absatz 4). Es kann diese Erméachtigung
durch Rechtsverordnung auf den Prasidenten
des Patentamts libertragen.” :

3. Nach § 4 wird folgender § 4 a eingefiigt:
n§4a

(1) Ist die Anmeldung ganz oder teilweise nicht
in deutscher Sprache abgefafit, so hat der Anmel-
der eine deutsche Ubersetzung innerhalb einer
Frist von drei Monaten nach Einreichung der An-
meldung nachzureichen. Enthélt die Anmeldung
eine Bezugnahme auf Zeichnungen und sind der
Anmeldung keine Zeichnungen beigefiigt, so for-
dert das Patentamt den Anmelder auf, innerhalb
einer Frist von einem Monat nach Zustellung der
Aufforderung entweder die Zeichnungen nachzu-
reichen oder zu erklédren, daB jede Bezugnahme
auf die Zeichnungen als nicht erfolgt gelten soll.

(2) Der Anmeldetag der Gebrauchsmusteran-
meldung ist der Tag, an dem die Unterlagen nach
§ 4 Abs. 3 Nr. 1 und 2 und, soweit sie jedenfalls
Angaben enthalten, die dem Anschein nach als
Beschreibung anzusehen sind, nach § 4 Abs. 3 Nr. 4

1. beim Patentamt

2. oder, wenn diese Stelle durch Bekannt-
machung des Bundesministeriums der Justiz
im Bundesgesetzblatt dazu bestimmt ist, bei
einem Patentinformationszentrum

eingegangen sind. Sind die Unterlagen nicht in
deutscher Sprache abgefaBit, so gilt dies nur,
wenn die deutsche Ubersetzung innerhalb der
Frist nach Absatz 1 Satz 1 beim Patentamt einge-
gangen 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;
anderenfalls gilt eine Bezugnahme auf die Zeich-
nungen als nicht erfolgt.”

4. Im § 8 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe ,§ 4" durch
die Angabe ,§§ 4, 4a“ ersetzt.

5. § 20 wird wie folgt gefabBt:

«Die Vorschriften des Patentgesetzes iiber die Er-
teilung oder Zuriicknahme einer Zwangslizenz
oder wegen der Anpassung der durch Urteil fest-
gesetzten Vergiitung fiir eine Zwangslizenz (§ 24)
und iiber das Verfahren (§§ 81 bis 99, 110 bis 122)
gelten fiir eingetragene Gebrauchsmuster ent-
sprechend.”

6. § 25a Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaBt:

«Dies gilt fiir den Verkehr mit anderen Mitglied-
staaten der Européischen Union sowie mit den
anderen Vertragsstaaten des Abkommens iiber
den Européaischen Wirtschaftsraum nur, soweit
Kontrollen durch die Zollbehérden stattfinden.”

Artikel 4

Anderung des Gesetzes
iber Arbeitnehmererfindungen
(422-1)

§ 47 des Gesetzes iiber Arbeitnehmererfindungen
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 422-1, verdffentlichten bereinigten Fassung,
zuletzt gedndert durch Artikel 56 des Gesetzes vom
5. Oktober 1994 (BGBL IS. 2911), wird aufgehoben.

Artikel 5

Anderung 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 Gesetzes vom 28. Okto-
ber 1996 (BGBI. I S. 1546) geandert worden ist, wird
wie folgt gefaBt:

+(2) In dem Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem
Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des
§ 142 tiber die Streitwertbegunstigung entsprechend.”

Artikel 6

Anderung des Gesetzes
iiber internationale Patentiibereinkommen
(188-17)

Das Gesetz iliber internationale Patentiibereinkom-
men vom 21, Juni 1976 (BGBL II S. 649), zuletzt ge-
dndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Méarz
1993 (BGBL. I S. 366), wird wie folgt gedndert:
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Artikel I § 4 wird wie folgt gedndert:
a) Die Uberschrift wird wie folgt gefaBt:

n§ 4
Einreichung europdischer Patentanmeldungen
beim Deutschen Patent- und Markenamt".

Absatz 1 Satz 1 wie folgt gefafBit:

.Europdische Patentanmeldungen kénnen auch
beim Deutschen Patent- und Markenamt oder
gemaB § 34 Abs. 2 des Patentgesetzes iiber ein
Patentinformationszentrum eingereicht werden. "

c) In den Absétzen 2 und 3 werden die Worte
.Deutschen Patentamt” durch die Worte , Deut-
schen Patent- und Markenamt” und die Worte
.Deutsche Patentamt” durch die Worte , Deut-
sche Patent- und Markenamt" ersetzt.

b

—

. Im Artikel IT § 4 Abs. 2 Nr. 4 Satz 3 wird die Anga-

be ,§ 35 Abs. 3 Satz 2“ durch die Angabe ,§ 34
Abs. 6 Satz 2" ersetzt.

. Im Artikel II § 9 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe

«8§35 Abs.3 Satz 2" durch die Angabe ,§ 34
Abs. 6 Satz 2" ersetzt.

. Artikel III § 1 wird wie folgt gedndert:

a) Die Uberschrift 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
Patentamts” durch die Worte ,Deutschen Pa-
tent- und Markenamts” ersetzt.

c) Absatz 2 wird wie folgt gefafit:

+(2) Internationale Anmeldungen konnen in
deutscher Sprache beim Deutschen Patent- und
Markenamt oder gemaB § 34 Abs. 2 des Patent-
gesetzes lber ein Patentinformationszentrum
eingereicht werden.”

d) In den Absédtzen 3 und 4 werden die Worte
«Deutschen Patentamt” durch die Worte und
~Deutschen Patent- und Markenamt"” ersetzt.

. Im Artikel III § 2 Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe

.835 Abs.3 Satz 1" durch die Angabe ,§ 34
Abs. 6 Satz 1" ersetzt.

. Artikel III § 4 wird wie folgt gedandert:

a) Die Uberschrift wird wie folgt gefaBt:

~§4
Das Deutsche Patent- und Markenamt
als Bestimmungsamt”.

b) In den Absédtzen 1 und 2 werden die Worte
Deutsche Patentamt” durch die Worte ,Deut-
sche Patent- und Markenamt” ersetzt.

c¢) Im Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,§ 35
Abs. 3" durch die Angabe ,§ 34 Abs. 6" und
die Angabe ,§ 4 Abs. 4" durch die Angabe , § 4
Abs. 5" ersetzt. :

d) Absatz 3 wird wie folgt gefaBt:

+(3) Wird fur die internationale Anmeldung
die Prioritdt einer beim Deutschen Patent- und
Markenamt eingereichten fritheren Patent-
oder Gebrauchsmusteranmeldung beansprucht,
so gilt diese abweichend von § 40 Abs. 5 des
Patentgesetzes oder § 6 Abs. 1 des Gebrauchs-
mustergesetzes zu dem Zeitpunkt als zuriickge-
nommen, zu dem die Voraussetzungen des Ab-
satzes 2 erfiillt und die in Artikel 22 oder 39
Abs. 1 des Patentzusammenarbeitsvertrags vor-
gesehenen Fristen abgelaufen sind."”

7. Artikel III § 5 wird wie folgt gedndert:

a) Im Absatz 1 Satz1 wird die Angabe ,§35
Abs. 3" durch die Angabe ,§ 34 Abs. 6" er-
- setzt.

b) Im Absatz 1 werden die Worte ,Deutschen Pa-
tentamt” durch die Worte ,Deutschen Patent-
und Markenamt” und die Worte ,Deutsche Pa-
tentamt” durch die Worte ,Deutsche Patent-
und Markenamt” ersetzt.

Artikel 7

Anderung des Patentgebiihrengesetzes
(424-4-5)

Die Anlage zu § 1 (Gebiithrenverzeichnis) des Pa-
tentgebiithrengesetzes vom 18. August 1976 (BGBI. I
S. 2188), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes
vom 19. Juli 1996 (BGBI. I S. 1014) geé&ndert worden
ist, wird wie folgt gedndert:

1. In der Nummer 111 100 wird die Angabe ,(§ 35
Abs. 3 des Patentgesetzes)” durch die Angabe
#(§ 34 Abs. 6 PatG)" ersetzt.

2. In der Nummer 113 400 wird die Angabe ,(§ 34
Abs. 4)" durch die Angabe ,(§ 30 Abs. 5 PatG)”
ersetzt.

3. In der Nummer 121 100 wird die Angabe ,(§4
Abs. 4 des Gebrauchsmustergesetzes)” durch die
Angabe ,(§ 4 Abs. 5 GebrMG)” ersetzt.

4. Die Uberschrift vor der Nummer 215 110 wird wie
folgt gefaBt:

«2. Nichtigkeits- und Zwangslizenzverfahren”.

5. In der Nummer 215 110 werden die Worte ,Zu-
ricknahme oder auf Erteilung einer Zwangs-
lizenz“ durch die Worte ,Erteilung oder Zuriick-
nahme einer Zwangslizenz oder wegen der An-
passung der durch Urteil festgesetzten Vergiitung
fir eine Zwangslizenz" ersetzt.

6. In der Nummer 225 110 werden die Worte ,einer
Zwangslizenz” durch die Worte ,oder Zuriicknah-
me einer Zwangslizenz oder wegen der Anpas-
sung der durch Urteil festgesetzten Vergiitung fir
eine Zwangslizenz" ersetzt.

7. Die Nummern 215 120, 215 220, 225 120 und
225 220 werden gestrichen.
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Artikel 8

Anderung der Patentanwaltsordnung
(424-5-1)

Im §43 Abs.1 Nr. 2 der Patentanwaltsordnung
vom 7. September 1966 (BGBL. I S. 557), die zuletzt
durch Artikel 21 des Gesetzes vom 25. Oktober 1994
(BGBL I S. 3082, 19951 S. 156) geédndert worden ist,
werden die Worte ,in Armensachen vom 5. Februar
1938 in der Fassung des § 187 dieses Gesetzes”
durch die Worte , bei ProzeBkostenhilfe” ersetzt.

Artikel 9
Anderung des Gesetzes
iiber die Erstattung von Gebiihren
des beigeordneten Vertreters in Patent-,
Gebrauchsmuster-, Topographieschutz-
und Sortenschutzsachen
(424-5-4)

Das Gesetz iiber die Erstattung von Gebitihren des
beigeordneten Vertreters in Patent-, Gebrauchsmu-
ster-, Topographieschutz- und Sortenschutzsachen in
der im Bundesgesetzblatt Teil Ill, Gliederungsnum-
mer 424-5-4, veroffentlichten bereinigten Fassung,
zuletzt gedndert durch § 16 des Gesetzes vom
22. Oktober 1987 (BGBI. I S. 2294), wird wie folgt ge-
andert:

1. Die Uberschrift des Gesetzes wird wie folgt ge-
faBt:

«QGesetz iiber die Erstattung von Gebiihren des
beigeordneten Vertreters in Patent-, Gebrauchs-
muster-, Geschmacksmuster-, Topographieschutz-
und Sortenschutzsachen (Vertretergebiihren-Er-
stattungsgesetz — VertrGebErstG)".

2. Im § 1 wird nach dem Wort ,Gebrauchsmuster-,”
das Wort ,, Geschmacksmuster-,” eingefiigt.

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 gefaBt:

«(2) Dieser steht dem Vertreter als Verfahrens-
gebihr zu:

1. fiir die Anmeldung eines Patents

und im Verfahren nach § 42 PatG  zu 13/10,
2. im Prisfungsverfahren zu 7/10,
3. im Einspruchsverfahren "zu 10/10,
4, im Verfahren wegen

Beschrankung des Patents zu 10/10,
5. im Beschwerdeverfahren

nach § 73 Abs. 3 PatG zu 13/10,
6. in anderen Beschwerdeverfahren zu 3/10.”

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

6. § 3 Abs. 2 wird wie folgt gefaBt:

«(2) Dieser steht dem Vertreter als Verfahrens-
gebiihr zu:

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

die Versagung der Eintragung - zu 13/10,
3. im Léschungsverfahren zu. 15/10,
4. im Beschwerdeverfahren

gegen eine Entscheidung

iiber den Loschungsantrag zu 20/10,
5. in anderen Beschwerdeverfahren zu 3/10.”

7. Im § 3a Abs. 1 wird die Angabe ,450" durch die
Angabe ,700" ersetzt.

8. § 3a Abs. 2 wird wie folgt gefaBt:

«(2) Dieser steht dem Vertreter als Verfahrens-
gebiihr zu:

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

die Versagung der Eintragung zu 13/10,
3. im Loschungsverfahren zu 15/10,
4. im Beschwerdeverfahren

gegen eine Entscheidung

iber den Léschungsantrag zu 20/10,
5. in anderen Beschwerdeverfahren zu 3/10.”

9. Nach § 3a wird folgender § 3b eingefiigt:
»§3Db

(1) In Geschmacksmustersachen betragt der
Gebiihrensatz 700 Deutsche Mark.

(2) Dieser steht dem Vertreter als Verfahrens-
gebihr zu:

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

die Versagung der Eintragung zu 13/10,
3. im Loéschungsverfahren zu 15/10,
4. im Beschwerdeverfahren

gegen eine Entscheidung

liber den Loschungsantrag zu 20/10,
5. in anderen Beschwerdeverfahren zu 3/10."

10. Der bisherige § 3b wird § 3c und wie folgt ge-
dndert:

a) Im Absatz 1 wird die Angabe ,450" durch die
Angabe ,700" ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaBt:
«(2) Dieser steht dem Vertreter als Verfah-

rensgebihr zu:
im Beschwerdeverfahren zu 13/10.”
11. Im § 6 wird die Angabe ,3a" durch die Angabe

«3b* ersetzt.

12. § 7 Nr. 2 wird aufgehoben. Die bisherige Num-
mer 3 wird Nummer 2.

11
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13. § 9 wird wie folgt gefaBt:
"§ 9

In Verfahren vor dem Bundesgerichtshof wer-
den dem beigeordneten Vertreter Gebiithren und
Auslagen in entsprechender Anwendung der
Vorschriften der Bundesgebiihrenordnung fiir
Rechtsanwilte iiber ProzeBkostenhilfe (§§ 121 bis
130 Bundesgebiithrenordnung fiir Rechtsanwiélte)
erstattet.”

14. § 10 wird aufgehoben; § 11 wird § 10.

Artikel 10

Anderung des Halbleiterschutzgesetzes
(426-1)

§ 3 des Halbleiterschutzgesetzes vom 22. Oktober
1987 (BGBL. I S. 2294), das zuletzt durch Artikel 6 des
Gesetzes vom 7. Marz 1990 (BGBIL. I S. 422) geandert
worden ist, wird wie folgt gedndert:

a) Im Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,schriftlich” ge-
strichen.

b) Absatz 3 wird wie folgt gefafBt:

»(3) Das Bundesministerium der Justiz wird er-
maéchtigt, durch Rechtsverordnung Bestimmun-
gen liber die Form und die sonstigen Erfordemisse
der Anmeldung zu erlassen. Es kann diese Er-
maéachtigung durch Rechtsverordnung auf den Préa-
sidenten des Patentamts tibertragen.”

Artikel 11

Anderung des Urheberrechtsgesetzes
(440-1)

Das Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965
(BGBL. I S. 1273), das zuletzt durch ... (BGBL IS. ..))
geadndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. Im § 69c Nr. 3 werden die Worte ,Europdischen
Gemeinschaften” durch die Worte ,Européischen
Union" ersetzt.

2. Im § 111a Abs. 1 Satz 2 werden die Worte ,Euro-
paischen Wirtschaftsgemeinschaft” durch die Worte
«Europdischen Union" ersetzt.

Artikel 12

Anderung des Geschmacksmustergesetzes
(442-1)

Das Geschmacksmustergesetz in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 442-1, ver-
offentlichten bereinigten Fassung, zuletzt gedndert
durch Artikel 13 Abs. 2 des Gesetzes vom 25. Okto-
ber 1994 (BGBIL I S. 3082, 19951 S. 156), wird wie
folgt gedndert:

1. Im § 7 Abs. 3 Nr. 1 wird das Wort ,schriftlichen”
gestrichen.
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2. § 7b Abs. 1 wird wie folgt gefaBt:

«(1) Wer nach einem Staatsvertrag die Prioritat
einer fritheren auslandischen Anmeldung dessel-
ben Musters oder Modells in Anspruch nimmt, hat
vor Ablauf des 16. Monats nach dem Prioritatstag
Zeit, Land und Aktenzeichen der fritheren Anmel-
dung anzugeben und eine Abschrift der fritheren
Anmeldung einzureichen, soweit dies nicht bereits
geschehen ist. Innerhalb der Frist kénnen die An-
gaben geandert werden.”

3.Im §10 Abs.5 wird die Angabe ,§ 123 Abs. 1
bis 5" durch die Angabe ,§ 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 Anga-
ben ,§ 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 Bun-
desminister der Justiz” und ,die Erfordernisse der
Anmeldung von Mustern und Modellen” durch
die Worte ,Das Bundesministerium der Justiz”
und ,die Form und die sonstigen Erfordernisse der
Anmeldung von Mustern und Modellen” ersetzt.

7. Im § 12 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort ,Er” durch
das Wort ,Es"” ersetzt.

8. Im § 12 Abs. 2 und im § 12a Abs. 1 und 2 werden
die Worte ,Der Bundesminister der Justiz” durch
die Worte ,Das Bundesministerium deY Justiz” er-
setzt.

Artikel 13

Anderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes
(201-6)

Im § 2 Abs. 2 Nr. 3 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes vom 25. Mai 1976 (BGBL I S. 1253), das zuletzt
durch ... geandert worden ist, werden die Worte
«Deutschen Patentamt” durch die Worte ,Deutschen
Patent- und Markenamt” ersetzt.

Artikel 14

Anderung des Bundesbesoldungsgesetzes
(2032-1)

Anlage I (Bundesbesoldungsordnungen A und B)
des Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 16. Mai 1997 (BGBL I S. 1065,
2032), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom
7. Juli 1997 (BGBL I S. 1650) geandert worden ist,
wird wie folgt gedndert:

1. In der Nummer 19 der Vorbemerkungen werden
jeweils die Worte ,Deutschen Patentamt” durch
«Deutschen Patent- und Markenamt” ersetzt.

2. In der Besoldungsgruppe B 8 wird die Amtsbe-
zeichnung ,Prasident des Deutschen Patentam-
tes” durch ,Prasident des Deutschen Patent- und
Markenamtes” ersetzt.
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Artikel 15

Anderung des Rechtspflegergesetzes
i (302-2)

§ 23 Abs. 1 des Rechtspflegergesetzes vom 5. No-
vember 1969 (BGBIL. I S. 2065), das zuletzt durch Arti-
kel 8 des Gesetzes vom 25. Oktober 1995 (BGBI. I
S. 3082, 1995 1 S. 156) geandert worden ist, wird wie
folgt gedndert:

1. In der Nummer 2 wird die Angabe ,§ 21 Abs. 2
des Gebrauchsmustergesetzes, § 11 des Halblei-
terschutzgesetzes” durch die Angabe ,§ 21 Abs. 2
des Gebrauchsmustergesetzes, § 10b des Ge-
schmacksmustergesetzes, §11 des Halbleiter-
schutzgesetzes” ersetzt.

2. Nummer 4 wird wie folgt gefafit:

«4. der Ausspruch, daB eine Beschwerde oder
eine Klage als nicht erhoben, eine Klage als
zuriickgenommen, ein Antrag auf ErlaB einer
einstweiligen Verfligung, durch welche die
Benutzung einer Erfindung gestattet werden
soll, als nicht gestellt gilt (§ 73 Abs.3, § 81
Abs. 6 und 7 Satz 3, § 85 Abs. 2 Satz 1 des Pa-
tentgesetzes, § 18 Abs. 2, § 20 des Gebrauchs-
mustergesetzes, § 4 Abs. 4 Satz 3 des Halblei-
terschutzgesetzes, § 66 Abs.5 des Marken-
gesetzes, § 10a Abs.1 Satz 3 des Ge-
schmacksmustergesetzes);“.

Artikel 16

Anderung des Rechtsberatungsgesetzes
(303-12)

Im Artikel 1 § 3 Nr. 5 des Rechtsberatungsgesetzes
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 303-12, veréffentlichten bereinigten Fas-
sung, zuletzt geandert durch Artikel 9 des Gesetzes
vom 25. Oktober 1994 (BGBL I S. 3082, 19951
S. 156), wird nach der Angabe ,Gebrauchsmuster-,”
die Angabe , Geschmacksmuster-,” eingefiigt.

Artikel 17

Anderung des Gerichtskostengesetzes
(360-1) -

Das Gerichtskostengesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Dezember 1975 (BGBL 1
S. 3047), zuletzt gedndert durch ... (BGBLI S, ..),
wird wie folgt gedndert:

1. § 1 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 3 wird wie folgt gefaBt:

«(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes tliber
die Erhebung von Kosten gelten auch fir
Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesgerichts-
hof nach dem Patentgesetz, dem Gebrauchs-
mustergesetz, dem Markengesetz, dem Ge-
schmacksmustergesetz, dem Halbleiterschutz-
gesetz, dem Schriftzeichengesetz und dem Sor-
tenschutzgesetz.”

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

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

«Zweiter Abschnitt
Rechtsstreitigkeiten vor den ordentlichen
Gerichten und den Gerichten der Verwaltungs-
und Finanzgerichtsbarkeit”.

3. Nach § 12 wird folgender § 12 a eingefiigt:

«§12a

Wertberechnung in Streitsachen
und in Rechtsmittelverfahren (§ 1 Abs. 3)
des gewerblichen Rechtsschutzes

(1) In Verfahren nach dem Patentgesetz, dem
Gebrauchsmustergesetz, dem Markengesetz, dem
Geschmacksmustergesetz, dem Halbleiterschutz-
gesetz, dem Schriftzeichengesetz und dem Sorten-
schutzgesetz ist der Wert nach billigem Ermessen
zu bestimmen.

(2) Die Vorschriften tiiber die Anordnung
der Streitwertbegtinstigung (§ 144 Patentgesetz,
§ 26 Gebrauchsmustergesetz, § 142 Markenge-
setz) sind anzuwenden."

4. § 49 wird wie folgt gedndert:
a) Die Uberschrift wird wie folgt gefaBt:
.Kostenschuldner in Streitverfahren".

b) In Satz 1 werden die Worte ,den in § 1 Abs. 2
genannten Familiensachen” durch die Worte
« Verfahren nach § 1 Abs. 2 und 3" ersetzt.

5. § 61 wird wie folgt gefaBt:
«§ 61

In biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten einschlie8-
lich der Familiensachen nach § 621 Abs. 1 Nr. 4, 5
und 8 der ZivilprozeBordnung, im Konkursverfah-
ren, im Vergleichsverfahren zur Abwendung des
Konkurses, im seerechtlichen Verteilungsverfah-
ren und in den Rechtsmittelverfahren des gewerb-
lichen Rechtsschutzes (§ 1 Abs. 3) wird die Gebiihr
mit der Einreichung der Klage-, Antrags-, Ein-
spruchs- oder Rechtsmittelschrift oder mit der Ab-
gabe der entsprechenden Erklarung zu Protokoll
féllig; soweit die Gebiihr eine Entscheidung oder
sonstige gerichtliche Handlung voraussetzt, wird
sie mit dieser fallig."”

6. Das Kostenverzeichnis (Anlage 1 zum Gerichts-
kostengesetz) wird wie folgt gedndert:

a) In der Gliederung wird die Uberschrift zu Teil 1
wie folgt gefalBt:

.Birgerliche Rechtsstreitigkeiten und Verfah-
ren nach § 1 Abs. 2 und 3 GKG vor den ordent-
lichen Gerichten auBer Verfahren der Zwangs-
versteigerung und Zwangsverwaltung”.

b) Die Uberschrift vor Nr. 1100 wird wie folgt ge-
faBt:

«Bilirgerliche Rechtsstreitigkeiten und Verfah-
ren nach § 1 Abs. 2 und 3 GKG vor den ordent-
lichen Gerichten auier Verfahren der Zwangs-
versteigerung und Zwangsverwaltung”.
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c) nach Nummer 1239 wird folgendes eingefiigt:

Gebiihren-
betrag oder
Satz der
Gebiihr
nach § 11
Abs. 2 GKG

Nr. Gebiihrentatbestand

»4. Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichts-
hof 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 Zuricknahme der Berufung
oder der Klage vor Ablauf des
Tages, an dem entweder ein
BeweisbeschluB unterschrie-
ben oder ein Termin zur
miindlichen Verhandlung un-
terschriftlich bestimmt ist; Er-
ledigungserkldrungen (§ 91a
ZPO i.V.m. § 121 Abs. 2
Satz 2 PatG, § 20 GebrMG)
stehen der Zuricknahme
nicht gleich: Die Gebiihr 1240

ermdBigt sich auf 0,5

Urteil, das die Instanz abschliet
1246 | Urteil enthélt eine Begriin-

1247 Urteil enthélt keine Begriin- |

dung ................. ..., 1,5

BeschluB nach § 91a ZPOi.V.m. § 121 Abs. 2 Satz 2
PatG, § 20 GebrMG

1248 BeschluB enthédlt eine Be-
grindung ................. 1,5

1249 | BeschluB enthélt keine Be-
grindung ................. 0,75".

d) nach Nummer 1904 werden folgende Nummern

eingefiigt:
Gebiihren-
) betrag oder
N Satz der
Nr. Gebilihrentatbestand Gebiihr
nach § 11
Abs. 2 GKG
.1905 | Verfahren iiber die Be-
schwerde nach § 122 PatG
gegen Urteile itber den ErlaB
einstweiliger Verfiigungen in
Zwangslizenzsachen . ...... 600 DM
1906 | Verfahren tber die Beschwer-
de nach § 20 GebtMG i.V.m.
§ 122 PatG gegen Urteile iiber
den ErlaB einer einstweiligen
Verfiigung in Zwangslizenzsa-
chen ...................... 410 DM
1907 | Verfahren iiber die Rechtsbe-
: schwerde in Verfahren des
gewerblichen Rechtsschutzes
(§ 1 Abs. 3 GKG) 24,

e) Die bisherigen Nummern' 1905 und 1906 wer-
den die Nummern 1908 und 1909.

14

Artikel 18

Anderung der Verordnung zur Ausfithrung
des § 30g des Patentgesetzes und
des § 3a des Gebrauchsmustergesetzes
(420-1-3)

Die Verordnung zur Ausfiihrung des § 30g des Pa-
tentgesetzes und des § 3a des Gebrauchsmusterge-
setzes, in der im Bundesgesetzblatt Teil IIlI, Gliede-
rungsnummer 420-1-3, veréffentlichten bereinigten
Fassung, wird wie folgt gedndert:

1. In der Uberschrift wird die Angabe ,§ 30 g* 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 gefafit:

"§ 1

Zustdndige oberste Bundesbehdrde im Sinne
des § 31 Abs. 5, der §§ 50 bis 55 und 74 Abs. 2 des
Patentgesetzes sowie des §9 Abs.1 des Ge-
brauchsmustergesetzes ist das Bundesministerium
der Verteidigung.”

Artikel 19

- Anderung der Patentanmeldeverordnung
(420-1-6)

Die Patentanmeldeverordnung vom 29. Mai 1981
(BGBI. I S. 521), zuletzt gedndert durch die Verord-
nung vom 27. Juni 1997 (BGBL. I S. 1595, 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 Angabe , § 34 Abs. 3 Nr. 2" ersetzt.

3. § 4 wird wie folgt gedndert:

a) Im Absatz 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" ersqtzt.

4. Im § 5 Abs. 1 wird die Angabe ,§ 35 Abs. 1 Satz 3
Nr. 3" durch die Angabe ,§ 34 Abs. 3 Nr. 4" er-
setzt.

5. § 10 wird wie folgt gefaBt:

«§ 10
Ubersetzungen

(1) Ubersetzungen von Schriftstiicken, die zu
den Unterlagen der Anmeldung zdhlen, miissen
von einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt be-
glaubigt oder von einem o6ffentlich bestellten
Ubersetzer angefertigt sein. Die Unterschrift des
Ubersetzers ist offentlich beglaubigen zu lassen
(§ 129 des Biirgerlichen Gesetzbuchs), ebenso die
Tatsache, daB der Ubersetzer fiir derartige Zwecke
offentlich bestellt ist.



Deutscher Bundestag — 13. Wahlperiode

Drucksache 13/9971

(2) Werden Schriftstiicke, die nicht zu den Un-
terlagen der Anmeldung zahlen, nicht in engli-
scher, franzosischer, italienischer oder spanischer
Sprache eingereicht, so ist innerhalb eines Monats
nach Eingang des Schriftstiicks eine von einem
Rechtsanwalt oder Patentanwalt beglaubigte oder
von einem offentlich bestellten Ubersetzer ange-
fertigte Ubersetzung einzureichen. Wird die Uber-
setzung nicht innerhalb dieser Frist eingereicht, so
gilt das Schriftstiick als zum Zeitpunkt des Ein-
gangs der Ubersetzung zugegangen.

(3) Werden Schriftstiicke, die nicht zu den Un-
terlagen der Anmeldung zéhlen, in englischer,
franzosischer, italienischer oder spanischer Sprache
eingereicht, so kann das Patentamt verlangen, daB
innerhalb einer von ihm bestimmten Frist eine von
einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt beglau-
bigte oder von einem éffentlich bestellten Uber-
setzer angefertigte Ubersetzung einzureichen ist.
Wird die Ubersetzung nicht innerhalb dieser Frist
eingereicht, so gilt das Schriftstiick als zum Zeit-
punkt des Eingangs der Ubersetzung zugegan-
gen.

(4) Ist bei Prioritdtsbelegen, die gemaB der revi-
dierten Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutze
des gewerblichen Eigentums vorgelegt werden,
oder Abschriften von fritheren Anmeldungen (§ 41
Abs. 1 Satz 1 des Patentgesetzes) eine deutsche
Ubersetzung erforderlich, ist diese auf Anforde-
rung des Patentamts einzureichen.”

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

Abs. 1" durch die Angabe ,§ 10 Abs. 1 bis 3 er-
setzt.

Artikel 20

Anderung der Verordnung
iiber die Ubertragung der Ermiéchtigung
nach § 23 Abs. 3 des Patentgesetzes
(420-3)

Die Verordnung tiber die Ubertragung der Er-

machtigung nach § 23 Abs. 3 des Patentgesetzes vom
25. Januar 1979 (BGBL. I S. 114) wird wie folgt gean-
dert:

1.

3.

Die Uberschrift wird wie folgt gefaBt:

.Verordnung iiber die Ubertragung der Er-
machtigung nach § 29 Abs. 3 des Patentgesetzes
(PatGErmUbertrV)*.

. Im § 1 wird die Angabe ,§ 23 Abs. 3 Satz 1 und 2"

durch die Angabe ,§ 29 Abs. 3 Satz 1 und 2" er-
setzt.

§ 2 wird aufgehoben.

Artikel 21

Anderung der Gebrauchsmuster-
anmeldeverordnung
(421-1-3)

Die Gebrauchsmusteranmeldeverordhung vom

12. November 1986 (BGBL I S. 1739), zuletzt ge-
dndert durch die Verordnung vom 27. Juni 1997
(BGBL. I S. 1597), wird wie folgt gedndert:

1.

10.

11.

Im §2 Abs. 1 wird die Angabe ,(§1 Abs.1
GbmG)" durch die Angabe ,(§ 1 Abs. 1 des Ge-
brauchsmustergesetzes)” ersetzt und die Angabe
«(§ 4 Abs. 1 Satz 1 GbmG)"“ gestrichen.

. Im § 2 Abs. 2 wird die Angabe ,GbmG"* durch

die Angabe ,des Gebrauchsmustergesetzes” er-
setzt.

. § 2 Abs. 3 wird wie folgt gefafit:

«(3) Die Anmeldung besteht aus den folgenden
Anmeldungsunterlagen (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 des
Gebrauchsmustergesetzes):

1. dem Namen des Anmelders,
dem Antrag,
einem oder mehreren Schutzanspriichen,

der Beschreibung,

AR A

den Zeichnungen, auf die sich die Schutzan-
spriiche oder die Beschreibung beziehen.”

. Im § 4 Abs. 1 wird die Angabe ,(§ 4 Abs. 2 Nr. 1

GbmG)" durch die Angabe ,(§ 4 Abs. 3 Nr. 2 des
Gebrauchsmustergesetzes)* ersetzt. '

. Im § 4 Abs. 2 Nr. 7 wird die Angabe ,(§ 4 Abs. 6

GbmG)" durch die Angabe ,(§ 4 Abs. 7 des Ge-
brauchsmustergesetzes)” ersetzt.

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

durch die Angabe ,des Gebrauchsmustergeset-
zes" 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 Gebrauchsmustergeset-
zes" 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
Angaben ,des Gebrauchsmustergesetzes” und
im Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe ,§9 Abs. 1*
durch die Angabe ,§ 9 Abs. 1 bis 3" ersetzt.

§ 9 wird wie folgt gefaBt:

” § 9
Ubersetzungen

(1) Ubersetzungen von Schriftstiicken, die zu
den Unterlagen der Anmeldung zdhlen, miissen
von einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt be-
glaubigt oder von einem offentlich bestellten
Ubersetzer angefertigt sein. Die Unterschrift des
Ubersetzers ist offentlich beglaubigen zu lassen
(§ 129 des Biirgerlichen Gesetzbuchs), ebenso
die Tatsache, daB der Ubersetzer fiir derartige
Zwecke offentlich bestellt ist.

(2) Werden Schriftstiicke, die nicht zu den Un-
terlagen der Anmeldung zéhlen, nicht in engli-
scher, franzosischer, italienischer oder spanischer
Sprache eingereicht, so ist innerhalb eines Mo-
mats nach Eingang des Schriftstiicks eine von
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einem Rechtsanwalt oder Patentanwalt beglau-
bigte oder von einem o&ffentlich bestellten Uber-
setzer angefertigte Ubersetzung einzureichen.
Wird die Ubersetzung nicht innerhalb dieser Frist
eingereicht, so gilt das Schriftstiick als zum Zeit-
punkt des Eingangs der Ubersetzung zugegangen.

(3) Werden Schriftstiicke, die nicht zu den Un-
terlagen der Anmeldung zdhlen, in englischer,
 franzosischer, italienischer oder spanischer
Sprache eingereicht, so kann das Patentamt ver-
langen, daB innerhalb einer von ihm bestimmten
Frist eine von einem Rechtsanwalt oder Patent-
anwalt beglaubigte oder von einem 6ffentlich be-
stellten Ubersetzer angefertigte Ubersetzung ein-
zureichen ist. Wird die Ubersetzung nicht inner-
halb dieser Frist eingereicht, so gilt das Schrift-
stiick als zum Zeitpunkt des Eingangs der Uber-
setzung zugegangen.

(4) Ist bei Prioritatsbelegen, die geméB der
revidierten Pariser Verbandsiibereinkunft zum
Schutze des gewerblichen Eigentums vorgelegt
werden, oder Abschriften von fritheren Anmel-
dungen (§ 6 Abs. 2 des Gebrauchsmustergeset-
zes, § 41 Abs. 1 Satz 1 des Patentgesetzes) eine
deutsche Ubersetzung erforderlich, ist diese auf
Anforderung des Patentamts einzureichen.”

Artikel 22

Anderung der Verordnung
iiber das Deutsche Patentamt
(424-1-1)

Die Verordnung iiber das Deutsche Patentamt vom
5. September 1968 (BGBLI. I S. 997), die zuletzt durch
die Verordnung vom 15. November 1994 (BGBL I
S. 3462) gedndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. Die Uberschrift der Verordnung wird wie folgt ge-
faBit:

»Verordnung iiber das Deutsche Patent- und Mar-
kenamt (DPAV)".

2. Im §20 Abs. 1 werden die Angaben ,§ 35 Abs. 4*
und ,§ 4 Abs. 3" durch die Angaben ,§ 34 Abs. 7"
und ,§ 4 Abs. 4" ersetzt.

Artikel 23

Anderung der Halbleiterschutzanmeldeverordnung
(426-1-1)

Im §2 der Halbleiterschutzanmeldeverordnung
vom 4. November 1987 (BGBIL. I S. 2361) wird vor
dem Wort ,Anmeldung” das Wort ,schriftliche” ein-
geflugt.

Artikel 24

Anderung der Musteranmeldeverordnung
(442-1-3)

Im § 2 der Musteranmeldeverordnung vom 8. Ja-
nuar 1988 (BGBL I S. 76), die zuletzt durch die Ver-
ordnung vom 13. August 1993 (BGBLI. I S. 1506) geén-
dert worden ist, wird vor dem Wort ,Anmeldung”
das Wort ,schriftliche” eingefiigt. -
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Artikel 25

Aufhebung von Gesetzen
(424-3-4, 424-3-6-2, 424-3-6-1)

Folgende Gesetze werden aufgehoben:

1. das Fiinfte Gesetz zur Anderung und Uberleitung
von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen
Rechtsschutzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 424-3-4, veroffentlichten be-
reinigten Fassung, zuletzt gedndert durch Artikel 2
Nr. 8 des Gesetzes vom 20. Dezember 1991 (BGBI. 1
S. 2317),

2. das Sechste Gesetz zur Anderung und Uberlei-
tung von Gesetzen auf dem Gebiet des gewerbli-
chen Rechtsschutzes in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 424-3-6-2, veréffent-
lichten bereinigten Fassung, zuletzt gedndert
durch Artikel 19 des Gesetzes vom 25. Oktober
1994 (BGBLI. I S. 3082, 1995 1 S. 156),

3. das Gesetz iber die Frist fiir die Anfechtung von
Entscheidungen des Deutschen Patentamts in der
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer
424-3-6-1, veroffentlichten 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 uber die Patentrolle vom 16. Juni
1981 (BGBL. I S. 593),

2. die Verordnung iiber die Ubertragung der Er-
méachtigung nach § 24 Abs. 2 des Patentgesetzes
vom 14. Oktober 1980 (BGBI. I S. 2005),

3. die Erste Verordnung zur Durchfiihrung des Ge-
setzes iiber Arbeitnehmererfindungen in der im
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer
422-1-1, verdffentlichten bereinigten Fassung.

Artikel 27
Riickkehr zum einheitlichen Verordnungsrang
Die auf den Artikeln 18 bis 24 beruhenden Teile
der geédnderten Rechtsverordnungen koénnen auf

Grund der jeweils einschldgigen Erméchtigung
durch Rechtsverordnung geédndert werden.

Artikel 28
Ubergangsvorschriften
Die §§ 110 bis 122 des Patentgesetzes sind in ihrer
bisherigen Fassung anzuwenden, wenn die Rechts-
mittel in Verfahren nach dem Patent- und Ge-

brauchsmustergesetz vor dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes eingereicht worden sind.

Artikel 29
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am (einsetzen: ersten Tag des

vierten auf die Verkiindung folgenden Kalendermo-
nats) in Kraft.
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Begriindung

A. Allgemeines

L. Ziele des Entwuris
Der vorliegende Gesetzentwurf hat fiinf Hauptziele:

1. Umbenennung des Deutschen Patentamts
in Deutsches Patent- und Markenamt

Mit dieser Anderung der Bezeichnung soll die Be-
deutung des Markenwesens als der zweiten tragen-
den Sdule des Amtes besonders herausgestellt und
nach auBien dokumentiert werden.

2. Einfliihrung der Mbglichkeit, Patent- und
Gebrauchsmusteranmeldungen auch
bei Patentinformationszentren einzureichen

Diese MaBnahme soll den Zugang der Anmelder
zum Patent- und Gebrauchsmusterschutz erleichtern
und damit der Férderung der Anmeldetatigkeit na-
mentlich von Einzelerfindern und kleinen und mittle-
ren Unternehmen dienen.

3. Vereinfachung der Formlichkeiten
bei der Einreichung von Patentanmeldungen

Der Entwurf schlagt vor,

— die Méglichkeit zu schaffen, Anmeldungsunter-
lagen auch__in fremden Sprachen einzureichen, so-
fern eine Ubersetzung fristgerecht nachgereicht
wird,

sowie

— das Erfordernis abzuschaffen, daB die Anmeldung
schriftlich erfolgen muB.

Auch mit diesen Vereinfachungen soll der Zugang
zum Patentschutz in Deutschland erleichtert werden.
Die Abschaffung des Erfordernisses, die Anmeldung
schriftlich einzureichen, dient namentlich dazu,
klinftig auch eine Patentanmeldung durch Daten-
ferniibertragung zu ermdoglichen.

4. Abschaffung des sogenannten
Vorschaltverfahrens

Nach dem geltenden Recht ist die Berufung gegen
Urteile der Nichtigkeitssenate des Bundespatentge-
richts in Nichtigkeits-, Zwangslizenz- und Zurick-
nahmeverfahren, iiber die der Bundesgerichtshof
entscheidet, nicht dort, sondern beim Bundespatent-
gericht einzulegen. Dieses priift in einem , Vorschalt-
verfahren” die Zulassigkeit der Berufung. Dieses
Vorschaltverfahren hat in der Praxis nicht die erhoffte
Bedeutung erlangt. Es soll daher abgeschafft wer-
den.

5. Wiedereinfithrung der Verpflichtung, die
Berufung zum Bundesgerichtshof zu begriinden

Die Verpflichtung zur Berufungsbegriindung in Pa-
tentsachen ist 1961 entfallen. Auch dies hat sich in
der Praxis nicht bewahrt.

AuBerdem sollen einige notwendige Korrekturen und
niitzliche Verbesserungen vorgenommen werden.

II. Grundziige

1. Umbenennung des Deutschen Patentamts

Absicht der mit diesem Gesetz vorgenommenen Na-
mensdnderung ist es, dem Markenbereich auch in
der Bezeichnung des Amtes den Stellenwert einzu-
raumen, der ihm in der Geschichte des Amtes bereits
seit langem zusteht. Am 12. Mai 1994 konnte das
100jdhrige Jubildum des Amtes fiir diesenBereich
gefeiert werden.

Die amtliche Bezeichnung des Patentamts wurde
zweimal geandert, dies allerdings nur, um sie den tat-
sdchlichen politischen Verhiltnissen anzupassen.

Das Patentamt wurde durch das am 1. Juli 1877 in
Kraft getretene Patentgesetz vom 25. Mai 1877
(RGBL. S. 501) als Reichsbehorde mit dem Sitz in Ber-
lin gegriindet und erhielt durch die ,Kaiserliche Ver-
ordnung betreffend die Einrichtung, das Verfahren
und den Geschiftsgang des Patentamts vom 18. Juni
1877" (RGBL S. 533) die Bezeichnung ,Kaiserliches
Patentamt“. Der dem Kaiserlichen Patentamt ur-
springlich iibertragene Aufgabenbereich wurde nach
Griindung des Amtes rasch erweitert. Mit dem Gesetz
betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern vom
1. Juni 1891 (RGBL S. 290) wurde die Zustandigkeit
des Kaiserlichen Patentamts fiir die Gebrauchsmuster
begriindet. Bereits drei Jahre spater wurde dem Kai-
serlichen Patentamt mit dem ,Gesetz zum Schutz der
Waarenbezeichnungen vom 12. Mai 1894" (RGBL
S. 441) die Aufgabe der Registrierung von Warenzei-
chen tibertragen. Diese Aufgabe oblag urspriinglich
auf Grund des ersten Gesetzes iber den Schutz von
Marken vom 30. November 1874 (RGBL. S. 143) den
Amtsgerichten. Zuséatzlich erhielt das Kaiserliche Pa-
tentamt die Aufgabe der Vorprifung der Warenzei-
chen. Weiter wurde mit dem Gesetz betreffend die
Patentanwalte vom 21. Mai 1900 (RGBL S. 233) dem
Patentamt die Fihrung der Liste der berufsméBigen
Vertreter im Verfahren vor dem Patentamt Gbertragen.
Auf dem Gebiet des Patentwesens kam durch das Ge-
setz vom 6. Juni 1911 (RGBL. S. 243) die Erteilung von
Zwangslizenzen hinzu.

Im Jahre 1919 erhielt das Kaiserliche Patentamt die
Amtsbezeichnung ,Reichspatentamt” durch die Be-
kanntmachung vom 24. Marz 1919 (BLPMZ 1919,
S. 17). Im Frihjahr 1945 stellte das Reichspatentamt
seine Téatigkeit ein.
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Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das
Patentamt durch das Gesetz iber die Errichtung
eines Patentamtes im Vereinigten Wirtschaftsgebiet
vom 12. August 1949 (WiGBL S. 251) mit der Bezeich-
nung ,Deutsches Patentamt im Vereinigten Wirt-
schaftsgebiet” errichtet. Nach Griindung der Bun-
desrepublik Deutschland nahm es seine Tatigkeit am
1. Oktober 1949 in Miinchen auf (Bekanntmachung
vom 25. August 1949, WiGBl. S. 251) und fihrte
diese, nachdem es auf Grund der Verordnung zur
Auflésung oder Uberfithrung von Einrichtungen der
Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebiets vom
8. September 1950 (BGBI. S. 678) in die Verwaltung
des Bundes uiberfiihrt worden war, unter der Bezeich-
nung ,Deutsches Patentamt” fort.

Zusitzliche Aufgabenerweiterungen erfolgten nach
dem Ende des Zweiten Weltkrieges durch das Gesetz
liber Arbeitnehmererfindungen vom 25. Juli 1957
(BGBL. I'S. 756), durch das beim Deutschen Patent-
amt eine Schiedsstelle errichtet wurde, deren Auf-
gabe die Herbeifithrung einer gitlichen Einigung
bei Streitfdllen zwischen Arbeitnehmererfinder und
Arbeitgeber ist.

Seitdem 1. Juli 1988ist durch das Gesetz zur Anderung
des Geschmacksmustergesetzes vom 18. Dezember
1986 (BGBL IS. 2501) die Zustandigkeit des Deutschen
Patentamts fiir die Fiihrung des Musterregisters be-
griindet. Mit dem Gesetz iiber den Schutz der Topo-
graphien von mikroelektronischen Halbleitererzeug-
nissen (Halbleiterschutzgesetz) vom 22. Oktober 1987
(BGBL. I S. 2294) wurde schlieBlich auch noch die
Zustdndigkeit des Deutschen Patentamts fir die
Registrierung der Topographien von Halbleiterschutz-
erzeugnissen geschaffen.

Mit Wirkung vom 3. Oktober 1990 wurde das Patent-
amt alleinige Zentralbehérde auf dem Gebiet des ge-
werblichen Rechtsschutzes fiir das wiedervereinigte
Deutschland.

Der Markenbereich hat auf europdischer Ebene eine
stindig wachsende Bedeutung erfahren, die nicht
ohne EinfluB auf die nationale Gesetzgebung geblie-
ben ist. Seit den 60er Jahren wurde an einer Rechts-
vereinheitlichung des Markenbereiches auf européi-
scher Ebene gearbeitet. Auf nationaler Ebene ist mit
dem Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur
Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des
Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Mar-
ken (Markenrechtsreformgesetz) vom 25. Oktober
1994 (BGBL. I S. 3047, 1995 I S. 156) eine umfassende
und ldngst notwendige Reform des deutschen Mar-
kenrechts und seine Anpassung an fiir alle EG-Staa-
ten verbindliche Standards erfolgt. AbschluBl dieser
Entwicklung auf europaischer Ebene war die Schaf-
fung der Gemeinschaftsmarke durch die Verordnung
EG Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 tiber
die Gemeinschaftsmarke, deren Verwaltung dem
neu gegriindeten Harmonisierungsamt fiir den Bin-
nenmarkt (Marken, Muster und Modelle) in Ali-
cante/Spanien obliegt. Das Amt hat seine Arbeit am
1. April 1996 aufgenommen. :

Das neue Markengesetz hat nicht nur zu einer Neu-
gestaltung des Verfahrens vor dem Patentamt, son-
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dern auch zu einer Anderung der organisatorischen
Struktur des Patentamts im Jahre 1994 gefiihrt. Wah-
rend die ,Warenzeichen"” bis zum Dezember 1992 in
einer der finf Abteilungen der Hauptabteilung 3
wahrgenommen wurden, ist nach organisatorischen
Umstrukturierungen die Hauptabteilung 3 seit dem
1. Januar 1996 ausschlieBlich fiir das Markenwesen
zustandig.

Diese Verdnderungen belegen den gleichberechtig-
ten Stellenwert, der den Marken neben den Patenten
auch in der Organisationsstruktur des Amtes zu-
kommt.

Das Inkrafttreten des neuen Markengesetzes hat be-
reits zu einer splrbaren Zunahme der nationalen
Markenanmeldungen gefiithrt. Diese Entwicklung
wird sich nach dem Inkrafttreten des Protokolls zum
Madrider Markenabkommen vom 27. Juni 1989
durch die Erstreckung von international registrierten
Marken verstiarken. Die Erweiterung des Kreises der
dem System der internationalen Markenregistrierung
angehoérenden Liander und der Beitritt der Europdi-
schen Union wird das Volumen der internationalen
Markenanmeldungen mit Schutzrechtserstreckung
auf Deutschland steigern.

Die Anderung der Bezeichnung des Amtes entspricht
im ibrigen einer Entwicklung in den européischen
Nachbarstaaten. Lediglich Danemark, Irland, Oster-
reich und das Vereinigte Kénigreich haben bisher an
der historisch tiberlieferten Bezeichnung ,... Patent-
amt” — in der jeweiligen Landessprache — festgehal-
ten. -

Italien, Schweden und Spanien heben den Marken-
bereich neben dem Patentbereich in den Namen ih-
rer Amter ausdriicklich hervor; sie verwenden also
eine dem Begriff ,Patent- und Markenamt” entspre-
chende Bezeichnung.

Frankreich, Griechenland, Monaco, Portugal und die
Schweiz verwenden einen neutralen Begriff (ge-
werblicher Rechtsschutz - geistiges Eigentum) wie —
als Beispiel — die schweizerische Bezeichnung ,Eid-
gendssisches Institut fiir Geistiges Eigentum”.

Von den bedeutenden auBereuropiischen Amtern
entspricht die Bezeichnung des Amtes der Vereinig-
ten Staaten der jetzt fiir Deutschland vorgeschlage-
nen Bezeichnung (United States Patent and Trade-
mark Office), wahrend Japan bisher bei der Bezeich-
nung seines Amtes als ,Patentamt” geblieben ist.

Beim Europdischen Patentamt stellt sich die Frage
nicht, weil dort nur Patentanmeldungen bearbeitet
werden.

Das Markenwesen ist somit neben dem Patentbe-
reich die zweite wichtige Sdule des Amtes. Diese Be-
deutung des Markenbereiches durch die Anderung
der Bezeichnung des Amtes zu wiirdigen, ist das An-
liegen des Gesetzentwurfs, damit der Stellenwert des
Markenbereiches kiinftig in angemessener Weise
auch in der Bezeichnung des Amtes reprasentiert
wird. Die Umbenennung erfolgt insbesondere mit
der Zielsetzung, die herausragende Bedeutung des
Markenrechts in allen Wirtschaftszweigen hervorzu-
heben.
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Um das Aufgabenprofil des Amtes zumindest in
einem verstarkten Male hervorzuheben, aber auch
in der Absicht, Kontinuitat zu wahren, wurde davon
abgesehen, eine Bezeichnung wie etwa ,Bundesamt
fiir gewerbliche Schutzrechte” oder ,Bundesamt fiir
den gewerblichen Rechtsschutz" vorzuschlagen, son-
dern an die historische Bezeichnung ,Deutsches
Patentamt” angekniipft. Im iibrigen besitzt der Name
.Deutsches Patentamt” im In- und Ausland bei sei-
nen Nutzern, den am gewerblichen Rechtsschutz
interessierten Kreisen und der Bevdlkerung einen
hohen Bekanntheitsgrad und ist mithin das ,Mar-
kenzeichen” der mehr als 100 Jahre alten deutschen
Zentralbehorde des gewerblichen Rechtsschutzes. Er
soll deshalb auch in der neuen, zeitgemaBeren Be-
zeichnung erhalten bleiben.

Wegen der Umbenennung des Deutschen Patent-
amts soll keine Umbenennung des Bundespatentge-
richts erfolgen. Die Bezeichnung samtlicher Gerichte
des Bundes ist von ihrer Konstruktion her gleich. Sie
besteht aus einem Wort und beginnt jeweils mit dem
Wort ,Bundes ...“. Dieses Prinzip miiite durchbro-
chen werden, wenn die Bezeichnung des Bundespa-
tentgerichts der neuen Amtsbezeichnung des Deut-
schen Patent- und Markenamtes angepaBit wirde.
AuBerdem wire eine Anderung der Amtsbezeich-
nungen der Richter erforderlich. Diese Bezeichnung
wiirde sehr schwerféllig wirken und kénnte ihre
Handhabung erschweren. Eine in Anlehnung an die
neue Bezeichnung des Patentamts gewahlte Neube-
zeichnung des Bundespatentgerichts konnte zudem
auch die Sonderstellung der technischen Mitglieder
in den Nichtigkeitssenaten, den technischen Be-
schwerdesenaten, dem Gebrauchsmusterbeschwer-
desenat und dem Beschwerdesenat fiir Sortenschutz-
sachen des Bundespatentgerichts nicht in angemes-
sener Weise berticksichtigen. ’

2. Einfithrung der Méglichkeit, Patent- und
Gebrauchsmusteranmeldungen auch
bei Patentinformationszentren einzureichen

Der Entwurf schldgt vor, die Mdglichkeit zu schaffen,
kiinftig Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen,
einschlieBlich europaischer und internationaler Pa-
tentanmeldungen auch bei Patentinformationszen-
tren einzureichen. Diese werden damit allerdings
nicht zu Annahmestellen des Deutschen Patentamts.
Der Entwurf sieht vielmehr vor, den Eingang einer
Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung bei einem
Patentinformationszentrum rechtlich dem Eingang
beim Deutschen Patentamt gleichzustellen, indem
ein Anmeldetag auch begriindet wird, wenn eine sol-
che Anmeldung bei einem Patentinformationszen-
trum eingeht.

Nach geltendem Recht (§ 35 Abs. 1 PatG) ist eine An-
meldung beim Patentamt einzureichen. Eine entspre-
chende Regelung befindet sich fiir Gebrauchsmuster
in §4 Abs. 1 Gebrauchsmustergesetz. Derzeit kon-
nen Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen also
nur beim Deutschen Patentamt in Miinchen und sei-
ner Dienststelle Berlin eingereicht werden. Europai-
sche Patentanmeldungen konnen nur beim Europai-
schen Patentamt in Miinchen und seiner Zweigstelle

in Den Haag (Artikel 75 Abs. 1 Buchstabe a EPU)
und seit dem 1. Juli 1989 auch bei seiner Dienststelle
Berlin oder beim Deutschen Patentamt in Miinchen
und seiner Dienststelle in Berlin eingereicht werden
(Artikel 75 Abs. 1 Buchstabe b EPU in Verbindung mit
Artikel IT § 4 Abs. 1 IntPatUG). Internationale Patent-
anmeldungen nach dem Patentzusammenarbeitsver-
trag (PCT) konnen beim Deutschen Patentamt einge-
reicht werden (Artikel ITI § 1 Abs. 2 IntPatUG), das die
Anmeldungen nach einer Formalpriifung an das Inter-
nationale Biiro der Weltorganisation fiir geistiges
Eigentum (WIPO) in Genf weiterleitet.

Dieses System hat sich in den vergangenen Jahr-
zehnten bestens bewdhrt und zu keinen nennens-
werten Problemen fiir die Anmelder gefiihrt. Dies gilt
heute insbesondere vor dem Hintergrund, daB die
modermnen Kommunikafionsmittel (Telefax) es auch
Anmeldern, die weder in Miinchen noch in Berlin an-
sassig sind, ermdglichen, auch eilige Patentanmel-
dungen — z. B. kurz vor Ablauf einer Prioritatsfrist —
rechtzeitig zu iibermitteln.

Schon in naher Zukunft sind durch die Entwicklung
der Kommunikationstechnik weitere Erleichterungen
zu erwarten. Kinftig wird es moglich sein, Anmel-
dungen auf elektronischem Weg durch Datenfern-
ubertragung zu tatigen, wie dies zum Beispiel beim
Japanischen Patentamt bereits seit dem 1. Dezember
1990 moglich ist (Jahresbericht des Japanischen Pa-
tentamts 1994, S. 17). Im Deutschen Patent- und Mar-
kenamt wird bereits jetzt an der Entwicklung ent-
sprechender Verfahren gearbeitet. Fir weite Be-
reiche der Anmelder wird dann die Einreichung von
Anmeldungen in der Papierform der Vergangenheit
angehoren. Der Entwurf tragt dieser Entwicklung be-
reits jetzt durch die Abschaffung des Schriftform-
erfordernisses der Anmeldung Rechnung.

Gleichwohl wird die Méglichkeit, Anmeldungen in
Papierform einzureichen, von Teilen der Anmelder-
schaft noch auf unabsehbare Zeit genutzt werden.
Auch vor dem Hintergrund der modernen Kommuni-
kationsmoéglichkeiten durch Telefax und kiinftig
durch Datenferniibertragung wird immer wieder ge-
fordert, die Moglichkeit zu schaffen, Patentanmel-
dungen nicht nur zentral beim Deutschen Patentamt,
sondern dezentral an verschiedenen Orten Deutsch-
lands einreichen zu kénnen. Von dieser Méglichkeit
wird namentlich fir Einzelerfinder und kleine und
mittlere Unternehmen eine Erleichterung ihrer An-
meldetatigkeit erwartet.

Die Patentinformationszentren werden damit nicht
zu Anmeldestellen des Deutschen Patent- und Mar-
kenamtes. Derartige Konstruktionen waren wegen
der grundgesetzlich verankerten Kompetenzvertei-
lung zwischen Bund und Landern problematisch.

Deshalb schldgt der Entwurf eine ,materiell-recht-
liche” Losung vor, die die Einreichung von Patent-
und Gebrauchsmusteranmeldungen bei einem
Patentinformationszentrum der Einreichung einer
solchen Anmeldung beim Patentamt selbst gleich-
stellt.
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Die Patentinformationszentren, die sich an diesem
System beteiligen wollen, sollen vom Bundesministe-
rium der Justiz bekanntgemacht werden. Nur bei
den Zentren, die in dieser Liste enthalten sind, wird
es moglich sein, Patent- und Gebrauchsmusteran-
meldungen abzugeben. Die Patentinformationszen-
tren leiten die bei ihnen eingegangenen Anmeldun-
gen unverziiglich und ohne jede Priifung, auch nicht
auf formale Punkte, an das Deutsche Patent- und
Markenamt weiter.

Es ist jedenfalls derzeit nicht vorgesehen, die Anmel-
dung auch anderer Schutzrechte als Patente und Ge-
brauchsmuster bei Patentinformationszentren zuzu-
lassen. Ferner ist nicht vorgesehen, die Moglichkeit
zu schaffen, andere Schriftstiicke als Anmeldungen,
also z. B. Rechtsmittelschriften, Antrdge pp., bei Pa-
tentinformationszentren einzureichen. Zunéchst sol-
len Erfahrungen mit dem Funktionieren des neuen
Systems gesammelt werden. Hinzu kommt, daB der
erwartete innovationsférdernde Effekt bei Patenten
und Gebrauchsmustern, also den Anmeldungen
technischer Erfindungen, im Vordergrund steht, we-
niger aber bei der Anmeldung etwa von Marken.

3. Vereinfachung der Férmlichkeiten
bei der Einreichung von Patentanmeldungen

Der Gesetzentwurf enthélt als dritten zentralen Rege-
lungskomplex die Anderung der Formvorschriften
iiber die Einreichung einer Patent- und Gebrauchs-
musteranmeldung. Nach dem Scheitern des ersten
Teils der Diplomatischen Konferenz zum Abschluf§
des , Vertrages zur Ergdnzung der Pariser Verbands-
ubereinkunft soweit Patente betroffen sind” (nachfol-
gend: Entwurf eines Harmonisierungsvertrages) in
Den Haag im Juni 1991 soll — unabhéngig vom Aus-
gang der weiteren Bemithungen um eine internatio-
nale Harmonisierung des Patentrechtes — zur Erleich-
terung-des Erwerbs des Patentes und des Gebrauchs-
musters die Einreichung fremdsprachiger Anmel-
dungsunterlagen in das nationale Recht aufgenom-
men werden.

Artikel 8 des von der Weltorganisation fir das gei-
stige Eigentum WIPO ausgearbeiteten Vertragsent-
wurfes (WIPO-Dokument PLT/DC/3, abgedruckt in
Industrial Property 1991, 118) sieht vor, daB eine Pa-
tentanmeldung in jeder beliebigen fremden Sprache
mit anmeldetagsbegriindender Wirkung eingereicht
werden kann, sofern innerhalb einer bestimmten
Frist eine Ubersetzung der Anmeldung vom Anmel-
der nachgereicht wird. Da die Verhandlungen iiber
den Entwurf des Harmonisierungsvertrages ins Stok-
-ken geraten sind, ist es an der Zeit, diese anmelder-
freundliche Losung — die auch von allen beteiligten
Seiten begriiit wird — vorab zu realisieren. Dies gilt
insbesondere vor dem Hintergrund, daB auch bereits
andere europdische und auBereuropdische Lander
diese Erleichterung fiir ausldndische Anmelder vor-
sehen. Fiir Osterreich gilt dies bereits seit der Patent-
rechts-Novelle im Jahre 1984. Patentanmeldungen
kénnen in englischer und franzdsischer Sprache ein-
gereicht werden. Die Ubersetzung in die deutsche
Sprache ist drei Monate nach dem Anmeldetag ein-
zureichen. Die USA und Japan haben sich mit einer
am 20. Januar 1994 getroffenen Vereinbarung darauf
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geeinigt, daB bestimmte Teile der Patentanmeldung
in englischer Sprache eingereicht werden kénnen
und binnen zwei Monaten eine Ubersetzung erfolgen
muBl. Das USPTO nimmt bereits seit April 1984
fremdsprachige (nicht in englischer Sprache gehal-
tene) Anmeldungen entgegen. Die englische Uber-
setzung ist innerhalb einer vom USPTO festzusetzen-
den Frist nachzureichen (vgl. Title 37 Code of Federal
Regulations Patents, Trademarks and Copyrights
§ 1.52 [d]).

Auch im Européaischen Patentiibereinkommen ist
eine dhnliche Bestimmung in Artikel 14 Abs. 2 ent-
halten, die durch die Regel 6 der Ausfiihrungsord-
nung ergénzt wird. Nach diesen Vorschriften be-
griindet eine europdische Patentanmeldung, die
nicht in einer der drei Amtssprachen des Europdi-
schen Patentamts (Deutsch, Englisch, Franzosisch),
sondern in einer anderen Amtssprache eines Ver-
tragsstaates der Europdischen Patentorganisation
verfafit worden ist, einen Anmeldetag, wenn inner-
halb von drei Monaten nach Einreichung der Patent-
anmeldung, jedoch nicht spéter als dreizehn Monate
nach dem Priorititstag eine Ubersetzung in einer der
drei Amtssprachen beim Europdischen Patentamt
nachgereicht worden ist.

Eine Vorschrift vergleichbaren Inhalts existiert im
nationalen Recht bereits in § 33 des Markengesetzes
und wurde durch § 68 der Verordnung zur Ausfiih-
rung des Markengesetzes konkretisiert. Fremdspra-
chige Markenanmeldungen kénnen nach § 68 a.a.O.
in anmeldetagsbegriindender Weise eingereicht wer-
den, wenn innerhalb eines Monats eine deutschspra-
chige Ubersetzung nachgereicht wird.

SchlieBlich schldgt der Entwurf vor, erstmals im Pa-
tent- und im Gebrauchsmustergesetz die Vorausset-
zungen fiir die Zuerkennung eines Anmeldetages zu
regeln. Erfordernis fiir die Zuerkennung eines An-
meldetages ist, daB die Anmeldung den Namen des
Anmelders, den Antrag auf Erteilung des Patentes
und die Beschreibung der Erfindung enthdlt (vgl.
§ 35 Abs. 2 Satz 1 PatG und Begriindung zu Artikel 2
Nr. 10).

Die gleichzeitige Zahlung der Anmeldegebiihr ist
wie bisher keine notwendige Voraussetzung fiir die
Zuerkennung des Anmeldetages (vgl. §34 Abs. 6
PatG).

AuBerdem entféllt das zwingende Erfordernis der
Schriftlichkeit der Anmeldung. Die Bestimmung der
moglichen Formen der Anmeldung - schriftlich und/
oder im Wege der elektronischen Datentibermittlung
— bleibt kiinftig der Anmeldeverordnung tiberlassen.
Damit wird das gesetzliche Hindernis fiir die Einfiih-
rung der Maéglichkeit, ,on line” oder per Diskette
anzumelden, beseitigt. Sobald die technischen Vor-
aussetzungen geschaffen sind, kann die Anmelde-
verordnung diese Anmeldemdglichkeiten zulassen
und die Bedingungen dafiir festlegen.

4. Abschaffung des sogenannten Vorschaltverfahrens

Der Entwurf schldgt mit der Neufassung der §§ 110
bis 114 und des § 121 Patentgesetz die Abschaffung
des , Vorschaltverfahrens” vor.
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Uber die Berufung' gegen Urteile der Nichtigkeits-
senate des Bundespatentgerichts in Nichtigkeits-,
Zwangslizenz- und Zuriicknahmeverfahren entschei-
det der Bundesgerichtshof. Sie ist jedoch nach § 110
Abs. 1 Satz 2 Patentgesetz beim Bundespatentge-
richt einzulegen. Demgegeniiber ist die Rechts-
beschwerde nach § 102 Abs. 1 Patentgesetz beim
+judex ad quem"”, also dem Bundesgerichtshof, einzu-
legen. Im ,Vorschaltverfahren” nach § 112 Patentge-
setz priift das Bundespatentgericht, ob die Berufungs-
schrift rechtzeitig eingegangen und in deutscher
Sprache abgefaft ist, ob sie die Berufungsantrage ent-
halt und die Gebthr fiir die Einlegung der Berufung
nach dem Tarif (d. h. nach dem Patentgebiihrenge-
setz) rechtzeitig und in voller Héhe gezahlt ist.

Liegt eines dieser Erfordernisse nicht vor, kann das
Bundespatentgericht die Berufung durch Beschluf
als unzuldssig verwerfen. Gegen diesen Beschlufl
kann der Berufungskldger binnen 1 Woche um Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs nachsuchen
(8§ 112 Abs. 2 PatG).

Ist die Berufung nach Ansicht des Bundespatent-
gerichts zulassig, so legt es die Akten dem Bundes-
gerichtshof vor, der an die Entscheidung des Bundes-
patentgerichts zur Zuldssigkeit des Rechtsmittels
nicht gebunden ist.

Die Verwerfung einer unzulassigen Berufung in er-
ster Instanz durch das Bundespatentgericht sollte
nach dem Willen des Gesetzgebers der Entlastung
des Berufungsverfahrens in Patentnichtigkeitssachen
in zweiter Instanz dienen. In der Praxis des Bundes-
patentgerichts seit seiner Grilndung am 1. Juli 1961
hat dieses , Vorschaltverfahren” keine Bedeutung er-
langt. Die erhoffte Filterfunktion ist nicht eingetre-
ten. Bis zum 31. Dezember 1984 ist keine Berufung
wegen Unzuldssigkeit verworfen worden (Quelle:
Schulte GRUR 1985 S. 779, 785). In den darauffol-
genden Jahren bis Juni 1996 ist nur in zwei Verfah-
ren die Berufung als unzuléssig verworfen worden.

Mit der vorliegenden Neuregelung soll vor allem der
von der Praxis beklagten Verzégerung und der ent-
sprechend erhobenen Forderung nach einer Ab-
schaffung dieses Verfahrens nachgekommen wer-
den. Die vom Bundesministerium der Justiz einge-
setzte Sachverstandigenkommission fiir Gebihren-
strukturfragen im Bereich des Deutschen Patentamts
und des Bundespatentgerichts, deren Aufgabe es
war, die Gebiihrenstruktur des Patentgesetzes zu
lberpriifen, hat empfohlen, das Vorschaltverfahren
vor dem Bundespatentgericht abzuschaffen (vgl.
Empfehlung Nr. 17 der Kommission vom 26. Mai
1994, Seite 16).

5. Wiedereinfiihrung der Verpflichtung, die
Berufung zum Bundesgerichtshof zu begriinden

Mit der Neufassung der §§ 110 bis 114 und des § 121
Patentgesetz soll auBerdem vorgesehen werden, die
Verpflichtung zur Begrindung der Berufung gegen
Urteile der Nichtigkeitssenate des Bundespatentge-
richts wieder einzufiihren. Diese Verpflichtung war
bereits in § 32 Abs. 1 Satz 3 des Patentgesetzes vom
25. Mai 1877 (Reichsgesetzblatt S. 501, 508) enthal-
ten, der vorsah, daf die Berufung zum Reichsober-

handelsgericht binnen sechs Wochen beim Patent-
amt ,schriftlich anzumelden und zu begriinden”
sei. Diese Regelung war auch im Patentgesetz vom
7. April 1891 (Reichsgesetzblatt S. 79, 89) und im
Patentgesetz vom 5. Mai 1936 (Reichsgesetzblatt II
S. 117, 126) in § 33 Abs. 1 Satz 3 PatG 1891 und § 42
Abs. 1 Satz 2 PatG 1936 enthalten. Das Reichsgericht
(RG B1. PMZ 1898 19, 20 zu § 33 Abs. 1 Satz 3 PatG
1891) und spéter auch der Bundesgerichtshof (BGH
GRUR 1955, 29; 1960, 27, 28) haben die Vorschriften
liber die Berufungsbegriindung dahin gehend aus-
gelegt, daf die Berufung bereits durch die rechtzeiti-
ge Eingabe und Anbringung der Berufungsantriage
frist- und formgerecht eingelegt sei.

Das Erfordernis der Begriindung der Berufung ist mit
dem Sechsten Uberleitungsgesetz vom 23. Marz
1961 (BGBL. I S. 274, 284) aufgehoben worden. Der
Wegfall des Begriilndungszwanges hat sich in der
Praxis nicht bewahrt und fiihrte zu dem eindringli-
chen Appell des X. Zivilsenats des Bundesgerichts-
hofs in seinem Urteil vom 8. Januar 1981 (,Schneid-
werkzeug” - BGHZ 113, 201, 206) an den Gesetz-
geber, die Gesetzesdnderung ,... bei sich bietender
Gelegenheit zu korrigieren”.

Um das Erfordernis der Begriindung der Berufung
wieder einzufiihren, sollen die Vorschriften {iber das
Berufungsverfahren vor dem Bundesgerichtshof in
Patentsachen an die in der ZivilprozeBordnung ent-
haltenen Vorschriften iiber das Verfahren vor den Be-
rufungsgerichten angeglichen werden. Die Regelun-
gen der ZivilprozeBordnung fiir das Berufungsver-
fahren haben sich in der Praxis bewahrt. § 519 b der
ZivilprozeBordnung erlaubt es den Berufungsgerich-
ten, die Berufung als unzuldssig zu verwerfen bei
nicht fristgerechter Begriindung der Berufung und
im Falle des Nichtvorliegens von Wiedereinsetzungs-
grinden (§ 233 ZPO). AuBerdem wird durch das
Erfordernis der Begriindung der Berufung innerhalb
einer Monatsfrist die Zusammenfassung und Be-
schleunigung des Rechtsstreits in der Berufungs-
instanz ermdglicht, da das Gericht sachlich vorberei-
tende Anordnungen, zum Beispiel die Ladung von
Zeugen oder die Einholung eines Sachverstandigen-
gutachtens, treffen kann, die der Erledigung des
Rechtsstreits in einem Termin dienen kénnen.

Auch das Berufungsverfahren wegen der Erteilung
einer Zwangslizenz nach dem Gebrauchsmusterge-
setz wird damit neu gestaltet, denn iiber die Verwei-
sung in § 20 Gebrauchsmustergesetz finden die Vor-
schriften des Berufungsverfahrens in Patentnichtig-
keitssachen auch in den Berufungsverfahren nach
dem Gebrauchsmustergesetz entsprechende Anwen-
dung.

6. Der Gesetzentwurf enthdlt weiter folgende
Anderungen und Anpassungen:

— Anpassung der Bestimmung iiber die Zwangsli-
zenz (§ 24 Patentgesetz) an das Ubereinkommen
iiber handelsbezogene Aspekte des Geistigen Ei-
gentums (Artikel 27 und 31 des TRIPS-Uberein-
kommens), '

— Ausléandern soll kiinftig Verfahrenskostenhilfe in
Patent-, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmu-
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ster-, Halbleiterschutz-, Schriftzeichen- und Sor-
tenschutzverfahren gewéahrt werden,

— die Wiedereinsetzung in die Prioritétsfrist in Pa-
tent-, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmuster-
verfahren soll kiinftig méglich sein,

— die Fristen zur Abgabe der Prioritdtserkldrung in
Patent-, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmu-
sterverfahren sollen verlangert werden,

— die Gebiihren in Verfahren vor dem Bundesge-
richtshof nach dem Patent-, Gebrauchsmuster-,
Geschmacksmuster-, Halbleiterschutz-, Schriftzei-
chen- und Sortenschutzgesetz sowie dem Marken-
gesetz werden kiinftig im Gerichtskostengesetz
geregelt sein,

— auslandische akademische AbschluBprifungen
sollen den deutschen AbschluBpriifungen im Rah-
men der Bestellung zum technischen Mitglied des
Deutschen Patent- und Markenamts gleichgestellt
werden,

— das Gesetz iiber die Erstattung von Gebiihren des
beigeordneten Vertreters in Patent-, Gebrauchs-
muster-, Geschmacksmuster-, Topographieschutz-
und Sortenschutzsachen soll strukturell verbessert
werden,

— die Gebiihren des beigeordneten Vertreters in Pa-
tent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster- und
Topographieschutzsachen sollen an die wirtschaft-
liche Entwicklung angepafit werden.

Dartiber hinaus wird vorgeschlagen, einige iiberfliis-
sige Vorschriften, die nie angewandt worden sind
oder wegen Zeitablaufs ihre Bedeutung verloren ha-
ben, zu streichen.

B. Auswirkungen auf die 6ffentlichen Haushalte,
das Preisniveau und sonstige Kosten

1. Kosten fur die 6ffentlichen Haushalte,
Auswirkungen auf das Preisniveau

Die mit der Umbenennung des Deutschen Patent-
amts entstehenden Kosten fiir den Bundeshaushalt
betragen voraussichtlich 120 000 DM. Sie werden fiir
die Emeuerung der Dienstsiegel, Stempel, Anderun-
gen der hauseigenen Druckplatten, Neudruck von
Urkunden und neue Beschilderungen an den Dienst-
gebauden anfallen. Geblhrenmarken, Vordrucke
und Merkblatter werden mit entsprechenden Auf-
klebern und Stempeln versehen aufgebraucht. Die
Kosten werden im Rahmen des Einzelplans 07 einge-
spart.

Durch die Anhebung der Gebiihren des beigeordne-
ten Vertreters in Verfahren nach dem Patent-, Ge-
brauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Topographie-
schutz-und Sortenschutzgesetz werden dem Bundes-
haushalt voraussichtlich zuséatzliche Kosten in Héhe
von maximal 30 000 DM entstehen. Im Jahr 1995 be-
trugen die von DPA und Bundespatentgericht fur die
Vertretergebiihren aufgewandten Kosten 93 000 DM.
Kiinftig werden die Kosten auf 120 000 DM im Jahr
steigen.
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Die weiteren Mehrkosten bei Erweiterung der Ver-
fahrenskostenhilfe fiir Angehoérige auslandischer
Staaten, die nicht zu den Mitgliedstaaten der Euro-
pdischen Gemeinschaften zdhlen, wurden anhand
der Anmelde- und Haushaltszahlen fiir 1995 und un-
ter Berticksichtigung der Erhéhung der Gebiihren
des beigeordneten Vertreters auf maximal 38 000 DM
jahrlich geschétzt.

Bei dieser Schatzung wird davon ausgegangen, daB
ausldndische Anmelder nicht héufiger die Verfah-
renskostenhilfe in Anspruch nehmen als inldndische
und den Mitgliedstaaten der Europdischen Gemein-
schaften angehérende Anmelder.

Kosten fiir die Haushalte der Ldnder und Gemeinden
sind nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preis-
niveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau,
sind nicht zu erwarten.

2. Kosten fir die Wirtschaft

Kosten, die bei Wirtschaftsunternehmen, insbeson-
dere bei mittelstdndischen Unternehmen entstehen,
sind nicht zu erwarten. Durch die in diesem Entwurf
vorgesehenen Erleichterungen bei der Einreichung
von Anmeldungen ist vielmehr anzunehmen, daB
dies auf seiten der Unternehmen zu einer finanziel-
len Entlastung fiihrt, deren Héhe gegenwaértig jedoch
nicht beziffert werden kann.

C. Gesetzgebungszustindigkeit

Die ausschlieBliche Gesetzgebungskompetenz des
Bundes fiir den gewerblichen Rechtsschutz und das
Urheberrecht ergibt sich aus Artikel 73 Nr. 9 Grund-
gesetz. :

D. Im einzelnen
Zu Artikel 1 (Umbenennung)

Zu Nummer 1(§1 Abs. 1)

Mit der Neufassung des § 1 Abs. 1 erfolgt die Umbe-
nennung des Deutschen Patentamts in ,Deutsches
Patent- und Markenamt”.

Zu Nummer 2 (§ 2)

§ 2 wird redaktionell neu gefaBt. Er stellt klar, daB es
sich beim Deutschen Patent- und Markenamt um
eine selbstdndige Bundesoberbehdrde im Geschafts-
bereich des Bundesministeriums der Justiz handelt.

Zu Nummer 3 (§§ 3, 4, 5)

Die §§ 3 und 4 konnten aufgehoben werden, da sie
bereits vollzogen bzw. durch die Errichtung des
Deutschen Patentamts im Vereinigten Wirtschaftsge-
biet am 1. Oktober 1949 bereits durchgefiihrt sind.

Die Vorschrift iiber das Inkrafttreten dieses Gesetzes
(§ 5) wird § 3.
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Zu Artikel 2 (Anderung des Patentgesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 PatG:
Stand der Technik)

Mit BeschluBl des Verwaltungsrates der Europaischen
Patentorganisation vom 5. Dezember 1996 (ABl. EPA
1997 S. 13) ist, gestiitzt auf Artikel 33 Abs. 1 Buch-
stabe a des Europaischen Patentiibereinkommens
(EPU), eine Anderung der in Artikel 79 Abs. 2 des
EPU festgesetzten Frist zur Zahlung der Benen-
nungsgebiihren erfolgt. Nach Artikel 79 Abs. 2 des
EPU in der alten Fassung war die Benennungsge-
bihr fiir einen Vertragsstaat innerhalb von 12 Mona-
ten nach Einreichung einer europaischen Patentan-
meldung oder aber spétestens innerhalb von 13 Mo-
naten nach dem Priorititstag zu entrichten. Die mit
der Anderung von Artikel 79 Abs. 2 beschlossene
Verschiebung des Zahlungszeitpunktes fiir die Be-
nennungsgebiihren auf den Zeitpunkt fir die Stel-
lung des Priifungsantrages (Artikel 94 Abs. 2 EPU)
bewirkt eine Verlangerung der Zahlungsfrist um
rund 12 Monate fiir europdische Direktanmeldungen.
Das hat zur Folge, das zum Zeitpunkt der Veroffent-
lichung der europaischen Direktanmeldung nach
18 Monaten (Artikel 93 Abs. 1 EPU) noch véllig offen
ist, fiir welche benannten Staaten der Anmelder

seine Anmeldung durch die Zahlung der Benen--

nungsgebiihren aufrechterhalten wird. Gleichzeitig
mit der Anderung des Artikels 79 Abs. 2 des EPU hat
der Verwaltungsrat die Aufnahme einer neuen
.Regel 23a in die Ausfiihrungsordnung zum Europai-
schen Patentiibereinkommen (AOEPfJ) beschlossen,
die zur Auslegung des Artikels 54 Abs. 3 und 4 EPU
herangezogen werden soll und nur deklaratorischen
Charakter aufweist. Artikel 54 Abs. 3 und 4 EPU be-
sagt, daB eine frithere europdische Patentanmeldung
in bezug auf eine spdtere europaische Anmeldung
insoweit als Stand der Technik gilt, als ein in der spa-
teren européaischen Patentanmeldung benannter Ver-
tragsstaat auch in der fritheren verdffentlichten An-
meldung benannt ist. Zweck dieser Regelung ist der
AusschluBl von Doppelpatentierungen. Eine inhalts-
gleiche Regelung enthalt fir EURO-PCT-Anmeldun-
gen Artikel 158 Abs. 1 EPU. Die Regel 23a AOEPU
stellt klar, daB nur solche &dlteren europdischen Pa-
tentanmeldungen gegeniiber einer jiingeren als
Stand der Technik gelten, wenn die Benennungs-
gebiihr firr den in beiden Anmeldungen benannten
Staat auch gezahlt worden ist. Eine solche klarstel-
lende Regelung war bislang entbehrlich, da die Be-
nennungsgebiihren bis zum Zeitpunkt der Veréffent-
lichung regelmafig zu zahlen waren.

Nach geltendem Recht steht eine europdische Pa-
tentanmeldung mit dlterem Zeitrang bei der Beurtei-
lung der Neuheitsschadlichkeit einer nationalen Pa-
tentanmeldung mit &lterem Zeitrang gleich, §3
Abs. 2 Satz 1 Nr.2 PatG i.V.m. Artikel 139 Abs. 1
EPU. Voraussetzung ist, daB die Bundesrepublik
Deutschland als Vertragsstaat wirksam benannt ist.
Diese Benennung als Vertragsstaat muB im Zeitpunkt
der Veroffentlichung der européischen Patentanmel-
dung vorliegen, um die édltere europédische Anmel-
dung bei der Priifung der Neuheit einer jiingeren na-
tionalen Anmeldung in Betracht ziehen zu konnen.
Wird die Benennung der Bundesrepublik Deutsch-
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land zuriickgenommen oder tritt die Fiktion der Zu-
ricknahme der Benennung infolge unterbliebener
Zahlung der Benennungsgebiihr ein (Artikel 91
Abs. 4, Artikel 119 EPU, Regel 69 AOEPU), so wird
die é&ltere europdische Patentanmeldung bei der
Neuheitspriifung nicht berticksichtigt. Durch die Ver-
schiebung des Zahlungszeitpunktes der Benen-
nungsgebiihr liegt im Zeitpunkt der Veroffentlichung
der europaischen Patentanmeldung zwar eine wirk-
same Benennung der Bundesrepublik Deutschland
vor, ob tatsachlich aber Schutz fiir Deutschland bean-
sprucht werden wird, ist jedoch bis zum Ablauf der
Frist von 24 Monaten zur Zahlung der Benennungs-
gebiihr ungewiB. Der neue Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 Pa-
tentgesetz bestimmt daher ebenso wie die Regel 23a
AOEPU, daB nur solche européaischen Patentanmel-
dungen als dltere Anmeldungen bei der Neuheitsprii-
fung in Betracht zu ziehen sind, bei denen durch die
Zahlung der Benennungsgebiihr fiir die Bundesrepu-
blik Deutschland eine dltere européaische Anmeldung
wirksam begriindet ist (Artikel 79 Abs. 2 EPU).

Zu Nummer 2 (§ 16a Abs. 2 PatG: Folgedanderung)

Der in § 16a Abs. 2 Patentgesetz enthaltene Verweis
auf die Verfahrensvorschriften, aus denen sich ergibt,
daB das ergdanzende Schutzzertifikat wie das zugrun-
deliegende Patent zu behandeln ist, also an ihm auch
Zwangslizenzen nach § 24 Patentgesetz erteilt wer-
den koénnen, ist im Hinblick auf die unter Artikel 2
Nummer 5 vorgeschlagene Neugestaltung der Rege-
lung tber die Zwangslizenzen dieser ebenfalls anzu-
passen.

Die Bezugnahme auf § 34 Patentgesetz ist durch eine
Verweisung auf § 30 Patentgesetz zu ersetzen. Den
Regelungsinhalt des § 34 Patentgesetz tiber die aus-
schlieBliche Lizenz und ihre Eintragung in die Pa-
tentrolle iibernehmen kiinftig die neuen Absitze 4
und 5 des § 30 Patentgesetz.

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

Durch die Neuformulierung von § 17 Abs. 3 Satz 2
Patentgesetz soll die Vorschrift an § 23 Abs. 2 Satz 4
Gebrauchsmustergesetz angepaft werden. Die Zwei-
monatsfrist zur zuschlagsfreien Zahlung der Jahres-
gebiihren lduft damit kiinftig bei Patenten und Ge-
brauchsmustern immer am jeweils letzten Tag des
zweiten Monats ab und muB nicht langer unter An-
wendung der Vorschriften des Biirgerlichen Gesetz-
buchs tiber die Fristenberechnung errechnet werden
(vgl. BPatGE 25, 184ff.).

Diese Anderung geht auf einen Wunsch der beteilig-
ten Kreise zuriick und soll die Uberwachung der Fri-
sten fiir die zuschlagsfreie Zahlung der Jahresgebiih-
ren erleichtern.

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

§ 23 Abs. 2 Patentgesetz wird sprachlich an Artikel 73
des Europaischen Patentiibereinkommens (EPU) und
die Regel 22 Abs.1 der Ausfihrungsordnung zum
EPU angepaBit. Der Begriff ,Recht zur ausschlieB-
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lichen Benutzung der Erfindung” wird durch den Be-
griff ,ausschlieBlliche Lizenz” ersetzt.

Zu Nummer 5 (§ 24 PatG: Zwangslizenz)

Der Entwurf schldgt vor, die Regelung iiber die Ertei-
lung einer Zwangslizenz an einer patentierten Erfin-
dung 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 Ubereinkommens zur Errichtung der Welthan-
delsorganisation (WTO-Ubereinkommen) ist, in sei-
nem Artikel 27 Abs. 1 Satz 2 und Artikel 31 bei der
Erteilung von Zwangslizenzen an Patenten zu beach-
tende, auf sehr hohem Niveau angesiedelte Mindest-
verpflichtungen zum Schutz der Patentinhaber ent-
halt. Das Ubereinkommen vom 15. April 1994 zur Er-
richtung der Welthandelsorganisation ist fiir die
Bundesrepublik Deutschland am 1. Januar 1995
(BGBL. 1994 IT S. 1438, 1995 II S. 456) in Kraft getre-
ten. Die Vorschriften des TRIPS-Ubereinkommens
sind in ihrer Gesamtheit mit Wirkung vom 1. Januar
1996 von der Bundesrepublik Deutschland anzuwen-
den, vgl. Artikel 65 Abs. 1 des TRIPS-Ubereinkom-
mens. Die Bundesregierung hat in ihrer Denkschrift
zum WTO-Ubereinkommen (Drucksache 12/7655
[neu] S. 347) ausgefiihrt, daBl das deutsche Recht den
Verpflichtungen aus dem TRIPS-Ubereinkommen
entspreche und daB Anderungen der Gesetze auf
dem Gebiet des Schutzes des Geistigen Eigentums
nicht erforderlich seien. Ein Anpassungsbedarf wur-
de nur hinsichtlich der Laufzeit von Altpatenten ge-
sehen, die beim Patentamt der ehemaligen DDR an-
gemeldet worden waren und nur eine Laufdauer von
hochstens 18 Jahre ab der Anmeldung hatten. Die
Laufdauer dieser Patente wurde auf 20 Jahre ab Pa-
tentanmeldung durch eine Erganzung des Er-
streckungsgesetzes (§ 6a) verldngert (vgl. Artikel 5
des Gesetzes zu dem Ubereinkommen vom 15. April
1994 tber die Errichtung der Welthandelsorganisa-
tion vom 30. August 1994, BGBI. 1994 11 S. 1438).

Selbst wenn Zweifel an einer unmittelbaren An-
wendbarkeit samtlicher Bestimmungen des TRIPS-
Ubereinkommens im innerstaatlichen Recht be-
stehen (vgl. den letzten Absatz der Prdambel des Be-
schlusses des Rates vom 22. Dezember 1994 iiber den
AbschluB der Ubereinkiinfte im Rahmen der multila-
teralen Verhandlungen der Uruguay-Runde [1986 bis
1994] im Namen der Europdischen Gemeinschaft in
bezug auf die in ihre Zustdndigkeit fallenden
Bereiche [94/800 EG], veroffentlicht im Amtsblatt der
Europédischen Gemeinschaften ABlL. L 336/1994), so
ist aber davon auszugehen, daB die Zustdndigkeit
der Mitgliedstaaten fiir die Ausfiillung der Normen
des TRIPS-Ubereinkommens zumindest in den Berei-
chen gegeben ist, in denen der Europdischen Union
nicht die AuBenkompetenz zusteht, da es sich bei
dem TRIPS-Ubereinkommen nach der Rechtspre-
chung des Europédischen Gerichtshofes in seinem
Gutachten vom 15. November 1994 gegen die Euro-
péaische Kommission um ein gemischtes Abkommen
handelt. Soweit die Europdische Union von ihrer Zu-
standigkeit zur Harmonisierung der nationalen
Rechtsvorschriften geméaf den Artikeln 100 und 100a
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Gebrauch gemacht hat oder sie auf der Grundlage
von Artikel 235 neue Titel geschaffen hat, wie zum
Beispiel durch den ErlaB der Verordnung (EQG)
Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 uber die
Gemeinschaftsmarke (ABL L 11 vom 14. Januar
1994, S. 1), ist fir eine unmittelbare Anwendung der
Bestimmungen des TRIPS-Ubereinkommens kein
Raum. Sie wirken nur mittelbar.

In ihrer Denkschrift zum TRIPS-Ubereinkommen hat
die Bundesregierung erklart, daf ein Teil der Ver-
tragsbestimmungen des TRIPS-Ubereinkommens
unmittelbar Anwendung findet. Zumindest gilt dies
fiir die Regelungen, die ihrem Wortlaut nach fiir eine
unmittelbare Anwendung in Betracht kommen. Dies
sind zum Beispiel der Grundsatz der Inlanderbe-
handlung und das Meistbegiinstigungsprinzip, wah-
rend die Vorschriften des Teils III so gestaltet sind,
daB sie Staatenverpflichtungen enthalten. Soweit nur
nationales Recht vorhanden ist, das die Bestimmun-
gen des TRIPS-Ubereinkommens ausfiillt, und keine
Harmonisierung auf europaischer Ebene, zum Bei-
spiel im Patentrecht und im Geschmacksmusterrecht,
stattgefunden hat, ist dieses zumindest aber nach
den Grundsatzen der volkerrechtsfreundlichen Aus-
legung im Lichte des TRIPS-Ubereinkommens aus-
zulegen, so daf die Bestimmungen des TRIPS-Uber-
einkommens mittelbar zur Anwendung gelangen. Zu
beriicksichtigen ist ferner, daB das Ubereinkommen
grundsétzlich fremdenrechtlichen Charakter hat, rein
nationale Tatbestdnde also nicht erfaBt.

Obwohl die Regelung iiber die Zwangslizenz (§ 24
Abs. 2 PatG) ausdriicklich auf Staatsvertrage Bezug
nimmt und damit einen Ankniipfungspunkt fiir die
unmittelbare Anwendung des TRIPS-Ubereinkom-
mens bietet — der Bundesgerichtshof hat in der Ent-
scheidung vom 5. Dezember 1995, Az. X ZR 26/92,
BGH Z 131, S. 247 {f., den Begriff des 6ffentlichen In-
teresses unter Anwendung der Bestimmungen des
TRIPS-Ubereinkommens ausgelegt — scheint es der
Rechtssicherheit dienlich zu sein, im Hinblick auf die
Regelung iiber die Zwangslizenzen zu einem System
der konkreten Umsetzung zu gelangen.

Die Bedeutung des § 24 Patentgesetz in der Praxis ist
eher als gering einzustufen. Von 1945 bis heute ist in
der Bundesrepublik Deutschland nur eine einzige
Zwangslizenz erteilt worden, und zwar durch Ur-
teil des Bundespatentgerichts vom 7. Juni 1991,
BPatGE 32 S. 184. Diese Zwangslizenz wurde auf die
Berufung der Patentinhaberin durch Urteil des Bun-
desgerichtshofes vom 5. Dezember 1995, a.a. O., wie-
der zuriickgenommen.

In der Vergangenheit ist es trotz des bestehenden
Harmonisierungsbedarfes nicht zu einer einheitli-
chen Regelung des Rechts der Zwangslizenzen ge-
kommen. Auf europdischer Ebene sollten zwar nach
der Unterzeichnung der ,Vereinbarung iiber Ge-
meinschaftspatente” am 15. Dezember 1989 im An-
schluB an die Dritte Luxemburger Konferenz iiber das
Gemeinschaftspatent gemaB der dem Ubereinkom-
men beigefiigten ,EntschlieBung iiber eine gemein-
same Regelung fiir die Erteilung von Zwangslizenzen
an Gemeinschaftspatenten” (ABL. EG Nr. L 401/ 58)
durch den Interimsausschuf fiir das Gemeinschafts-
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patent die erforderlichen Arbeiten nach Inkrafttreten
des Ubereinkommens aufgenommen werden. Das
Ubereinkommen ist aber bis heute nicht in Kraft ge-
treten. Von den 12 fiir das Inkrafttreten des Uberein-
kommens gemaB Artikel 10 des Ubereinkommens er-
forderlichen Unterzeichnerstaaten haben erst 7, dar-
unter auch die Bundesrepublik Deutschland, das
Ubereinkommen ratifiziert.

Inzwischen ist auf internationaler Ebene eine Harmo-
nisierung des Rechts der Zwangslizenzen durch Arti-
kel 31 des TRIPS-Ubereinkommens erfolgt. Die im
Artikel 31 festgelegten Anforderungen an die Ertei-
lung einer Zwangslizenz erdffnen aber den Mitglie-
dern des TRIPS-Ubereinkommens Spielrdume bei
der Gestaltung ihrer Bestimmungen tiber die Ertei-
lung von Zwangslizenzen und lassen verschiedene
Auslegungsmaoglichkeiten zu, so daB auch vor dem
Hintergrund einer immer noch fehlenden europawei-
ten Harmonisierung des Rechts der Zwangslizenzen
eine Klarstellung im deutschen Recht erforderlich ist.

Diesen Konkretisierungsbedarf haben bereits meh-
rere europdische Staaten, z.B. die Schweiz und
Osterreich, aber auch Frankreich, Belgien, Déne-
mark, Finnland, Italien und die Niederlande, erkannt
und folglich ihre Patentgesetze gedndert. Sie haben
ihre Gesetze gerade auch im Bereich der Zwangs-
lizenzen teilweise fast wortgetreu den Artikeln 27
Abs. 1 Satz 2 und 31 des TRIPS-Ubereinkommens an-
gepalbt, wobei Unterschiede in der Umsetzung des
TRIPS-Ubereinkommens durch die einzelnen Staaten
nicht ausgeblieben sind. Andere europaische Staa-
ten, z.B. das Vereinigte Konigreich, bereiten die
Anderung ihrer Gesetze zur Zeit vor.

AuBerdem ist von verschiedenen Seiten — namentlich
seitens der Vereinigten Staaten von Amerika im Kon-
text des TRIPS-Rates der Welthandelsorganisation
wie von seiten der Europdischen Kommission — an
die Bundesregierung die Anregung herangetragen
worden, den Wortlaut der Bestimmungen tiber die
Zwangslizenz an einem Patent eindeutiger an die Be-
stimmungen des TRIPS-Ubereinkommens anzuleh-
nen.

Vor diesem Hintergrund schldgt der Entwurf vor, die
Regelung tber die Erteilung einer Zwangslizenz im
Wortlaut klarer zu fassen und dem Artikel 27 Abs. 1
Satz 2 und Artikel 31 des TRIPS-Ubereinkommens
anzupassen.

Artikel 31 enthalt zusatzliche einschrankende Bedin-
gungen und Verfahrensgarantien fiir Zwangslizen-
zen, zu denen er auch den ,government use”, den
offentlichen, nicht gewerblichen Gebrauch (vgl. § 13
PatG) rechnet.

Die Entscheidung iiber die Erteilung der Zwangs-
lizenzen und die weiteren damit in Zusammenhang
stehenden Entscheidungen bleiben unverdndert in
der Zustdndigkeit des Bundespatentgerichts mit der
Moglichkeit der Uberpriifung durch den Bundesge-
richtshof, so daB die Anforderungen von Artikel 31
Buchstabe i und j des TRIPS-Ubereinkommens in je-
dem Fall erfiillt sind.

Erstmals wird im Patentgesetz ausdriicklich die Még-
lichkeit der Anpassung der zu zahlenden Vergiitung

an sich nach Erteilung der Zwangslizenz dndernde
Verhaltnisse sowie die Riicknahme der Zwangslizenz
bei Entfallen der der Erteilung der Zwangslizenz zu-
grundeliegenden Umstdnde ausdriicklich im Patent-
gesetz geregelt. Als Vorbild fiir diese Regelungen
dienen § 23 Patentgesetz und § 323 ZivilprozeBord-
nung.

Ferner wird die nach geltendem Recht vorgesehene
Moglichkeit, daB jedermann die Riicknahme des Pa-
tentes beantragen kann, wenn die Erfindung aus-
schlieBlich oder iiberwiegend auBerhalb Deutsch-
lands ausgefiihrt wird (§ 23 Abs. 2 Satz 1 PatG) und
dem offentlichen Interesse durch die Erteilung der
Zwangslizenz nicht gentigt werden kann, sofern der
Ricknahme des Patentes nicht ein Staatsvertrag ent-
gegensteht, ersatzlos aufgehoben. Fiir die Beibehal-
tung dieser Regelungen besteht kein Bediirfnis, denn
die Vorschrift iiber die Riicknahme des Patents ist be-
reits seit der Entscheidung des Europaischen Ge-
richtshofes vom 18. Februar 1992 — Rechtssache C
235/89, Bulletin iiber die Tatigkeit der Gerichte der
EG Nr. 6/92, — ihrer urspriinglichen Bedeutung ent-
hoben. Nach den Grundsatzen dieser Entscheidung
verletzt ein Mitgliedstaat seine Verpflichtungen aus
Artikel 30 des EWG-Vertrages, wenn er die Riicknah-
me eines Patentes fiir den Fall zulaBt, daB das Patent
fiir eine gewerbliche Erfindung nicht in Form einer
Herstellung im Inland ausgeiibt wird, sondern in
Form von Einfuhren aus Mitgliedstaaten ausgeiibt
wird. Das der EG angehdrende Ausland ist daher
dem deutschen Inland gleichzustellen.

SchlieBlich sieht Artikel 27 Abs. 1 Satz 2 des TRIPS-
Ubereinkommens vor, daB Patentrechte in dem Land,
in dem sie erteilt werden, nicht danach diskriminiert
werden diirfen, ob das patentgeschitzte Erzeugnis
im Erteilungsland des Patentes hergestellt oder aus
dem Ausland eingefihrt wird. Die Einfuhr aus einem
WTO-Mitglied steht der Ausiibung der Erfindung
(Herstellung oder Verfahrensausiibung nach dem Pa-
tent) im Inland gleich. Fiir die Anwendung der Rege-
lung iiber die Riicknahme des Patentes besteht damit
praktisch kein Raum mehr. Der denkbare Fall, daB
sowohl die Einfuhr als auch die erteilte Zwangslizenz
nicht ausreichen, um den inlandischen Markt mit
dem patentgeschiitzten Erzeugnis zu versorgen, so
daB die Riicknahme des Patentes im 6ffentlichen In-
teresse gerechtfertigt wére, diirfte in der Praxis kaum
von Bedeutung sein. Die Vorschrift iiber die Riick-
nahme des Patentes vermag daher den ihr urspriing-
lich zugedachten Zweck, Einfuhren aus dem Ausland
im Interesse der deutschen Wirtschaft zu verhindern,
nicht langer zu erfiillen.

Absatz 1

Wie nach bisher geltendem Recht darf die Zwangs-
lizenz nur erteilt werden, wenn im Einzelfall das
offentliche Interesse ihre Erteilung gebietet (Num-
mer 2). Das Erfordernis des offentlichen Interesses
als generelle Voraussetzung fiir die Erteilung der
Zwangslizenz an einem Patent ist zwar nicht im
TRIPS-Ubereinkommen vorgesehen, steht aber
gleichwohl nicht im Widerspruch zu ihm. Artikel 31
normiert auf sehr hohem Niveau zahlreiche Mindest-
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voraussetzungen, die erfiilit sein missen, bevor eine
Benutzung ohne Genehmigung des Rechtsinhabers
zuldssig ist, und enthalt zuséatzliche Verfahrensgaran-
tien. Den Mitgliedern des WTO-Ubereinkommens,
dessen Bestandteil das TRIPS-Ubereinkommen ist,
ist es nicht verwehrt, zum Schutze des Inhabers des
Patentes liber dem Niveau des TRIPS-Ubereinkom-
mens liegende zusétzliche Schutzvoraussetzungen
zu normieren oder beizubehalten und diese mit den
bereits im TRIPS-Ubereinkommen vorgesehenen
Mindeststandards zu kumulieren. Auch folgt aus Ar-
tikel 65 Abs. 5 des Ubereinkommens die Verpflich-
tung der Mitglieder, das (wahrend der Inanspruch-
nahme der Ubergangsfrist) bereits bestehende
Schutzniveau seiner Gesetze nicht zum Nachteil des
Patentinhabers zu verdndern. Kinftig wird daher in
jedem Fall, auch wenn die Qibrigen Voraussetzungen
der Absatze 2 bis 5 vorliegen, in einem zweiten
Schritt zu priifen sein, ob das 6ffentliche Interesse die
Erteilung der Zwangslizenz rechtfertigt.

In Umsetzung von Artikel 31 Satz 1 und Artikel 31
Buchstabe d des TRIPS-Ubereinkommens wird aus-
dricklich festgestellt, daB die Zwangslizenz nicht
ausschlieBlich ist und aufgrund der vom Gericht im
Einzelfall zu priifenden Umsténde zu erteilen ist.

Die Vorschrift regelt auBerdem in Absatz 1 Nr. 1, daB
derLizenzsucher nachweisen muB, daB er sichbeidem
Patentinhaber um eine vertragliche Lizenz zu ange-
messenen Bedingungen wahrend eines angemesse-
nen Zeitraumes bemuht hat, Artikel 31 Buchstabe b
Satz 1 des TRIPS-Ubereinkommens. Es handelt sich
hierbei — wie bereits nach geltendem Recht, vgl. BGH
Urteil vom 5. Dezember 1995, Az. X ZR 26/92, BGH Z
1318S. 247 ff. - um eine Zulassigkeitsvoraussetzung der
vor dem Patentgericht nach § 81 Patentgesetz zu erhe-
bendenKlage.

Absatz 2

Die Regelung tragt dem Wortlaut des Artikels 31
Buchstabe 1, i und Doppelbuchstabe ii des TRIPS-
Ubereinkommens Rechnung. Dieser Artikel enthilt
Sonderregelungen fiur Zwangslizenzen bei abhangi-
gen Erfindungen. Bei einem Abhéangigkeitsverhaltnis
zwischen zwei Patenten darf die Erteilung einer
Zwangslizenz an dem élteren Patent auch nach Beja-
hung des o6ffentlichen Interesses nur erfolgen, wenn
die zweite Erfindung (jlingeres Patent) einen wichti-
gen technischen Fortschritt von erheblicher wirt-
schaftlicher Bedeutung aufweist, Artikel 31 Buchsta-
be 1i. Beide Voraussetzungen, das offentliche Inter-
esse an der Erteilung der Zwangslizenz und der
wichtige technische Fortschritt von erheblicher wirt-
schaftlicher Bedeutung des jiingeren Patentes, miis-
sen kumulativ erfillt sein, um die Erteilung einer
Zwangslizenz an der alteren Erfindung zu rechtferti-
gen. Die Feststellung, daBl zwischen zwei Erfindun-
gen ein technisches Abhdngigkeitsverhéltnis besteht
und daB die jingere Erfindung einen wichtigen tech-
nischen Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher
Bedeutung beinhaltet, begriindet fiir sich betrachtet
keine unwiderlegbare Vermutung dafiir, daB ein 6f-
fentliches Interesse an der Erteilung der Zwangsli-
zenz besteht. Es miissen vielmehr zusdtzliche, auBer-
halb des Interesses des jiingeren Patentinhabers an
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einer wirtschaftlichen Verwertung seines Patentes
liegende Umstdande gegeben sein, die das 6ffentliche
Interesse begriinden kénnen. Dies kénnen beispiels-
weise — wie bisher auch — wirtschaftliche, sozialpoliti-
sche, arbeitsmarktpolitische oder aber auch gesund-
heitspolitische Gesichtspunkte sein.

Satz 2 enthdlt ein zuséatzliches Erfordernis, unter dem
eine Zwangslizenz im Falle der Abhdngigkeit zweier
Erfindungen erteilt werden kann, und verwirklicht
damit inhaltlich den Artikel 31 Buchstabe 1 Doppel-
buchstabe ii des TRIPS-Ubereinkommens. Der Inha-
ber des alteren Patentes hat einen Anspruch auf die
Einrdumung einer Gegenlizenz an der Erfindung, die
dem jungeren Patent zugrunde liegt. Die Gegenli-
zenz ist zu angemessenen Bedingungen zu gewdéh-
ren.

Absatz 3

Absatz 3 stellt sicher, daBl eine Zwangslizenz an einer
Erfindung auf dem Gebiet der Halbleitertechnologie
nur dann erteilt wird, wenn die Erteilung der
Zwangslizenz im 6ffentlichen Interesse gerechtfertigt
ist und die Erteilung der Zwangslizenz der Behebung
einer in einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren
festgestellten kartellrechtswidrigen Praxis dient. Die
Vorschrift, die den Artikel 31 Buchstabe c des TRIPS-
Ubereinkommens umsetzt, verscharft die Vorausset-
zungen, unter denen eine Zwangslizenz an einer Er-
findung auf dem Gebiet der Halbleitertechnologie er-
teilt werden darf. Die Beurteilung des VerstoBes ge-
gen das Kartellrecht fallt nicht in die Kompetenz des
Bundespatentgerichtes. Es obliegt der Zustandigkeit
der Kartellbehorde, in der Regel dem Bundeskartell-
amt (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe d — Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschrankungen — GWB), dem Patent-
inhaber ein wettbewerbswidriges Verhalten, zum
Beispiel im Falle der miBbrauchlichen Verweigerung
einer Lizenz, auf der Grundlage der §§ 22 ynd 26
Abs. 2 GWB zu untersagen. Gegen die Entscheidung
der zustdndigen Kartellbehérde steht dem Betroffe-
nen das Rechtsmittel der Beschwerde an das zustén-
dige Oberlandesgericht zu. Gegen die Entscheidung
des Oberlandesgerichtes findet die Rechtsbeschwer-
de zum Bundesgerichtshof statt. Ist der kartellrechts-
widrige VerstoB8 rechtskraftig festgestellt, so ist das
Bundespatentgericht bei Priifung der Voraussetzun-
gen, die der Erteilung einer Zwangslizenz zugrunde
liegen, an diese Feststellung gebunden.

Im Falle der mibrauchlichen Verweigerung einer Li-
zenz kann auf Grund der §§ 22 und 26 Abs. 2 GWB
auch die Erteilung einer Zwangslizenz — unter Be-
riicksichtigung des im Wege der vélkerrechtsfreund-
lichen Auslegung anzuwendenden Artikels 31 des
TRIPS-Ubereinkommens — durch die Kartellbehérde
und die Kartellgerichte in Betracht kommen (vgl.
Emmerich, in Immenga/Mestmacker, Kommentar
zum Kartellgesetz, 2. Auflage 1992, § 20 Rdnr. 341
m.w.N.), wenn der Patentinhaber marktbeherr-
schend ist. Das Patent allein wird im Regelfall die
marktbeherrschende Stellung des Patentinhabers
nicht begriinden kdnnen, es sei denn, es handelt sich
um eine Schliisselerfindung.
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Absatz 4

Satz 1 bestimmt, daB Zwangslizenzen im 6ffentlichen
Interesse (Absatz 1) erteilt werden diirfen, wenn der
Patentinhaber die Erfindung im Inland nicht oder
nicht gentigend ausiibt, um eine ausreichende Ver-
sorgung des inldndischen Marktes sicherzustellen.

Da der Begriff ,Ausiibung” in Anlehnung an Arti--

kel 5A der Pariser Verbandsiibereinkunft stets dahin
gehend definiert wird, daB unter der Ausiibung nur
die Herstellung oder Verfahrensausiibung im Inland
zu verstehen ist und eine Ausiibung im Inland nicht
auch dann vorliegt, wenn das Erzeugnis in das Inland
importiert wird, stellt Satz 2 den Import der Aus-
iibung der Erfindung im Inland gleich. Auf diese
Weise wird dem Artikel 27 Abs. 1 Satz 2 des TRIPS-
Ubereinkommens, der die Mitglieder verpflichtet,
Patentrechte nicht danach zu diskriminieren, ob die
Erfindung eingefiihrt oder im Land hergestellt wird,
und auch den Grundsétzen der Entscheidung des
Europdischen Gerichtshofes vom 18. Februar 1992,
a.a.0., Rechnung getragen.

Jeder Import, gleichgiiltig ob er aus einem WTO-Mit-
glied oder einem Nicht-WTO-Mitglied in die Bundes-
republik Deutschland erfolgt, steht daher der Aus-
tibung der Erfindung im Inland gleich und vermag
daher allein die Erteilung der Zwangslizenz nicht zu
rechtfertigen.

Absatz 5

Absatz 5 regelt die Bedingungen und Auflagen, un-
ter 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, daBl die Zwangslizenz
eingeschrdnkt, zum Beispiel nur fiir einen bestimm-
ten Zeitraum oder einen bestimmten rdumlichen Gel-
tungsbereich oder nur hinsichtlich des Hauptanspru-
ches, nicht aber hinsichtlich der Unteranspriiche des
Patentes erteilt werden darf. Die Zwangslizenz kann
auch von Bedingungen, das heiBt bestimmten Aufla-
gen, abhéngig gemacht werden. Auch insofern ent-
spricht Satz 2 dem geltenden Recht. Satz 3 hebt in
Anlehnung an Artikel 31 Buchstabe ¢ des TRIPS-
Ubereinkommens ausdriicklich hervor, daB Umfang
und Dauer der eingerdumten Zwangslizenz durch
den Zweck der erteilten Zwangslizenz zu begrenzen
sind.

Eine weitere Bedingung, unter der die Zwangslizenz
zu erteilen ist, stellt Satz 4 auf. Die Zwangslizenz
kann, wie dies bereits dem geltenden Recht ent-
spricht, nur unter der Bedingung erteilt werden, daB
der Lizenzinhaber dem Inhaber des Patentes kiinftig
eine Vergilitung zu entrichten hat, deren Hoéhe durch
das Gericht festgesetzt wird. Bei der Festsetzung der
Hohe der Vergiitung hat das Gericht den wirtschaft-
lichen Wert der Erlaubnis zu berticksichtigen, Arti-
kel 31 Buchstabe h des TRIPS-Ubereinkommens. Die
Entscheidung des Patentgerichtes iiber die Hoéhe der
Vergiitung unterliegt im {ibrigen ebenso wie die Ent-
scheidung dieses Gerichtes {iber die Erteilung der
Zwangslizenz sowohl in tatsdchlicher als auch in

rechtlicher Hinsicht unverdndert der weiteren Uber-
prifung durch den Bundesgerichtshof, so daB auch
unter diesem Aspekt Artikel 31 Buchstabe i und j des
TRIPS-Ubereinkommens in jeder Hinsicht erfiillt
sind.

Die Sédtze 4 und 5 setzen die in Artikel 31 Buch-
stabe i und j enthaltenen weiteren Verfahrensgaran-
tien um. Bisher war das Verfahren {iber die Ande-
rung der kiinftig fallig werdenden, regelmaBig wie-
derkehrenden Vergiitung und das Verfahren iiber
die Riicknahme der Zwangslizenz gesetzlich nicht
ausdriicklich geregelt. Die Sdtze 4 und 5 regeln in
Anlehnung an § 323 ZivilprozefSordnung die (pro-
zef- und materiellrechtlichen) Voraussetzungen, un-
ter denen vom Patentinhaber die Aufhebung der
Zwangslizenz oder von beiden Beteiligten die An-
passung der Vergiitung an gednderte Verhdltnisse
verlangt werden kann.

So kann eine Anpassung der kiinftig fallig werden-
den Vergiitungsleistungen von beiden Beteiligten,
dem Patentinhaber und dem Zwangslizenzinhaber,
dann verlangt werden, wenn nachgewiesen wird,
dafB sich die Verhaltnisse, die fiir die Bemessung der
Hohe der Lizenzvergutung maBgebend waren, we-
sentlich verdndert haben, so daf eine Neufestset-
zung der Vergiitung berechtigt ist (s. Artikel 31
Buchstabe j des TRIPS-Ubereinkommens). '

Die Riicknahme 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, entfallen sind
und auBerdem ihr Wiedereintritt unwahrscheinlich
ist (s. Artikel 31 Buchstabe g des TRIPS-Uberein-
kommens).

Absatz 6

Diese Vorschrift regelt die Voraussetzungen, unter
denen die rechtsgeschiftliche Ubertragung der
Zwangslizenz oder die Ubertragung der Zwangs-
lizenz im Wege der Gesamtrechtsnachfolge zuléssig
ist. Sie tragt dem Grundsatz der Vermeidung der Pro-
liferation Rechnung, indem die Ubertragung der
Zwangslizenz an die Ubertragung des Betriebes
gekniipft ist, in dem das Patent ausgeiibt 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-Ubereinkommens und an Artikel 5 A
Abs. 4 Satz 2 der Pariser Verbandsiibereinkunft in
der Lissaboner Fassung.

' Bei einem Abhéngigkeitsverhéltnis zwischen einem

Patent mit &lterem Zeitrang und einem Patent mit
jingerem Zeitrang kann die Zwangslizenz nicht
isoliert, sondern nur zusammen mit dem Patent mit
jingerem Zeitrang tibertragen werden (Satz 2).

Uber die Verweisung in § 20 Gebrauchsmustergesetz
findet § 24 Patentgesetz kiinftig auch Anwendung
bei der Erteilung einer Zwangslizenz an einer ge-
brauchsmustergeschiitzten Erfindung (vgl. Artikel 3
Nummer 5).
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Zu Nummer 6 (§ 26 Abs. 2 PatG:
Besetzung des Patentamts durch
technische Mitglieder)

§ 26 Abs. 2 Patentgesetz betrifft die Vorbildung der
technischen Mitglieder des Patentamts. Fiir die An-
stellung als technisches Mitglied beim Deutschen
Patent- und Markenamt ist nach bisher geltendem
- Recht eine fiinfjdhrige praktische Tatigkeit erforder-
lich. Kiinftig ist eine fiinfjahrige berufliche Tatigkeit
ausreichend. Durch diese Anderung wird ausdriick-
lich festgestellt, daB die Tatigkeit in wissenschaft-
lichen Instituten und Forschungseinrichtungen einer
Arbeit in einem gewerblichen Unternehmen gleich-
gestellt ist.

Uber die Verweisung in § 65 Abs. 2 Satz 3 Patentge-
setz findet diese Vorschrift kiinftig auch Anwendung
in bezug auf die technischen Mitglieder des Bundes-
patentgerichtes.

Aufgrund der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom
21. Dezember 1988 iiber eine allgemeine Regelung
zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine
mindestens dreijdhrige Berufsausbildung abschlie-
Ben (ABIL Nr. L 19 vom 24. Januar 1989, S. 16), ist die
Gleichstellung akademischer AbschluBpriifungen,
die in anderen Mitgliedstaaten der Europiischen
Union abgelegt worden sind, mit denen deutscher
akademischer AbschluBipriifungen erfolgt. Die An-
passung an die Richtlinie 89/48/EWG erfolgt durch
Satz 2. AuBerdem ist die Gleichstellung auch auf die
akademischen AbschluBpriifungen zu erstrecken,
die in den Vertragsstaaten des Europdischen Wirt-
schaftsraumes (EWR) abgelegt werden, denn nach
Artikel 30 des EWR-Abkommens sind die Vertrags-
parteien verpflichtet, die erforderlichen MaBnahmen
nach Anhang VII zur gegenseitigen Anerkennung
von Diplomen, Priffungsnachweisen und sonstigen
Befdhigungen zu treffen, um Arbeitnehmern die Auf-
nahme und Ausiibung von Erwerbstatigkeiten zu er-
leichtern. Im Anhang VII wird auf die genannte
Richtlinie Bezug genommen,

Im tbrigen richtet es sich nach dem Hochschulrecht
der Lander, welche Auslandsstudienzeiten vor der
Ablegung der AbschluBpriifung anerkannt werden.

Zu Nummer 7 (§ 30 PatG: Patentrolle)
Zu Buchstaben a und ¢

Die Anderungen im Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3
Satz 1 dienen der Vereinfachung der in die Patent-
rolle einzutragenden Angaben. Nach der gegenwar-
tigen Verwaltungspraxis des Patentamts werden in
die Rolle alle benannten Vertreter eingetragen. Dies
hat zum Beispiel zur Folge, daB bei der Angabe einer
Patentanwaltssozietdt das Patentamt nicht nur einen
der Vertreter eintrdgt, sondern alle Mitglieder. Da
dies zu einem unverhéltnism&Big hohen Aufwand
fuhrt, ist es gerechtfertigt, die Zahl der erforderlichen
Eintragungen zu begrenzen. Kunftig reicht die Ein-
tragung eines Vertreters in die Rolle aus.

Zu Buchstabe b

Mit dieser Neuregelung wird vorgeschlagen, den
Prasidenten des Deutschen Patent- und Markenam-
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tes zu erméchtigen, kiinftig im Wege einer Bekannt-
machung (Mitteilung) zu regeln, welche zusétzlichen
Angaben tiber den Verfahrensstand neben den ge-
setzlich vorgeschriebenen in die Patentrolle eingetra-
gen werden kénnen, also zum Beispiel eine ,Unver-
bindliche Lizenzinteresseerklarung” (vgl. Mitteilung
PrasDPA Nr. 8/85, BLPMZ 1995, S. 197). Da von den
zusétzlichen Eintragungen tiber den Verfahrensstand
in die Patentrolle keine rechtlichen Wirkungen aus-
gehen, bedarf es zur Festlegung der zusétzlichen In-
formationen nicht der Regelung durch eine Rechts-
verordnung. Die Aufhebung der bisher in der Vor-
schrift enthaltenen Verordnungserméichtigung hat
auch zur Folge, daB die Verordnung iiber die Patent-
rolle vom 16. Juni 1981 (BGBL. I S. 593), in der die zu-
sédtzlichen Angaben geregelt sind, aufgehoben wer-
den kann (vgl. Artikel 25 Nummer 1).

Zu Buchstabe d

Da die Vorschriften iiber die Anmeldung (§§ 35, 36
PatG) um eine Vorschrift iiber die Zuerkennung
eines Anmeldetages erweitert werden, muBte der
bisherige Regelungsgehalt des § 34 Abs. 1 bis 4 an
einer anderen Stelle untergebracht werden. Hierfiir
bietet sich aus rechtssystematischen Griinden die
Vorschrift iiber die Patentrolle (§ 30 PatG) an.

Gleichzeitig werden die Voraussetzungen fiir die
Eintragung und Loéschung einer ausschlieBlichen Li-
zenz in die Patentrolle neu geregelt. Im Unterschied
zur bisherigen Regelung im § 34 Abs. 1 Satz 2 Patent-
gesetz, die vorsieht, daB im Falle eines Antrages des
Lizenznehmers auf Eintragung der Erteilung einer
ausschlieBlichen Lizenz die Zustimmung des Patent-
inhabers (Anmelders) oder seines Rechtsnachfolgers
nachzuweisen ist, soll kiinftig, wenn der Eintra-
gungsantrag durch den Patentinhaber (Anmelder)
oder seinen Rechtsnachfolger gestellt wird, auch die
Zustimmung des Lizenznehmers zur Eintragung dem
Patentamt gegeniiber nachzuweisen sein (Absatz 4
Satz 1). Hat der Patentinhaber eine Lizenzbereit-
schaftserklarung abgegeben, so ist der Antrag auf
Eintragung einer ausschlieBlichen Lizenz so lange
unzuldssig, bis die Lizenzbereitschaftserklarung zu-
rickgenommen ist (Satz 2).

Im Falle eines Antrages des Patentinhabers oder An-
melders auf Léschung der Eintragung tber die Ertei-
lung der ausschlieBlichen Lizenz ist nach geltendem
Recht (§ 34 Abs. 3 PatG) der Nachweis der Einwilli-
gung des Lizenznehmers erforderlich. Auf einem Lé-
schungsantrag des Lizenznehmers bedarf es der Ein-
willigung des Patentinhabers (Anmelders) nicht, da
die Loschung der Eintragung der ausschlieBlichen
Lizenz stets im Interesse des Patentinhabers ist. Da-
her bleibt diese Regelung des geltenden Rechts
unverandert bestehen.

Im Antrag auf Eintragung der Erteilung der aus-
schlieBlichen Lizenz in die Patentrolle ist nicht mehr
der Name des Berechtigten anzugeben, da dessen
Einwilligung vom Antragsteller dem Patenamt ge-
geniber nachzuweisen ist. Es ist auch kiinftig nur
die Tatsache der Erteilung einer ausschlieBlichen
Lizenz einzutragen und nicht auch der Name des
Lizenzinhabers (vgl. § 34 Abs. 1 Satz 3 PatG).
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Der Regelungsgehalt des § 34 Abs. 5 Patentgesetz,
die Nichtverdffentlichung der Eintragung und Lo-
schung ausschlieBlicher Lizenzen im Patentblatt, ist
aus systematischen Griinden in § 32 Abs. 5 Patentge-
setz aufgenommen worden (vgl. Artikel 2 Nummer 9),
denn diese Vorschrift regelt, welche Eintragungen
aus der Patentrolle im Patentblatt veroffentlicht wer-
den.

Zu Nummer 8 (§ 31 Abs. 2 Nr. 2 PatG:
Folgéanderung)

Die Anderung ist klarstellender Art. Fiir die Berech-
nung der Fristen ist kiinftig der Anmeldetag im Sinne
des § 35 Abs. 2 Patentgesetz entscheidend und nicht
der Tag der Einreichung der Anmeldung. Der Tag
der Einreichung der Anmeldung ist nicht notwendi-
gerweise mit dem Anmeldetag kongruent (vgl. Arti-
kel 2 Nummer 10 zu § 35 Abs. 2 PatG).

Zu Nummer 9 (§ 32 Abs. 2 und 5 PatG:
Veroffentlichung im Patentblatt)
Zu Buchstabe aund b

Bei der Streichung der Angabe ,(§ 35 Abs.1 Nr. 2
bis 4)" handelt es sich um eine redaktionelle Folge-

dnderung, die durch die Anderung der §§ 34 und 35

Patentgesetz erforderlich wird.

Satz 2 des Absatzes 2 konnte aus Vereinfachungs-
griinden aufgehoben werden, da im Absatz 3 Satz 3
ebenfalls geregelt ist, daB die Zusammenfassung,
wenn sie nicht rechtzeitig vom Anmelder eingereicht
worden ist, mit der Patentschrift zu veréffentlichen
ist.

Zu Buchstabe ¢

§ 32 Abs. 5 Patentgesetz iibernimmt den Regelungs-
gehalt des § 34 Abs. 5 Patentgesetz alte Fassung. Ne-
ben dem Ablauf der Patente werden auch die Ertei-
lung und die Loschung einer ausschlieBlichen Lizenz
nicht im Patentblatt veréffentlicht (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 Patentgesetz mit dem Unterschied,
daB das bisher in § 35 Abs. 1 Satz 1 Patentgesetz ent-
haltene Schriftformerfordernis der Anmeldung ent-
fallt. Die Form der Anmeldung - schriftlich oder
durch elektronische Dateniibermittiung (entweder
-online” oder im Wege einer Diskette) — soll der
kiinftigen Regelung in der Patentanmeldeverord-
nung berlassen bleiben (vgl. hierzu Einleitung A. II. 3
und § 34 Abs. 7 PatG).

Absatz 2

Mit Absatz 2 wird die Méglichkeit geschaffen, Pa-
tent- und Gebrauchsmusteranmeldungen iiber ein
Patentinformationszentrum beim Deutschen Patent-

und Markenamt in anmeldetagswahrender Weise
einzureichen. Uber die Patentinformationszentren
konnen nationale Patentanmeldungen (§ 34 PatG),
Gebrauchsmusteranmeldungen (§ 4 GebrMG), euro-
paische (Artikel Il § 4 IntPatUG) und internationale
(Artikel IIT § 1 IntPatUG) Patentanmeldungen beim
Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht wer-
den (vgl. hierzu Artikel 3 Nummer 2, Artikel 6 Num-
mer 1 und 4). Sonstige Antrdge und Anmeldungen
zu anderen Schutzrechten kénnen nicht bei den
Patentinformationszentren eingereicht werden. Die
Patentinformationszentren haben derartige Antrage
zuriickzuweisen bzw. dem Anmelder zuriickzusen-
den. Die Patentinformationszentren, die zur Ent-
gegennahme und Weiterleitung von Anmeldungen
berechtigt sind, werden in einer. Bekanntmachung
des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetz-
blatt benannt. Neben diesen benannten Patentinfor-
mationszentren wird aber auch das Deutsche Patent-
und Markenamt in Miinchen, Jena und Berlin unver-
dndert Anmeldungen entgegennehmen (vgl. inso-
weit Absatz 1).

Die Funktion der Patentinformationszentren be-
schrankt sich insoweit auf die Entgegennahme und
Weiterleitung der Patent- und Gebrauchsmusteran-
meldungen. Eine wie auch immer geartete formale
Priifung der Anmeldungen findet nicht statt. Der Ein-
gangstag wird dokumentiert. Zahlungsmittel, wie
beispielsweise Bargeld, Schecks, Abbuchungsauf-
trdge oder Gebiihrenmarken, kénnen von den Patent-
informationszentren nicht entgegengenommen wer-
den. Zahlungsmittel, die mit den schriftlichen Anmel-
deunterlagen den Patentinformationszentren {iber-
sandt werdeh, werden an das Deutsche Patent- und
Markenamt weitergeleitet. Erst mit dem Eingang des
Zahlungsmittels bei der Zahlstelle des Deutschen Pa-
tent- und Markenamtes gilt die Zahlung als bewirkt
(§ 2 der Verordnung iiber die Zahlung der Gebiihren
des Deutschen Patentamts und des Bundespatent-
gerichtes).

Anmeldungen, die ein Staatsgeheimnis enthalten
koénnen, diirfen nicht bei einem Patentinformations-
zentrum eingereicht werden. Um die Einhaltung die-
ser Vorschrift sicherzustellen, sollen die Mitarbeiter
der Patentinformationszentren dazu angehalten wer-
den, die Anmelder gesondert auf dieses Verbot hin-
zuweisen; liberdies sollen entsprechende Merkblat-
ter bereitgehalten werden, die den Anmeldern vor
der Abgabe der Patentanmeldung ausgehandigt wer-
den.

Einer besonderen Strafbewehrung, wie sie in § 52
Patentgesetz und in Artikel II § 14 des Gesetzes uber
internationale Patentiibereinkommen enthalten ist,
bedarf es nicht, da kein Auslandsbezug vorliegt.

Absatz 3

Absatz 3 entspricht inhaltlich dem geltenden § 35
Abs. 1 Satz 3 Patentgesetz. Zu den Erfordernissen
der Anmeldung zdhlt nunmehr auch ausdriicklich
der Name des Anmelders, denn die Angabe der
Identitat des Anmelders ist Voraussetzung dafiir, da
tiberhaupt ein Erteilungsverfahren eingeleitet wer-
den kann. § 34 Abs.3 Patentgesetz besagt aber
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nichts dariiber, zu welchem Zeitpunkt die Erforder-
nisse vorliegen miissen. Dies ergibt sich erst aus § 35
Patentgesetz. Die Angabe des Namens des Anmel-
ders ist notwendige Voraussetzung fiir die Zuerken-
nung des Anmeldetages (vgl. § 35 PatG). Liegt der
Name des Anmelders bei Einreichung der Unter-
lagen nicht vor, so ist Anmeldetag der Tag des Ein-
gangs des Namens beim Patentamt und nicht der
Tag des Eingangs der Unterlagen der Anmeldung (es
wird z.B. lediglich mitgeteilt, da der Name des An-
melders nachgereicht wird).

Absatz 4

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

Absatz 5

Die Formulierung des § 34 Abs. 5 Patentgesetz ent-
spricht der Formulierung des Artikels 82 des Euro-
paischen Patentiibereinkommens, Regel 30 der Aus-
fiihrungsordnung zum Europdischen Patentiiberein-
kommen und Regel 13.1 des Patentzusammen-
arbeitsvertrages (PCT). Wie nach Regel 13.2 PCT
(Regel 4 Abs. 1 AO zum Entwurf des Harmonisie-
rungsvertrages; WIPO-Dokument PLT/DC/3, abge-
druckt in Industrial Property 1991, 118) soll das Erfor-
dernis der Einheitlichkeit der Erfindung nur erfillt
sein, wenn zwischen den Erfindungen ein techni-
scher Zusammenhang besteht, der in einem oder
mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen
technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt. Un-
ter dem Begriff ,besondere technische Merkmale"
sind diejenigen technischen Merkmale zu verstehen,
die einen Beitrag jeder beanspruchten Erfindung als
Ganzes zum Stand der Technik bestimmen. Nach
Regel 13.3 PCT (Regel 4 Abs. 2 AO zum Entwurf des
Harmonisierungsvertrages) hat die Feststellung, ob
die Erfindungen untereinander in der Weise verbun-
den sind, daB sie eine einzige allgemeine erfinde-
rische Idee verwirklichen, ohne Riicksicht darauf zu
erfolgen, ob die Erfindungen in gesonderten Patent-
anspriichen oder als Alternativen innerhalb eines
einzigen Patentanspruchs beansprucht werden.
Diese Regeln sind kiinftig bei der Beurteilung der
Einheitlichkeit der Erfindung durch das Patentamt zu
beriicksichtigen. Eine nennenswerte Anderung der
Praxis des Deutschen Patent- und Markenamtes ist
dadurch nicht zu erwarten. .

Absatz 6

Absatz 6 entspricht inhaltlich dem Absatz 3 des § 35
Patentgesetz.

Absatz 7

Absatz 7. entspricht inhaltlich dem bisherigen § 35
Abs. 4 Patentgesetz. Die Erméachtigung wird insofern
erweitert, als ausdriicklich festgestellt wird, daB der
Verordnungsgeber auch Bestimmungen tber die
duBere Form der Anmeldung (Schriftlichkeit oder im
Wege der elektronischen Ubertragung) erlassen
kann. Damit soll der Weg fiir die Ubermittlung einer
Anmeldung durch elektronische Kommunikations-
mittel bereitet werden. Wie bisher kann die Erméch-
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tigung zum ErlaB der Rechtsverordnung auf den Pra-
sidenten des Deutschen Patent- und Markenamtes
iibertragen werden.

Absatz 8

Absatz 8 entspricht dem geltenden § 35 Abs. 5 Pa-
tentgesetz.

Absatz 9

Die Voraussetzungen, unter denen die Hinterlegung
von biologischem Material, der Zugang zu diesem,
die Beschréankung des Zuganges und die erneute
Hinterlegung in der Vergangenheit zum Zwecke der
Offenbarung erfolgt ist, sind gesetzlich nicht gere-
gelt, sondern richteten sich bis heute nach den in der
Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 11. Mérz
1975 - Backerhefe —, GRUR 1975, S. 430, aufgestell-
ten Grundsétzen und nach den im Budapester Ver-
trag geregelten Voraussetzungen, unter denen eine
Hinterlegung bei einer international anerkannten
Hinterlegungsstelle zu erfolgen hat, um fiir das natio-
nale Patentverfahren anerkannt zu werden. Der Bu-
dapester Vertrag vom 28. April 1977 ist fiir die Bun-
desrepublik Deutschland am 20. Januar 1991 in Kraft
getreten (BGBI. 1980 I1 S. 1104, 198011 S. 1531).

Fur europdische Patente sind mit den Regeln 28
und 28a der Ausfilhrungsordnung zum EPU, die
zuletzt durch BeschluB des Verwaltungsrates der
EPO vom 14. Juni 1996 gedndert worden sind (vgl.
BGBL. II S. 2489), die Anforderungen an die Hinterle-
gung von biologischem Material zum Zwecke der
Offenbarung unter Beriicksichtigung der Belange
aller Beteiligten festgelegt worden. Auch im Vor-
schlag der Europdischen Kommission fiir eine Richt-
linie des Europaischen Parlaments und des Rates
tiber den rechtlichen Schutz biologischer Erfindun-
gen vom 1. Februar 1996 (vgl. Dokument 4519/96
und Dokument 4519/96 COR 1) ist im Kapitel IV, Arti-
kel 15 und 16, eine detaillierte Regelung tber die
Hinterlegung von biologischem Material, den Zu-
gang zu diesem, die Beschrankung des Zugangs und
die erneute Hinterlegung zum Zwecke der Offen-
barung vorgesehen, die inzwischen in die Aus-
fithrungsordnung zum Europdischen Patentiiberein-
kommen mit dem BeschluB des Verwaltungsrates
vom 14. Juni 1996 (EPA ABIL 1996, S. 390ff.) Uber-
nommen wurde. Diese Regelung ist durch Besonder-
heiten (Expertenlosung und erweiterte Expertenlo-
sung; vgl. hierzu auch Mitt. EPA Abl. 1996, S. 596)
gekennzeichnet, die nicht den von unserer Recht-
sprechung aufgestellten Grundsatzen iiber die Hin-
terlegung von biologischem Material fiir die Zwecke
von Patentverfahren entsprechen.

Um die Ubernahme dieser Regelungen in das deut-
sche Recht zu ermoglichen, aber auch um eine An-
passung unserer Rechtsgrundsétze an die sich jeder-
zeit auf diesem Gebiet &ndernden Gegebenheiten zu
ermdglichen, ist die Schaffung einer Rechtsverord-
nung des Bundesministeriums der Justiz das geeig-
nete Instrumentarium.,

Die Erméchtigung zum ErlaB dieser Rechtsverord-
nung kann auf den Priasidenten des Patentamts tiber-
tragen werden (Satz 2).
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Zu § 35 PatG

§ 35 Patentgesetz regelt die Zuldssigkeit der Einrei-
chung fremdsprachiger Anmeldungsunterlagen, die
Zulassigkeit der Nachreichung von Ubersetzungen
und Zeichnungen und die Voraussetzungen fir die
Zuerkennung eines Anmeldetages.

Absatz 1

Nach Satz 1 kann die Anmeldung auch durch die
Einreichung von Anmeldungsunterlagen, die nicht in
deutscher Sprache abgefaBit worden sind, erfolgen.
Nach geltendem Recht (§ 126 Satz 2 PatG) bleiben
fremdsprachige Eingaben grundséatzlich unberick-
sichtigt (vgl. hierzu auch § 10 der Patentanmeldever-
ordnung). Der Entwurf beabsichtigt, ausldndischen
Anmeldern die Nachanmeldung einer Erfindung
wahrend der Prioritatsfrist zu erleichtern. Die fremd-
sprachige Anmeldung erhélt als Anmeldetag den
Tag ihrer Einreichung, wenn der Anmelder innerhalb
einer Frist von 3 Monaten ab Zustellung der Auffor-
derung durch das Patentamt eine deutschsprachige
Ubersetzung der Anmeldungsunterlagen nachreicht.
Entscheidend fiir den Beginn der Frist zur Nachrei-
chung der Ubersetzung ist der Tag der Einreichung
der Anmeldung.

Die dreimonatige Frist zur Einreichung der Uberset-
zung entspricht der in Artikel 14 Abs. 2 des Europdi-
schen Patentiibereinkommens i.V. m. Regel 6 Abs. 1
Satz 1 der Ausfiihrungsordnung zum Européaischen
Patentiibereinkommen vorgesehenen Frist. In § 68
Abs. 2 der Verordnung zur Ausfithrung des Marken-
gesetzes ist zwar bestimmt, daB die deutsche Uber-
setzung des fremdsprachigen Inhalts der Anmeldung
innerhalb eines Monats ab Eingang der Anmeldung
beim Patentamt einzureichen ist. Eine Patentanmel-
dung hat aber im Regelfall einen gréBeren Umfang
als eine Markenanmeldung. Die Ubersetzung der
Patentanspriiche, der Beschreibung und evtl. der Zu-
sammenfassung sowie weiterer Unterlagen nimmt
mehr Zeit in Anspruch als die Ubersetzung des An-
trages auf Registrierung einer Marke. Durch die Frist
von 3 Monaten soll dem ausldndischen Anmelder,
der kurzfristig, um die Prioritétsfrist nicht zu versau-
men, eine Anmeldung in ihrer Originalsprache in
Deutschland einreicht, ausreichend Zeit eingerdumt
werden, eine Ubersetzung anzufertigen und nachzu-
reichen.

Die Moglichkeit, die Anmeldung in ihrer Original-

sprache einzureichen, hat fiir den Anmelder den Vor-
teil, daB auf diese Weise die Gewdahr besteht, daB

keine Bestandteile der Offenbarung durch die Uber-.

setzung verloren gehen, da sich der Offenbarungsge-
halt nach der Anmeldung in der Originalsprache und
nicht nach der Ubersetzung richtet.

Satz 2 sieht vor, daB der Anmelder Zeichnungen nach
Zustellung einer entsprechenden Aufforderung
durch das Patentamt binnen einer Frist von einem
Monat einreichen oder erkldaren kann, dafl eine Be-
zugnahme auf Zeichnungen als nicht erfolgt gelten
‘soll. Ein Anmeldetag wird nach § 35 Abs, 2 Satz 1 Pa-
tentgesetz auch zuerkannt, wenn die Zeichnungen,
auf die sich die Beschreibung oder die Patentansprii-

che beziehen, nicht beigefiigt sind. Dasselbe gilt,
wenn die Zeichnungen weder erwdahnt noch nachge-
reicht werden.

Nach geltendem Recht (§ 35 Abs. 1 Satz 3 Nummer 4
PatG) zédhlen Zeichnungen, die der Veranschauli-
chung des Erfindungsgedankens dienen, nicht zu
den notwendigen Bestandteilen einer Anmeldung.
Die Zeichnungen sind zur Auslegung der Anspriiche
heranzuziehen (§ 14 Satz 2 PatG). Unterbleibt ihre
Einreichung, obwohl in der Anmeldung auf die
Zeichnungen Bezug genommen wurde, so entsteht
dem Anmelder aus dem Fehlen der Zeichnungen
kein Nachteil, aber auch kein Vorteil. Ob eine zeich-
nungslose Anmeldung eine ausreichende Offenba-
rung des Erfindungsgedankens enthalt, prift das
Patentamt im Priiffungsverfahren. Die Nachreichung
von Zeichnungen ist im Rahmen des § 38 Patentge-
setz zulassig, sofern der Gegenstand der Anmeldung
nicht erweitert wird. Enthalten die nachgereichten
Zeichnungen aber Merkmale, die in dem Inhalt der
urspriinglichen Beschreibung und der urspring-
lichen Patentanmeldung nicht enthalten sind, so sind
diese Merkmale nicht als zur Erfindung gehdrig
offenbart und kénnen nicht nachtrdglich mit der
Anmeldeprioritit in einen Anspruch aufgenommen
werden. Thre Nachreichung bleibt unbericksichtigt.
Allerdings kann der Anmeldung auf Antrag des
Anmelders einer neuer Anmeldetag erteilt werden
(BPatGE 31, 19).

Die hier vorgeschlagene Regelung, die sich an Arti-
kel 8 Abs. 3 des Entwurfes eines Harmonisierungs-
vertrages und an Regel 7 Abs. 2 des Entwurfes der
Ausfiihrungsordnung (WIPO-Dokument PLT/DC/3,
abgedruckt in Industrial Property 1991, 118) orien-
tiert, macht die Priifung, ob die nachgereichten
Zeichnungen ,zusatzliche, bisher nicht offenbarte
Merkmale der Erfindung enthalten, entbehrlich. Sie
sieht vor, daB dem Anmelder, der die Zeichnungen
nicht mit der Anmeldung eingereicht hat, ein Wahl-
recht eingerdumt wird. Er kann die Zeichnungen
nachreichen mit der Folge; daBl der Anmeldetag ver-
schoben wird (§ 35 Abs. 2 Satz 3 PatG). Dies kann
fir den Anmelder giinstiger sein, wenn sich erst aus
den Zeichnungen der volle Offenbarungsgehalt der
Anmeldung ergibt. Er kann aber auch die Streichung
jeder Bezugnahme auf die Zeichnungen wdéhlen,
wenn er befiirchten muB, den fiir ihn gunstigeren
Anmeldetag zu verlieren. Das Vorliegen der Zeich-
nungen ist nach wie vor keine Voraussetzung fiir die
Zuerkennung eines Anmeldetages (§ 35 Abs. 2 Satz
1 PatG). Ihre Nachreichung kann aber zu einer Ver-
schiebung des Anmeldetages filhren. Durch diese
Neuregelung wird verhindert, dafl die Patentanmel-
dung durch die Nachreichung von Zeichnungen un-
zuldssig erweitert und dadurch gegen § 38 Satz 1
und 2 Patentgesetz verstoBen wird.

Die Vorschrift entspricht auBerdem inhaltlich dem
Artikel 14 Abs. 2 des Patentzusammenarbeitsvertra-
ges (PCT) und dem Artikel 91 Abs. 6 des Europai-
schen Patentiibereinkommens. Regel 43 der Ausfiih-
rungsordnung zum Europdischen Patentiibereinkom-
men gewdhrt ebenfalls eine Frist von einem Monat
zur Nachreichung der Zeichnungen oder zur Abgabe
der nach Absatz 1 erforderlichen Erklarung.
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Absatz 2

Nach Satz 1 ist der Anmeldetag eines Patentes der
qualifizierte Tag, der die Wirkung einer nationalen
Hinterlegung im Sinne des Artikels 4 Abschnitt A
Abs. 2 und 3 der Pariser Verbandsiibereinkunft hat.
In der Regel ist dies der Tag, an dem die notwendi-
gen Unterlagen einer Patentanmeldung (§ 34 Abs. 2
Nr. 1, 2 und 4 PatG) beim Patentamt oder iiber ein
Patentinformationszentrum beim Patentamt einge-
reicht werden. In Ausnahmeféllen kann der Anmel-
detag auch der Tag der Nachreichung von Zeichnun-
gen sein (vgl. § 35 Abs. 2 Satz 3 PatG). Als Mindest-
erfordernisse fiir die Zuerkennung eines An-
meldetages reichen die Angabe des Namens der
Anmelder, der Antrag auf Erteilung des Patents und
ein Text, der dem Anschein nach als Beschreibung
anzusehen ist, aus. Fehlt eines dieser Mindesterfor-
dernisse, so kann der Tag der Einreichung nicht als
Anmeldetag zuerkannt werden.

Die Einreichung von der Beschreibung getrennter
Anspriiche ist nicht zwingend fiir die Zuerkennung

eines Anmeldetages und damit fiir die Wahrung des

Altersranges, obwohl sie notwendiger Bestandteil
der Patentanmeldung sind (§ 34 Abs. 3 PatG) und
das Unterlassen ihrer Einreichung zur Zuriickwei-
sung der Patentanmeldung fiihrt (§§ 42, 48 PatQ).
Der Anmeldetag bleibt auch bei nachtraglicher Ein-
reichung der Anspriiche erhalten.

Auch das Fehlen der Unterschrift und die Nichtzah-
lung der Anmeldegebiihr (§ 34 Abs. 6 PatG) beein-
trachtigen den Anmeldetag nicht.

Satz 2 regelt die Rechtsfolgen, die dadurch entste-
hen, daB der Anmelder nicht innerhalb der dreimo-
natigen Frist die erforderliche deutsche Ubersetzung
nachreicht. Ist die Ubersetzung nicht innerhalb die-
ser Frist beim Patentamt eingegangen, so gilt die An-
meldung als nicht erfolgt. Der ausldndische Anmel-
der kann, wenn die Prioritatsfrist noch nicht abgelau-
fen ist, nur eine Neuanmeldung einreichen. Eine Ver-
langerung der Frist zur Einreichung der Ubersetzung
ist nicht méglich. Allerdings kann die Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand beantragt werden, wenn
die Sdumnis der Frist unverschuldet war (§ 123
Abs. 1 PatG).

Satz 3 regelt, daf die Nachreichung der Zeichnungen
zu einer Verschiebung des Anmeldetages fiithrt. Wer-
den die Zeichnungen nicht nachgereicht, so gilt jede
Bezugnahme auf die Zeichnungen als nicht erfolgt.

Die jetzt vorgesehene Regelung erspart es dem An-
melder, seine Anmeldung, in deren Beschreibung
und Anspriichen der Erfindungsgedanke nicht aus-
reichend mangels Nichteinreichung der Zeichnun-
gen offenbart ist, zuriickzunehmen und eine neue,
mit zusdtzlichen Kosten verbundene Anmeldung ein-
zureichen. Er kann die Anmeldung durch die Zeich-
nungen erganzen, die zuldssigerweise eine Offenba-
rungserweiterung enthalten darf, muB dann aber die
Verschiebung des Anmeldetages in Kauf nehmen.

Die Frist zur Einreichung der Zeichnungen kann
nicht verldngert werden. Reicht der Anmelder die
Zeichnungen verspatet ein, so gelten die Bezugnah-
men auf die Zeichnungen als nicht erfolgt. Die ver-
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spatete Einreichung kann nicht durch die Festset-
zung eines neuen Anmeldetages geheilt werden.

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

In § 36 Abs. 1 Patentgesetz und in § 37 Abs. 1 Satz 1
Patentgesetz ist der Begriff ,Tag der Einreichung der
Anmeldung” durch den Terminus ,Anmeldetag” zu
ersetzen. Die Frist zur Einreichung der Zusammen-
fassung und zur Benennung des Erfinders berechnet
sich nach § 35 Patentgesetz. Entscheidend ist der der
Anmeldung zuerkannte Anmeldetag, der nach § 35
Abs. 2 Patentgesetz nicht notwendigerweise der Tag
sein muB, an dem die Anmeldung eingereicht wurde,
sondern zum Beispiel der Tag, an dem urspriinglich
fehlende Zeichnungen nachgereicht wurden (vgl.
§ 35 Abs. 2 Satz 3 PatG). :

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

Auch hier handelt es sich um eine redaktionelle An-
derung auf Grund der Neufassung der §§ 34 und 35
Patentgesetz.

Zu Nummer 13 (§ 41 Abs. 1 PatG:
Prioritdtserklarung)

§ 41 Abs. 1 Satz 1 Patentgesetz in der geltenden Fas-
sung sieht vor, daB bei der Beanspruchung einer aus-
landischen Prioritidt innerhalb von 2 Monaten Zeit
und Land der fritheren Anmeldung anzugeben sind;
innerhalb weiterer 2 Monate ist nach Aufforderung
durch das Patentamt das Aktenzeichen der Voran-
meldung anzugeben und eine Abschrift der Anmel-
dung einzureichen (§ 41 Abs. 1 Satz 2 PatG). Werden
die Angaben nicht rechtzeitig gemacht, so gilt der
Prioritatsanspruch als verwirkt (§ 41 Abs. 1 Satz 4
PatG). Mit dem Entwurf wird vorgeschlagen, fiir alle
erforderlichen Angaben eine einheitliche Frist von
16 Monaten vom Prioritdtszeitpunkt ab gerechnet zu
gewdhren. Hiervon wird eine Vereinfachung des Ver-
fahrens und eine Erleichterung fiir die Anmelder er-
wartet.

Die Vorschrift gilt auch fiir Gebrauchsmusteranmel-
dungen (§ 6 Abs. 2 GebrMG).

Zu Nummer 14 (§ 42 Abs. 1 PatG:
Offensichtlichkeitspriifung)

§ 42 Abs. 1 Satz 1 Patentgesetz, der die sogenannte
Offensichtlichkeitspriifung der Anmeldung regelt,
wird im Hinblick auf die Einfiihrung einer Vorschrift
iber den Anmeldetag (§ 35 PatG) redaktionell neu
gefaBt.

Satz 2 des geltenden Absatzes 1, der regelt, daB im
Falle der Einreichung von Belegen nach § 41 Abs. 1
Patentgesetz die Frist von 3 Monaten mindestens
3 Monate nach Einreichung der Nachanmeldung en-
det, konnte im Hinblick auf die Neufassung des § 41
Abs. 1 Patentgesetz, der eine einheitliche Frist von 16
Monaten ab dem Prioritatstag setzt, aufgehoben wer-
den (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 Patentge-
setz, der regelt, daB von der Beanstandung von Ver-
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stoBen gegen die Anmeldeverordnung bis zum Be-
ginn des Priifungsverfahrens abgesehen werden
kann, wenn dies einer im wesentlichen einheitlichen
Veréffentlichung der Anmeldung nicht entgegen-
steht. Er ist lediglich um Maéngel der ,Form der
Anmeldung” erweitert worden (vgl. Artikel 2 Num-
mer 10 zu § 34 Abs. 7 PatG).

Zu Nummer 15 (§ 44 Abs. 1 PatG: Folgednderung)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung.
§ 34 Patentgesetz beinhaltet nunmehr den Rege-
lungsgehalt des bisherigen § 35 Patentgesetz.

Zu Nummer 16 (§ 45 Abs. 1 PatG: Folgednderungen)
Zu Buchstabe a

Im § 45 Abs. 1 Satz 1 Patentgesetz, der die Beseiti-
gung der Méngel der Anmeldung im Prifungsver-
fahren regelt, ist aufgrund der Neustrukturierung der
§§ 34 und 35 Patentgesetz die Angabe der einschla-
gigen Vorschriften des Patentgesetzes zu &ndern
(vgl. Artikel 2 Nummer 10).

Zu Buchstabe b

Absatz 1 Satz 2 des § 45 Patentgesetz ist zu streichen,
da nach der Neuregelung des § 41 Abs.1 Patent-
gesetz, der dem Anmelder eine einheitliche Frist von
16 Monaten zur Abgabe der erforderlichen Angaben
und Einreichung aller Unterlagen einrdumt, kein
Bediirfnis mehr dafiir besteht, daB die vom Patent-
amt zu setzende Frist zur Angabe des Aktenzeichens
und Einreichung der Abschrift der fritheren Anmel-
dung nach § 41 Abs. 1 Satz 2 Patentgesetz frithestens
3 Mopate nach der Einreichung der Nachanmeldung
endet, denn selbst dem Anmelder, der am letzten Tag
der Prioritatsfrist seine Nachanmeldung einreicht,
verbleiben immer noch 4 Monate, um die erforderli-
chen Angaben zu machen und die Unterlagen einzu-
reichen (vgl. hierzu auch Artikel4 D Abs. 3 Satz 2
der Pariser Verbandstibereinkunft).

Zu Nummer 17 (§ 48 PatG: Folgednderung)

Es handelt sich hier um eine redaktionelle Anderung.

Zu Nummer 18 (§ 49 Abs. 1 PatG: Folgednderung)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgednde-
rung, die durch die Einfligung der Regelung tiber
den Anmeldetag erforderlich geworden ist (§ 35
PatG; vgl. Artikel 2 Nummer 10).

Zu Nummer 19 (§ 49a Abs. 3 Satz 1 PatG:
Folgednderung)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung. Die
Ermiéchtigungsgrundlage zur Regelung der sonsti-
gen Erfordernisse der Anmeldung (§ 35 Abs. 4 PatG)
ist jetzt in § 34 Abs. 7 Patentgesetz geregelt.

Zu Nummer 20 (§ 62 Abs. 2 Satz 2 PatG: Kostenfest-
setzung im Einspruchsverfahren)

Kiinftig entfdllt die in § 62 Abs. 2 Patentgesetz im
Einspruchsverfahren vorgesehene ,zweite Billig-
keitspriffung”. Nach geltendem Recht hat das Pa-
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tentamt nach § 62 Abs. 1 Satz 1 nach billigem Ermes-
sen zu prifen, ob die Kosten des Einspruchsverfah-
rens einem oder mehreren Beteiligten zur Last fallen
(.erste Billigkeitsprifung”). In einem zweiten Schritt
ist nach billigem Ermessen zu beurteilen, ob die den
Beteiligten erwachsenen Kosten zur zweckentspre-
chenden Wahrnehmung der Rechte und Anspriche
notwendig waren (,zweite Billigkeitsprifung”). Dem
Amt steht ein Ermessen bei Beurteilung der Frage
zu, ob die den Beteiligten erwachsenen Kosten zur
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig
waren (vgl. zu § 80 Abs. 1 Satz 2 PatG BGH GRUR
1977, S. 559, 560 Leckanzeigeeinrichtung). Durch die
Streichung der Worte ,nach billigem Ermessen” in
§ 62 Abs. 2 Satz 2 Patentgesetz soll die geltende
Regelung an die strengeren Grundsdtze des § 91
Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 3 der ZivilprozeBordnung
angepalBt werden. Danach sind alle Kosten notwen-
dig, ohne die eine zweckentsprechende MaBnahme
nicht hétte getroffen werden kénnen. Die Vorschrift
wird damit zugleich auch an § 109 PatG und an § 63
Markengesetz angepaBt. Fiir die Beibehaltung der
zweiten Billigkeitspriifung besteht keine sachliche
Rechtfertigung (vgl. hierzu auch Artikel 2 Num-
mer 22).

Zu Nummer 21 (§ 73 Abs. 4 PatG: Frist zur
Weiterleitung der Beschwerde
an das Bundespatentgericht)

Kiinftig betrdgt die Frist zur Vorlage der Akten an
das Bundespatentgericht im Falle der Nichtabhilfe
der Beschwerde gegen einen BeschluB der Priffungs-
stellen und der Patentabteilungen nur noch einen
Monat, wie dies bereits nach § 66 Abs. 6 des Marken-
gesetzes der Fall ist. Die Verkurzung der Frist zur
Vorlage der Akten soll der Verfahrensbeschleuni-
gung dienen, Sachliche Grinde, die in Patentverfah-
ren eine ldngere Frist zur Weiterleitung der Akten er-
fordern als in Markensachen, sind nicht ersichtlich.
Auch wenn innerhalb des einen Monats keine Be-
schwerdebegrindung eingegangen ist, so ist die
Beschwerde dem Bundespatentgericht vorzulegen.

Zu Nummer 22 (§ 80 Abs. 1 Satz 2 PatG: Kostenent-
scheidung im Beschwerdeverfahren)

Zur Begriindung dieser Anderung wird auf die Aus-
fiihrungen unter Artikel 2 Nummer 20 verwiesen.

Zu Nummer 23 (§ 81 Abs. 1 PatG: Klage wegen
Erteilung und Riicknahme der
Zwangslizenz und wegen der Ande-
rung der fiir die Zwangslizenz durch
Urteil festgesetzten Vergiitung)

In Anlehnung an die mit dem Entwurf vorgeschlage-
nen Neufassung des § 24 Patentgesetz (vgl. Artikel 2
Nummer 5) und der Einfliihrung der Verfahren zur
Riicknahme der Zwangslizenz und zur Anderung der
fir die Zwangslizenz festgesetzten Vergiitung durch
Absatz 6 mubBite auch die Befugnis des Patentgerichts
zur Entscheidung uber diese Anspriiche im Wege
des Klageverfahrens nach § 81ff. Patentgesetz erwei-
tert werden.
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Zu Nummer 24 (§ 85 Abs. 1 PatG: Folgednderung)

Es handelt sich um eine Anderung, die dadurch er-
forderlich geworden ist, daB die Regelung iber die
Erteilung einer Zwangslizenz (§ 24 PatG) neu gefaBit
wurde. Im Verfahren auf ErlaB einer einstweiligen
Verfiigung wegen der Erteilung einer Zwangslizenz
sind kiinftig die Voraussetzungen des § 24 Abs. 1
bis 5 Patentgesetz glaubhaft zu machen.

Zu Nummer 25 (§ 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG: ‘
Verletzung des rechtlichen Gehors)

Wie § 83 Abs. 3 Nr. 3 des Markengesetzes sieht kiinf-
tig auch § 100 Abs. 3 Nr. 3.des Patentgesetzes vor,
daB bei Vorliegen des Verfahrensmangels der Verlet-
zung des rechtlichen Gehérs die Rechtsbeschwerde
zulassungsfrei ist.

Die Bedeutung des Anspruches auf rechtliches Ge-
hor als verfassungsrechtlichem Gebot und grund-
legender Verfahrensregel ist erst kiirzlich in der Ent-
scheidung des 1. Zivilsenates des Bundesgerichtsho-
fes vom 12. Dezember 1996, GRUR 1997, 223 bis 224
zu § 83 Markengesetz hervorgehoben worden. Daher
wird die Versagung des rechtlichen Gehors als ein
die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eroffnender
Verfahrensmangel auch in die Rechtsbeschwerdever-
fahren nach dem Patentgesetz und iiber die entspre-
chenden Verweisungen in die Verfahren nach dem
Gebrauchsmustergesetz, dem Geschmacksmusterge-
setz, dem Halbleiterschutzgesetz und dem Schriftzei-
chengesetz eingefiihrt.

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

Im Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgé-
richtshof sind kiinftig die nach dem Streitwert festzu-
setzenden Gebiihren unmittelbar der Anlage 1 des
Gerichtskostengesetzes zu entnehmen (s. nachste-
hend Begriindung zu Artikel 17). Der bisher in § 102
Abs. 2 Patentgesetz enthaltenen Sonderregelung be-
darf es deshalb nicht mehr. Die Gebiithrenhohe, eine
Verfahrensgebiihr nach dem doppelten Gebiihren-
satz (Nummer 1907), bleibt unverdandert. Die Vor-
schrift kann deshalb auf die im jetzigen Satz 3 des
§ 102 Abs. 2 Patentgesetz enthaltene Aussage redu-
ziert werden.

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

Der Entwurf schldgt in Artikel 2 Nummer 31 vor, die
Moglichkeit der Wiedereinsetzung in die Prioritats-
frist vorzusehen. Dies bedingt die Einfiihrung eines
Weiterbenutzungsrechts fiir gutglaubige Zwischen-
benutzer (Begriindung s. Artikel 2 Nummer 31). Das
bisherige Zitat des § 123 Abs. 5 Patentgesetz war
deshalb auf die entsprechenden Vorschriften des
§ 123 Abs. 5 und 7 Patentgesetz auszudehnen.

Zusatzlich wird klargestellt, daB der durch das
Patentdnderungsgesetz vom = 4. September 1967
(BGBL I S. 953) eingefiigte Absatz 6 des § 123 Pa-
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tentgesetz entsprechend im Rechtsbeschwerdever-
fahren Anwendung findet. Dieser war bislang nicht
ausdriicklich genannt worden.

Das in § 106 Abs. 1 Satz 2 Patentgesetz enthaltene
Zitat des § 123 Patentgesetz war deshalb auf die Ab-
satze 5 bis 7 auszudehnen.

Zu Nummer 28 (§§ 110 bis 114 PatG: Verfahren
vor dem Bundesgerichtshof
2. Berufungsverfahren)

Zu § 110 PatG
Absatz 1 und 2

§ 110 Patentgesetz regelt die formellen Vorausset-
zungen fiir die Einlegqung der Berufung. Der Entwurf
schlagt vor, Sonderregelungen fiir das Berufungsver-
fahren in Patentnichtigkeitssachen abzubauen und
das Verfahren an das Berufungsverfahren im Zivil-
prozeB anzugleichen.

In Anlehnung an das Berufungsverfahren nach den
§§ 511ff. ZivilprozeBordnung ist die Berufung -
ebenso wie die Rechtsbeschwerde nach § 100 Patent-
gesetz — durch die Einreichung der Berufungsschrift
beim Bundesgerichtshof und nicht mehr beim Bun-

_despatentgericht einzulegen.

'| AuBerdem entféllt die Verkniipfung zwischen der

Gebiihrenzahlung und der Wirksamkeit der Einle-
gung der Berufung. Nach geltendem Recht ist die
Wirksamkeit der Einlequng der Berufung davon ab-
héngig (§ 110 Abs. 1 Satz 2 PatG), da wahrend der
einmonatigen Berufungsfrist eine Gebiihr in Héhe
von derzeit 600 DM nach Nummer 215 120 der Anla-
ge zu § 1 des Patentgebiithrengesetzes an das Bun-
despatentgericht gezahlt wird. Diese Gebiihr wird
auf die von dem Bundesgerichtshof im Berufungsver-
fahren erhobenen und streitwertabhéngigen Gebiih-
ren angerechnet. Wird die Gebiihr nicht oder nicht
rechtzeitig gezahlt, so gilt die Berufung als nicht ein-
gelegt. Diese Verkniipfung wird aufgelést. Im
Rechtsbeschwerdeverfahren ist die Abhédngigkeit der
Wirksamkeit der Einlegung der Rechtsbeschwerde
von der Zahlung einer Gebiihr bereits mit dem
6. Uberleitungsgesetz vom 23. Mérz 1961 (BGBL. I
S. 274, 316) entfallen. Nur im Berufungsverfahren
(§ 110 PatG) und im Beschwerdeverfahren nach
§ 122 Patentgesetz besteht eine derartige Verkniip-
fung zwischen der Wirksamkeit des Rechtsmittels
zum Bundesgerichtshof und der Zahlung einer Ge-
bihr. Diese wird nunmehr durch die Streichung des
Satzes 1 des § 110 Abs. 1 und der Satze 1, 2, 3und 5
des § 110 Abs. 2 Patentgesetz geldst. Kiinftig gelten
die allgemeinen Regeln des Gerichtskostengesetzes
iber die Erhebung der Gebiihren. Die Gerichtsge-
biihren fiir das Berufungsverfahren vor dem Bundes-
gerichtshof in Patentsachen sind in der Anlage 1 des
Gerichtskostengesetzes geregelt (vgl. hierzu Arti-
kel 17 und auch Artikel 7).

Der Regelungsgehalt des § 110 Abs. 2 Satz 4 Patent-
gesetz Uber die Streitwertfestsetzung wird in § 121
Abs. 1 Patentgesetz aufgenommen (vgl. Artikel 2
Nummer 29).
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Absatz 3

§ 110 Abs. 3 Patentgesetz soll vorsehen, daf} die Be-
rufungsfrist unverandert einen Monat betragt. Sie
beginnt mit der Zustellung des in vollstdndiger Form
abgefaBten Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf
von fiinf Monaten nach der Verkiindung.

Absatz 4

Absatz 4 bestimmt den Inhalt der Berufungsschrift
und entspricht im wesentlichen § 518 Abs. 2 Zivilpro-
zefordnung. Nach geltendem Recht hat die Beru-
fungsschrift lediglich die Berufungsantridge und die
Angabe der neuen Tatsachen und Beweismittel zu
enthalten, die der Berufungskldger geltend machen
will. Bisher wird in Verfahren vor dem Bundes-
gerichtshof in Patentnichtigkeitssachen also nicht
zwischen der Berufungsschrift nach § 518 Zivilpro-
zeBordnung, die lediglich die Angabe des angefoch-
tenen Urteils und die Erkldrung, daB die Berufung
erhoben wird, und der Berufungsbegriindung nach
§ 519 ZivilprozeBordnung, die die Berufungsantréige,
die Berufungsgriinde und das neue Vorbringen, das
heiBt die neuen Tatsachen und Beweismittel, zu ent-
halten hat, unterschieden. Es wird vorgeschlagen,
diese Unterscheidung der ZivilprozeBordnung zwi-
schen der Berufungsschrift und der Berufungsbe-
grindung in das Patentgesetz zu ibernehmen, denn
diese Differenzierung hat sich in der Praxis der Zivil-
gerichte bewdhrt. Sie erdéffnet dem Berufungsfiihrer
die Méglichkeit, sein Rechtsmittel innerhalb der Be-
grindungsfrist, die auf Antrag auch verlangert wer-
den kann, zu begriinden. Unbenommen ist es dem
Berufungsfiihrer, die Berufung bereits mit der Einle-
gung der Berufung zu begriinden (vgl. § 111 Abs. 2
Satz 1 PatG).

Absatz 5

§ 110 Abs. 5 entspricht § 518 Abs. 3 ZivilprozeBord-
nung. Mit der Berufungsschrift ist kinftig eine Aus-
fertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochte-
nen Urteils vorzulegen.

Absatz 6

§ 110 Abs. 6 Patentgesetz entspricht dem geltenden
§ 110 Abs. 4 Satz 1 Patentgesetz. Der Verweis des
Satzes 2 auf § 112 Abs. 2 Patentgesetz kann mit der
Abschaffung des Vorschaltverfahrens entfallen.

Zu § 111 PatG
Absatz 1

§ 111 Patentgesetz entspricht § 519 ZivilprozeBord-
nung. Absatz 1 sieht vor, daB der Berufungsklager
die Berufung zu begriinden hat (vgl. dazu die Aus-
filhrungen im Allgemeinen Teil der Begriindung
AI1LS5)

Absatz 2

Nach Absatz 2 betragt die Frist zur Einreichung der
Berufungsbegrindung einen Monat seit Einlegung
der Berufung. Sie kann unter den Voraussetzungen
des Satzes 3 verldngert werden. Eine langere Frist

zur Begriindung der Berufung vorzusehen, ist auch
in Anbetracht der Tatsache, daB es sich regelmaBig
um komplexe und schwierige Verfahren vor dem
Bundesgerichtshof handeln wird, nicht erforderlich.
Sowohl die Berufungsbegriindungsfrist vor dem Be-
rufungsgericht als auch die Revisionsbegriindungs-
frist vor dem Bundesgerichtshof betragt in Zivilsa-
chen einheitlich einen Monat. Das Berufungsverfah-
ren vor dem Bundesgerichtshof ist als ein Verfahren
in zweiter (Tatsachen-)Instanz von seinem Stellen-
wert und seiner Bedeutung her nicht generell héher
einzuschitzen als das Revisionsverfahren in Zivil-
sachen. Daher bedarf es keiner langeren Frist zur Be-
grindung des Rechtsmittels, zumal die Moglichkeit
der Verlangerung der Frist nach Satz 2 besteht.

Absatz 3

Absatz 3 entspricht inhaltlich dem § 519 Abs. 3 Zivil-
prozeBordnung. Die Berufungsbegrindung hat- die
Berufungsantrage, die Berufungsgriinde sowie das
neue Vorbringen, das heifit die neuen Tatsachen, Be-
weismittel 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 vertreten lassen miissen.
Die Bestimmung ist zwar wortgleich mit dem gelten-
den § 121 Patentgesetz, gleichwohl ist mit ihr eine
wesentliche Anderung verbunden. Da die Beru-
fungsschrift nicht langer beim Bundespatentgericht,
sondern beim Bundesgerichtshof einzureichen ist,
hat dies zur Folge, dafl die Vertretung des Berufungs-
fithrers durch einen Rechtsanwalt oder einen Patent-
anwalt bereits fiir die wirksame Einlegung der Beru-
fung erforderlich ist. Das geltende Recht schreibt die
Vertretung durch einen Rechtsanwalt oder Patentan-
walt erst in dem Verfahren vor dem Bundesgerichts-
hof und nicht schon fiir die Einlegqung der Berufung
beim Bundespatentgericht und in dem Vorschaltver-
fahren vor dem Bundespatentgericht vor. Der Beru-
fungsfithrer konnte die Berufung zunéchst selbst ein-
legen oder sich durch einen Erlaubnisscheininhaber
(§ 177 PatAnwO) oder durch einen Patentassessor
(§ 155 PatAnwQ) vertreten lassen. Im Rechtsbe-
schwerdeverfahren nach § 100 Patentgesetz, in den
Berufungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten
und im Revisionsverfahren in Zivilsachen vor dem
Bundesgerichtshof ist die Wirksamkeit der Einlegung
des Rechtsmittels stets an die Vertretung durch einen
(zugelassenen) Rechtsanwalt gekniipft. Es bestehen
keine sachlichen Griinde, die es in Abweichung zu
den ibrigen Rechtsmittelverfahren rechtfertigen, an
der bisherigen Regelung festzuhalten. Kiinftig ist da-
her die Berufung durch den Patent- oder Rechtsan-
walt beim Bundesgerichtshof einzulegen.

Satz 2 entspricht unverdandert dem geltenden § 121
Abs. 2 Patentgesetz.

Zu § 112 PatG

Absatz 1

§ 112 Abs. 1 Patentgesetz entspricht dem Regelungs-
gehalt des § 519a ZPO. '
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Absatz 2

Der Absatz 2 des § 112 Patentgesetz schafft die ge-
setzliche Grundlage dafiir, daBl der Vorsitzende oder
der Senat Fristen zur schriftlichen Berufungserwide-
rung und zur Replik setzen kénnen. Dies dient der
Konzentration des Verfahrens und entspricht den
diesbeziiglichen Regelungen der ZivilprozeBordnung
(§ 520 Abs. 2 Satz 1 ZPO).

Zu § 113 PatG

Die Vorschrift entspricht § 519b Abs. 1 und 2 Halb-
satz 1 ZivilprozeBordnung. Der Bundesgerichtshof
hat von Amts wegen zu priifen, ob die Berufung
form- und fristgemaB eingelegt und begriindet wor-
den ist. Auch die sonstigen Zuldssigkeitserforder-
nisse (die Statthaftigkeit, die formelle Beschwer und
das Rechtsschutzinteresse) sind zu priifen. Ist eines
dieser Erfordernisse nicht erfiillt, so wird die Beru-
fung durch BeschluB als unzuldssig verworfen.

Die Entscheidung tiber die Zuléssigkeit der Berufung
kann ohne miindliche Verhandlung durch BeschluB
ergehen (Absatz 2). Ein Rechtsmittel gegen diesen
Beschlus ist nicht vorgesehen.

Zu § 114 PatG

Die Vorschrift wiederholt den Inhalt des § 520 Abs. 1
Satz 1 ZivilprozeBordnung iiber die Anberaumung
des Termins zur miindlichen Verhandlung im Falle
der Zulassigkeit der Berufung.

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

In § 121 Patentgesetz werden die Regeln tber die
Streitwertfestsetzung und die Festsetzung der Kosten
im Urteil nach den Regeln der ZivilprozeBordnung
(jetzt: § 110 Abs.2 Satz 4 PatG und § 110 Abs. 3
PatG) zusammengefaBt und aus systematischen
Grinden an das Ende des Abschnittes tiber das Beru-
fungsverfahren gestelit.

Der bisherige Regelungsgehalt des § 121 Patentge-
setz (Vertretung) findet sich kiinftig in § 111 Abs. 4
Patentgesetz.

Zu Nummer 30 (§ 122 PatG: Beschwerde wegen der
Erteilung einer Zwangslizenz
im Verfahren auf ErlaB einer
einstweiligen Verfiigung)

Entsprechend der Anderung in Berufungsverfahren
gegen Urteile der Nichtigkeitssenate wird vorge-
schlagen, daB die Beschwerde gegen Urteile des
Bundespatentgerichts iiber den ErlaB einer einstwei-
ligen Verfliigung im Verfahren wegen Erteilung einer
Zwangslizenz kiinftig schriftlich beim Bundes-
gerichtshof einzulegen ist, statt wie bisher beim Bun-
despatentgericht (§ 122 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3
PatG). Nach bisher geltendem Recht legte das Bun-
despatentgericht die Beschwerde ohne sachliche
Stellungnahme dem Bundesgerichtshof vor.

Die Beschwerdefrist (Absatz 2) betragt ebenso wie
die Berufungsfrist (§ 110 Abs. 3 PatG) unverdndert
einen Monat. Absatz 2 Satz 2 des geltenden § 122 Pa-
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tentgesetz, der die Zahlung einer Gebiihr nach dem
Tarif an das Bundespatentgericht vorsieht, kann
ebenfalls aufgehoben werden, da kinftig die Ge-
biithren und Auslagen (Satz 3) nach dem Gerichts-
kostengesetz erhoben werden (vgl. Artikel 17 Num-
mern 1905 und 1906). Die Wirksamkeit der Einle-
gung des Rechtsmittels ist kiinftig auch nicht mehr
von der Zahlung der Gebiihr abhéngig (§ 122 Abs. 2
Satz 2 Halbsatz 2 PatG geltende Fasssung).

Ebenso wie die Berufungsfrist beginnt die Beschwer-
defrist mit der Zustellung des in vollstandiger Form
abgefafiten Urteils (Absatz 3), spatestens aber mit
dem Ablauf von 5 Monaten nach der Verkiindung
(vgl. auch Artikel 2 Nummer 28 zu § 110 Abs.3
PatG). :

Mit dem neu gefaBten Absatz 4 ist ebenfalls eine
wichtige Anderung verbunden. Da die Beschwerde
kiinftig ebenso wie die Berufung direkt beim Bun-
desgerichtshof einzulegen ist und nicht mehr beim
Bundespatentgericht, ist die Beschwerde beim Bun-
desgerichtshof unter Mitwirkung eines Bevollméach-
tigten im Sinne des neuen § 111 Abs. 4 Patentgesetz
einzulegen (vgl. hierzu die Ausfiihrungen unter
Nummer 28 zu § 111 Abs. 4 PatG).

Zu Nummer 31 (§ 123 PatG: Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand)

Absatz 1

In Anlehnung an § 91 Markengesetz schlagt der Ent-
wurf vor, die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
auch in die Frist zur Einreichung von Anmeldungen,
fiir die eine &uBere Prioritét, z. B. eine Unionsprioritét
nach Artikel 4 Abschnitt C Abs. 1 der Pariser Ver-
bandsiibereinkunft, in Anspruch genommen wird, in
das Patentgesetz wiedereinzufiihren. Durch diese
Regelung wird es dem Anmelder, der bereits im Aus-
land eine Erfindung zum Patentschutz angemeldet
hat (Erstanmeldung), erméglicht, die Wiedereinset-
zung in die Prioritdtsfrist zu beantragen, wenn er
unverschuldet, d.h. unter Beachtung aller nach den
gegebenen Umstdinden gebotenen Sorgfalt, die
zwolfmonatige Frist zur Einreichung einer Nach-
anmeldung in Deutschland nicht einhalten konnte.
Mit dieser Vorschrift soll vor allem ausléndischen
Anmeldern die Einreichung einer Nachanmeldung in
Deutschland erleichtert werden. Sie entspricht den
berechtigten Interessen der deutschen Patentanwélte
und ihrer Mandanten, die bereits seit langem die
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand fiir die Ver-
siumung der Frist fiir die Inanspruchnahme der
auBeren Prioritdt fordern. Der Entwurf folgt insoweit
auch einem Vorschlag der Weltorganisation fir gei-
stiges Eigentum im Rahmen der Verhandlungen iiber
den Entwurf des Harmonisierungsvertrages (vgl. Ar-
tikel 7 Abs. 2 des Entwurfes des Harmonisierungs-
vertrages; WIPO-Dokument PLT/DC/3, abgedruckt
in Industrial Property 1991, 118).

Die Maéglichkeit der Wiedereinsetzung in die ver-
sdumte Prioritatsfrist bei der d&uBeren Prioritdt wurde
in Deutschland durch § 43 des Patentgesetzes von
1936 (RGBL. II S. 117) unter Berufung auf das Erfor-
dernis der Rechtssicherheit beseitigt (Bl . PMZ 1936,
103, 113). Dieses Argument erscheint nicht langer
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zwingend. Dem berechtigten Interesse der Allge-
meinheit an Rechtssicherheit wird dadurch aus-
reichend Rechnung getragen, dafl die Wiedereinset-
zung langstens nur bis zum Ablauf eines Jahres nach
Ablauf der Prioritatsfrist beansprucht werden kann.
AuBerdem wird Absatz 7 vorsehen, dal demjenigen
gutgldaubigen Dritten, der nach Ablauf der Prioritéts-
frist und vor Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
die Benutzung der der Anmeldung zugrundeliegen-
den Erfindung im Inland aufnimmt bzw. diese vorbe-
reitet, ein Weiterbenutzungsrecht im Sinne des § 123
Abs. 5 Patentgesetz zusteht.

Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist auch
dann zuldssig, wenn die Prioritdt einer Erstanmel-
dung fiir eine Nachanmeldung auf der Basis der fak-
tischen gegenseitigen Anerkennung iiber die Ge-
wahrung von Prioritdtsrechten beansprucht wird
(§ 41 Abs. 2 PatG).

Da die genannten Griinde bei der Versaumung der
inneren Prioritatsfrist (§ 40 PatG) nicht vorliegen,
bleibt es hier — ebenso wie bei Versdaumung der Frist
nach § 7 Abs. 2 Patentgesetz — dabei, da eine Wie-
dereinsetzung nicht méglich ist.

Uber die Verweisungen in § 21 Gebrauchsmuster-
gesetz und § 10a Geschmacksmustergesetz ist die
Wiedereinsetzung in die ausldndische Prioritdt auch
bei Gebrauchs- und Geschmacksmusteranmeldun-
gen moglich.

Absatz 7

Mit Absatz 7 des § 123 Patentgesetz wird demjeni-
gen, der nach Ablauf der Prioritatsfrist nicht mehr mit
dem Entstehen eines Schutzrechtes im Inland rech-
nen mufite, ein Weiterbenutzungsrecht eingeraumt,
wenn es durch eine Wiedereinsetzung in die Priori-
tatsfrist doch noch zu einer Nachanmeldung kommt.
Er ist, sofern er gutgldubig ist, ebenso schutzwiirdig
wie derjenige, der von dem Erléschen des Patents
ausging und vor der Wiedereinsetzung in den vor-
igen Stand den Gegenstand in Benutzung genom-
men hat. Veranstaltungen sind im gleichem Umfang
privilegiert wie beim Vorbenutzungsrecht nach § 12
Patentgesetz. Es muB sich also um Veranstaltungen
handeln, die den EntschluB, die Erfindung zu benut-
zen, durch Vorbereitung der Benutzung in die Tat
umsetzen (vgl. BGHZ 39, 389, 397-Taxilan).

Zu Nummer 32 (§ 126 PatG:
Fremdsprachige Eingaben)

§ 126 Satz 1 Patentgesetz soll kiinftig vorsehen, daB
die Verfahrenssprache vor dem Patentamt nur inso-
weit Deutsch ist, als nicht in anderen Rechtsvorschrif-
ten andere Regelungen getroffen werden. Eine solche
andere gesetzliche Regelung ist fiir die Einreichung
fremdsprachiger Anmeldungsunterlagen vorgesehen
(vgl. Artikel 2 Nummer 10 zu § 35 PatG).

Das Patentamt soll kiinftig auch nicht lnger gehin-
dert sein, fremdsprachige Dokumente und Unterla-
gen im Anwendungsbereich des Patentgesetzes zu
beriicksichtigen. Aus diesem Grund wird § 126 Satz 2
Patentgesetz, der vorsieht, daB Eingaben in anderen

Sprachen nicht zu beriicksichtigen sind, in Anleh-
nung an die entsprechende Regelung im Marken-
gesetz (§ 93 Markengesetz) aufgehoben. Die Frage,
unter welchen Voraussetzungen Eingaben und
Schriftstiicke in fremden Sprachen beriicksichtigt
werden, bleibt gesonderten Regelungen iiberlassen
(vgl. Artikel 19 Nummer 5).

Der Verweis auf die Vorschriften des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes iiber die Gerichtssprache (Satz 3)
bleibt dagegen unverandert bestehen.

Zu Nummer 33 (§ 127 PatG: Zustellungen)
Absatz 1

In Anlehnung an § 94 Markengesetz schlagt der Ent-
wurf vor, § 127 Patentgesetz zu modifizieren. Es be-
steht kein Bediirfnis fiir die Beibehaltung von § 127
Abs. 1 Nr. 5 Patentgesetz. § 8 Abs. 1 Verwaltungszu-
stellungsgesetz enthélt eine in sich geschlossene Re-
gelung fiir die Zustellung an den Vertreter. Es ist kein
sachlicher Grund ersichtlich, der és rechtfertigt, von
dieser Regelung abzuweichen. Nach dem geltenden
§ 127 Abs. 1 Nr. 5 Patentgesetz wird an den Vertreter
zugestellt, wenn die Vollmacht ,zu den Akten*, d.h.
zu den konkreten Akten, gereicht worden ist. In Zu-
kunft soll das Patentamt — wie auch im Markenbe-
reich — immer dann zur Zustellung an den Bevoll-
madéchtigten verpflichtet sein, wenn er dem Patentamt
eine Vollmacht vorgelegt hat (§8 Abs.1 Satz 2
VwWZG). Trotz der in § 8 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungszu-
stellungsgesetz eingerdumten Wahlméglichkeit der
Behorden in anderen Féallen hat dieses Wahlrecht fiir

. das Patentamt keine Auswirkungen, da es der Ver-

waltungspraxis des Patentamts entspricht, stets an
den Bevollméchtigten zuzustellen, auch wenn die
Vollmacht nicht zu den konkreten betroffenen Akten
gereicht worden ist.

Absatz 2

Absatz 2 zahlt die patentrechtlichen Verfahren auf, in
denen durch die Zustellung die Frist fiir ein Rechts-
mittel in Gang gesetzt wird. Aus der in Absatz 2 ent-
haltenen Aufzadhlung kann der , Antrag auf Entschei-
dung des Bundesgerichtshofes nach § 112 Abs. 2 Pa-
tentgesetz" gegen einen die Zuldssigkeit der Beru-
fung verwerfenden BeschluB des Bundespatentge-
richtes gestrichen werden, da das Vorschaltverfahren
vor dem Bundespatentgericht abgeschafft werden
soll (vgl. Artikel 2 Nummer 28).

Zu Nummer 34 (§ 129 Satz 2 PatG:
Verfahrenskostenhilfe)

Bisher sieht § 129 Satz 2 Patentgesetz vor, daBl Ange-
hoérige fremder Staaten, die nicht Mitgliedstaaten der
Europaischen Gemeinschaften sind, Anspruch auf
Verfahrenskostenhilfe nur haben, wenn die Gegen-
seitigkeit verbiirgt wird. Diese restriktive Regelung
soll gedndert werden. Als sich der Gesetzgeber im
Jahre 1980 mit dem Gesetz iiber die ProzeBkosten-
hilfe dafiir entschied, anders als in der ZivilprozesB-
ordnung im Patentrecht das Erfordernis der Gegen-
seitigkeit aufrechtzuerhalten, hatte er die Félle im
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Auge, in denen Anmeldungen aus dem Ausland ge-
tatigt werden.

Mittlerweile haben sich die Verhéltnisse gedndert. In
zunehmendem MaBe leben in Deutschland auch
Staatsangehorige auslandischer Staaten, die auf-
grund eines fehlenden Gegenseitigkeitsabkommens
von der Gewdhrung der Verfahrenskostenhilfe in
Verfahren vor dem Patentamt, dem Patentgericht
und dem Bundesgerichtshof ausgeschlossen sind.
Deshalb soll, was die Gewdhrung von Verfahrens-
kostenhilfe fiir Erfinder mit ausldndischer Staatsan-
gehorigkeit betrifft, die Regelung véllig an die Rege-
lungen der ZivilprozeSordnung iiber die Gewahrung
von ProzeBkostenhilfe angepafit werden, um einen
nicht einem Mitgliedstaat der Europaischen Gemein-
schaften angehérenden auslandischen Staatsange-
hérigen in Verfahren nach dem Patentgesetz nicht
schlechter zu stellen als in Verfahren nach der Zivil-
prozeBordnung. Nach § 114 der ZivilprozeBordnung
wird jeder natiirlichen Person, unabhéngig von ihrem
Wohnsitz und ihrer Staatsangehérigkeit, auf ihren
Antrag hin als Partei ProzeBkostenhilfe gewahrt,
wenn diese nach ihren persénlichen und wirtschaft-
lichen Verhiltnissen nicht in der Lage ist, die Kosten
der ProzeBfiihrung nicht, nur zum Teil oder nur in Ra-
ten aufzubringen, und die beabsichtigte Rechtsverfol-
gung oder Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht
auf Erfolg bietet. Diese Regelung beruht auf der Ent-
scheidung des Gesetzgebers, Ausldnder und Staa-
tenlose wie Inldnder zu behandeln, um der Rechts-

schutzgarantie des Artikels 19 Abs. 4 GG und dem |

Anspruch auf rechtliches Gehor in Artikel 103 Abs. 1
GG Geniige zu tun.

Fir die Beibehaltung dieser unterschiedlichen Rege-
- lungen besteht heute aus den genannten Griinden
keine sachliche Rechtfertigung mehr.

Die Anderung bewirkt, daB Verfahrenskostenhilfe
kunftig auch in Verfahren nach dem Gebrauchsmu-
ster-, Geschmacksmuster-, Halbleiterschutz-, Schrift-
zeichen- und Sortenschutzgesetz ausldndischen
Staatsangehérigen gewéhrt wird, da diese Gesetze
insofern auf die Bestimmungen des Patentgesetzes
verweisen.

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

Die vorgeschlagenen Anderungen sind eine Konse-
quenz aus der Abschaffung des Vorschaltverfahrens
und der Anderung von § 122 Patentgesetz (vgl. Arti-
kel 2 Nummer 28 und 30). Da Berufung und Be-
schwerde kiinftig unmittelbar beim Bundesgerichts-
hof einzureichen sind, sind auch die Verfahrensko-
stenhilfegesuche dort einzureichen. Das Gesuch auf
Gewdhrung von Verfahrenskostenhilfe kann vom
Antragsteller auch zu Protokoll der Geschiftsstelle
erklart werden in Anlehnung an die Vorschrift des
Rechtsbeschwerdeverfahrens (§ 138 PatG).

Zu Nummer 36 (§ 142a PatG: Grenzbeschlagnahme)

Nach dem Abkommen vom 2. Mai 1992 iiber den
Europédischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen;
BGBI. 1993 II S. 1294) findet freier Warenverkehr

38

auch zwischen den Staaten der Européischen Union
und den anderen Vertragsstaaten des Europaischen
Wirtschaftsraums statt. Die Vorschrift ist daher um
den Hinweis auf die Mitgliedstaaten des Européi-
schen Wirtschaftsraums zu ergédnzen.

Zu Artikel 3 (Anderung des
Gebrauchsmustergesetzes)

Zu Nummer 1 (amtliche Abkiirzung: GebrMG)

Der Uberschrift wird eine amtliche Abkiirzung ange-
figt, die der in der JURIS-Normendokumentation
verwendeten Abkiirzung entspricht.

Zu Nummer 2 (§ 4 GebrMG: Anmeldung)
Absatz 1

In Satz 1 wird das Erfordernis der Schriftlichkeit ge-
strichen, das derzeit als gesetzliches Hindernis der
Einreichung von Gebrauchsmusteranmeldungen auf
elektronischem Wege, z. B. ,on-line", im Wege steht.
In der Gebrauchsmusteranmeldeverordnung wird
allerdings zundchst unverdndert vorgeschrieben
sein, daBl die Anmeldung schriftlich einzureichen ist.
Eine Neuregelung der Anmeldeformen in der Ge-
brauchsmusteranmeldeverordnung kann erst dann
erfolgen, wenn die technischen und administrativen
Voraussetzungen fiir die Einreichung der Anmeldun-
gen auf elektronischen Medien beim Deutschen Pa-
tentamt geschaffen worden sind.

Absatz 2

Mit Absatz 2 wird die Maoglichkeit geschaffen, Ge-
brauchsmusteranmeldungen iiber Patentinforma-
tionszentren beim Deutschen Patent- und Marken-
amt einzureichen. Dies gilt allerdings nicht fiir solche
Gebrauchsmusteranmeldungen, deren Gegenstand
ein Staatsgeheimnis sein konnte. Fir diese Anmel-
dungen gilt unverdndert das Verfahren nach § 9 Ge-
brauchsmustergesetz. Im tibrigen wird auf die Aus-
fithrungen in der Einleitung unter A.IL. 2 und die
Einzelbegrindung zu Artikel 2 Nummer 10 zu § 34
Abs. 2 Patentgesetz verwiesen.

Absatz 3

Absatz 3 ist inhaltsgleich mit § 34 Abs.3 Patent-
gesetz. Die Neufassung der Regelungen des Patent-
gesetzes iiber die Anmeldung (§ 34 PatG) und die
Einfithrung der Regelung iiber den Anmeldetag (§ 35
PatG) in das Patentgesetz machen es erforderlich,
daB auch die Vorschriften des Gebrauchsmuster-
gesetzes diesen neuen Regelungen entsprechend an-
gepaBt werden. Zur Begriindung siehe die Ausfiih-
rungen zu Artikel 2 Nummer 10 (§ 34 PatG).

Absatz 4

Die Erméchtigungsgrundlage in Absatz 4 wird um
die Erméchtigung zur Bestimmung der Form der An-
meldung erweitert. Inhaltlich entspricht Absatz 4
dem § 34 Abs. 7 Patentgesetz (vgl. Artikel 2 Num-
mer 10). .
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Abséatze 5 bis 7

Die Absétze 4 bis 6 des geltenden § 4 Gebrauchsmu-
stergesetz bleiben ihrem Regelungsgehalt nach un-
verdndert, werden aber mit anderen Nummern ver-
sehen.

Absatz 8

Da auch Erfindungen, die mikrobiologisches Mate-
rial beinhalten, gelegentlich als Gebrauchsmuster
angemeldet werden, soll dem Bundesministerium
der Justiz bzw. dem Prasidenten des Deutschen Pa-
tent- und Markenamtes die Mdoglichkeit eingeraumt
werden, die Voraussetzungen, unter denen die Hin-
terlegung von biologischem Material, der Zugang zu
diesem, die Beschrankung des Zuganges und die er-
neute Hinterlegung zum Zwecke der Offenbarung
moglich sind, zu regeln (zur Begriindung vgl. Arti-
kel 2 Nummer 10 zu § 35 Abs. 9 PatG).

Zu Nummer 3 (§ 4a GebrMG: Anmeldetaq)

Die Vorschrift ist inhaltsgleich mit § 35 Patentgesetz.
Sie enthalt die Regelungen iiber die Einreichung
fremdsprachiger Anmeldungsunterlagen, die Nach-
reichung von Zeichnungen und regelt die Vorausset-
zungen fiir die Zuerkennung eines Anmeldetages.
Zur Begriindung der Regelung wird auf die Ausfiih-
rungen zu Artikel 2 Nummer 10 (§ 35 PatG) verwie-
sen.

Zu Nummer 4 (§ 8 Abs. 1 Satz 1 GebrMG:
Eintragung in die Rolle
fiir Gebrauchsmuster)

Es handelt sich um eine Folgednderung, die durch
die Einfithrung des neuen § 4 a Gebrauchsmusterge-
setz bedingt ist.

Zu Nummer 5 (§ 20 GebrMG: Zwangslizenz)

Es handelt sich um eine Anderung, die durch die
Neufassung des § 24 Patentgesetz bedingt ist (vgl.
Artikel 2 Nummer 5 und die Begriindung hierzu).

Zu Nummer 6 (§ 25a Abs. 1 Satz 2 GebrMG:
Beschlagnahme durch die Zollbehérde)

Diese Vorschrift entspricht inhaltlich dem § 142a
Abs. 1 Satz 2 Patentgesetz. Zur Begriindung wird auf
Artikel 2 Nummer 36 verwiesen.

Zu Artikel 4 (Anderung des Gesetzes
uber Arbeitnehmererfindungen)

Mit dem Entwurf soll eine der letzten Besonderheiten
der fritheren deutschen Teilung beseitigt werden.
Der Entwurf sieht vor, daB die bei der Dienststelle
Berlin des Deutschen Patentamts im Jahre 1957 er-
richtete Schiedsstelle fiir Arbeitnehmererfindungen
aufgelost wird (s. Artikel 26 Nummer 3) und die Son-
derregelungen entfallen, mit denen den tatséchlich
gegebenen politischen Verhéltnissen, der Teilung
der Stadt, Rechnung getragen werden sollte.

Fir die Aufrechterhaltung dieser Schiedsstelle in
Berlin besteht nach der Wiedervereinigung kein Be-

diirfnis mehr, da die Zahl der von der Schiedsstelle
durchgefiihrten Verfahren auBerordentlich gering ist.
Der administrative Aufwand fiir die Aufrechterhal-
tung einer Schiedsstelle bei der Dienststelle Berlin
des Deutschen Patent- und Markenamtes ist daher
nicht mehr gerechtfertigt. Thre Auflésung hat nicht
zur Folge, daB die Schiedsstelle fiir Arbeitnehmerer-
findungen nie mehr in Berlin oder in einem anderen
Bundesland zusammentreten wird, denn § 29 Abs. 2
des Arbeitnehmererfindungsgesetzes erlaubt es der
Schiedsstelle, auch auBerhalb ihres in Miinchen
befindlichen Sitzes zusammenzutreten, wenn die
besonderen Umstande des Schiedsverfahrens ein
Zusammentreten an einem anderen Ort fiir gerecht-
fertigt erscheinen lassen (z. B. zum Zwecke der Au-
genscheinseinnahme).

Zu Artikel 5 (Anderung des Markengesetzes)

Im Markengesetz soll die Regelung iiber die Er-
hebung der Gerichtskosten in Rechtsbeschwerde-
verfahren vor dem Bundesgerichtshof (§ 85 Abs. 2
MarkenG) an die Regelung des kiinftigen § 102
Abs. 2 Patentgesetz angepaBit werden. Die Héhe der
zu erhebenden Kosten in Rechtsbeschwerdeverfah-
ren richtet sich dann kiinftig nach der Anlage 1 des
Gerichtskostengesetzes (Nummer 1907); vgl. die Be-
griindung zu Artikel 17 und Artikel 2 Nummer 26.

Zu Artikel 6 (Anderung des Gesetzes iiber
internationale Patentiibereinkommen)

Zu Nummer 1 (Artikel 11 § 4 Abs. 1 IntPatUG:
Einreichung von europaischen
Patentanmeldungen tiber
die Patentinformationszentren)

In gleicher Weise wie nationale Patentanmeldungen
kénnen kiinftig auch europdische Patentanmeldun-
gen Uber Patentinformationszentren beim Deutschen
Patentamt und beim Europaischen Patentamt in
anmeldetagswahrender Weise eingereicht werden.
Dazu dient die Anderung von Artikel 11 §4 Abs. 1
des Gesetzes iiber internationale Patentiibereinkom-
men. Die Patentinformationszentren leiten die bei ih-
nen eingegangenen europdischen Anmeldungen,
nachdem sie sie mit dem Eingangsdatum versehen
haben, wie die nationalen Anmeldungen an das
Deutsche Patent- und Markenamt weiter, das sie
dann nach Artikel II § 4 Abs. 3 des Gesetzes iber
internationale Pateniibereinkommen an das Euro-
paische Patentamt weiterleitet. Dem Anmelder ste-
hen kiinftig somit drei Wege zur Einreichung einer
europdischen Patentanmeldung innerhalb Deutsch-
lands offen:

— Einreichung  beim Europdischen Patentamt in
Miinchen oder bei der Dienststelle Berlin des Eu-
ropdischen Patentamts,

- Einreichung beim Deutschen Patent- und Marken-
amt in Miinchen, Jena oder Berlin,

— Einreichung iiber die Patentinformationszentren,
die nach der entsprechenden Bekanntmachung
des Bundesministeriums der Justiz zur Entgegen-
nahme berechtigt sind.
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Europdische Patentanmeldungen, die ein Staatsge-
heimnis nach § 93 Strafgesetzbuch enthalten kén-
nen, sind auch weiterhin nur nach MaBgabe von Ar-
tikel II §4 Abs. 2 des Gesetzes ilber internationale
Patentiibereinkommen beim Deutschen Patent- und
Markenamt einzureichen; eine Einreichung tiber die
Patentinformationszentren ist nicht moglich.

Zu Nummer 2, 3, 5, 6, 7 (Artikel II § 4 Abs. 2,
Artikel I § 9 Abs. 1,
Artikel IIT § 2 Abs. 2,
Artikel IIT § 4 Abs. 2,
Artikel III § 5 Abs. 1:
Folgednderungen)

Bei den hier vorgenommenen Anderungen handelt
es sich um redaktionelle Folgednderungen im Gesetz
iiber internationale Patentiibereinkommen, die durch
die Neustrukturierung von §§ 34 und 35 Patentgesetz
erforderlich sind.

Zu Numumer 4 (Artikel IIT § 1 Abs. 2: Einreichung von
internationalen Patentanmeldungen)

Internationale Patentanmeldungen nach dem Patent-
zusammenarbeitsvertrag (PCT) konnen kiinftig
ebenfalls iiber die Patentinformationszentren beim
Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht wer-
den. Auch fir die internationalen Patentanmeldun-
gen gilt, daB die Anmeldungen, die ein Staatsge-
heimnis im Sinne des § 93 Strafgesetzbuch enthalten
konnen, nicht iiber die Patentinformationszentren
eingereicht werden diirfen. Werden diese entgegen
§ 34 Abs. 2 Patentgesetz dennoch tuber ein Patent-
informationszentrum eingereicht, so fithrt dies nach
allgemein geltenden Grundsétzen nicht zum Verlust
des Anmeldetages.

Zu Nummer 6 Buchstabe d) (Artikel IlI § 4 Abs. 3:
Riicknahmefiktion)

Die in Artikel III § 4 Abs. 3 enthaltene Riicknahme-
fiktion ist durch Artikel 6 Nr. 8 des Zweiten Gesetzes
iber das Gemeinschaftspatentgesetz (BGBL I
S. 1354) eingefiihrt worden. Die Vorschrift verfolgt
den Zweck, Doppelpatentierungen zu verhindern. In
der Praxis des Patenamts haben sich bei der Anwen-
dung dieser Vorschriften Interpretationsschwierig-
keiten ergeben. Diese betreffen die Frage, zu wel-
chem Zeitpunkt die Fiktion der Riicknahme der na-
tionalen Anmeldung eintritt, wenn die PCT-Anmel-
dung in deutscher Sprache unter Berufung auf die
Prioritdt einer deutschen Erstanmeldung iiber das
Deutsche Patentamt als Anmeldeamt eingereicht
wird und zugleich das nationale Amt auch als Be-
stimmungsamt der PCT-Anmeldung benannt ist und
schlieBlich durch die Zahlung der Ubermittlungs-
gebithr gleichzeitig auch die Anmeldegebiihr als
entrichtet gilt (vgl. ArtikelIll §4 Abs. 2 Satz 2
IntPat(G).

Zur Klarstellung wird der Wortlaut des Absatzes 3
um einen Verweis auf die Artikel 22 und 39 Abs. 1
des Patentzusammenarbeitsvertrages (PCT) ergénzt.
Die nationale Anmeldung gilt damit ausdriicklich
erst dann als zuriickgenommen, wenn durch den Ab-
lauf der Fristen nach Artikel 22 oder 39 Abs. 1 des
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PCT sichergestellt ist, daB die internationale Anmel-
dung in die nationale Phase eintritt, wobei als selbst-
verstdndlich vorauszusetzen ist, daB die Benennung
der Bundesrepublik Deutschland als Bestimmungs-
amt im Zeitpunkt des Eintritts in die nationale Phase
nicht als zuriickgenommen gilt (vgl. hierzu aber auch
die Begrindung zum Zweiten Gesetz Uber das Ge-
meinschaftspatent, Drucksache 12/632 S. 22).

Damit soll iiber jeden Zweifel sichergestellt werden,
daB der Anmelder bis zum Eintritt der internationa-
len Anmeldung in die nationale Phase auf der
Grundlage des inzwischen erstellten internationalen
Rechercheberichtes die Moglichkeit hat zu entschei-
den, ob es sich lohnt, die internationale Anmeldung
oder die nationale Anmeldung weiterzuverfolgen,
wie es dem Anliegen des Zweiten Gesetzes iiber das
Gemeinschaftspatent entspricht.

Zu Artikel 7 (Anderung des Patentgebiihrengesetzes)

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

Die Anderungen im Gesetz iiber die Gebiihren des
Patentamts und des Patentgerichts tragen der Neu-
strukturierung der §§ 30, 34 und 35 Patentgesetz
Rechnung. Das Anfallen einer Gebiihr fiir die Er-
teilung des Patents ist in § 34 Abs. 6 Patentgesetz ge-
regelt, die Gebiihr fiir die Eintragung der Erteilung
einer ausschlieflichen Lizenz in die Patentrolle in
§ 30 Abs. 5 Patentgesetz (vgl. Artikel 2 Nummer 7 zu
Buchstabe d und Artikel 2 Nummer 10 zu § 34 PatG).

Zu Nummer 3 (N1. 121 100)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung, die
durch die Neufassung des § 4 des Gebrauchsmuster-
gesetzes bedingt ist (vgl. Artikel 3 Nummer 2).

Zu Nummer 4 bis 6 (Uberschrift; Nr. 215 110, 225 110)

Die Gebiithren nach den Gebiihrentatbestdnden
215110 und 225110 sind kiinftig auch fir die Ent-
scheidungen des Bundespatentgerichtes nach § 24
Abs. 6 Patentgesetz, auch in Verbindung mit § 20
Gebrauchsmustergesetz, iiber die Zuriicknahme der
Zwangslizenz und die Anpassung der zu zahlenden
Vergiitung in den Verfahren nach § 81 Patentgesetz
zu erheben.

Zu Nummer 7 (Nr. 215 120, 215 220, 225 120, 225 220)

Die Gebiihrentatbestédnde fiir die Einlegung der Be-
rufung und der Beschwerde in Patent- und Ge-
brauchsmustersachen beim Bundespatentgericht
kénnen aufgehoben werden, da kinftig ausschlieB3-
lich Gebiihren nach dem Gerichtskostengesetz erho-
ben werden (vgl. Artikel 17 und die Begriindung
hierzu).

Zu Artikel 8 (Anderung der Patentanwaltsordnung)

Durch Artikel 3 des Gesetzes iiber die ProzeBkosten-
hilfe vom 13. Juni 1980 (BGBI. I S. 677, 684) ist das
Gesetz iiber die Beiordnung von Patentanwalten in
Armensachen in der Fassung des § 187 der Patent-
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anwaltsordnung vom 7. September 1966 (BGBI. I
S.557) in das Gesetz iiber die Beiordnung von
Patentanwdlten bei ProzeBkostenhilfe umbenannt
worden. Die Anderung der Bezeichnung dieses Ge-
setzes ist in § 43 Abs. 1 Nr. 2 der Patentanwaltsord-
nung unterblieben. Es handelt sich um eine redaktio-
nelle Anderung.

Zu Artikel 9 (Anderung des Gesetzes tber
die Erstattung von Gebiihren
des beigeordneten Vertreters in Patent-,
Gebrauchsmuster-, Topographieschutz-
und Sortenschutzsachen)

Mit der in Artikel 9 enthaltenen Neustrukturierung
des Gesetzes wird zum einen der mit der Ge-
schmacksmusternovelle 1986 verbundenen Erweite-
rung der Aufgaben des Patentamts und der Erwei-
terung der Zustdndigkeit des Bundespatentgerichtes
Rechnung getragen. Diese Erweiterung, die mit
dem Gesetz zur Anderung des Geschmacksmuster-
gesetzes vom 18. Dezember 1986 (BGBL. I S. 2051) er-
folgt ist, ist in dem Gesetz iiber die Erstattung von
Gebiihren des beigeordneten Vertreters in Patent-,
Gebrauchsmuster-, Topographieschutz-und Sorten-
schutzsachen zunachst unbericksichtigt geblieben.
Dies soll jetzt durch die Neustrukturierung nach-
geholt werden. Eine Anderung der bisherigen Praxis
ist damit nicht verbunden, denn das Patentamt und
das Bundespatentgericht 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 Gebiihrensatzes der
dem beigeordneten Vertreter zu erstattenden Gebiihr
von 450 DM auf 700 DM. Die Anhebung ist aus fol-
gendem Grund erforderlich:

Die Gebiihren des beigeordneten Vertreters sind zu-
letzt 1980 durch Artikel 3 des Gesetzes uber die Pro-
zeBkostenhilfe vom 13. Juni 1980 (BGBI. I S. 677) auf
450 DM erhéht worden. Nach heutigen MaBstdben
sind diese Gebiihren zu gering im Vergleich zu den
Gebiihren, die der beigeordnete Vertreter in Patent-
verfahren vor dem Bundesgerichtshof seit dem 1. Juli
1994 nach § 123 der Bundesgebiihrenordnung fiir
Rechtsanwilte erhalt (§ 9 VertrGebErstG). An einem
konkreten Beispiel erldutert bedeutet das, daB in
einem Patentnichtigkeitsverfahren, das in der Regel
einen Streitwert von mehr als 50 000 DM hat, der bei-
geordnete Vertreter bei zwei Gebiihren (Proze8- und
Verhandlungsgebiihr) einen Betrag von 1530 DM
erhédlt. Im Vergleich dazu erhélt der beigeordnete
Vertreter in einem Patentanmeldeverfahren vor dem
Patentamt (Einreichung der Patentanmeldung und
die Durchfiihrung des Prifungsverfahrens) zwei Ge-
biithren in Héhe von je 450 DM. Diese Gebiihren
erhéhen sich nach § 14 des Fiinften Gesetzes zur An-
derung und Uberleitung von Vorschriften auf dem
. Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vom 18. Juli
1953 (BGBL. 1 S. 615; Fiinftes Uberleitungsgesetz)
um einen Zuschlag von 20%. Also erhélt der bei-
geordnete Vertreter in einem Patentverfahren vor
dem Patentamt insgesamt einen Betrag in Héhe von

1080 DM, wahrend er in dem als Beispiel aufgefiihr-
ten Verfahren vor dem Bundesgerichtshof eine Ver-
gitung in Héhe von 1530 DM erhélt. Angesichts die-
ses Unterschiedes in der Kostenerstattung fir den
beigeordneten Vertreter erscheint es angemessen,
die Gebiihr von 450 DM auf 700 DM zu erhéhen mit
der Folge, da8 kunftig die Verglitung eines beigeord-
neten Vertreters in einem Patentanmeldeverfahren
1400 DM betragt. Gleichzeitig entfdllt mit der Anhe-
bung der Gebiihren auf einen Betrag von 700 DM
aber auch der sachliche Grund fiir die Beibehaltung
des 20%igen Zuschlags gemdB § 14 des Fiinften
Uberleitungsgesetzes. Das Ziel dieser Regelung,
namlich eine angemessene Bezahlung der beigeord-
neten Vertreter zu gewdhrleisten, wird durch die jetzt
vorgeschlagene Anhebung der Gebihr erreicht. Die
Zuschlagsregelung des Fiinften Uberleitungsgeset-
zes ist daher aufzuheben (vgl. Artikel 25 Nummer 1).

Zu Nummer 1 (Uberschrift; amtliche Abkiirzung)

In der Uberschrift ist daher die Aufzdhlung der
Schutzrechte zu ergdnzen und eine amtliche Abkir-
zung einzufiihren.

Zu Nummer 2 (§ 1 VertrGebErstG:
Anwendungsbereich)

In § 1 ist ebenfalls die Aufzdhlung der Schutzrechte
Zu ergédnzen.

Zu Nummer 3 (§ 2 Abs. 1 VertrGebErstG:
Patentsachen)

Die Gebiihr in Patentsachen wird auf 700 DM erho6ht.

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

§ 2 Abs. 2 VertrGebErstG ist sprachlich moderner ge-
faBt und den neu gefaiten §§ 3 und 3 a VertrGebErstG
angepalfit worden. :

Zu Nummer 5 (§ 3 Abs. 1 VertrGebErstG:
Gebrauchsmustersachen)

Die Gebtihr in Gebrauchsmlistersachen ist ebenfalls
auf 700 DM zu erhéhen.

Zu Nummer 6 (§ 3 Abs. 2 VertrGebErstG:
Gebiihrentatbestande)

§ 3 Abs. 2 VertrGebErstG ist neu gefait worden, da
die bisherige Formulierung hinsichtlich der Be-
schwerdegebiithren unklar ist. Aus der Begrindung
zum Gesetzentwurf des Vertretergebiihren-Erstat-
tungsgesetzes (Drucksache 3801 vom 23. Oktober
1952, S. 5) zu § 3 VertrGebErstG (Gebrauchsmuster-
sachen) ergibt sich, dafl die Festlegung auf eine Ge-
biihr von 20/10 nur fiir Beschwerden gegen Entschei-
dungen Uber einen Léschungsantrag gelten sollte. Da
die Gebiihr fiir die Beschwerde gegen die Zuriickwei-
sung der Anmeldung ebenfalls gesondert geregelt ist
(13/10), wird deutlich, was mit ,anderen Beschwer-
deverfahren" gemeint war. Die bisherige Formulie-
rung mit dem Verweis auf § 18 Gebrauchsmusterge-
setz (friher § 10) macht dies nicht hinreichend deut-
lich, da in § 18 Gebrauchsmustergesetz generell Be-
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schwerden bis hin zur Rechtsbeschwerde (§ 18 Abs. 3
GebrMG) vor dem Bundesgerichtshof angesprochen
sind. Die Gebiihren des beigeordneten Vertreters in
Rechtsbeschwerdeverfahren in Gebrauchsmustersa-
chen vor dem Bundesgerichtshof werden kiinftig
nach § 9 VertrGebErstG berechnet (vgl. hierzu unten
Nummer 13).

Zu Nummer 7 (§ 3a Abs. 1 VertrGebErstG:
Topographieschutzsachen)

Die Gebiihr in Topographieschutzsachen ist ebenfalls
von 450 DM auf 700 DM zu erhoéhen.

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

Aus 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 Halbleiter-
schutzgesetzes verweist auf § 18 Gebrauchsmuster-
gesetz und damit auch auf die Rechtsbeschwerde vor
dem Bundesgerichtshof (§ 18 Abs. 3 GebrMG). Die
Festlegung auf eine Gebiihr von 2% gilt nur fiir Be-
schwerden gegen Entscheidungen iiber einen
Léschungsantrag.

Zu Nummer 9 (§ 3b VertrGebErstG:
Geschmacksmustersachen)

§ 3b VertrGebErstG regelt die Gebiihren des beige-
ordneten Vertreters in Geschmacksmustersachen
und orientiert sich an den Gebiihren fir die Ge-
brauchsmustersachen.

Zu Nummer 10 (§ 3¢ VertrGebErstG:
Sortenschutzsachen)

Die Regelung beziiglich der Sortenschutzsachen
ist entsprechend den Anderungen in §§ 3 und 3a
VertrGebErstG anzugleichen.

Zu Nummer 11 (§ 6 VertrGebErstG)

Die Anderung in § 6 VertrGebErstG ist redaktioneller
Art.

Zu Nummer 12 (§ 7 VertrGebErstG: Verweisung)

Die in § 7 Nr. 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.

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

" In § 9 VertrGebErstG war bisher nur die Anwendung
der Bundesgebiihrenordnung fiir Rechtsanwélte in
Verfahren vor dem Bundesgerichtshof in Patentsa-
chen vorgesehen. Nunmehr sind auch in Verfahren
vor dem Bundesgerichtshof nach dem Gebrauchsmu-
ster-, Geschmacksmuster-, Topographieschutz- und
Sortenschutzgesetz fiir die Gebiihren des beigeord-
neten Vertreters die Vorschriften der Bundesgebiih-
renordnung fir Rechtsanwaélte iiber ProzeBkosten-
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hilfe anwendbar. Der dritte Abschnitt des Gesetzes
war daher fiir die librigen Verfahren zu ergadnzen.
Eine von § 9 VertrGebErstG (Patentsachen) abwei-
chende Regelung fiir die iibrigen Verfahren war we-
der notwendig noch einsichtig. Sie wurde in der Pra-
xis vom Bundesgerichtshof auch nicht durchgefiihrt.

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

Die Anderung ist lediglich redaktioneller Art.

Zu Artikel 10 (Anderung des Halbleiterschutzgesetzes)

Auch beim Halbleiterschutz kénnen die Vorausset-
zungen fiir die Einreichung von Anmeldungen auf
elektronischem Wege geschaffen werden. In §3
Abs. 1 Satz 1 Halbleiterschutzgesetz wird daher das
Erfordernis der Schriftlichkeit der Anmeldung besei-
tigt, das sich insoweit als Hindernis auswirken
kénnte. Im tibrigen wird auf die Begriindung zu Arti-
kel 2 Nummer 10 zu § 34 Abs. 1 Patentgesetz verwie-
sen.

Gleichzeitig wird die in Absatz 3 enthaltene Verord-
nungsermdachtigung erweitert. Das Bundesministe-
rium der Justiz kann kiinftig auch die Form der An-
meldung in einer Rechtsverordnung regeln. Die
Moglichkeit, diese Erméchtigung auf den Prasiden-
ten des Deutschen Patent- und Markenamtes zu
iibertragen, bleibt bestehen.

Zu Artikel 11 (Anderung des Urheberrechtsgesetzes)

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung des
§69c Nr. 3und § 111 a Abs. 1 Satz 2 Urheberrechts-
gesetz, an die mit dem Inkrafttreten des Vertrages
iiber die Europdische Union vom 7. Februar 1992 am
1. November 1993 (BGBL 1993 II S. 1947) einge-
fiihrte Bezeichnung.

Zu Artikel 12 (Anderung des
Geschmacksmustergesetzes)

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

Auch hier soll das gesetzliche Hindernis beseitigt
werden, das der elektonischen Einreichung von Mu-
steranmeldungen entgegenstehen koénnte.

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

Zu Nummer 2 (§ 7b Abs. 1 GeschmG:
Prioritatserklarung)

§ 7b Abs. 1 Geschmacksmustergesetz, der die Fri-
sten zur Abgabe der Erklarung iiber die Inanspruch-
nahme einer fritheren ausldndischen Anmeldung
desselben Musters oder Modells nach dem Vorbild
des geltenden § 41 Abs. 1 Patentgesetz regelt, soll an
die Neufassung des § 41 Abs. 1 Patentgesetz ange-
paBt werden. Auf diese Weise sollen im Patent-, im
Gebrauchsmuster- und im Geschmacksmustergesetz
inhaltlich gleiche Vorschriften iiber die Abgabe der
Erkldrung iiber die Inanspruchnahme einer ausldn-
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dischen Prioritdt gelten. Auch fiir die Inanspruch-
nahme einer Auslandsprioritat auf der Basis der
Anerkennung der faktischen Gegenseitigkeit hat
der auslandische Anmelder kiinftig bis zum Ablauf
des 16. Monats seit dem Prioritdtstag Zeit, um die
Priorititserkldrung gegeniiber dem Patentamt ab-
zugeben (vgl. die Begriindung zu Artikel 2 Num-
mer 13).

Zu Nummer 3 (§ 10 Abs. 5 GeschmmG:
Wiedereinsetzung in die Prioritatsfrist)

Da § 10 Abs. 5 Geschmacksmustergesetz auf § 123
Patentgesetz verweist, ist kiinftig auch die Wie-
dereinsetzung in die Prioritatsfrist, d. h. in die
Frist zur Einreichung einer Anmeldung unter Inan-
spruchnahme der Prioritdt einer fritheren auslandi-
schen Anmeldung desselben Musters oder Modells,
moglich. Wie beim Patent muB auch beim Ge-
schmacksmuster der gutgldubige Dritte, der auf den
Ablauf der Prioritatsfrist vertraut hat, geschiitzt wer-
den. Dem dient der Verweis auf § 123 Abs. 7 Pa-
tentgesetz (vgl. die Begriindung zu Artikel 2 Num-
mer 31).

Zu Nummer 4 (§ 10 a GeschmG: Wiedereinsetzung
im Beschwerdeverfahren vor dem
Bundespatentgericht; Folgednderung)

Im Beschwerdeverfahren gegen die Beschliisse des
Patentamts in Geschmacksmustersachen 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 Prioritats-
frist gewdhrt.

Zu Nummer 5 (§ 10b GeschmG:
Verfahrenskostenhilfe)

Auch in Geschmacksmusterverfahren erhalten Aus-
lander kiinftig Verfahrenskostenhilfe unter entspre-
chender Anwendung des § 114 der ZivilprozeBord-
nung. Zur Begrindung wird auf die Ausfiihrungen
zu Artikel 2 Nummer 34 verwiesen.

Zu Zummer 6 bis 8 (§ 12 GeschmG:
: Verordnungserméachtigung)

Die in § 12 Abs. 1 Satz 1 Geschmacksmustergesetz
enthaltene Verordnungsermachtigung wird um eine
Erméchtigung zur Regelung der Form der Anmel-
dung erweitert, um spéter in der Musteranmeldever-
ordnung die Zuldssigkeit der Einreichung von An-
meldungen im Wege der Datenferniibertragung zu
ermoglichen (vgl. Artikel 2 Nummer 10 zu § 34
Abs. 7).

Bei den weiteren Anderungen der Nummern 5 bis 7
handelt es sich um redaktionelle Anderungen, die
auf den BeschluB des Bundeskabinetts vom 20. Ja-
nuar 1993 zuriickgehen, der vorsieht, daB fiir alle
Bundesressorts einheitlich die sachliche Bezeich-
nungsform einzufiihren ist.

Zu Artikel 13 (Anderung des
Verwaltungsverfahrensgesetzes)

Infolge der Anderung der amtlichen Bezeichnung
des Deutschen Patentamts ist auch in § 2 Abs. 2 Nr. 3
des Verwaltungsverfahrensgesetzes die notwendige
Anderung der Amtsbezeichnung zu vollziehen.

Zu Artikel 14 (Anderung des
Bundesbesoldungsgesetzes)

Im Zuge der Anderung der amtlichen Bezeichnung
des Deutschen Patentamts in Deutsches Patent- und
Markenamt sind die Amtsbezeichnungen des Prasi-
denten des Deutschen Patentamts in der Anlage I
zum Bundesbesoldungsgesetz und der Gruppenleiter
und der Priifer des Deutschen Patentamts in der An-
lage I Nr. 19 zum Bundesbesoldungsgesetz anzupas-
sen.

Zu Artikel 15 (Anderung des Rechtspflegergesetzes)
Zu Nummer 1 .

Die Anderung des § 23 Abs. 1 Nr. 2 Rechtspflegerge-
setz ist redaktioneller Art.

Zu Nummer 2

§ 23 Rechtspflegergesetz regelt die Ubertragung von
Geschaften in Verfahren vor dem Bundespatentge-
richt auf den Rechtspfleger. Durch die Abschaffung
des Vorschaltverfahrens beim Bundespatengericht ist
ein Ausspruch, daB die ,Berufung als nicht eingelegt
gilt* im Falle der Nichtzahlung der Gebiihr in Patent-
und Gebrauchsmusternichtigkeitsverfahren durch
den Rechtspfleger beim Bundespatentgericht nicht
mehr erforderlich. Die entsprechende Regelung in
§ 23 Abs. 1 Nr. 4 Rechtspflegergesetz kann deshalb
entfallen. .

Zu Artikel 16 (Anderung des
Rechtsberatungsgesetzes)

Artikel 1 § 3 des Rechtsberatungsgesetzes regelt,
welche Gebiete der Besorgung von Rechtsangele-
genheiten vom Regelungsbereich des Rechtsbera-
tungsgesetzes ausgenommen sind. Im Rahmen der
Arbeiten zur Schaffung des Gesetzes zur Anderung
des Geschmacksmustergesetzes vom 18. Dezember
1986 (BGBL. I S. 2501) und bei der Neufassung der
Nummer 5 des § 3 durch das Gesetz vom 22; Oktober
1987 (BGBIL I S. 2294) ist versehentlich der Ge-
schmacksmusterbereich aus dem Anwendungsbe-
reich des Rechtsberatungsgesetzes nicht ausgenom-
men worden.

Zu Artikel 17 (Anderung des Geﬁchtskostengesetzes)
Zu Nummer 1 (§ 1 GKG: Anwendungsbereich)

Die Ergdanzung des § 1 Gerichtskostengesetz um ei-
nen Absatz 3 hat zur Folge, daB das Gerichtskosten-
gesetz fiir die Erhebung von Gebiihren und Ausla-
gen in Verfahren vor dem Bundesgerichtshof in Pa-
tent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Halb-
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leiterschutz- und Schriftzeichensachen sowie Mar-
kensachen kiinftig unmittelbar Anwendung findet.
Fiir alle Verfahren gegen Entscheidungen des Bun-
despatentgerichtes vor dem Bundesgerichtshof, also
die Berufungsverfahren, die Rechtsbeschwerde- und
die Beschwerdeverfahren, findet kiinftig eine ein-
heitliche Kostenerhebung und Kostenberechnung
nach dem Gerichtskostengesetz statt. Nach gelten-
dem Recht sind die Gebiihren teilweise nach dem
Patentgebiihrengesetz, dem ,Tarif”, (so im Beru-
fungsverfahren nach § 110 Abs. 1 PatG und im Be-
schwerdeverfahren nach § 122 PatG) und teilweise
unter entsprechender Anwendung des Gerichtsko-
stengesetzes (so im Rechtsbeschwerdeverfahren
nach § 102 Abs. 2 PatG und im Berufungsverfahren
nach § 110 Abs. 2 PatG) zu erheben. Mit der Ande-
rung des § 110 Abs. 2 Patentgesetz, des § 102 Patent-
gesetz, des § 122 Patentgesetz und des § 85 Marken-
gesetz und der Einfiigung von eigenen Gebiihrentat-
besténden fiir diese Verfahren in das Gerichtskosten-
gesetz erfolgt eine systematische Neugestaltung des
Gebthrenrechts vor dem Bundesgerichtshof in Ver-
fahren des gewerblichen Rechtschutzes. Eine ent-
sprechende Anwendung des Gerichtskostengesetzes
und eine Verweisung auf die Gebiihrentatbestinde
des Revisionsverfahrens in bilirgerlichen Rechtsstrei-
tigkeiten ist damit nicht mehr notwendig. Auch eine
Erhebung von Gebiihren nach dem ,Tarif” ist nicht
mehr erforderlich. Die Neuordnung dient der Verein-
fachung und Ubersichtlichkeit des Gebiihrenrechtes
im Bereich der Verfahren des gewerblichen Rechts-
schutzes vor dem Bundesgerichtshof.

Zu Nummer 2

Die Anderung ist redaktioneller Art.

Zu Nummer 3 (§ 12a GKG: Wertberechnung
"~ in Streitsachen und Verfahren
des gewerblichen Rechtsschutzes)

Fiir die Wertberechnung in Verfahren des gewerbli-
chen Rechtsschutzes ist kiinftig grundsétzlich § 12a
Gerichtskostengesetz maBgebend. Der Wert ist nach
Absatz 1 nach billigem Ermessen zu bestimmen (§ 3
ZPO). Absatz 2 weist auf andere tber die im Ab-
schnitt 2 des Gerichtskostengesetzes hinaus fiir die
Wertberechnung in Betracht kommende, spezielle
Regelungen hin. In Patent-, Gebrauchsmuster-, Mar-
ken- und Halbleiterschutzstreitsachen, fiir die die or-
dentlichen Gerichte zustdndig sind, sind dies § 144
Patentgesetz, § 26 Gebrauchsmustergesetz, auch in
Verbindung mit § 11 Abs. 2 Halbleiterschutzgesetz,
und § 142 Markengesetz, die fiir die Berechnung der
Gebiihren Streitwertsonderregelungen zugunsten ei-
ner wirtschaftlich schwachen Partei erméglichen. Die
§§ 144 Patentgesetz und 142 Markengesetz finden
aber auch entsprechende Anwendung in den Beru-
fungs- und Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem
Bundesgerichtshof gegen Entscheidungen des Bun-
despatentgerichts, zum Beispiel iiber die in § 102
Abs. 2 und § 110 Abs. 2 Patentgesetz und § 85 Abs. 2
Markengesetz enthaltenen Verweisungen. Diese
Spezialvorschriften fiir die Wertfestsetzung werden
auch kiinftig unverdndert zugunsten einer wirt-
schaftlich schwachen Partei Anwendung finden. In
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den Beschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichts-
hof gegen Entscheidungen des Bundespatentgerich-
tes wird § 144 Patentgesetz sogar entsprechend an-
gewandt (vgl. BGH GRUR 1982, S. 672).

Eine Anderung der Gebiihrensitze in den Verfahren
bei dem Bundesgerichtshof ist mit der Aufnahme
spezieller Gebiihrentatbestdnde in das Gerichts-
kostengesetz nicht verbunden; vielmehr werden
die entsprechenden Bestimmungen des geltenden
Rechts bei der Festsetzung der Gebiihrensitze zu-
grunde gelegt. '

Zu Nummer 4 (§ 49 Abs. 1 Satz 1 GKG:
Kostenschuldner)

Als Folge der Erweiterung des in § 1 Abs. 3 Gerichts-
kostengesetz definierten Anwendungsbereiches ist
§ 49 Abs. 1 Satz 1 Gerichtskostengesetz um die Aus-

.sage zu ergédnzen, daf Kostenschuldner fiir die Ge-

richtskosten in Berufungs-, Rechtsbeschwerde- und
Beschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof
gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichtes
stets der Rechtsmittelfiihrer ist.

Zu Nummer 5 (§ 61 GKG: Falligkeit)

Die Gebiihren in den Berufungs-, Rechtsbeschwer-
de- und Beschwerdeverfahren vor dem Bundesge-
richtshof werden ebenso wie die Gebiihren in den
Verletzungsstreitsachen mit der Stellung des Antra-
ges fallig, durch den das Verfahren bedingt ist. Die
Aufzahlung in § 61 Gerichtkostengesetz ist um die
genannten Verfahren vor dem Bundesgerichthof zu
erganzen.

Zu Nummer 6 (Unterabschnitt II. 4 im Teil 1
der Anlage 1)

Zu den Nummern 1240, 1241, 1246, 1247:

Die Vorschriften entsprechen dem geltenden Unter-
abschnitt II. 3 des Teiles 1 der Anlage 1 zum Ge-
richtskostengesetz mit den Nummern 1230 bis 1239
(Revisionsverfahren vor dem Bundesgerichtshof in
biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten), wie dies nach gel-
tendem Recht durch § 110 Abs. 2 Patentgesetz be-
stimmt ist.

Auch die Urteilsgebiihr (Nummer 1246) fiir das Beru-
fungsverfahren wird in Anlehnung an das geltende
Recht (§ 110 Abs. 2 Satz 3 PatG) nicht gedndert. Sie
berechnet sich auch kiinftig nach dem vierfachen
Gebiihrensatz, obwohl in Revisionsverfahren nach
der ZivilprozeBordnung seit dem 1. Juli 1994 fiir das
Urteil ein dreifacher Gebiihrensatz (Nummer 1236)
erhoben wird.

Mit Ricksicht darauf, daB es sich um ein Berufungs-
verfahren handelt, ist die Gebiihr Nummer 1241
nach dem Vorbild der Gebiihr 1221 des Unter-
abschnittes II. 2 des Teiles 1 der Anlage 1 zum
Gerichtskostengesetz gefait worden. Nach Num-
mer 1241 des Gebihrenverzeichnisses ist zukiinftig
eine ErméaBigung der Verfahrensgebiihr von einem
zweifachen Gebiihrensatz auf einen halben Gebiih-
rensatz vorgesehen, wenn die Berufung oder die Kla-
ge vor dem ErlaB eines Beweisbeschlusses oder einer
schriftlichen Terminsbestimmung zuriickgenommen
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wird. Da das Berufungsverfahren in Patentnichtig-
keitssachen vor dem Bundesgerichtshof durch die
Einfiihrung des Berufungsbegriindungszwanges dem
Berufungsverfahren vor den Zivilgerichten angegli-
chen wird und auch in diesem Verfahren eine Ko-
stenerméBigung fir den Fall der Berufungs- oder
Klageriicknahme vorgesehen ist, besteht keine Ver-
anlassung, hier eine abweichende Regelung vorzu-
sehen.

Zu den Nummern 1248 und 1249:

Fiir die iibereinstimmende Erledigungserkldrung
nach §91a ZivilprozeBordnung ist eine ermaBigte
Gebiihr vorgesehen. Eine Anderung der bisherigen
Rechtslage ist mit der Aufnahme dieses Gebiihren-
tatbestandes nicht verbunden, denn es werden bis-
her die Gebiihren nach den Nummern 1537, 1538
und 1539, die ebenfalls erméaBigt sind, erhoben.

Zu den Nummern 1905 und 1906:

In den Beschwerdeverfahren gegen die Entschei-
dung des Bundespatentgerichtes iiber den Erla8 einer
einstweiligen Verfliigung in Zwangslizenzsachen
nach dem Patent- und Gebrauchsmustergesetz -ent-
sprechen die kiinftig zu zahlenden Festgebiihren ih-
rer Héhe nach den Gebiihren 215220 und 225220,
die in der Anlage 1 zum Patentgebiihrengesetz vom
18. August 1976 (BGBI. I S. 2188), zuletzt gedndert
durch Artikel 1 des Gesetzes zur Anderung des Pa-
tentgebiihrengesetzes und anderer Gesetze vom
25. Juli 1994 (BGBL. I S. 1739, 2263) enthalten und
bisher mit der Einlegung des Rechtsmittels an das
Bundespatentgericht zu zahlen sind.

Nach den MaSBgaben des Einigungsvertrages vom
31. August 1990 zum Gerichtskostengesetz (Anl. I
Kap. Ill Sachgeb. A Abschn. III, IV) in Verbindung mit
der Verordnung zur Anpassung der fiir die Kostenge-
setze in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages ge-
nannten Gebiet geltenden ErméaBigungssitze vom
15. April 1996 (BGB1. 1990 II S. 885, 935; BGBI. 1996 I
S. 604) werden die Gebiihren zugunsten natiirlicher
und juristischer Personen, die ihren Wohnsitz oder
Sitz oder ihre Hauptniederlassung in den neuen Bun-
deslindern haben, um 10 % erméBigt. Diese Mafiga-
ben finden auch entsprechende Anwendung auf die
hier in das Gerichtskostengesetz eingefiihrten Ge-
biihrentatbestdnde, so daB in Berufungs-, Rechtsbe-
schwerde- und Beschwerdeverfahren vor dem Bun-
desgerichtshof gegen eine Entscheidung des Bun-
despatentgerichtes auch kinftig eine 10%ige Kosten-
ermaBigung zugunsten der begiinstigten Kreise er-
folgen wird.

Zu Nummer 1907:

Fiir die Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bun-
desgerichtshof in Verfahren des
Rechtsschutzes ist mit der Einfiihrung der Gebiihren-
tatbestinde ebenfalls keine Anhebung der Gebiih-
ren verbunden.

In sdmtlichen Rechtsbeschwerdeverfahren wird die
Gerichtsgebiihr grundsétzlich nach dem Wert des
Streitgegenstandes erhoben und berechnet sich nach
den Sitzen, die fiir das Zivilverfahren in der Revi-

gewerblichen |

sionsinstanz gelten. Es wird eine volle Gebiihr nach
doppeltem Gebiihrensatz erhoben. Durch die Ande-
rung des Gerichtskostengesetzes eriibrigt sich kiinf-
tig eine Verweisung in § 102 Abs. 2 und § 85 Abs. 2
Markengesetz auf das Gerichtskostengesetz (vgl.
hierzu Artikel 2 Nummer 26 und Artikel 5).

Zu Artikel 18 (Anderung der Verordnung zur
Ausfiihrung des § 30g des
Patentgesetzes und des § 3a
des Gebrauchsmustergesetzes)

Zu den Nummern 1 und 3 (Uberschrift;
§ 1 PatG/GebrMGAV)

Bei der Neufassung des Patentgesetzes durch die Be-
kanntmachung vom 16. Dezember 1980 (BGBI. 1981 1
S. 1) und des Gebrauchsmustergesetzes durch die Be-
kanntmachung vom 28. August 1986 (BGBI. I S. 1455)
ist in der Uberschrift und in § 1 der Verordnung zur
Ausfiihrung des § 30g des Patentgesetzes und des
§ 3a des Gebrauchsmustergesetzes vom 24. Mai
1961 (BGBL. I S. 595) die Verweisung auf § 30g des
Patentgesetzes und § 3 a des Gebrauchsmustergeset-
zes nicht berichtigt worden. Es handelt sich daher
um redaktionelle Anderungen. ‘

Zu Nummer 2 (amtliche Abkiirzung:
PatG/GebrMGAYV)

Der Uberschrift wird eine amtliche Abkiirzung ange-
fugt, die der in der JURIS-Normendokumentation
verwendeten Abkiirzung entspricht.

Zu Artikel 19 (Anderung der
Patentanmeldeverordnung)

Zu den Nummern 1 bis 4 (§8§ 2, 3, 4, 5 PatAnmV:
redaktionelle
Folgednderungen)

Es handelt sich um redaktionelle Folgednderungen,
die durch die Neufassung der §§ 34 und 35 Patentge-
setz notwendig sind.

Zu Nummer 5 (§ 10 PatAnmV: Beglaubigungs-
erfordernisse; Ubersetzungen)

Die Neufassung des § 10 Abs. 1 beruht darauf, daB
kiinftig die Einreichung fremdsprachiger Anmel-
dungsunterlagen nach §§ 34 und 35 moéglich ist, die
dem ausldndischen Anmelder die Nachanmeldung
seiner Erfindung innerhalb der Prioritétsfrist erleich-
tern soll. AuBerdem enthalten die Absédtze 2 und 3
des § 10 kiinftig Regelungen iiber die Behandlung
fremdsprachiger Unterlagen und Dokumente, denn
§ 126 Satz 2 Patentgesetz, der vorsieht, daB Eingaben
in fremden Sprachen nicht beriicksichtigt werden,
soll aufgehoben werden (vgl. Artikel 2 Nummer 27
Buchstabe b). Die Absétze 2 und 3 orientieren sich an
§ 69 der Markenverordnung, wobei im Gegensatz zu
§ 69 Abs. 1 der Markenverordnung darauf verzichtet
wird, zu regeln, welche Arten von Eingaben und
Schriftstiicken in fremden Sprachen Berlicksichti-
gung finden kénnen. Lediglich fiir die Behandlung
fremdsprachiger Prioritdtsbelege ist eine Sonderre-
gelung in Absatz 4 vorgesehen.
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Zu Absatz 1

In Absatz1 sind Beglaubigungserfordernisse fiir
Ubersetzungen vorgesehen, die zu den Anmeldungs-
unterlagen im Sinne des § 34 Patentgesetz zahlen
und binnen der Dreimonatsfrist in § 35 Patentgesetz
nachgereicht werden miissen. Diese Ubersetzungen
sind zwingend von einem Rechtsanwalt oder Patent-
anwalt zu beglaubigen, soweit sie nicht von einem
offentlich bestellten Ubersetzer (§ 10 Abs. 1 Satz 2
PatAnmV) angefertigt sind.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die Behandlung von Schriftstiicken,
die nicht zu den Anmeldeunterlagen im Sinne des
§ 34 Patentgesetz zdhlen und die nicht in einer be-
stimmten Sprache (englisch, franzésisch, italienisch
und spanisch) abgefaBt sind.

Der Anmelder hat zwingend innerhalb eines Monats
eine Ubersetzung einzureichen. Reicht er diese nicht
ein, so gilt das Schriftstiick als nicht zugegangen.
Reicht er die Ubersetzung fristgerecht ein, so gilt das
Schriftstiick als im Zeitpunkt seines Eingangs als zu-
gegangen. Wird die Ubersetzung erst nach Ablauf
der Frist eingereicht, so gilt nach Satz 2 des Absat-
zes 1 das Schriftstiick als zum Zeitpunkt des Ein-
gangs der Ubersetzung als zugegangen. § 10 Abs. 1
bis 3 Gebrauchsmusteranmeldeverordnung ent-
spricht inhaltlich weitestgehend den § 68 Abs. 2
und § 69 Abs. 2 und 3 der Verordnung zur Ausfiih-
rung des Markengesetzes.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt die Behandlung von Schriftstiicken,
die nicht zu den Anmeldeunterlagen zahlen und in
englischer, franzdsischer, italienischer oder spani-
scher Sprache abgefafit sind. Das Patentamt kann
nach seinem Ermessen die Einreichung einer Uber-
setzung fordern, sofern es dies fiir notwendig und
sinnvoll erachtet.

Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt kiinftig die Behandlung von Priori-
tétsbelegen, die geméaB der revidierten Pariser Ver-
bandiibereinkunft zum Schutze des gewerblichen Ei-
gentums vorgelegt werden. Ubersetzungen sind nur
fiir den Fall, daBl dies erforderlich ist, auf Anforde-
rung des Patentamts vorzulegen.

Zu Nummer 6 (§ 11 Abs. 1 Satz 2 PatAnmV:
ergdanzendes Schutzzertifikat;
Beglaubigungs- und
Ubersetzungserfordernissse)

Werden die dem Antrag auf Erlangung eines ergan-
zenden Schutzzertifikates beizufiigenden Unterlagen
nicht in deutscher Sprache eingereicht, so gelten die
Beglaubigungs- und Ubersetzungserfordernisse des
§ 10 Abs. 1 bis 3 der Patentanmeldeverordnung ent-
sprechend.
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Zu Artikel 20 (Anderung der Verordnung iiber
die Ubertragung der Erméchtigung
nach § 23 Abs. 3 des Patentgesetzes)

Zu Nummer 1 bis 3 (Uberschljft; §§1und 2
PatGErmUbertrVv)

Es handelt sich um eine redaktionelle Neufassung
der Verordnung. Die Verordnungsermdchtigung zur
Nutzbarmachung der Dokumentation des Patentamts
fiir die Offentlichkeit befindet sich seit der Neufas-
sung des Patentgesetzes im Jahre 1980 in § 29 Abs. 3
Patentgesetz. § 2 der Verordnung enthélt die inzwi-
schen nicht mehr notwendige ,Berlin-Klausel” und
konnte daher aufgehoben werden.

Zu Artikel 21 (Anderung der
Gebrauchsmusteranmeldeverordnung)

Zu Nummer 1 bis 10 (amtliche Abkiirzung:
GebrMG; §§ 2,4, 5,6, 8
GbmAnmV)

Es handelt sich um redaktionelle Anderungen, die
durch die Neufassung des § 4 Gebrauchsmusterge-
setz erforderlich sind.

Die in den Vorschriften der Gebrauchsmusteranmel-
deverordnung enthaltenen nicht amtlichen Abkiir-
zungen des Gebrauchsmustergesetzes sind durch die
Bezeichnung des Gesetzes zu ersetzen.

§ 8 Abs. 3 Satz 2 ist der Neufassung des § 9 der Ge-
brauchsmusteranmeldeverordnung anzupassen (vgl.
hierzu Nummer 11).

Zu Nummer 11 (§ 9 GbmAnmV)

§ 9 der Gebrauchsmusteranmeldeverordnung ent-
spricht inhaltlich dem § 10 der Patentanmeldeverord-
nung (vgl. Artikel 18).

Zu Artikel 22 (Anderung der Verordnung
iiber das Deutsche Patentamt)

Zu Nummer 1 (Uberschrift)

Die Uberschrift der Verordnung ist infolge der Umbe-
nennung des Deutschen Patentamts in Deutsches
Patent- und Markenamt anzupassen.

Zu Nummer 2 (§ 20 Abs. 1 DPAV)

Es handelt sich um redaktionelle Folgednderungen,
die durch die Neufassung der §§ 34 und 35 Patent-
gesetz und die Neustrukturierung des §4 Abs. 3
Gebrauchsmustergesetz erforderlich geworden sind.
Die in §35 Abs.4 Patentgesetz und §4 Abs. 3
Gebrauchsmustergesetz enthaltenen Verordnungser-
méchtigungen sind nunmehr in § 34 Abs. 7 Patentge-
setz und § 4 Abs. 4 Gebrauchsmustergesetz enthal-

‘ten.

Zu Artikel 23 (Anderung der
Halbleiterschutzanmeldeverordnung)

In § 2 der Halbleiterschutzanmeldeverordnung wird
festgelegt, daB die Anmeldung zum Schutz der drei-
dimensionalen Struktur eines Halbleitererzeugnisses



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode

Drucksache 13/9971

in schriftlicher Form, also der Papierform, beim Pa-
tentamt einzureichen ist. Dieses Erfordernis der
Schriftlichkeit ist bisher nicht in der Anmeldeverord-
nung, sondern nur im Halbleiterschutzgesetz enthal-
ten. Dort soll es gestrichen werden, um die gesetz-
liche ,Sperre” gegen kiinftige elektronische Anmel-
deformen zu beseitigen. Da das Patentamt die Vor-
aussetzungen fiir diese Anmeldeart noch nicht ge-
schaffen hat, ist das Erfordernis der Schriftlichkeit
der Anmeldung in die Anmeldeverordnung auf-
zunehmen. Zu gegebener Zeit kann die Art der An-
meldung durch eine Anderung der Anmeldeverord-
nung erweitert werden (vgl. zur Begriindung Ein-
leitung A. I1.3 und Artikel 2 Nummer 10 zu § 34
Abs. 1 PatG, Artikel 3 Nummer 2 Buchstabe a, Arti-
kel 10 Buchstabe a, Artikel 12 Nummer 1).

Zu Artikel 24 (Anderung der
Musteranmeldeverordnung

Zur Erlduterung vergleiche die Begriindung zu Arti-
kel 23.

Zu Artikel 25 (Aufhebung von Gesetzen)
Zu Nummer 1

Das Fiinfte Gesetz zur Anderung und Uberleitung
von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen
Rechtsschutzes ist aufzuheben, da es infolge Zeitab-
laufs keine Anwendung mehr findet. Die §§ 1 bis 3
enthalten vollzogene Anderungs- und Aufhebungs-
vorschriften. Die §§ 4 bis 8 enthalten Ubergangsbe-
stimmungen, die infolge Zeitablaufs keine Anwen-
dung mehr finden. §§ 9 und 10 sind gegenstandslos.
Die §§ 11 und 13 sind bereits aufgehoben worden. In
seinen § 12, 16 und 17 enthalt das Finfte Uberlei-
tungsgesetz Ubergangs- und Aufhebungsvorschrif-
ten, die heute keine Anwendung mehr finden. § 14,
der seinerzeit eingefithrt wurde, um eine angemes-
sene Bezahlung des in Patent-, Gebrauchsmuster-
und Topographie- und Sortenschutzverfahren beige-
ordneten Vertreters zu gewéhrleisten, kann ebenfalls
entfallen (vgl. zur Erlduterung die Begriindung zu
Artikel 9). § 18 enthdlt eine vollzogene Neufassungs-
erméchtigung. § 19 des Gesetzes enthélt die Berlin-
Klausel, § 20 die Inkrafttretensregelung.

Zu Nummer 2

Das Sechste Gesetz zur Anderung von Vorschriften
auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes ist
ebenfalls wegen Zeitablaufs aufzuheben. Die §§1
bis 10 enthalten Anderungs- und Aufhebungsvor-
schriften, § 11 eine iiberholte Ubergangsvorschrift I,
und § 12 ist zeitlich iiberholt. § 13 enthalt Bestim-
mungen iber die Errichtung eines GroBen Senats
beim Patentgericht, der fiir Verfahren nach Artikel 7
des Gesetzes Nr. 8 der Allierten Hohen Kommission
iiber gewerbliche literarische und kinstlerische
Eigentumsrechte ausldndischer Staaten und Staats-
angehériger zustindig ist. Mit der Herstellung
der vollen Souveranitit der Bundesrepublik Deutsch-
land kann diese Regelung entfallen. § 16 enthilt
eine Uberleitungsbestimmung. § 17 enthélt Stun-

dungsvorschriften fiir anerkannte Vertriebene, So-
wijetzonenfliichtlinge und ihnen gleichgestellte Per-
sonen im Sinne der §§ 1 bis 4 Bundesvertriebenenge-
setz, Personen nach § 94 Bundesvertricbenengesetz,
Evakuierte und Personen mit Wohnsitz in der sowje-
tischen Besatzungszone. § 18 enthdlt eine Aufhe-
bungsvorschrift, § 19 eine vollzogene Anderungsvor-
schrift, § 20 eine vollzogene Neufassungsermachti-
gung, § 21 die Berlin-Klausel und § 22 Ermachtigun-
gen zum ErlaB von Rechtsverordnung und die In-
krafttretensregelung.

Zu Nummer 3

SchlieBlich ist das Gesetz iiber die Anfechtung von
Entscheidungen des Deutschen Patentamts vom 17.
Februar 1960 infolge Zeitablaufs aufzuheben. §1
Abs. 1 enthilt Bestimmungen iiber die Frist fiir die
Anfechtung von Entscheidungen des Deutschen Pa-
tentamts. § 1 Abs. 2 regelt ein Weiterbenutzungs-
recht an einem spater patentgeschiitzten Gegen-
stand, dessen Anmeldung vor dem 13. Juni 1959 ein-
gereicht wurde. Infolge des Zeitablaufs sind die
durch das Gesetz betroffenen Patente bereits erlo-
schen. § 2 enthalt die Berlin-Klausel, § 3 die Inkraft-
tretensregelung.

Zu Artikel 26 (Aufhebung von Verordnungen)
Zu Nummer 1

Die Verordnung iiber die Patentrolle vom 16. Juni
1981 ist ebenfalls aufzuheben, da durch die Neufas-
sung des § 30 Patentgesetz der Prasident des Patent-
amts ermachtigt ist, die gesetzlich nicht vorgeschrie-
benen Eintragungen iiber den Verfahrensstand in
der Patentrolle zu regeln (vgl. Artikel 2 Nummer 7
Buchstabe b).

Zu Nummer 2

Zusétzlich wird auch die Verordnung zur Ubertra-
gung der Ermadachtigung nach §24 Abs. 2 PatG,
jetzt § 30 Abs. 2 PatG vom 16. Dezember 1980,
aufgehoben. Mit dieser Verordnung hatte das Bun-
desministerium der Justiz von der ihm eingerdum-
ten Moglichkeit die Verordnungsermachtigung zu
ubertragen, Gebrauch gemacht. Bei der Neufas-
sung des Patentgesetzes im Jahre 1980 ist die Auf-
hebung dieser Verordnung iibersehen worden. Von
der Méglichkeit der Ubertragung der Ermachtigung
des § 30 Abs. 2 Patentgesetz auf den -Prasidenten
des Patentamts ist mit der Verordnung vom 14. Okto-
ber 1980 (BGBL. I S. 2005) Gebrauch gemacht wor-
den.

Zu Nummer 3

Da mit der Aufhebung des § 47 des Gesetzes iiber
Arbeitnehmererfindungen auch die Erméachtigungs-
grundlage fiir die Verordnung iiber die Errichtung ei-
ner Schiedsstelle fiir Arbeitnehmererfindungen bei
der Dienststelle Berlin des Patentamts entfdllt, ist
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auch die Verordnung aufzuheben (vgl. zur Erldute-
rung die Begriindung zu Artikel 4).

Zu Artikel 27 (Riickkehr zum einheitlichen
Verordnungsrang)

Diese Vorschrift erméchtigt den Verordnungsgeber,
solche Bestimmungen von Rechtsverordnungen, die
infolge ihrer Anderung durch Gesetz den Rang eines
Gesetzes erhalten haben, kiinftig im Verordnungs-
wege zu dndern.
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Zu Artikel 28 (Ubergangsvorschriften)

Diese Regelung stellt sicher, daB bei Inkrafttreten
dieses Gesetzes bereits anhdngige Patent- und Ge-
brauchsmusterverfahren nach §§ 110 bis 122 Patent-
gesetz weiterhin nach den bisher geltenden Regeln
behandelt werden.

Zu Artikel 29 (Inkrafttreten)

Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des auf die Verkiin-
dung folgenden vierten Kalendermonats in Kraft.
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Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 720. Sitzung am 19. De-
zember 1997 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf ge-
maf 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 ange-
stellt werden, wer im Inland an einer Hochschule
in einem technischen oder naturwissenschaftli-
chen Fach eine staatliche oder akademische Ab-
schlufipriiffung bestanden hat, danach mindestens
finf Jahre im Bereich der Naturwissenschaften
oder Technik beruflich tdtig war und im Besitz der
erforderlichen Rechtskenntnisse ist."

Begrindung

Die Gleichstellung der Abschliisse aus den ande-
ren Mitgliedstaaten der Europdischen Union ge-
bietet zwingend auch eine Einbeziehung der
Fachhochschulabschliisse im Inland. Es wére pa-
radox, wenn ein Fachhochschulabsolvent auf dem
Umweg iiber die Gleichstellungsrichtlinie der EU
sich die Aquivalenz seines Abschlusses erstreiten
miifite. Im tbrigen sind die einschldgigen Hoch-
schulen im Inland nach den jeweiligen Landesge-
setzen entweder Universititen oder Fachhoch-
schulen, so daB insoweit eine Vereinfachung erfol-
gen kann.

2. Zu Artikel 2 Nr. 28 (§§ 110 bis 114 PatG)

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzgebungs-
verfahren zu priifen, ob folgende Anderungen des
. Gesetzentwurfs angezeigt sind:

a) Die Regelung zum Rechtsanwaltszwang der
Parteien in Berufungsverfahren vor dem Bun-
desgerichtshof wird aus § 111 PatG herausge-
nommen und an anderer Stelle eingefiigt.

b) Im Gesetz wird ausdriicklich geregelt, dafl eine
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand auch
gegen die Versaumung der Frist zur Einlequng
der Berufung beim Bundesgerichtshof gewdhrt
werden kann.

Begriindung
Zu a)

Die Regelung des Rechtsanwaltszwangs der Par-
teien in Verfahren vor dem Bundesgerichtshof in
§ 111 Abs. 4 PatG erscheint an dieser Stelle tiber-
raschend und rechtssystematisch nicht passend.
§ 111 PatG enthilt in seinen vorhergehenden Ab-
satzen ausschlieBlich Vorschriften zur Berufungs-
begriindung. Moglich erscheint — was rechtssyste-
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matisch konsequent wéare —, den Rechtsanwalts-
zwang fiir Rechtsbeschwerde- und Berufungsver-
fahren vor dem Bundesgerichtshof als gemeinsa-
me Verfahrensvorschrift in den siebenten Ab-
schnitt einzufiigen. In diesem Falle ware § 102
Abs. 5 Satz 1 PatG zu streichen.

Zub)

In Abweichung von der jetzigen Rechtslage sieht
der Gesetzentwurf keine ausdriickliche Regelung
zur Zuléssigkeit der Wiedereinsetzung in den vor-
igen Stand gegen die Versaumung der Frist zur
Berufungseinlegung vor. § 123 Abs. 1 PatG ermdg-
licht derzeit die Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand hinsichtlich der Verséumung der Berufungs-
frist, da Berufungen beim Patentgericht einzule-
gen sind, die Berufungsfrist demzufolge eine ge-
geniiber dem Patentgericht einzuhaltende Frist
i.S.d. § 123 Abs. 1 PatG ist. Durch die vorgeschla-
gene Abschaffung des Vorschaltverfahrens soll
nunmehr auch die Berufung bereits beim Bundes-
gerichtshof 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 wegen der Lickenhaftigkeit der Ver-
fahrensregelungen im Patentgesetz die entspre-
chenden Vorschriften der ZPO anwendbar sein
diirften (vgl. RGZ 158, 1, 3), so sollten eventuelle
Rechtsunsicherheiten in dieser Frage von vornher-
ein vermieden werden. Das wiére etwa moglich, in-
dem in § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG klargestellt wird,
daB auch bei der Versaumung von gegeniiber dem
Bundesgerichtshof einzuhaltenden Fristen Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand gewéhrt wer-
den kann. Erwagenswert ist auch die Einfiigung
einer Bestimmung, wonach die Vorschriften der
ZPO entsprechend anzuwenden sind, soweit das
Patentgesetz keine Regelungen enthalt. Damit
kénnten auch sonstige Liicken der Verfahrensre-
gelungen auf gesetzlicher Grundlage durch die er-
génzende Heranziehung von Bestimmungen der
ZPO geschlossen werden.

. Zu Artikel 2 Nr. 29 (§ 121 Abs. 2 Satz 2 PatG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungs-
verfahren zu priifen, ob es angezeigt ist, in
Artikel 2 Nr. 29 in § 121 Abs. 2 Satz 2 nach dem
Wort ,Kostenfestsetzungsbeschliissen” die Anga-
be , (§§ 724 bis 802)" zu streichen.

Begriindung

Die §§ 724 bis 802 ZPO enthalten nicht nur Vor-
schriften iiber die Zwangsvollstreckung aus Ko-
stenfestsetzungsbeschliissen. So enthélt etwa § 796
ZPO Regelungen lediglich zur Zwangsvollstrek-
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kung aus einem Vollstreckungsbescheid, § 797a
ZPO zur Vollstreckungsklausel bei Giitestellenver-
gleichen und § 798a ZPO zur Wartefrist bei einem
Abédnderungsbeschlul zu einem Unterhaltstitel.
Die jeweiligen Bestimmungen der ZivilprozeBord-
nung durch (zusitzliche) Angabe der Vorschriften
fir entsprechend anwendbar zu erkldren, ist auch
unnoétig. Sie sind durch die zusammenfassenden
Titel hinreichend genau bezeichnet.

Zu Artikel 2 insgesamt

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungs-
verfahren zu prufen, ob eine dem im Gesetzent-
wurf des Bundesrates zur Vereinfachung des zivil-
gerichtlichen Verfahrens und des Verfahrens der
freiwilligen Gerichtsbarkeit (Drucksache 13/6398)
vorgeschlagenen § 519c¢ ZPO entsprechende Re-
gelung aufgenommen werden sollte.

Begriindung

Der im o.g. Gesetzentwurf vorgesehene § 519c¢
ZPO soll dem Berufungsgericht erméglichen, of-
fensichtlich unbegriindete Berufungen durch ein-
stimmigen BeschluB zu verwerfen. Die vorgeschla-
gene Regelung soll der Entlastung der Zivilge-

richte dienen und ist unter diesem Gesichtspunkt
auch fiir den Bundesgerichtshof in Patentstreitver-
fahren sinnvoll.

. Zu Artikel 4 (Anderung des Gesetzes

iiber Arbeitnehmererfindungen)

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, im wei-
teren Gesetzgebungsverfahren die Neuregelung
des sogenannten Hochschullehrerprivilegs, das
den Professoren den Status eines freien Erfinders
einraumt, zu prifen.

Begrindung

Der Bericht des Ausschusses Forschungsférderung
zur Forderung von Erfindungen und Patenten im
Forschungsbereich der Bund-Lander-Kommission
fur Bildungsplanung und Forschungsférderung
enthdlt die Empfehlung, Bedeutung und Trag-
weite des Hochschullehrerprivilegs fiir eine erfolg-
reiche Patentierung und Verwertung von Hoch-
schul-Erfindungen durch vertiefende Untersu-
chungen weiter aufzuhellen. Ergebnisse sollten
bis Ende des Jahres 1997 vorliegen, um zu Emp-
fehlungen fiir die Beibehaltung oder die Abschaf-
fung des Hochschullehrerprivilegs zu gelangen.



Deutscher Bundestag — 13. Wahlperiode

Drucksache 13/9971

GegeniduBerung der Bundesregierung

Zu 1.

Zur Frage des Zugangs von Fachhochschulabsolven-
ten zum hoéheren Dienst haben sich der Bundesrat
und die Bundesregierung im Gesetzgebungsverfah-
ren zum Versorgungsreformgesetz grundsétzlich ge-
duBert (Drucksache 13/9527).

Die vom Bundesrat geforderte Priifung zu einer An-
derung des Laufbahn- und Dienstrechts sollte abge-
wartet werden. Die Ergebnisse sollen in das Patent-
gesetz iibernommen werden. Dabei soll auch auf
eine Nichtdiskriminierung im Verhiltnis zu EU-Ab-
solventen mit entsprechenden Abschliissen emge-
gangen werden.

Zu 2.

a) Zu der Prifungsbitte 2. a teilt die Bundesregierung
grundsitzlich die Auffassung des Bundesrates,
schldgt aber vor, den systematischen Standort der
Vorschrift nicht zu d&ndern und sie auch nicht in
den 7. Abschnitt des Patentgesetzes aufzunehmen.
Der 7. Abschnitt enthélt in erster Linie gemeinsa-
me Vorschriften fiir das Patentamt und das Patent-
gericht. Nur eine der Vorschriften, ndmlich § 124,
bezieht sich ausdriicklich auch auf den Bundesge-
richtshof.

§ 110 Patentgesetz, der regelt, gegen welche Ent-
scheidungen des Bundespatentgerichts innerhalb
welcher Frist und in welcher Form die Berufung
einzulegen ist, wire moglicherweise ein geeigne-
ter Standort fiir die Regelung tber den Vertre-
tungszwang. Diese Vorschrift besteht aber bereits
aus sechs Absétzen. Die Aufnahme eines zusétzli-
chen Absatzes konnte ihre Ubersichtlichkeit be-
eintrdchtigen. Im geltenden Recht ist der Vertre-
tungszwang in § 121 Patentgesetz enthalten. In
der Absicht, die Bedeutung dieser Vorschrift fir
das kiinftige Berufungsverfahren nach Abschaf-
fung des Vorschaltverfahrens vor dem Bundespa-
tentgericht hervorzuheben, und aus systemati-
schen Griinden ist in Anlehnung an die entspre-
chende Vorschrift des Rechtsbeschwerdeverfah-
rens (§ 102 Patentgesetz) der Regelungsgehalt des
geltenden § 121 in den neuen § 111 Abs. 4 Patent-
gesetz aufgenommen worden. Die Parallele zu
§ 102 Abs. 4 und 5 Patentgesetz wird nach Auffas-
sung der Bundesregierung das Auffinden dieser
Vorschrift erleichtern.

b) Dem Vorschlag des Bundesrates, die Vorausset-
zungen fir die Wiedereinsetzung in die Beru-
fungsfrist ausdriicklich im Patentgesetz zu regeln,
wird grundsatzlich zugestimmt.

Die Bundesregierung schldgt vor, in § 121 Patent-
gesetz — neu - einen Absatz aufzunehmen, der auf
die §§ 233 bis 238 der ZivilprozeBordnung ver-

Anlage 3

weist, da die Wiedereinsetzungsfrist nach § 234
Abs. 1 ZPO kiirzer ist als die fiir das Patentverfah-
ren und vor dem Bundespatentgericht geltende
Wiedereinsetzungsfrist des § 123 Patentgesetz und
daher dem Berufungsverfahren als einem zivilpro-
zessualen Verfahren gemaBer ist.

Zu3.

Gegen den Vorschlag, die Bezugnahme in § 121
Abs. 2-neu - auf die §§ 724 bis 802 ersatzlos zu strei-
chen, bestehen Bedenken.

Es wird statt dessen vorgeschlagen, die Angaben
«(§8 724 bis 802)" durch die Angabe ,(§ 794 Abs. 1
Nr. 2, §§ 795 und 795a)" der ZivilprozeBordnung zu
ersetzen, um die Einheitlichkeit der Vorschrift zu
wahren.

Zu 4.

Die Bundesregierung unterstiitzt die Bitte des Bun-
desrates, den § 519c ZivilprozeBordnung im Entwurf
des Rechtspflegevereinfachungsgesetz, Drucksache
13/6398, in das Berufungsverfahren vor dem Bundes-
gerichtshof zu iibernehmen, aus den in ihrer Stel-
lungnahme zum Entwurf des § 519c genannten
Griinden nicht.

Die Einfithrung einer solchen Vorschrift in das Beru-
fungsverfahren nach dem Patentgesetz wird aus
Sicht der Bundesregierung kaum Entlastungswir-
kung entfalten. Die Berufungen zum Bundesge-
richtshof in Verfahren wegen Erkldrung der Nichtig-
keit des Patents oder des ergdanzenden Schutzzertifi-
kats oder wegen der Erteilung oder Zuriicknahme
der Zwangslizenz und wegen der Anpassung der
durch Urteil festgesetzten Vergiitung fiir eine
Zwangslizenz an einem Patent oder Gebrauchsmu-
ster (s. § 81 Patentgesetz — neu — und § 20 Gebrauchs-
mustergesetz — neu -) sind regelmaBig durch héchst
schwierige technische Sachverhalte, aber auch recht-
lich &uBerst schwierige Fragen gekennzeichnet. In
diesen Verfahren diirfte es nur sehr selten vorkom-
men, daB die Berufung offensichtlich keine Aussicht
auf Erfolg hat. Auch wegen der geringen Anzahl der
zu erwartenden Fille empfiehlt sich die Einfithrung
einer Verwerfung der Berufung bei offensichtlicher
Aussichtslosigkeit nicht.

Zu 5.

Die Bundesregierung begriiBt es, daB auch der Bun-
desrat in der Forderung der Patenttdtigkeit an den
Hochschulen in Deutschland ein wichtiges Thema
sieht. In Verfolgung des gemeinsamen Beschlusses
zum Bericht des Ausschusses ,Forschungsforde-
rung” der Bund-Ldnder-Konferenz zur Foérderung
von Erfindungen und Patenten im Forschungsbe-
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reich hat das Bundesministerium fiir Bildung, Wis-
senschaft, Forschung und Technologie den Auftrag
fir eine Studie vergeben, die mégliche Auswirkun-
gen einer Anderung des § 42 Arbeitnehmererfinder-
gesetz auf das Innovationsgeschehen untersuchen
soll.

Die Ergebnisse dieser Studie liegen noch nicht vor.
Daher sind im Rahmen dieser Legislaturperiode und

des vorliegenden Gesetzgebungsverfahrens kon-
krete Umsetzungsvorschldge nicht mehr zu erwar-
ten.

Soweit die Bundesregierung in dieser GegenaduBe-
rung Anderungsvorschldgen des Bundesrates zuge-
stimmt hat, haben diese preisliche Auswirkungen
nicht zur Folge.
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