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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Patentgesetzes und
anderer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes

A. Problem und Ziel

Im Patentgesetz und anderen Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes sind Anderun-
gen notwendig. Dabei geht es primar um die Verlangerung der zeitlich befristeten Regelu.ng
Uber die Verlagerung der EntscheidungSzusténdigkeit in patentrechtlichen Einspruchsverfah;
ren, die sich als zu kurz erwiesen hat. Im Markengesetz sind Erganzungen der Verordnung
(EWG) Nr. 2081/92 des Rates vom 14. Juli 1992 zum Schutz von geografischen Angaben

- und Ursprungsbezeichnungen fur Agrarerzeugnisse und Lebensmittel umzusetzen.
B. Lﬁsung'

Im Patentgesetz soll die Ubergangsvorschrift in § 147 Abs. 3, nach der Uber bis Ende 2004
eingelegte Einspriche anstelle des Deutschen Patent- und Markenamts das Bundespatent-
gericht entscheidet, um achtzehn Monate bis zum 1. Juli 2006 verlangert werden. In dieser
Zeit sind die Vorschriften Uber das Einspruchsverfahren neu zu fassen. Erste
Reformiberlegungen bestehen_bereits, sie sind jedoch noch nicht abgeschlossen und kon-
nen deshalb nicht sogleich als Folgeregelungen, die zum 1. Januar 2005 in Kraft treten
~ konnten, vorgeschlagen werden. Eine Verlangerung um achtzehn Monate schafft einerseits
die notwendige Zeit zum Abschluss der Arbeiten am Reformgesetz, stellt andererseits aber ‘
“auch sicher, dass die endgultigen Vorschriften noch in dieser Legislaturperiode in Kraft treten

. kdbnnen.
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Im Markengesetz sollen die Vorschriften Uber das Verfahren zum Schutz von geografischen
Angaben und Ursprungsbezeichnungen gemaf der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 neu
gefasst werden. Zum einen wird der nationale Rechtsschutz der am Verfahren vor dem
~Deutschen Patent- und Markenamt Beteiligten eindeutig ausgestaltet, zum andern werden
‘Ergénzungen der Verordnuhg (EWG) Nr. 2081/92, die sich auf das nationale Recht auswir-

ken, umgesetzt.

C. Altérpativen

Keine

D. Finanzielle Auswirkungen auf die 6ffentlichen Haushalte ‘

1. | Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Bund, Lander und Gemeinden werden voraussichtlich nicht mit Kosten belastet.

2. Vollzugsaufwand

Nennenswerter Mehraufwand ist nicht zu erwarten.

E. Koéten fiir die Wirtschaft

Kostentberwalzungen durch die Einfuhrung eines Léschungsverfahrehs fur geschitzte

géograﬁsche Angaben und Ursprungsbezeichnungen, die zu einer nicht duantifizierbaren
| Erhohung von Einzelpreisen filhren, kénnen nicht ausgeschlossen werden. Adswirkungen

auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind aber nicht zu er-

warten, ebenso nicht durch die Verlangerung der Ubergangsvorschrift im Patentgesetz.
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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Patentgesetzes und
anderer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes

Bundesrepublik Deutschland Berlin, den 28. Mai 2004
Der Bundeskanzler

An den

Prasidenten des Bundesrates
Herrn Ministerprasidenten
Dieter Althaus

Sehr geehrter Herr Président,

hiermit iibersende ich gemal Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes den von der
Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Patentgesetzes und
anderer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes

mit Begriindung und Vorblatt.
Federfiihrend ist das Bundesministerium der Justiz.

Mit freundlichen GriaBen

Gerhard Schroder

Fristablauf: 09.07.04
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Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Patentgesetzes und anderer Vorschriften

des gewerblichen Rechtsschutzes
. Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Anderung des Patentgesetzes
(420-1)

Das Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 1980 (BGBI.
19811 S. 1), das zuletzt durch ... (BGBI. I S. ...) geédndert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In § 27 Abs. 4 werden die Worter ,und die Bewilligung der Verfahrenskostenhilfe"

gestrichen.
2. §147 Abs. 3 wird wie folgt geédndert:

a)  In Nummer 1 wird die Angabe ,1. Januar 2005“ durch die Angabe ,1. Juli 2006“

ersetzt.

- b)  InNummer 2 wird die Angabe ,31. Dezember 2004 durch die Angabbe »30. Juni
2006" ersetzt.

Artikel 2

Anderung des Markengesetzes

(423-5-2)

Das Markengesetz vom 25. Oktober 1994 (BGBI. | S. 3082, 19951 S. 156, 1996 | S. 682),
zuletzt geandert durch...(BGBI. 1 S. ...), wird wie folgt geandert:

1. Die Inhaltstibersicht wird wie folgt geandert:

a) Inder Angabe zu § 29 wird das Wort ,Konkursverfahren* durch das Wort ,Insol-

venzverfahren® ersetzt.



Der Angabe zu § 107 werden ein Semikolon und das Wort ,Sprache” angeflgt.
Der Angabe zu § 119 werden ein Semikolon und das Wort ,Sprachen® angefugt.
Die Angaben zu den §§ 130 bis 133 werden wie folgt gefasst:

»8 130 Verfahren vor dem Patentamt; Weiterleitung

§ 131 Einspruchsverfahren

§ 132 Ldschungsverfahren

§ 133 Antrag auf Anderung der Spezifikation*

Nach § 133 wird folgende Angabe eingefugt:
»8 133a Rechtsmittel”.

In der Uberschrift des § 29 wird das Wort ,Konkursverfahren* durch das Wort ,insol-

venzverfahren“ ersetzt.”

§ 63 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

, Die Vorschriften der Zivilprozessordnung tiber das Kostenfestsetzungsverfahren

(§§ 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlissen

(§§ 724 bis 802) sind entsprechend anzuwenden.*

§ 107 wird wie folgt geandert:

a)
b)

c)

Der Uberschrift werden ein Semikolon und das Wort ,Sprache” angeflgt.
Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
Folgender Absatz 2 wird angeflgt:

.,(2) Samtliche Antrage sowie sonstige Mitteilungen im Verfahren der internatio-
nalen Registrierung und das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen sind in

franzdsischer Sprache einzureichen.”.

§ 108 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:
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»(3) Mit dem Antrag ist das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, nach Klassen
geordnet in der Reihenfolge der internationalen Klassifikation von Waren und Dienst-

leistungen, einzureichen.”
§ 119 wird wie folgt geandert:

a) Der Uberschrift werden ein Semikolon und das Wort ~oprachen angefugt.
b)  Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
c) Folgender Absatz 2 wird angefugt:

,(2) Samtliche Antrage sowie sonstige Mitteilungen im Verfahren der internatio-
nalen Registrierung und das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen sind
nach Wahl des Antragstellers in franzosischer oder in englischer Sprache einzu-

reichen.”
§ 120 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

,(3) Mit dem Antrag ist das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, nach Klassen
geordnet in der Reihenfolge der internationalen Klassifikation von Waren und Dienst-

leistungen, einzureichen.”
In § 125 Abs. 3 wird vor dem Wort ,,UberSetzung“ das Wort ,deutsche” eingeflugt.
. Die §§ 130 bis 133 werden durch folgende §§ 130 bis 133a ersetzt:

,8 130
Verfahren vor dem Patentamt;

Weiterleitung

(1) Antrage auf Eintragung einer geografischen Angabe oder einer Ursprungsbezeich-
nung in das Verzeichnis der geschiitzten geografischen Angaben und der geschutzten
Ursprungsbezeichnungen, das von der Kommission der Europaischen Gemeinschaften
gemal der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des Rates vom 14. Juli 1992 zum Schutz
von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fur Agrarerzeugnisse und
Lebensmittel (ABI. EG Nr. L 208 S. 1), in ihrer jeweils geltenden Faésung gefihrt wird,

sind beim Patentamt einzureichen.



(2) Fur die in diesem Abschnitt geregelten Verfahren sind die im Patentamt errichteten

Markenabteilungen zustandig.

(3) Bei der Prufung des Antrags holt das Patentamt die Stellungnahmen deé Bundes-
ministeriums fur Verbraucherschutz, Ernahrung und Landwirtschaft, der interessierten
offentlichen Korperschaften sowie der interessierten Verbande und Organisationen der

Wirtschaft ein.

(4) Das Patentamt verdffentlicht den Antrag im Markenblatt. innerhalb von vier
Monaten seit Verdffentlichung des Antrags kann von jeder Person beim Patentamt eine
Stellungnahme zur Schutzfahigkeit der geografischen Angabe oder der Ursprungsbe-

zeichnung, die Gegenstand des Antrags ist, eingereicht werden.

(5) Entspricht der Antrag unter Berlicksichtigung der Stellungnahmen nach den Absat-
zen 3 und 4 den Voraussetzungen der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 und den zu ih-
rer Durchfihrung erlassenen Vorschriften, so stellt das Patentamt dieses durch Be-
schluss fest. Andernfalls wird der Antrag durch Beschluss zurickgewiesen. Der Be-
schluss ist dem Antragste!ler und denjenigen zuzustellen, die innerhalb der Frist von

Absatz 4 eine Stellungnahme abgegeben haben.

(6) Steht rechtskréftig fest, dass der Antrag den Voraussetzungen der Verordnung
(EWG) Nr. 2081/92 und den zu ihrer Durchfiihrung erlassenen Vorschriften entspricht,
so unterrichtet das Patentamt den Antragsteller hieriber und Ubérmittelt den Antrag
dem Bundesministerium der Justiz. Das Bundesministerium der Justiz Gbermittelt den
Antrag mit den erforderlichen Unterlagen an die Kommission der Europaischen Ge-

meinschaften.

§ 131

Einspruchsverfahren

(1) Einspriche nach Artikel 7 Abs. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 gegen die
Eintragung von geografischen Angaben und ‘Ursprungsbezeichnungen in das von der
Kommission der Europaischen Gemeinschaften gefiihrte Verzeichnis der geschltzten
geografischen Angaben und der geschiitzten Ursprungsbezeichnungen oder gegen die
Anderung der Spezifikation einer geografischen Angabe oder einer Ursprungsbe-

zeichnung sind beim Patentamt innerhalb von vier Monaten seit der Veréffentlichung
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im Amtsblatt der Européischen Union gemal Artikel 6 Abs. 2 der Verordnung (EWG)
Nr. 2081/92 einzulegen.

(2) Die Zahlungsfrist fur die Einspruchsgebhr richtet sich nach § 6 Abs. 1 des Patent-

kostengesetzes. Eine Wiedereinsetzung in die Einspruchsfrist ist nicht gegeben.

§ 132

Loéschungsverfahren

(1) Antrége auf Loschung einer geschitzten geografischen Angabe oder einer ge-
schitzten Ursprungsbézeichnung nach Artikel 11a Buchstabe a der Verordnung

(EWG) Nr. 2081/92 sind beim Patentamt einzureichen. Ist der Antrag begrindet, so
stellt das Patentamt dies fest und Gbermittelt den Antrag an das Bundesministerium der
Justiz zur Weiterleitung an die Kommission der Europaischen Gemeinschaften. Ist der

Antrag unbegrindet, so weist ihn das Patentamt zurlick.

(2) Antrage auf Loschung einer geschitzten geografischen Angrabe oder einer ge-
schitzten Ursprungsbezeichnung nach Artikel 11a Buchstabe b der Verordnung
(EWG) Nr. 2081/92 kdnnen beim Patentamt eingereicht werden. Die Antrage werden
ohne Prifung an das Bundesministerium der Justiz zur Weiterleitung an die Kommis-

sion der Europaischen Gemeinschaften Gbermittelt.

§ 133
Antrag auf Anderung der Spezifikation

Fur Antrage auf Anderung der Spezifikation einer geschiitzten geografischen Angabe
oder einer geschitzten Ursprungsbezeichnung geman Artikel 9 der Verordnung (EWG)
Nr. 2081/92 gilt § 130 entsprechend. Eine Gebuhr ist nicht zu zahlen.

§ 133a

Rechtsmittel

Gegen Entscheidungen, die das Patentamt nach den Vorschriften dieses Abschnitts
trifft, findet die Beschwerde zum Bundespatentgericht und die Rechtsbeschwerde zum
Bundesgerichtshof statt. Gegen eine Entscheidung gemal § 130 Abs. 5 Satz 1 steht

die Beschwerde denjenigen Personen zu, die geman § 130 Abs. 4 fristgerecht zu dem
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Antrag Stellung genommen haben und die durch die Entscheidung in ihrem berech-
tigten Interesse betroffen sind. Im Ubrigen sind die Vorschriften dieses Gesetzes ber
das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht (§§ 66 bis 82) und Uber das

Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof (§§ 83 bis 90) entsprechend
anzuwenden.”

In § 138 Abs. 1 werden die Worter ,Antrags- und Einspruchsverfahren” durch die

Worter ,Antrags-, Einspruchs- und Loschungsverfahren" ersetzt.

Artikel 3
Anderung des Patentkostengesetzes
(424-4-9) '

Teil A der Anlage zu § 2 Abs. 1 (Geblhrenverzeichnis) des Patentkostengesetzes vom
13. Dezember 2001 (BGBI. | S. 3656), das zuletzt durch das Gesetz vom 12. Mé&rz 2004
(BGBI. I S. 390) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

In der Vorbemerkung wird das Wort ,Anmeldeverordnung® durch die Wérter ,nach der

jeweiligen Verordnung des Deutschen Patent- und Markenamts® ersetzt.
Abschnitt Il Unterabschnitt 6 wird wie folgt geandert:

a)  Im Gebuhrentatbestand zu Nummer 336 200 wird die Angabe ,§ 132" durch die
Angabe ,§ 131" ersetzt.

b)  Nach der Nummer 336 200 wird folgende Nummer 336 300 angefugt:

Nr. Gebiihrentatbestand Gebiihr
‘ in Euro

»336 300 | Loschungsverfahren (§ 132 Abs. 1
MarkenG)......coeeveeceiee e 120¢
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Artikel 4
Anderung des Geschmacksmustergesetzes
(442-5)

In § 52 Abs. 4 des Geschmacksmustergesetzes vom 12. Marz 2004 (BGBI. 1 S. 390) wird die
Angabe ,§ 11 der Bundesgebihrenordnung fir Rechtsanwalte* durch die Angabe ,§ 13 des

RechtsanwaltsverglUtungsgesetzes® ersetzt.

Artikel 5

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkindung in Kraft.



Begriindung

A. Allgemeines

l. Ziele des Entwurfs

Mit dem Gesetzentwurf soll die zeitlich bis zum 1. Januar 2005 befristete Verlagerung der
Einspruchszustandigkeit vom Deutschen Patent- und Markenamt auf das Bundespatentge-
richt um achtzehn Monate bis zum 1. Juli 2006 zu veriéngert werden. Zudem sind dringend
erforderliché Anderungen in weiteren Gesetzen des gewerblichen Rechtsschutzes

vorgesehen, so vor allem im Markengesetz.

“1l. Grundziige

1. Anderungen des Patentgesetzes

Die Ubergangsregelung zur Einspruchszustandigkeit, die bis zum 1. Januar 2005 befristet

ist, soll um achtzehn.Monate bis zum 1. Juli 2006 verlangert werden. Nach § 147 Abs. 3 des |
Patentgesetzes entscheidet Uber den Einspruch gegen ein erteiltes Patent anstelle des
Deutschen Patent- und Markenamts das Bundespatentgericht, wenn die Ei_nsApruchsfri‘st nach
dem 1. Januar 2002 beginnt und der Einspruch vor dem 1. Januar 2005 eingelegt worden ist.
Es wird vorgeschlagen, diese befristete Zustandigkeit des Bundespatentgerichts angemes-
sen um 18 Monate zu verlangern, um in der verbleibenden Zeit die bereits begonnene
notwendige Uberarbeitung der Vorschriften zum Einspruchsverfahren abzuschlieRen. Zudem

wird das Deutsche Patent- und Markenamt weiterhin entlastet.

2. Anderungen des Markengesetzes

Die §§ 130 bis 133a werden neu gefasst, da der Rechtsschutz gegen die Entscheidung des
Deutschen Patent- und Markenamts Uber das Vorliegen der Voraussetzungen zur Eintra-
gung in das von der Europaischen Kommission gefilhrte Verzeichnis der geschitzten

geografischen Angaben und der geschi]tzten' Ursprungsbezeichnungen 'b_isher_nur



9 Nrocksache 437 /04

unzureichend ausgestaltet ist. Die Vorschriften sollen weitgehend entsprechend den
Regelungen zum Einspruchsverfahren nach Artikel 7 der Verordnung (EWG)2081/92
gefasst'werden. Ein weiterer Regelungsbedarf ergibt sich aus der Anderung dieser
Verordnung durch die Verordnung (EG) Nr. 692/2003 vom 8. April 2003 (ABI. EG Nr. L 99
S.1). Fir ein bisher nicht vorgesehenes L&schungsverfahren ist eine entsprechende
Vorschrift im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vorzusehen (§ 132 -

neu-).

3. Im Patentkostengesetz wird fir das neue Loschungsverfahren im Markenbereich

(§ 132 — neu — Markengesetz) eine Léschungsgebihr eingefihrt.

B. Auswirkungen auf die 6ffentlichen Haushalte und das Preisniveau

Seit dem 1. Januar 2002 entscheiden die technischen Beschwerdesenate des Bundespa-
tentgerichts Uber Einspriiche gegen vom Deutschen Patent- und Markenamt erteilte Patente.
Durch die vorgesehene Verlangerung dieser Zustandigkeit Uber den 1. Januar 2005 hinaus
um achtzehn Monate sind Auswirkungen auf den Bundeshaushalt nicht zu erwarten. Durch
die Einfihrung eines Lbschungsverfahrens fir geschitzte geografische Angaben und ge-
schutzte Ursprungsbezeichnungen ist wegen der voraussichtlich geringen Zahl der Ver-

fahren mit keinen wesentlichen Mehreinnahmen zu rechnen.

C. Gesetzesfolgenabschatzung und Preiswirkungsklausel

Kostentiberwalzungen durch die Einfuhrung eines L&schungsverfahrens fur geschitzte
geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen, die zu einer nicht quantifizierbaren
Erhdhung von Einzelpreisen fUhren, kdnnen nicht ausgeschlossen werden. Auswirkungen
auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind aber nicht zu er-

warten, ebenso nicht durch die Verlangerung der Ubergangsvorschrift im Patentgesetz.
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D. Gesetzgebungszustindigkeit

Es besteht eine ausschliellliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 73

Nummer 9 des Grundgesetzes (gewerblicher Rechtsschutz).
E. Im Einzelnen
Zu Artikel 1 (Anderung des Patentgesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 27 Abs. 4 des Patentgesetzes - Entscheidungen der Patentabteilung)

' Die geltende Fassung des § 27 Abs. 4 erlaubt in Angelegenheiten der Bewilligung von Ver-
fahrenskostenhilfe keine alleinigé Bearbeitung durch den Vorsitzenden der Patentabteilung,
obwohl dies in geeigneten Fallen sachgerecht ware. Durch die Anderung wird diese Moglich-
keit geschaffen. Einzelne Geschafte konnen in Fallen, die keine technischen oder rechtlichen
Schwierigkeiten bereiten, auch von einem Beamten des gehobenen und des mittleren

Dienstes sowie vergleichbaren Angestellten bearbeitet werden.

Zu Nummer 2 (§ 147 Abs. 3 des Patentgesetzes - Verléngerungv der Ubergangsvorschrift)

Mit dem Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des géistigen Ei-
gentums vom 13. Dezember 2001 (BGBI | S. 3656) ist u. a. als Ubergangsvorschrift § 147
Abs. 3 in das Patentgesetz eingefiigt worden. Nach dessen Nummer 1 entscheidet Uber den
Einspruch gegen erteilte Patente anstelle des Deutschen Patent- und Markenamts der Be-
schwerdesenat des Bundespatentgerichts, wenn die Einspruchsfrist nach dem 1. Janu-
ar 2002 beginnt und der Einspruch vor dem 1. Januar 2005 eingelegt worden ist. Anlass zu
dieser MaRnahme bestand seinerzeit aufgrund der erheblichen Uberlastung des Deutschen
Patent- und Markenamts. Nach auRergewohnlich hohem Anstieg der Eingangszahlen vor
allem in den Jahren 1999 und 2000 wurden personelle und organisatorische Mallnahmen
efgriffen, um den notwendigen Stauabbau voranzubringen. Erganzend dazu wurde zur
weiteren Entlastung die Zustandigkeit in Einspruchsverfahren von den Patentabteilungen des

Amtes auf die technischen Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts zeitlich befristet
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verlagert. Die Beschwerdesenate hatten seit 1999 einen Rickgang an Eingangen zu

verzeichnen, so dass die zusatzlichen Einspruchsverfahren die Senate nicht Uberlasteten.

Bisher hat sich die gesetzgeberische MaRnahme insoweit bewahrt, als das Deutsche Patent-
und Markenamt die Riickstande unerledigter Einspruchsverfahren erheblich abbauen konnte.
Die Zahl der im Jahr 2002 beim Bundespatentgericht eingegangenen Einspriche lag bei
584, im Jahr 2003 bei 909.

Es hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, dass die Vorschriften tber das Einspruchs-
verfahren Uberarbeitungsbedi}rft’ig sind. Dem Interesse an einer zligigen Entscheidung der
auch im offentlichen Interesse bestehenden Rechtslage Uber den Bestand oder Nichtbestand
eines erteilten Patents stehen Mdglichkeiten der Beteiligten entgegen, das Verfahren und die
Einspruchsentscheidung hinauszuzégern. So besteht z. B. fir den Patentinhaber nach
§ 60 Abs. 1 S. 1 des Patentgesetzes die Moglichkeit, das Patent bis zur Beendigung des
Einspruchsverfahrens zu teilen. Hier kommen Félle des Rechtsmissbrauchs mit der Folge
vor, dass Entscheidungen durch mehrfache Teilungserklarungen verhindert werden. Diese
Mbglichkeiten ist gesetzlich auszuschlielen. Auch sollte der mindlichen Anhoérung ein
hoherer Stellenwert zukommen. Ziel der Reformuberlegungen ist eine Straffung des gesam-
ten Verfahrens, was neben einer Uberarbeitung der beispielhaft angesprochenen Vorschrif-
ten auch durch eine neue Regelung zur Einspruchszustandigkeit erreicht werden kénnte,
Eine Moglichkeit bestiinde darin, Beteiligten den Weg zu erdffnen, von dem
Einspruchsverfahren beim Patentamt in das gerichtliche Verfahrén zu wechseln, wenn eine
Entscheidung des Amtes nicht innerhalb einer angemessenen Zeit von etwa 15 Monaten
ergeht bzw. keine Verfahrensférderung durch Anberaumung einer Anhorung erfolgte.
Weiterhin kdnnte nach Ablauf einer langeren Frist an einen ,automatischen® Ubergang der
nicht erledigten Verfahren vom Patentamt an das Bundespatentgericht gedacht werden oder
an eine sofortige Befassung des Gerichts, wenn ein Beteiligter ein berechtigtes Interesse an
einer zlgigen Erledigung glaubhaft macht. Auf jeden Fall bedarf es  neuer
Verfahrensvorschriften.  Uberlegungen dazu haben bereits begonnen, erste Rege-
lungsvorschlage liegen vor. Gleichwohl befinden sich die Arbeiten noch in einer Anfangs-
phase. Zudem sind auch noch weitere Erfahrungen durch die derzeitige gerichtliche Bear-
beitung zu sammeln. Eine grundlegende Revision des Einspruchsverfahrens erfordert
schliem“ich eine ausfihrliche Diskussion mit allen Beteiligten, vor allem auch mit den Ver-

banden und Organisationen.

Vor diesem Hintergrund erscheint es sachgerecht, die Regelung in § 147 Abs. 3 nicht zum

Ende diesen Jahres auslaufen zu lassen, sondern um achtzehn Monate zu verlangern. Bis
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zum Inkrafttreten endglltiger Folgeregelungen spatestens zum 1. Juli 2006 bleibt die gel-
tende Rechtslage aufrechterhalten, was insbesondere auch fir die Betroffenen von Vorteil
ist. Vertreter der Patentanwaltskammer haben sich sehr zufrieden mit der Behahdlung der
Einspriiche durch das Bundespatentgericht geduRert und sich gegen ein ersatzloses Aus-
laufen der derzeitigen Regelung ausgesprochen. Durch die zeitlich befristete Fortgeltung der
bestehenden Rechtslage wird vermieden, dass Einspriiche, die nach dem 1. Januar 2005
eingelegt werden, nur fur eine voribergehende Zeit wieder vom Deutschen Patent- und
Markenamt unter Anwendung der Uberarbeitungsbedurftigen Vorschriften bearbeitet werden
mussten. Das kann den Betroffenen nicht zugemutet werden. Die Verlangerung schafft eine
notwendige Kontinuitat bis zum Inkrafttreten der endgultigen Folgeregelungen. Zudem wird
das Deutsche Patent- und Markenamt weiterhin entlastet, so dass verstarkt

Prifungsverfahren bearbeitet werden kdnnen.

Zu Artikel 2 (Anderung des Markengesetzes)
Zu Nummer 1 (InhaltsUberSicht)'

Buchstabe a

Die Uberschrift des § 29 muss korrigiert werden (sieche Nummer 2).

Buchstabe b
Die Uberschrift zu § 107 wird ergéanzt (siehe Nummer 4).

Buchstabe ¢
Die Uberschrift zu § 119 wird erganzt (siche Nummer 6).

Buchstabe d
Die Uberschriften sind wegen der Neufassung der §§ 130 bis 133 (siche Nummer 9) anzu-

passen.

Buchstabe e ,
Die Uberschrift zu § 133a wird eingefiigt (siehe Nummer 9).
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Zu Nummer 2 (§ 29 des Markengesetzes - Dingliche Rechte; Zwangsvollstreckung; Kon-

kursverfahren)

Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur der Uberschrift, indem das Wort ,Konkurs-

verfahren® durch das Wort ,Insolvenzverfahren” ersetzt wird.

Zu :Nummer 3 (§ 63 Abs. 3 Satz 2 des Markengesetzes — Kosten der Verfahren)

Bei der Anderung handelt es sich um eine redaktionelie Berichtigung des Verweises auf die
anzuwendenden Vorschriften der Zivilprozessordnung. Der bisherige allgemeine Bezug auf

die ,Vorschriften der Zivilprozessordnung“ ist zu ungenau.

Zu Nummer 4 bis 8 (Anderungen des

§ 107 des Markengesetzes — Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes-,
§ 108 des Markengesetzes — Antrag auf internationale Registrierung -,

§ 119 des Markengesetzes - Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes -,
§ 120 des Markengesetzes — Antrag auf internationale Registrierung - und

§ 125 des Markengesetzes — Umwandlung einer internationalen Registrierung)

Die Madrider Union hat in ihrer 35. Sitzung Ende September 2003 u.a. die Anderung der
Regel 6 (Sprachen) der Gemeinsamen Ausfiihrungsordnung vom 18. Januar 1996 zum

Madrider Abkommen Uber die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu

diesem Abkommen (BGBI. 2003 Il S. 828) beschlossen. Damit wird die spanische Sprache .
ab 1. April 2004 als zusatzliche Verfahrenssprache im System der internationalen Registrie-
rung zugelassen, sofern es sich nicht um ein Verfahren handelt, fur welches ausschlieflich
das Madrider Markenabkommen maRgeblich ist. In diesen Verfahren bleibt es bei der obli-
gatorischen Verwendung der franzdsischen Sprache (Regel 6 Abs. 1 Buchstabe a). Flr
Verfahren, fur die ausschliefilich das Protokoll oder sowohl das Abkommen als auch das
Protokoll mafigeblich sind, wird aber kinftig neben Englisch und Franzosisch auch Spanisch

zugelassen sein.

Allerdings kann die nationale Ursprungsbehoérde die Auswahl zwischen den drei Verfahrens-
sprachen nach Regel 6 Abs. 1 Buchstabe b einschranken. Von dieser Option soll fur das
Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt Gebrauch gemacht werden. Es soll

auch kinftig bei den Verfahren, die sich ausschliellich nach dem Protokoll oder sowohl nach
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dem Madrider Abkommen als auch nach dem Protokoll richten, nach Wahl des Antragstellers
wie bisher bei Englisch oder Franzosisch bleiben, um den personellen und sachlichen Auf-
wand des Amtes fur die Behandlung fremdsprachiger Antrage und Mitteilungen zu begren-

zen.

Nach § 93 ist die deutsche Sprache in den Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Mar-
kenamt zu Verwenden, Zwingende Ausnahmeregelungen fur das Verfahren der internatio-
nalen Registrierung enthalten die §§ 108 Abs. 3 und 120 Abs. 3 durch direkten oder indirek-
ten Verweis auf ,die fur die internationale Registrierung vorgeschriebenen Sprachen®. Da
von einer solchen Verweisung fur die Verfahren nach dem Madrider Protokoll kinftig auch
die Verwendung der spanischen Sprache erfasst ware, soll durch Anderung der §§ 108 und

120 eine eindeutige gesetzliche Aussage getroffen werden.
Im Einzelnen:

Zu Nummer 4  (§ 107 des Markengesetzes - Anwendung der Vorschriften dieses Geset-

zes)

Buchstabe a (Uberschrift)
Die Uberschrift des § 107 wird wegen der Anfligung eines neuen Absatzes 2 (siehe Buch-

stabe c) erganzt.

‘Buchstabe b (Absatz 1) _
Wegen der Anderung durch Buchstabe ¢ wird der bisherige Wortlaut Absatz 1.

Buchstabe ¢ (Absatz 2 — neu -)
Der neue Absatz 2 schreibt die Verwendung der franzosischen Sprache fur sédmtliche An-
trage, sonstige Mitteilungen und fur das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen vor,

sofern fur das Verfahren das Madrider Abkommen malfgeblich ist.

Zu Nummer 5 (§ 108 Abs. 3 des Markengesetzes ~ Antrag auf internationale Registrie-

rung)

Absatz 3 wird als Folgeanderung zur Erganzung des § 107 neu gefasst. Dabei entfallt der
bisherige Satz 1. Durch die Neuformulierung des friiheren Satzes 2, der jetzt den Absatz 3
bildet, wird Regel 9 Abs. 4 Buchstabe a Ziffer xiii der Gemeinsamen Ausfithrungsordnung
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zum Madrider Markenabkommen und zum Protokoll Rechnung getragen, der die obligatori-
sche Gruppierung der Namen der Waren und Dienstleistungen nach der internationalen

~ Klassifikation von Waren und Dienstleistungen vorsieht.

Zu Nummer 6 (§ 119 des Markengesetzes - Anwendung der Vorschriften dieses Geset-

zes)

Buchstabe a (Uberschrift)
Da dem § 119 ein Absatz 2 angefiigt wird (siehe Buchstabe c), soll die Uberschrift erganzt

werden.

Buchstabe b (Absatz 1)
Wegen der Anderung durch Buchstabe c¢) wird der bisherige Wortlaut Absatz 1.

Buchstabe c (Absatz 2 — neu - ) ,

Der neue Absatz 2 des § 119 Uberlasst dem Antragsteller die Wahl zwischen der englischen
oder der franzdsischen Sprache fur s&mtliche Antrége; sonstige Mitteilungen und fur das
Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, sofern fur das Verfahren ausschliellich das
Protokoll zum Madrider Markenabkommen .oder sowohl das Abkommen als auch das Proto-

koll mafigeblich sind.

Zu Nummer 7 (§ 120 Abs. 3 des Markengesetzes — Antrag auf internationale Registrie-

rung)

Absatz 3 wird als Folgeanderung zur Ergéanzung des § 119 neu gefasst. Der bisherige Satz 1
entfallt. Durch die Neuformulierung des friiheren Satzes 2, der jetzt den Absatz 3 bildet, wird
Regel 9 Abs. 4 Buchstabe a Ziffer xiii der Gemeinsamen Ausfihrungsordnung zum Madrider
Markenabkommen und zum Protokoll Rechnung getragen, der die obligatorische Gruppie-
rung der Namen der Waren und Dienstleistungen nach der internationalen Klassifikation von

Waren und Dienstleistungen vorsieht.

Zu Nummer 8 (§ 125 Abs. 3 des Markengesetzes — Umwandlung einer internationalen

Registrierung)
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Durch diese Folgeanderung wird angesichts der Ergdnzung des § 119 um einen Absatz 2
klargestellt, dass eine deutsche Ubersetzung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleis-

tungen einzureichen ist.

Zu Nummer 9  (Neufassung der §§ 130 bis 133a des Markengesetzes, Schutz von geo-
grafischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen gemaf der Verordnung
(EWG) Nr. 2081/92)

Nach der Entscheidung des Europaischen Gerichtshofs vom 6. Dezember 2001 in der
Rechtssache C-269/99 kann der Rechtsbehelf des Einspruchs nach Artikel 7 Abs. 3 der
Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 nur von naturlichen oder juristischen Personen aus anderen
Mitgliedstaaten erhoben werden. Der Einspruch gegen eine Eintragung kénne nicht von dem
Mitgliedstaat ausgehen, der den Eintragungsantrag gestellt habe. Das Einspruchsverfahren
sei nicht dazu bestimmt, Differenzen zwischen der zustéandigen Behorde des Mitgliedstaats,
der die Eintragung einer Bezeichnung beantragt hat, und einer natirlichen oder juristischen
Person beizulegen, die in diesem Mitgliedstaat ihren gewohnlichen Aufenthalt, ihren Haupt-
verwaltungssitz oder eine Niederlassung hat. Es sei daher Sache der nationalen Gerichte,
‘Uber die RechtméaRigkeit eines Antrags auf Eintragung zu entscheiden. Damit steht inlandi-
schen Privatpersonen oder Verbanden und Organisationen das Einspruchsverfahren nach
Artikel 7 der Verordnung nicht zur Verfligung, wenn ein Eintragungsantrag aus Deutschland
der Kommission zugeleitet worden ist. Der Rechtsschutz richtet sich insoweit nach nationa-
lem Recht. Die geltenden Regelungen in §§ 130 ff. Markengevsetz sind jedoch zumindest
unklar. Zwar sieht § 133 Abs. 2 in der geltenden Fassung vor, dass gegen die Entscheidun-
gen des Deutschen Patent- und Markenamts die Beschwerde zum Bundespatentgericht
eroffnet ist. Damit ist jedoch vornehmlich der Fall erfasst, dass das Deutsche Patent- und
Markenamt den Antrag auf Eintragung zuriickweist und damit der Antragsteller beschwert ist.
Denn nur an ihn sieht das Gesetz eine Zustellung vor, die die Beschwerdefrist in Gang setzt.
Nach geltender ‘Rechtslage‘ ist aber eine ZuSteIIung der Entscheidung des Deutschen Patent-
und Markenamts Uber das Vorliegen der Eintragungsvoraussetzungen nicht an Personen
oder Organisationen vorgesehen, die sich zuvor gegen die Schutzfahigkeit ausgesprochen
haben. Ob auch ihnen ein Beschwerderecht zusteht, ist umstritten (vgl. Fezer, Markenrecht
3. Auflage, § 133 Rdnr. 3; vgl. auch Urteil des Bundespatentgerichts vom 2. Juni 2003, 10 W
(pat) 21/03). Deshalb sollen die Regelungeﬁ neu gefasst und die Beschwerdemdglichkeit fur |
diejenigen Personen, die sich im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt
gegen die Schutzfahigkeit von geografischen Angaben oder Ursprungsbezeichnungen

gewandt haben, eroffnet werden. Zudem ist bei der Neufassung der Vorschriften beriicksich-
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tigt worden, dass durch die Anderungsverordnung (EG) Nr. 692/2003 vom 8. April 2003 zur
Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 ein Léschungsverfahren bei der Kommission vorgesehen ist,

was eine Regelung zum Verfahren im nationalen Recht erfordert (§ 132 — neu-).

Im Einzelnen:

Zu § 130 des Markengesetzgs - neu - (Verfahren vor dem Patentamt; Weiterleitung)
Absatz 1 entspricht § 130 Abs. 1 der geltenden Fassung.

Absatz 2 regelt die Zustandigkeit im Deutschen Patent- und Markenamt,bdie inhaltlich dem

§ 133 Abs. 1 der geltenden Fassung entspricht.

Nach Absatz 3 holt das Deutsche Patent- und Markenamt zunachst Stellungnahmen o6ffent-
licher Korperschaften und interessierter Verbande ein. Dieses Verfahren war bisher in § 55
Abs. 1 der Markenverordnung geregelt und soll als gesetzliche Vorschrift Ubernommen wer-

den.

Nach Absatz 4 verdffentlicht das Deutsche Patent- und Markenamt den Antrag im Marken-
blatt. Dadurch wird der Umfang des rechtlichen Gehors erweitert. Kiinftig kann jede natarli-
che oder juristische Person zur Schutzfahigkeit der Anmeldung innerhalb von vier Monaten
ab Verodffentlichung im Markenblatt Stellung nehmen. Diese Frist entspricht der Einspruchs-
frist des § 131 (neu). Nur derjenige, der sich im Rahmen dieses Beteiligungsverfahrens
auflert, wird auf Grund seiner Stellungnahme am weiteren Verfahren beteiligt. Ihm wird der
Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, mit dem die Schutzvoraussetzungen
bejaht werden, zugestellt (Absatz 5 Satz 1). Ihm steht bei Vorliegen der weiteren Voraus-
setzungen die Beschwerde nach § 133a (neu) zu, wobei die Zustellung die Beschwerdefrist
in Gang setzt. Wer sich an dem Vorverfahren nicht beteiligt, kann spater den Beschluss des

Deutschen Patent- und Markenamts nicht anfechten.

Absatz 5 regelt, dass das Deutsche Patent- und Markenamt nach Durchftihrung der Anho-
rung unter Berucksichtigung der eingegangenen Stellungnahmen prift, ob die Vorausset-
- zungen fir die Eintragung der angemeldeten geografischen Angabe oder Ursprungsbe-
zeichnung erfullt sind. Es stellt dies durch Beschluss fest. Dieser Beschluss ist den am Ver-

fahren Beteiligten zuzustellen.
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Ergibt die Prifung dagegen, dass der Antrag den Voraussetzungen der Verordnung nicht
entspricht, so ist der Antrag zurlickzuweisen und der Beschluss dem Antragsteller und den

Gbrigen Beteiligten zuzustellen.

-Nach Absatz 6 Satz 1 hat das Deutsche Patent- und Markenamt den Antrag dem Bundesmi-
nisterium der Justiz zu Ubermitteln, wenn der Beschluss Uber das Vorliegen der Voraus-
setzungen der Schutzfahigkeit rechtsbestandig ist. Satz 2 entspricht § 130 Abs. 3 der gelten-

den Fassung.

Zu § 131 des Markengesetzes — neu - (Einspruchsverfahren)
Absatz 1 entspricht § 132 Abs. 1 der geltenden Fassung.

Absatz 2 Satz 1 wird neu eingeflgt. Die Einspruchsgebihr (Patentkostengesetz Nummer
336 200, 120 EUR), auf deren Falligkeit die Kommission bei der Verbdffentlichung des Antra-
ges im Amtsblatt nicht hinweist, ist nach § 6 Abs. 1 des Patentkostengesetzes innerhalb der

Einspruchsfrist zu zahlen.

Absatz 2 Satz 2 Gbernimmt § 132 Absatz 2 der geltenden Fassung.

Zu § 132 des Markengesetzes — neu - (Loschungsverfahren)

Nach Absatz 1 sind Antrage auf Léschung nach Artikel 11a Buchstabe a der Verordnung
beim Deutschen Patent- und Markenamt einzureichen. Zu regeln ist nur das Verfahren des
Verzichts des Antragstellers, da nur dieser Fall von Buchstabe a erfasst werden soll. Das
Deutsche Patent- und Markenamt prift insoweit lediglich die fbrmalen Voraussetzungen.
Sind diese gegeben, so ist der Léschungsantrag begrindet und an das Bundesministerium
der Justiz zur Weiterleitung an die Kommission zu Ubermitteln. Ist der Antrag unbegriindet,
wobei dieser Fall grundséatzlich nur bei fehlender Antragsbefugnis denkbar ist, so weist ihn
das Deutsche Patent- und Markenamt zurlick. Rechtsmittel kdnnen nach § 133a (neu) ein-

gelegf werden.

Absatz 2 regelt die Loschungsantrage nach Artikel 11a Buchstabe b der Verordnung (EG)
Nr. 692/2003. Diese kdnnen beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht werden.

Da die Prufung der Begrundetheit der Antrage durch die Kommission erfolgt, werden die
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Unterlagen ohne Prifung gebihrenfrei weitergeleitet. Diese Loschungsantrdge kdnnen auch

unmittelbar der Kommission zugeleitet werden.

Zu § 133 des Markengesetzes — neu - (Antrag auf Anderung der Spezifikation)

Die Regelung entspricht § 131 der geltenden Fassung.

Zu § 133a des Markengesetzes — neu - (Rechtsmittel)

Durch die Regelung wird die hinsichtlich der Frage des. Rechtsschutzes binléndischer Perso-
nen gegen eine einem Antrag auf Eintragung stattgebende Entscheidung des Deutschen
Patent- und Markenamtes bisher unvollstandige oder zumindest unklare Rechtslage nach
dem Markengesetz behoben. Die Beschwerde 2um Bundéspafentgericht wird 'dén Personen
ermdglicht, die nach Antragsveroffentlichung gegenliber dem Deutschen Patent- und Mar-
kenamt fristgerecht Stellung genommen haben und die durch die Entscheidung in ihrem
berechtigten Interesse betroffen sind. Der Begriff des berechtigten Interesses entspricht der
Regelung in Artikel 7 Abs. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92. Hierdurch wird gewahr-
leistet, dass der Rechtsschutz von inl&ndischen Personen den gleichen Voraussetzungen
unterliegt wie der Rechtsschutz von Personen aus den anderen Mitgliedstaaten, der sich in
diesen Fallen nach Artikel 7.Abs. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 richtet.

Zu Nummer 10 (§ 138 Abs. 1 — Sonstige Vorschriften fir das Verfahren bei Antrégen und
Einspriichen nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 — Verordnungser-

machtigungen -)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung wegen der Neufassung der §§ 130 bis 133

- durch Nummer 9.

Zu Artikel 3 (Anderungen des Gebiihrenverzeichnisses zum Patentkostengesetz)
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Zu Nummer 1 (Vorbemerkung zu Teil A)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung wegen der Neufassung der Verordnungen
des Deutschen Patent- und Markenamts zum Inkrafttreten des Geschmacksmusterreformge-

setzes am 1. Juni 2004.

Zu Nummer 2 (Abschnitt lll des Gebuhrenverzeichnisses, Unterabschnitt 6 — Geografi-

sche Angaben und Ursprungsbezeichnungen)

Buchstabe a (Nummer 336 200)
Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung (siehe Artikel 2 Nr. 9).

Buchstabe b (Nummer 336 300 — neu - )

Far das Loschungsverfahren nach § 132 Abs. 1 — neu - des Markengesetzes (siehe Artikel 2
Nr. 9) soll eine Léschungsgebiihr von 120 Euro eingefiihrt werden. Verwertbare Ergebnisse
der Kostenleistungsrechnung liegen derzeit noch nicht vor. Da sich die Prufung des Deut-
schen Patent- und Markenamts auf formale Voraussetzungen beschrankt, ist die Tatigkeit
vergleichbar mit der im Einspruchsverfahren nach § 131 — neu - des Markengesetzes,

weshalb die Gebuhr gleich hoch bemessen sein soll.

Zu Artikel 4 (Anderung des Geschmacksmustergesetzes)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung des bisherigen Verweises in § 52 Abs. 4
wegen der Neuregelung der Vergltung der Rechtsanwalte im Rechtsanwaltsvergitungsge-
setz, das am 1. Juli 2004 in Kraft tritt.

Zu Artikel 5 (Inkrafttreten)

Das Gesetz soll am Tag nach der Verkiindung in Kraft treten. Ubergangsregelungen sind

nicht erforderlich.



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

