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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des patentrechtlichen
Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes

A. Problem und Ziel

Im Patentbereich gelten bis zum 30. Juni 2006 Ubergangsvorschriften fur den
Einspruch gegen vom Deutschen Patent- und Markenamt erteilte Patente. Mit dem
Gesetzentwurf werden primér Folgeregelungen fur die Zeit ab dem 1. Juli 2006
vorgeschlagen. Daneben sollen insbesondere die kostenrechtlichen Vorschriften

fur den gewerblichen Rechtsschutz teilweise gedndert oder erganzt werden.

B. Lésung

Die Geltungsdauer der Ubergangsregelung in § 147 Abs. 3 Patentgesetz, nach
der anstelle des Deutschen Patent- und Markenamts das Bundespatentgericht
Uber Einspriche gegen erteilte Patente entscheidet, ist durch das Gesetz zur
Anderung des Patentgesetzes und anderer Vorschriften des gewerblichen
Rechtsschutzes vom 9. Dezember 2004 (BGBI. | S. 3232) bis zum 30. Juni 2006
verlangert worden. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden Folgeregelungen
vorgeschlagen. Grundsatzlich soll wieder das Deutsche Patent- und Markenamt
Uber die Aufrechterhaltung oder den Widerruf von Patenten entscheiden. Die
Verfahrensvorschriften werden jedoch teilweise neu gefasst oder erganzt, um eine
zugigere Entscheidung Uber den Bestand oder Nichtbestand eines Patents zu
ermoglichen, was auch im offentlichen Interesse liegt. So ist vor allem
vorgesehen, dass Beteiligte unter besonderen Voraussetzungen bei Verfahren,

die nicht innerhalb einer Bearbeitungszeit von 15 Monaten nach Ablauf der
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Einspruchsfrist hinreichend geférdert werden, die Madoglichkeit haben, ohne
vorherige Sachentscheidung des Patentamts das Bundespatentgericht mit dem

Einspruch zu befassen.

Daruber hinaus soll das seit dem 1. Januar 2002 geltende Patentkostengesetz in
Teilbereichen geandert werden, da die praktische Anwendung nach den nunmehr
vorliegenden Erfahrungen sowohl beim Deutschen Patent- und Markenamt als
auch beim Bundespatentgericht vereinzelt Probleme aufgeworfen hat, die
behoben werden sollen.

C. Alternativen

Keine.

D. Finanzielle Auswirkungen auf die 6ffentlichen Haushalte

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Bund, Lander und Gemeinden werden nicht mit Kosten belastet.

2.  Vollzugsaufwand

Keiner.

E. Sonstige Kosten

Der Wirtschaft, insbesondere mittelstdndischen Unternehmen, kénnen zusatzliche
Kosten durch die teilweise Anderung des Patentkostengesetzes entstehen.
Kostenuberwalzungen durch die Einfihrung neuer Gebuhrentatbestande, die zu
einer nicht quantifizierbaren Erhéhung von Einzelpreisen fiihren, kénnen nicht
ausgeschlossen werden. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf
das Verbraucherpreisniveau, sind aber nicht zu erwarten. Die teilweise
Neuregelung des Einspruchsverfahrens gegen erteilte Patente wird fur die
Wirtschaft und fur Private kostenneutral sein.
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R-Fz-K
Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des patentrechtlichen
Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes

Bundesrepublik Deutschland Berlin, den 30. Dezember 2005
Die Bundeskanzlerin

An den

Prasidenten des Bundesrates
Herrn Ministerprasidenten
Peter Harry Carstensen

Sehr geehrter Herr Prasident,

hiermit Gbersende ich gemaf Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes den von der
Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des patentrechtlichen
Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes

mit Begriindung und Vorblatt.

Federfihrend ist das Bundesministerium der Justiz.

Mit freundlichen GriRRen

Dr. Angela Merkel

Fristablauf: 10.02.06
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Entwurf

eines Gesetzes zur Anderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des

Patentkostengesetzes

Vom...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Anderung des Patentgesetzes

Das Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980
(BGBI. 1981 1 S. 1), zuletzt geandert durch ... (BGBI. | S. ...), wird wie folgt geédndert:

1.

Dem sechsten Abschnitt der Inhaltsiibersicht wird nach Nummer 3 folgende Angabe

angeflgt:

4.  Gemeinsame Verfahrensvorschriften §122a"

In § 16a Abs. 2 wird die Angabe ,,(88 100 bis 122)“ durch die Angabe ,(88 100 bis
122a)" ersetzt.

In 8§ 21 Abs. 3 Satz 2 und § 31 Abs. 1 Satz 2 wird jeweils der zweite Halbsatz

gestrichen und das Semikolon durch einen Punkt ersetzt.

In 8 32 Abs. 5 werden die Wérter ,einschlie3lich der Akten von abgetrennten Teilen

eines Patents (§ 60)“ gestrichen.

§ 59 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Eine Anhorung findet im Einspruchsverfahren statt, wenn ein Beteiligter dies

beantragt oder die Patentabteilung dies fur sachdienlich erachtet. Mit der Ladung
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soll die Patentabteilung auf die Punkte hinweisen, die sie fir die zu treffende Ent-

scheidung als erdrterungsbedurftig ansieht.”

b)  Folgender Absatz 4 wird angefugt:

,(4) Im Ubrigen sind § 43 Abs. 3 Satz 3 und die §8§ 46 und 47 im Einspruchsver-

fahren entsprechend anzuwenden.”

6. 860 wird aufgehoben.

7. 8 61 wird wie folgt gedndert:

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingeflgt:

»(2) Abweichend von Absatz 1 entscheidet der Beschwerdesenat des Bundespa-

tentgerichts,

1.  wenn ein Beteiligter dies beantragt und kein anderer Beteiligter innerhalb
von zwei Monaten nach Zustellung des Antrags widerspricht, oder

2. auf Antrag nur eines Beteiligten, wenn mindestens 15 Monate seit Ablauf
der Einspruchsfrist, im Fall des Antrags eines Beigetretenen seit Erklarung
des Beitritts, vergangen sind.

Dies gilt nicht, wenn die Patentabteilung eine Ladung zur Anhoérung oder die Ent-

scheidung Uber den Einspruch innerhalb von drei Monaten nach Zugang des An-

trags auf patentgerichtliche Entscheidung zugestellt hat. Im Ubrigen sind die

88 59 bis 62, 69 bis 71 und 86 bis 99 entsprechend anzuwenden.”

b)  Die bisherigen Absatze 2 und 3 werden die Absatze 3 und 4.

8. 8 62 wird wie folgt gedndert:

a) InAbsatz 1 Satz 1 werden die Worter ,,iber den Einspruch® durch die Angabe
.nach 8 61 Abs. 1" ersetzt.



10.

11.

12.

3 Drucksache 939/05

b)  Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

,Die Vorschriften der Zivilprozessordnung tiber das Kostenfestsetzungsverfahren

(88 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlis-

sen (88 724 bis 802) sind entsprechend anzuwenden.”

8 67 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Der Beschwerdesenat entscheidet in der Besetzung mit

1. einem rechtskundigen Mitglied als Vorsitzendem und zwei technischen Mitglie-
dern in den Féllen des § 23 Abs. 4 und des § 50 Abs. 1 und 2;

2. einem technischen Mitglied als Vorsitzendem, zwei weiteren technischen Mitglie-

dern sowie einem rechtskundigen Mitglied in den Fallen,

a)
b)
c)
d)
e)

in denen die Anmeldung zuriickgewiesen

in denen der Einspruch als unzulassig verworfen wurde,
des 8 61 Abs. 1 Satz 2 und des § 64 Abs. 1,

des § 61 Abs. 2 sowie

der 88 130,131 und 133;

3.  einem rechtskundigen Mitglied als Vorsitzendem, einem weiteren rechtskundigen

Mitglied und einem technischen Mitglied in den Féllen des § 31 Abs. 5;

4. drei rechtskundigen Mitgliedern in allen Ubrigen Fallen.”

8 80 Abs. 5 wird wie folgt gefasst:

,(5) Im Ubrigen sind die Vorschriften der Zivilprozessordnung iiber das Kostenfestset-

zungsverfahren (88 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestset-

zungsbeschlissen (88 724 bis 802) entsprechend anzuwenden.*

In 8 100 Abs. 1 werden nach der Angabe ,8 73" die Worter ,,oder Uber die Aufrechter-

haltung oder den Widerruf eines Patents nach § 61 Abs. 2“ eingeflgt.

Im sechsten Abschnitt wird nach § 122 folgender Unterabschnitt eingefugt:
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13.

14.

15.

16.

17.

4. Gemeinsame Verfahrensvorschriften

§ 122a

Auf die Rlge der durch die Entscheidung beschwerten Partei ist das Verfahren fortzu-
fuhren, wenn das Gericht den Anspruch dieser Partei auf rechtliches Gehdr in ent-
scheidungserheblicher Weise verletzt hat. Gegen eine der Endentscheidung vorausge-
hende Entscheidung findet die Rige nicht statt. 8§ 321a Abs. 2 bis 5 der Zivilprozess-

ordnung ist entsprechend anzuwenden.”

8 123 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

,Dies gilt nicht fur die Frist

1.  zur Erhebung des Einspruchs (8 59 Abs. 1) und zur Zahlung der Einspruchsge-
bihr (8 6 Abs. 1 Satz 1 des Patentkostengesetzes),

2.  fur den Einsprechenden zur Einlegung der Beschwerde gegen die Aufrechter-
haltung des Patents (8 73 Abs. 2) und zur Zahlung der Beschwerdegebihr (8 6
Abs. 1 Satz 1 des Patentkostengesetzes) und

3. zur Einreichung von Anmeldungen, fir die eine Prioritéat nach § 7 Abs. 2 und 8 40

in Anspruch genommen werden kann.*
§ 123a Abs. 3 wird wie folgt gefasst:
»(3) Gegen die Versaumung der Frist nach Absatz 2 und der Frist zur Zahlung der
Weiterbehandlungsgebihr nach 8§ 6 Abs. 1 Satz 1 des Patentkostengesetzes ist eine

Wiedereinsetzung nicht gegeben.”

In § 127 Abs. 1 Nr. 3 wird die Angabe ,8 5 Abs. 2“ durch die Angabe ,§8 5 Abs. 4“ er-

setzt.

8 133 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

,8 121 Abs. 4 und 5 der Zivilprozessordnung ist entsprechend anzuwenden.”

§ 147 Abs. 2 und 3 wird aufgehoben.



5 Drucksache 939/05

Artikel 2

Anderung des Rechtspflegergesetzes

§ 23 Abs. 1 Nr. 4 des Rechtspflegergesetzes vom 5. November 1969 (BGBI. | S. 2065), das

zuletzt durch ... (BGBI. | S. ...) geandert worden ist, wird wie folgt gefasst:

.4. der Ausspruch, dass eine Klage, ein Antrag auf einstweilige Verfligung, ein Antrag auf
gerichtliche Entscheidung im Einspruchsverfahren sowie eine Beschwerde als nicht er-
hoben gilt (§ 6 Abs. 2 des Patentkostengesetzes) oder eine Klage nach § 81 Abs. 6
Satz 3 des Patentgesetzes als zurlickgenommen gilt;"

Artikel 3

Anderung des Gerichtskostengesetzes

Die Anlage 1 (Kostenverzeichnis) zum Gerichtskostengesetz vom 5. Mai 2004 (BGBI. |

S. 718), das zuletzt durch ... (BGBI. I S. ...) geédndert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Die Nummern 1255 und 1256 werden wie folgt gefasst:

Nr. . Gebiihr oder Satz der
Gebihrentatbestand Gebiihr nach § 34 GKG

,1255 | Verfahren Uber die Rechtsbeschwerde..........cccccoieii 750,00 EUR

1256 | Beendigung des gesamten Verfahrens durch Zuriicknahme der Rechtsbe-
schwerde, bevor die Schrift zur Begriindung der Rechtsbeschwerde bei Gericht
eingegangen ist:
Die Gebihr 1255 ermafigt SICh @uf .........cooiiiiiiiiii e 100,00 EUR*,
Erledigungserklarungen in entsprechender Anwendung des § 91a ZPO stehen der Zu-
ricknahme gleich, wenn keine Entscheidung tber die Kosten ergeht oder die Entscheidung
einer zuvor mitgeteilten Einigung der Parteien tber die Kostentragung oder der Kosten-
Ubernahmeerklarung einer Partei folgt.

2. In Nummer 1700 wird im Gebuhrentatbestand die Angabe (8 321a ZPO, § 71a GWB)"“
durch die Angabe (8 321a ZPO, auch i. V. m. § 122a PatG oder § 89a MarkenG; § 71a
GWB)" ersetzt.
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Artikel 4
Anderung des Gebrauchsmustergesetzes

Das Gebrauchsmustergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 1986
(BGBI. I S. 1455), zuletzt geandert durch ... (BGBI. | S. ...), wird wie folgt gedndert:

1. In 8§ 17 Abs. 2 Satz 3 werden nach dem Wort ,Zivilprozessordnung" die Woérter
(88 373 bis 401 sowie 402 bis 414)" eingefigt.

2. In 8§ 20 wird die Angabe ,bis 122" durch die Angabe ,bis 122a“ ersetzt.

Artikel 5

Anderung des Markengesetzes

Das Markengesetz vom 25. Oktober 1994 (BGBI. | S. 3082, 1995 | S. 156), zuletzt geandert
durch ... (BGBI. I S. ...), wird wie folgt geandert:

1. Im Teil 3 Abschnitt 6 der Inhaltstibersicht wird nach der Angabe zu § 89 folgende An-
gabe eingeflgt:

.8 89a Abhilfe bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehor*

2. 8§63 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
,Die Vorschriften der Zivilprozessordnung tiber das Kostenfestsetzungsverfahren
(88 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschliissen
(88 724 bis 802) sind entsprechend anzuwenden.”

3. 8 71 Abs. 5 wird wie folgt gefasst:
,(5) Im Ubrigen gelten die Vorschriften der Zivilprozessordnung tiber das Kostenfest-

setzungsverfahren (88 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestset-

zungsbeschlussen (88 724 bis 802) entsprechend.”
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§ 88 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

.Im Verfahren Uber die Rechtsbeschwerde gelten die Vorschriften der Zivilprozessord-
nung tUber AusschlieBung und Ablehnung der Gerichtspersonen (88 41 bis 49), Uber
Prozessbevollméachtigte und Beistande (88 78 bis 90), uber Zustellungen von Amts
wegen (88 166 bis 190), tber Ladungen, Termine und Fristen (88 214 bis 229) und
Uber Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (88 233 bis 238) entsprechend.”

Nach § 89 wird folgender § 89a eingefiigt:

.8 89a

Abhilfe bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehor

Auf die Rilge der durch die Entscheidung beschwerten Partei ist das Verfahren fortzu-
fihren, wenn das Gericht den Anspruch dieser Partei auf rechtliches Gehdr in ent-
scheidungserheblicher Weise verletzt hat. Gegen eine der Endentscheidung vorausge-
hende Entscheidung findet die Rige nicht statt. 8§ 321a Abs. 2 bis 5 der Zivilprozess-

ordnung ist entsprechend anzuwenden.*

§ 90 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

.(4) Im Ubrigen gelten die Vorschriften der Zivilprozessordnung tiber das Kostenfest-
setzungsverfahren (88 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestset-
zungsbeschliissen (88 724 bis 802) entsprechend.”

§ 91a Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Gegen die Versaumung der Frist nach Absatz 2 und der Frist zur Zahlung der
Weiterbehandlungsgebtihr nach 8 6 Abs. 1 Satz 1 des Patentkostengesetzes ist eine
Wiedereinsetzung nicht gegeben.”

In § 94 Abs. 1 Nr. 2 wird die Angabe ,8 5 Abs. 2“ durch die Angabe ,8 5 Abs. 4“ ersetzt.

In § 131 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe ,8 6 Abs. 1" durch die Angabe ,8 6 Abs. 1
Satz 1“ ersetzt.
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10. § 165 wird wie folgt geandert:

a) Die Abséatze 1, 2, 4 bis 7 werden aufgehoben.

b) In Absatz 3 wird die Absatzbezeichnung gestrichen.

Artikel 6

Anderung des Patentkostengesetzes

Das Patentkostengesetz vom 13. Dezember 2001 (BGBI. | S. 3656), zuletzt gedndert durch
... (BGBI. I S. ...), wird wie folgt geandert:

1. 8 3 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Die Gebuhren werden mit der Einreichung einer Anmeldung, eines Antrags oder
durch die Vornahme einer sonstigen Handlung oder mit der Abgabe der entsprechen-
den Erklarung zu Protokoll fallig, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Eine
sonstige Handlung im Sinn dieses Gesetzes ist insbesondere

1. die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln;

2. der Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach 8 61 Abs. 2 des Patentgesetzes;
3. die Erklarung eines Beitritts zum Einspruchsverfahren;

4.  die Einreichung einer Klage.

Die Gebuhr fir die erfolglose Riige wegen Verletzung des Anspruchs auf rechtliches

Gehor wird mit der Bekanntgabe der Entscheidung fallig.”
2. 8 5 Abs. 1 wird wie folgt geandert:
a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:
»In Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erfolgt die Bearbeitung

erst nach Zahlung der Gebuhr fir das Verfahren und des Vorschusses flr die

Bekanntmachungskosten.”
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b)  In Satz 3 wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender Teil-

satz angefugt:

.im Fall eines Beitritts zum Einspruch im Beschwerdeverfahren oder eines Bei-

tritts zum Einspruch im Fall der gerichtlichen Entscheidung nach § 61 Abs. 2 des

Patentgesetzes soll vor Zahlung der Geblhr keine gerichtliche Handlung

vorgenommen werden."

3. 8 8 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Die Kosten werden angesetzt:

1. beim Deutschen Patent- und Markenamt

a)
b)
c)
d)

e)

bei Einreichung einer Anmeldung,

bei Einreichung eines Antrags,

im Fall eines Beitritts zum Einspruchsverfahren,

bei Einreichung eines Antrags auf gerichtliche Entscheidung nach § 61
Abs. 2 des Patentgesetzes sowie

bei Einlegung eines Rechtsbehelfs oder Rechtsmittels,

2. beim Bundespatentgericht

a)
b)
c)

d)

bei Einreichung einer Klage,

bei Einreichung eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfligung,
im Falle eines Beitritts zum Einspruch im Beschwerdeverfahren oder im
Verfahren nach § 61 Abs. 2 des Patentgesetzes sowie

bei einer erfolglosen Riige wegen Verletzung des Anspruchs auf rechtli-

ches Gehor,

auch wenn sie bei einem ersuchten Gericht oder einer ersuchten Behorde entstanden

sind.”

4. In 8 10 Abs. 2 werden die Worter ,,oder die Handlung als nicht vorgenommen* gestri-
chen.

5. In 8 11 Abs. 2 Satz 1 werden das Komma und die Worter ,wenn der Wert des Be-

schwerdegegenstandes 50 Euro tbersteigt‘ gestrichen.
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6. Die Anlage zu § 2 Abs. 1 (Gebiihrenverzeichnis) wird wie folgt geandert:
a) Teil A wird wie folgt geandert:
aa) Die Vorbemerkung wird wie folgt gedndert:
aaa) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
bbb) Folgender Absatz 2 wird angeflgt:
»(2) Die Gebuhren Nummer 313 600, 323 100, 331 600, 333 000,
333 300 und 362 100 werden fiur jeden Antragsteller gesondert erho-
ben.*
bb)  Abschnitt | wird wie folgt ge&ndert:
aaa) Im Unterabschnitt 1 wird die Angabe ,,(8 34 PatG)“ im Gebuhrentat-
bestand vor Nummer 311 000 durch die Worter (8 34 PatG, Artikel 111

§ 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatUbkG)" ersetzt.

bbb) Im Unterabschnitt 3 wird in Nummer 313 600 nach der Angabe ,§ 59
Abs. 1“ die Angabe ,und Abs. 2"“eingefligt.

cc) Im Abschnitt Il Unterabschnitt 1 wird die Angabe (8 4 GebrMG)* im Geblih-

rentatbestand vor Nummer 321 000 durch die Woérter (8 4 GebrMG, Artikel
Il § 4 Abs. 2 Satz 1 IntPatUbkG)" ersetzt.

b) Teil B wird wie folgt gedndert:

aa) Vor dem Abschnitt | wird folgende Vorbemerkung eingeftigt:

»,(1) Die Gebuhren Nummer 400 000 bis 401 300 werden fir jeden An-
tragsteller gesondert erhoben.

(2) Die Gebuhr Nummer 400 000 ist zusatzlich zur Gebuhr fir das Ein-
spruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (Num-
mer 313 600) zu zahlen.”
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bb) Nach der Vorbemerkung wird folgende Nummer 400 000 eingefugt:

Nr. Gebihrentatbestand Gebiihrenbetrag /
Gebuhrensatz
nach § 2 Abs. 2
i.V.m. 8§82 Abs. 1
»400 000 | Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach § 61
ADS. 2 PatG....coeeiiiiiiiie ittt 300 EUR"

cc) Nach Nummer 402 320 wird folgender Abschnitt Il angefugt:

Nr.

Gebihrentatbestand

Gebiihrenbetrag /
Gebihrensatz
nach § 2 Abs. 2
i.V.m.82 Abs. 1

»lll. RUge wegen Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehor

403 100

Verfahren Uber die Riige wegen Verletzung des
Anspruchs auf rechtliches Gehor nach § 321a
ZPOi.V.m. 8 99 Abs. 1 PatG, § 82 Abs. 1 Mar-
kenG

Die Ruge wird in vollem Umfang verworfen oder
ZUIUCKGEWIESEN. ...eiiiiiiiiieie ittt

50 EUR*

Artikel 7

Anderung des Geschmacksmustergesetzes

Das Geschmacksmustergesetz vom 12. Méarz 2004 (BGBI. | S. 390), zuletzt geandert durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBI. | S. 3232), wird wie folgt ge&ndert:

1. 8§ 17 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Gegen die Versaumung der Frist nach Absatz 2 und der Frist zur Zahlung der

Weiterbehandlungsgebihr nach 8§ 6 Abs. 1 Satz 1 des Patentkostengesetzes ist eine

Wiedereinsetzung nicht gegeben.”

2.  §24 Satz 2 und 3 wird wie folgt gefasst:
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»Auf Antrag des Rechtsinhabers kann Verfahrenskostenhilfe auch fir die Kosten der
Erstreckung des Schutzes nach § 21 Abs. 2 Satz 1 und fir die Aufrechterhaltungsge-
bihren nach § 28 Abs. 1 Satz 1 gewéahrt werden. § 130 Abs. 2, 3 und 5 sowie die

88 133 bis 138 des Patentgesetzes finden entsprechende Anwendung.“

3. § 26 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

,3. die Loschung nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 bis 5,".

Artikel 8

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 2006 in Kraft.
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

|. Ziele des Entwurfs

Mit dem Gesetzentwurf werden die Vorschriften zum Einspruchsverfahren im Patentgesetz
teilweise neu gefasst und erganzt. Das Verfahren soll gestrafft werden, um eine zlgigere
Erledigung zu ermdglichen. Die Stellung der Verfahrensbeteiligten wird gestarkt, indem unter
besonderen Voraussetzungen ein Weg eroffnet wird, auch ohne Sachentscheidung des
Deutschen Patent- und Markenamts das Bundespatentgericht mit dem Einspruch zu befas-
sen. Die Neuregelungen sollen nach Ablauf der in § 147 Abs. 3 Patentgesetz vorgesehenen

Frist als endglltige Folgebestimmungen zum 1. Juli 2006 in Kraft treten.

Zudem sollen Vorschriften und Geblhrenverzeichnis des seit dem 1. Januar 2002 geltenden
Patentkostengesetzes teilweise geandert werden, um die in der praktischen Anwendung
aufgetretenen Probleme zu l6sen. Schlie3lich sind Uberwiegend redaktionelle Anpassungen
im Marken-, Gebrauchsmuster und Geschmacksmustergesetz sowie im Rechtspflegergesetz

und im Gerichtskostengesetz vorgesehen.

II. Grundziige

1. Anderungen des Patentgesetzes

Mit dem Gesetz zur Anderung des Patentgesetzes und anderer Vorschriften des gewerbli-
chen Rechtsschutzes vom 9. Dezember 2004 (BGBI. | S. 3232) ist u. a. die Geltungsdauer
der Ubergangsvorschrift des § 147 Abs. 3 Patentgesetz bis zum 30. Juni 2006 verlangert
worden. Bis dahin entscheidet anstelle des Deutschen Patent- und Markenamts das
Bundespatentgericht Uber Einspriche gegen erteilte Patente. Die Regelung ist seit dem
1. Januar 2002 in Kraft und dient vor allem der Entlastung des Patentamts, das ab dem
1. Juli 2006 aber wieder Uber Einspriiche entscheiden soll. Die teilweise Neufassung von

Verfahrensvorschriften soll eine zlgigere Erledigung der Einspruchsverfahren erméglichen.
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In Verfahren vor dem Bundesgerichtshof soll der Rechtsbehelf der Abhilfe bei Verletzung des
Anspruchs auf rechtliches Gehér entsprechend der Bestimmung des § 321a Zivilprozessord-

nung vorgesehen werden.

2. Anderungen des Patentkostengesetzes

Das seit dem 1. Januar 2002 geltende Patentkostengesetz soll in Bereichen, die in der pa-
tentamtlichen und patentgerichtlichen Praxis Schwierigkeiten bereiten, geandert werden.
Zudem ist beabsichtigt, die Gebuhrenpflicht fir den Beitritt zum Einspruchsverfahren sowie
eine Gebuhr fir den neu vorgesehenen Antrag auf gerichtliche Entscheidung in Einspruchs-
verfahren einzuftihren. Auch wird klargestellt, dass in bestimmten Verfahren vor dem Deut-
schen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht, in denen mehrere Beteiligte
gemeinsam einen Antrag stellen oder einen Rechtsbehelf bzw. ein Rechtsmittel einlegen,

Gebuhren von jedem Beteiligten zu zahlen sind.

3. Weitere Anderungen

Das Rechtspfleger-, das Gebrauchsmuster- und das Geschmacksmustergesetz werden le-
diglich geringfugig geandert, wobei es sich Uberwiegend um redaktionelle Korrekturen han-
delt. Im Markengesetz wird zudem der Rechtsbehelf der Anhdrungsriige entsprechend der
Erganzung des Patentgesetzes aufgenommen. Im Gerichtskostengesetz soll fur das Rechts-
beschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof die Umstellung von Wert- auf Festgebih-

ren erfolgen.

lll. Auswirkungen auf die 6ffentlichen Haushalte

Durch die vorgesehene Reform des Einspruchsverfahrens kommt es zu keiner Mehrbelas-
tung fur den Bundeshaushalt. Durch die Einfihrung zweier neuer Gebuhrentatbestéande flr
den Beitritt im Einspruchsverfahren und fur den Antrag auf gerichtliche Entscheidung tber
den Einspruch sowie aufgrund der Kostenpflicht fiir jeden Beteiligten in bestimmten Verfah-
ren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht ist wegen der
voraussichtlich geringen Zahl der entsprechenden Verfahren mit keinen nennenswerten

Mehreinnahmen zu rechnen.
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IV. Gesetzesfolgenabschatzung und Preiswirkungsklausel

Der Wirtschaft, insbesondere mittelstandischen Unternehmen, kdnnen zusétzliche Kosten
entstehen. Kostentberwélzungen durch die Einfihrung neuer Gebihrentatbestdnde im Pa-
tentkostengesetz, die zu einer nicht quantifizierbaren Erhéhung von Einzelpreisen fiihren,
kdnnen nicht ausgeschlossen werden. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf
das Verbraucherpreisniveau, sind aber nicht zu erwarten. Die Neuregelungen zum patent-

rechtlichen Einspruchsverfahren sind fiir die Wirtschaft und Private kostenneutral.

V. Gesetzgebungszustandigkeit

Es besteht eine ausschlielliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach Artikel 73

Nummer 9 des Grundgesetzes (gewerblicher Rechtsschutz).

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderungen des Patentgesetzes)
Zu Nummer 1 (Sechster Abschnitt der Inhaltstibersicht)
Die Inhaltstibersicht zum sechsten Abschnitt ist wegen der Ergdnzung durch einen vierten

Unterabschnitt (Gemeinsame Verfahrensvorschriften, 8 122 a - neu -, Nummer 12) zu

andern.

Zu Nummer 2 (8 16a Abs. 2 PatG, erganzende Schutzzertifikate)

Wegen der Anderung zu Nummer 12 (§ 122 a - neu -) ist in § 16a Abs. 2 (Erganzende
Schutzzertifikate) die Bezugnahme auf die anzuwendenden Vorschriften des Patentgesetzes

Uber das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof anzupassen.

Zu Nummer 3 (8 21 Abs. 3 Satz 2 PatG, Wirkung des Patents; § 31 Abs. 1 Satz 2
PatG, Akteneinsicht)
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Wegen der Streichung der Mdglichkeit der Teilung des Patents im Einspruchsverfahren
(Nummer 6) bedarf es in § 21 Abs. 3 Satz 2 keiner Regelung mehr Uber die Wirkung der
Anmeldung bei Widerruf des Patents aufgrund einer erfolgten Teilung. Ebenso bedarf es in
§ 31 Abs. 1 Satz 2 keiner Vorschrift mehr fur die Einsicht in Akten von abgetrennten Teilen

des Patents.

Zu Nummer 4 (8 32 Abs. 5 PatG, Patentblatt)

Wegen des Wegfalls der Mdglichkeit einer Patentteilung im Einspruchsverfahren (Nummer 6)
ist die Bestimmung in 8 32 Abs. 5 Uber die Vertffentlichung des Hinweises auf die Mdglich-

keit der Einsicht in Akten von abgetrennten Teilen eines Patents im Patentblatt aufzuheben.

Zu Nummer 5 bis 8 (Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt)

Allgemeine Vorbemerkung:

Das Einspruchsverfahren gibt der Allgemeinheit nach Vero6ffentlichung der Patenterteilung
die Mdoglichkeit, Einwendungen gegen das Patent mit der Behauptung geltend zu machen,
es liege einer der in § 21 Patentgesetz genannten Widerrufsgrinde vor. Der Einspruch leitet
ein besonderes Verfahren ein, das sich zeitlich an die Patenterteilung anschlie3t und der
Prifung dient, ob das Patent zu Recht erteilt oder zu widerrufen ist. Es stellt ein selbstandi-
ges Rechtsbehelfsverfahren vor der Verwaltungsbehorde dar, das weder ein reines Amts-
verfahren noch ein reines Parteistreitverfahren ist. Der Einspruch ist fristgebunden und muss
binnen drei Monaten nach Vertffentlichung des Patents eingelegt werden. Nach Ablauf der
Frist besteht die Mdglichkeit der Erhebung einer Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentge-
richt. In diesem Verfahren kdnnen dieselben Widerrufsgriinde geltend gemacht werden wie
im Einspruchsverfahren. Gegentber dem Gerichtsweg liegt der besondere Wert des Ein-
spruchs darin, dass in einem einfach ausgestalteten und vor allem kostenglinstigen Verfah-
ren der Bestand eines Patents Uberprift werden kann. Es besteht zudem ein erhebliches
offentliches Interesse an der Aufrechterhaltung nur rechtsbestandiger Patente. Ein nen-
nenswertes Kostenrisiko tragt der Einsprechende nicht. Die Einspruchsgebihr betragt ledig-
lich 200 Euro. Deshalb ist dieser Rechtsbehelf entgegen manchen Stimmen, die das Ein-
spruchsverfahren in Frage stellen, ein wichtiges Instrument zur Uberpriifung erteilter Pa-
tente. Auch rechtssystematisch ist der Einspruch sinnvoll, da nach allgemeinen verwaltungs-
rechtlichen Grundsatzen Verwaltungsbehdrden die Rechtmé&Rigkeit erteilter Verwaltungsakte
uberprifen konnen (im Verwaltungsverfahren als Widerspruchsverfahren ausgestaltet).

Zudem sieht auch das Ubereinkommen Uber die Erteilung europaischer Patente (Européi-
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sches Patentiibereinkommen — EPU) in Artikel 99 bis 105 ebenfalls ein Einspruchsverfahren
vor dem Européischen Patentamt vor. Das deutsche Patentrecht sollte mdglichst weitgehend

mit dem europaischen Patentrecht Gbereinstimmen.

Das Einspruchsverfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt ist in den 88 59 bis 62

Patentgesetz geregelt. Die Entscheidungszustandigkeit ist, wie schon ausgefihrt, voriber-

gehend bis zum 30. Juni 2006 auf das Bundespatentgericht verlagert. Fir die endgultigen

Folgeregelungen wird vorgeschlagen, dass wieder die Patentabteilungen des Deutschen

Patent- und Markenamts Uber die Aufrechterhaltung oder den Widerruf eines Patents ent-

scheiden sollen. Um Uberlangen Verfahren entgegenzuwirken, sind folgende neue Rege-

lungen vorgesehen:

e Die bisher nur in das Ermessen der Patentabteilung gestellte mindliche Anhérung ist auf
Antrag eines Beteiligten zwingend anzuberaumen.

e Die Mdglichkeit der Teilung des Patents wird nicht mehr vorgesehen.

e Die Beteiligten kbénnen Ubereinstimmend einen Antrag auf patentgerichtliche Entschei-
dung uber den Einspruch ohne vorherige Sachentscheidung des Deutschen Patent- und
Markenamts stellen. 15 Monate nach Ablauf der Einspruchsfrist kann auch auf Antrag nur

eines Beteiligten das Bundespatentgericht mit dem Verfahren befasst werden.

Die Bestimmungen verfolgen das Ziel, das Verfahren zu straffen und so schneller zu einer

Entscheidung Uber den Bestand oder Nichtbestand eines Patents zu kommen.

Im Einzelnen:

Zu Nummer 5 (8 59 PatG, Einspruch)

Buchstabe a (Absatz 3 -neu-, Anhoérung im Einspruchsverfahren)

Nach geltendem Recht findet gem. 8 59 Abs. 3 fir das patentamtliche Einspruchsverfahren
u. a. 8 46 entsprechende Anwendung. Diese Vorschrift sieht fur das Prufungsverfahren die
Moglichkeit von Anhdrungen und Vernehmungen vor, die in das Ermessen der Prufungs-
stelle des Deutschen Patent- und Markenamts gestellt sind. Anregungen von Beteiligten
muss nicht nachgekommen werden. In der Vergangenheit ist von der mindlichen Anhorung
im Einspruchsverfahren nur in geringem Umfang Gebrauch gemacht worden, obwohl sie
eine sinnvolle und wichtige Méglichkeit zur Erérterung der Sach- und Rechtslage darstellt.
Deshalb wird vorgeschlagen, dass abweichend von der bisherigen Regelung eine Anhdérung

stattzufinden hat, wenn ein Beteiligter dies beantragt oder die Patentabteilung dies flr
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sachdienlich erachtet (§ 59 Abs.3 Satz 1 -neu-). Durch die Erérterung des Sach- und
Verfahrensstoffes kann der Verfahrensgang geférdert werden, zumal vorbereitend die
Patentabteilung auf die entscheidungserheblichen Punkte hinweisen soll (Satz 2 neu).
Zudem besteht fur das Patentamt die Gelegenheit, auf sachgerechte Antrdge hinzuwirken
und den Verfahrensstoff entsprechend zu konzentrieren. Dabei geht es nicht nur um die
Klarung von Tatsachen, sondern auch um die Erdrterung von Rechtsfragen. Auch die

mindliche Aussprache dartber kann das Verfahren nennenswert beschleunigen.

Satz 2 sieht vor, dass die Patentabteilung mit der Ladung auf die Punkte hinweisen soll, die
sie fur die zu treffende Entscheidung als erdrterungsbediirftig ansieht. Dadurch werden die
Beteiligten zu diesem friihen Zeitpunkt bereits auf die aus Sicht der Patentabteilung ent-
scheidungserheblichen Punkte vor allem zum Sachverhalt hingewiesen, auf die sie naher
schriftsatzlich vor der Anhorung oder in der Anhoérung selbst eingehen kdnnen. Diese Be-
stimmung ist angelehnt an Regel 71a der Ausfiihrungsordnung zum EPU (EPUAO), nach der
eine Hinweispflicht fir das Européische Patentamt besteht. Ziel ist, dass sich die Beteiligten
so fruh wie moglich zu entscheidungserheblichen Tatsachen erklaren, wodurch eine

Straffung des Verfahrens erreicht werden kann.

Buchstabe b (Absatz 4 -neu-)

Der bisherige Absatz 3 wird nunmehr Absatz 4 und sprachlich angepasst. Inhaltliche Ande-

rungen erfolgen nicht.

Zu Nummer 6 (8 60 PatG, Teilung des Patents im Einspruchsverfahren)

§ 60 sieht fur den Patentinhaber die Moéglichkeit der Teilung seines Patents bis zur Beendi-
gung des Einspruchsverfahrens vor. Folge ist die Aufspaltung in mindestens zwei Teile. Das
Stammpatent verbleibt im Einspruchsverfahren und wird dort weiter geprift. Der abgetrennte
Teill fallt automatisch in das Prufungsverfahren zurtick, in dem nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs der gesamte Offenbarungsgehalt der urspriinglichen Gesamtanmeldung
ausgeschopft werden kann (BGH GRUR 92, S. 38 — StralRenkehrmaschine; GRUR 2003,
S. 782 Basisstation).

Im Anmeldeverfahren, also vor der Erteilung des Patents, kann der Anmelder nach § 39
Abs. 1 Satz 1 jederzeit die Anmeldung teilen. Diese generelle uneingeschréankte Zulassung
der Teilung entspricht dem praktischen Bedurfnis der Anmelder nach weitgehender Gestal-

tungsfreiheit (vgl. amtliche Begriindung zum Gemeinschaftspatentgesetz, BIPMZ 1979,
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S. 284). Anders ist die Situation jedoch nach der Patenterteilung im Einspruchsverfahren.
Die Teilungsmoglichkeit hat sich hier in der Praxis nicht bewahrt. Vielmehr kann sie ein Mittel
fur den Patentinhaber sein, eine Erledigung des Einspruchsverfahrens zu verzégern, indem
kurz vor einer zu erwartenden Entscheidung ein Teil des Patents mit der aufgezeigten Folge
abgetrennt wird. Dadurch entsteht fir den Einsprechenden ein Risiko, das er bei

Einspruchseinlegung nicht einschatzen kann.

Es wird vorgeschlagen, 8 60 aufzuheben. Nur durch die ersatzlose Streichung kann die
Rechtsunsicherheit, die durch den Ruckgriff auf den gesamten Offenbarungsgehalt nach
Patenterteilung entstehen kann, vollstandig beseitigt werden. Ein méglicher Missbrauch wird
verhindert. FUr den Einsprechenden ist das Verfahrensrisiko kalkulierbarer. Der Wegfall der
Teilung des Patents liegt auch im o6ffentlichen Interesse, um Anreiz zu geben, Patente auf
ihre Rechtsbestandigkeit in einem kostenglinstigen Verwaltungsverfahren Uberprifen zu
lassen. Mit dem Wegfall der Teilungsmoglichkeit im Einspruchsverfahren erfolgt zudem eine
weitere Harmonisierung mit dem europaischen Patentrecht. Die Bestimmungen zum Ein-
spruch vor dem Europaischen Patentamt sehen in den Artikeln 99 bis 105 EPU keine Tei-

lungsmaglichkeit fir den Patentinhaber vor.

Zu Nummer 7 (8 61 PatG, Aufrechterhaltung oder Widerruf des Patents)

Buchstabe a (Absatz 2 -neu-, Antrag auf gerichtliche Entscheidung)

Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet
des geistigen Eigentums am 1. Januar 2002 bestand fur die Verfahrensbeteiligten keine
Mdglichkeit, bei tGberlangen Verfahren im Deutschen Patent- und Markenamt eine Entschei-
dung zu erzwingen oder auf andere Weise dem Verfahren Fortgang zu geben. Vielmehr
mussten die Beteiligten zuwarten, bis eine Entscheidung erging, um danach gegebenenfalls
im Wege der Beschwerde das Bundespatentgericht mit der Sache zu befassen. Eine Unté-
tigkeitsbeschwerde, wie sie fir den Markenbereich in 8 66 Abs. 3 Markengesetz vorgesehen
ist, ist im Patentbereich bisher nicht méglich. Da seit dem 1. Januar 2002 das Bundespatent-
gericht Uiber Einspriiche entscheidet, stellt sich dieses Problem bis zum Ablauf der Uber-

gangsregelung am 30. Juni 2006 nicht.

Fir die Zeit ab dem 1. Juli 2006 soll durch § 61 Abs. 2 —neu- erganzend zu den verfahrens-
beschleunigenden Vorschriften eine gesetzliche Mdglichkeit geschaffen werden, ohne Ein-
spruchsentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts den Weg zum Bundespatent-

gericht zu er6ffnen. Ein solcher eigenstandiger Rechtsbehelf ist der Rechtsordnung nicht
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fremd, wie zum Markenbereich bereits ausgefuhrt. In Rechtsmittelverfahren kann unter be-
stimmten Voraussetzungen eine Sprungrevision (8 566 ZPO oder § 134 VwGO) eingelegt
werden, so dass eine Instanz lUbergangen wird. Bei Untétigkeit von Verwaltungsbehdrden

sind entsprechende Klagen in § 75 VwGO vor den Gerichten vorgesehen.

1.
Der unmittelbare Zugang zum Bundespatentgericht soll jedoch nicht allgemein als freie
Wahlmadglichkeit bestehen, sondern nur unter den Voraussetzungen nach Satz 1 Nummer 1

oder Nummer 2 zulassig sein.

a) Beantragt ein Beteiligter eine gerichtliche Entscheidung, soll das Deutsche Patent- und
Markenamt in der Sache nicht mehr entscheiden, wenn die Ubrigen Beteiligten diesem An-
trag nicht binnen zwei Monaten nach Zustellung des Antrags durch das Deutsche Patent-
und Markenamt widersprechen. Der Antrag kann zu jeder Zeit und nicht erst nach Ablauf der
in Nummer 2 genannten Frist gestellt werden. Wenn die Beteiligten aus bestimmten
Grunden, um zum Beispiel eine Rechtsfrage zu klaren, sogleich das Bundespatentgericht mit
der Sache befassen wollen, soll dies durch die vorgeschlagene Regelung ermdglicht werden.
Sie dient dem Interesse der Beteiligten und beschleunigt den Verfahrensgang. Die in Satz 2

genannten weiteren Voraussetzungen mussen jedoch erfillt sein.

b) Ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung soll dariiber hinaus auch dann zulassig sein,
wenn ein Beteiligter (Patentinhaber oder Einsprechender) 15 Monate nach Ablauf der
Einspruchsfrist dies beantragt und die weiteren in Satz 2 genannten Voraussetzungen
vorliegen. Der Zeitpunkt des Ablaufs der Einspruchsfrist ist als Fristbeginn geeignet, well
innerhalb der dreimonatigen Einspruchsfrist mehrere Einspriiche eingelegt werden kénnen
und innerhalb der Frist auch erst die Einspruchsgebihren gezahlt werden missen. Daher
macht es Sinn, wenn die Patentabteilung nicht sogleich nach Einlegung eines Einspruchs
das Verfahren bearbeitet, sondern zunéchst die Anzahl der Einspriiche und die Zahlung der
Gebihren abwartet. Erfolgt dann jedoch innerhalb von 15 Monaten keine hinreichende
Verfahrensférderung, kann ein Beteiligter den Antrag auf Entscheidung durch das
Bundespatentgericht stellen, wobei sowohl der Einsprechende als auch der Patentinhaber
ein entsprechendes Interesse an einer zugigen Entscheidung haben kann. Keiner dieser
Beteiligten soll an der Durchsetzung seines Interesses durch ein fehlendes Einverstandnis

des anderen bzw. eines Widerspruchs gehindert werden kénnen.

Ein besonderer Fristlauf ist fir den Fall des Beitritts nach § 59 Abs. 2 vorgesehen. Einem

anhangigen Einspruchsverfahren kann jeder angebliche Patentverletzer nach Ablauf der
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Einspruchsfrist beitreten, wenn er den Beitritt innerhalb von drei Monaten nach dem Tag er-
klart, an dem die Verletzungsklage erhoben worden ist. Dabei handelt es sich um eine Art
nachtraglichen Einspruch. Kinftig hat der Beitretende auch eine entsprechende Gebihr zu
zahlen (Artikel 6 Nummer 6 Buchstabe a, Doppelbuchstabe bb Gebihrennummer 313 600).
Der Beitretende soll erst nach Ablauf der Frist von 15 Monaten nach Erklarung des Beitritts
eine gerichtliche Entscheidung beantragen kénnen, weil er ansonsten in Fallen, in denen er
erst nach 15 Monaten oder spater dem Einspruch beitritt, sofort das Bundespatentgericht mit
der Sache befassen kénnte, was nicht sachgerecht ware. Denn die Ubrigen Beteiligten

kénnen aus guten Grinden das patentamtliche Verfahren tiber diese Zeit hinaus betreiben.

2.

Nach den in Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 genannten Moglichkeiten wird das Verfahren
aber nur dann nach Satz 2 an das Bundespatentgericht verlagert, wenn die Patentabteilung
eine Ladung zur mindlichen Anhdrung oder die Entscheidung tber den Einspruch innerhalb
von drei Monaten nach Zugang des Antrags auf gerichtliche Entscheidung noch nicht
zugestellt hat. Dadurch soll gewahrleistet werden, dass das Verfahren kurz vor einer
Forderung bzw. einer Entscheidung dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht entzogen
wird, obwohl die Patentabteilung bis dahin bereits erhebliche Arbeit investiert hat. In einem
solchen Fall soll das Verfahren weiter beim Deutschen Patent- und Markenamt zu Ende
gefuhrt werden kénnen. Eine vergleichbare Regelung sieht derzeit die Ubergangsvorschrift
des § 147 Abs. 2 Nr. 2 vor.

Satz 3 benennt die flr das gerichtliche Verfahren entsprechend anwendbaren Vorschriften.
Neben den Bestimmungen zum Einspruch (88 59 bis 62 PatG) kommen auch weitere Vor-
schriften in Betracht, die in dem patentgerichtlichen Verfahren gelten sollen (88 69 bis 71
und die 88 86 bis 99).

3.
Die Regelungen im Patentkostengesetz fur die Félligkeit, Zahlungsfrist und die Folgen der
Nichtzahlung bedurfen hinsichtlich der Gebihr fur die gerichtliche Entscheidung, die 300

Euro betragen soll, keiner Ergénzung.

Die Falligkeit der Gebdhr richtet sich nach dem neu formulierten § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 des
Patentkostengesetzes (siehe Artikel 6 Nr. 1), d. h. die Gebihr wird mit der Antragstellung
fallig. Die Zahlungsfrist betréagt nach § 6 Abs. 1 Satz 2 des Patentkostengesetzes drei Mo-
nate ab Antragstellung. Zahlt der Antragsteller die Gebuhr nicht oder nicht fristgeman, gilt

der Antrag nach 8 6 Abs. 2 des Patentkostengesetzes als nicht vorgenommen, da in § 3
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Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 des Patentkostengesetzes der Antrag als sonstige Handlung im Sinne

des Patentkostengesetzes gilt.

Auch die Regelung flr eine ganz oder teilweise Rickzahlung der Gebihr in 8 62 des Pa-
tentgesetzes reicht aus. Diese Vorschrift bestimmt (fir das Einspruchsverfahren vor dem
Deutschen Patent- und Markenamt), in welchen Fallen eine Riuckzahlung der Einspruchsge-
buhr erfolgen kann. Durch die Verweisung in 8 61 Abs. 2 Satz 3 -neu- gilt diese Regelung

sowohl fiir die Einspruchsgebihr als auch fiir die Gebuhr fir die gerichtliche Entscheidung.

Buchstabe b (Absétze 2 und 3 —alt-)

Wegen der Einfliigung des neuen Absatzes 2 werden die bisherigen Absatze 2 und 3 die Ab-

satze 3 und 4.

Zu Nummer 8 (8 62 PatG, Kostenentscheidung im Einspruchsverfahren)

Buchstabe a (Absatz 1 Satz 1)

Die geltende sprachliche Fassung, dass in dem Beschluss ,iber den Einspruch“ eine Kos-
tenentscheidung zu treffen ist, ist ungenau, da die Entscheidung nach 8§ 61 Abs. 1 nicht Gber
den Einspruch, sondern Uber die Aufrechterhaltung oder den Widerruf des Patents ergeht.
Deshalb sollen die Worter ,uber den Einspruch® durch die Angabe (...Beschluss) ,nach § 61

Abs. 1" ersetzt werden.

Buchstabe b (Absatz 2 Satz 3)

Im Zusammenhang mit den Anderungen, die durch das Kostenrechtsmodernisierungsgesetz
vom 5. Mai 2004 (BGBI. | S. 718) erfolgt sind, hat sich gezeigt, dass allgemeine Verweisun-
gen im Patentgesetz auf die Zivilprozessordnung ohne genaue Bezeichnung der anzuwen-
denden Vorschriften nicht recherchierbar sind. Die fehlenden Zitierungen der Vorschriften

sollen nachgeholt werden. Dabei handelt es sich lediglich um redaktionelle Ergdnzungen.
Zu Nummer 9 (8 67 Abs. 1 PatG, Besetzung des Beschwerdesenats)
8§ 67 Abs. 1 regelt fiir die im Einzelnen genannten Falle die Besetzung der Senate des Bun-

despatentgerichts. Die Bestimmung soll neu gefasst werden. Eine Ergénzung ist wegen der

Neuregelung in 8 61 Abs. 2 (siehe Nummer 7 Buchstabe a — patentgerichtliche Entscheidung
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im Einspruchsverfahren) notwendig, da die Besetzung des fur den Beschluss uber die ge-
richtliche Entscheidung im Einspruchsverfahren zustandigen Senats zu bestimmen ist. Diese
Erganzung wird zum Anlass einer sprachlichen Neufassung des Absatzes 1 genommen, da
die geltende Sprachfassung keinen klaren Uberblick tber die verschiedenen Senatsbeset-

zungen gibt.

Die patentgerichtlichen Entscheidungen im Einspruchsverfahren sollen, wie bei Beschwer-
den gegen Einspruchsentscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts, die techni-
schen Beschwerdesenate treffen, die mit einem technischen Mitglied als Vorsitzendem, zwei
weiteren technischen Mitgliedern und einem rechtskundigen Mitglied besetzt sind (8 67
Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe d).

Zu Nummer 10 (8 80 Abs. 5 PatG, Kostenentscheidung)

Die Verweisung auf die anzuwendenden Vorschriften der Zivilprozessordnung in Absatz 5
soll durch Nennung der konkreten Bestimmungen erganzt werden (vgl. Nummer 8 Buch-
stabe b).

Zu Nummer 11 (8 100 Abs. 1 PatG, Rechtsbeschwerdeverfahren)

Die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof ist nach § 100 Abs. 1 das zulassige
Rechtsmittel gegen Beschliisse des Bundespatentgerichts nach § 73, wenn die Rechtsbe-
schwerde zugelassen ist. Wenn die in § 100 Abs. 3 genannten Voraussetzungen vorliegen,

ist auch eine zulassungsfreie Rechtsbeschwerde statthaft.

Auch gegen Beschlisse des Bundespatentgerichts nach § 61 Abs. 2 -neu- soll das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zuldssig sein, die schon in der
bisherigen Ubergangsphase nach § 147 Abs. 3 Satz 5 gegen die Beschliisse des
Bundespatentgerichts im Einspruchsverfahren stattfindet. In 8 100 Abs. 1 ist deshalb aus-
dricklich auch die Entscheidung des Bundespatentgerichts nach 8 61 Abs. 2 PatG -neu-

aufzunehmen.

Zu Nummer 12 (8 122a PatG -neu- Gemeinsame Verfahrensvorschriften fur Verfahren

vor dem Bundesgerichtshof)

Der Bundesgerichtshof entscheidet in drei verschiedenen Verfahrensarten nach dem Patent-

gesetz: in Rechtsbeschwerdeverfahren gegen die Beschlisse des Bundespatentgerichts, in
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Nichtigkeitsberufungsverfahren gegen die Urteile der Nichtigkeitssenate des Bundespatent-
gerichts sowie in Beschwerdeverfahren gegen die Urteile der Nichtigkeitssenate Uber den
Erlass einstweiliger Verfugungen im Verfahren wegen Erteilung einer Zwangslizenz. Diese
drei Verfahrenarten sind im 6. Abschnitt des Patentgesetzes in drei Unterabschnitten zu-
sammengefasst (88 100 bis 122 PatG). Dabei enthalten die Bestimmungen kein selbstandi-
ges geschlossenes Verfahrensrecht. Sie regeln vielmehr nur Teilbereiche, so dass Licken
geschlossen werden missen. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hat fir Bereiche,
die nicht ausdricklich im Patentgesetz geregelt sind, in den letzten Jahrzehnten ein umfas-
sendes eigenstandiges Recht Uberwiegend durch Analogie von Vorschriften der Zivilpro-
zessordnung entwickelt. Dieses komplexe Geflecht soll vor allem in den Nichtigkeitsberu-
fungsverfahren erhalten bleiben. Soweit der Gesetzgeber jedoch einen bisher nicht
vorgesehenen selbstandigen Rechtsbehelf auch gegen Entscheidungen des Bundes-
gerichtshofs vorgesehen hat, ist dieser ausdricklich auch fiir das Patentrecht zu regeln.
Durch das Gesetz Uber die Rechtsbehelfe bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches
Gehdr (Anhdrungsriigengesetz) vom 9. Dezember 2004 (BGBI. | S. 3220) ist in den gerichtli-
chen Verfahrensordnungen wie der Zivilprozessordnung, der Verwaltungsgerichtsordnung
etc. eine Regelung zur ,Abhilfe bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehor* aufge-
nommen worden. Nach dem Plenarbeschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 30. April
2003 - 1 PBvU 1/02 - erfordert das Rechtsstaatsprinzip in Verbindung mit dem Grundsatz
des rechtlichen Gehors die Mdglichkeit fachgerichtlicher Abhilfe fur den Fall, dass ein Gericht
in entscheidungserheblicher Weise den Anspruch auf rechtliches Gehdr verletzt. Dieser
Grundsatz gilt auch fir alle Verfahren im gewerblichen Rechtsschutz. Entsprechende Ergan-
zungen des Patent- und des Markengesetzes sind angesichts friiherer Uberlegungen zu
weitergehenden verfahrensrechtlichen Anderungen nicht in das Anhdrungsriigengesetz
aufgenommen worden. Nachdem nunmehr keine weitergehenden verfahrensrechtlichen
Bestimmungen geandert oder erganzt werden, ist der Rechtsbehelf in den Gesetzen des
gewerblichen Rechtsschutzes zu verankern. Dabei sind lediglich Regelungen fiir Verfahren
vor dem Bundesgerichtshof erforderlich, da vor dem Bundespatentgericht Gber § 99 Abs. 1
Patentgesetz bzw. 8§ 82 Abs. 1 Markengesetz die Vorschriften der Zivilprozessordnung gel-
ten, soweit spezialgesetzlich keine Bestimmungen getroffen sind. Damit gilt Gber diese Ver-
weise § 321a Zivilprozessordnung in Verfahren vor dem Bundespatentgericht entsprechend.
Das Gebrauchsmuster-, das Geschmacksmuster- und das Halbleiterschutzgesetz nehmen
insoweit Bezug auf 8§ 99 Abs. 1 Patentgesetz, so dass gesonderte Regelungen in diesen
Gesetzen ebenfalls entbehrlich sind.

Es wird vorgeschlagen, in das Patentgesetz eine Vorschrift entsprechend der Regelung in

§ 321a Zivilprozessordnung fur die Verfahren vor dem Bundesgerichtshof aufzunehmen.
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Dies soll in einem neuen 4. Unterabschnitt erfolgen, um Doppelregelungen zu vermeiden.
Zudem kénnen an dieser Stelle gegebenenfalls weitere erforderliche verfahrensrechtliche

Erganzungen eingefugt werden.

In § 122a —neu — wird in Satz 1 der Grundsatz aufgenommen, dass das Verfahren vor dem
Bundesgerichtshof fortzusetzen ist, wenn der Anspruch der durch die Entscheidung be-
schwerten Partei auf rechtliches Gehor in entscheidungserheblicher Weise verletzt ist. Dies
entspricht dem Regelungsgehalt des § 321a Abs. 1 Zivilprozessordnung, wobei eine sprach-
liche Straffung erfolgen kann, da lediglich eine Regelung fur Verfahren vor dem Bundesge-
richtshof erfolgt. Wegen der weiteren Erfordernisse kann dann durch Satz 2 auf § 321a

Abs. 2 bis 5 Zivilprozessordnung Bezug genommen werden.

Zu Nummer 13 (8 123 Abs. 1 PatG, Ausschluss der Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand)

Absatz 1 Satz 2 wird neu gefasst, um zu verdeutlichen, dass der Ausschluss der Wiederein-
setzung auch fur die Zahlungsfrist nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Patentkostengesetz gilt. Eine sol-
che Erganzung ist bereits in § 91 Abs. 1 Markengesetz enthalten. Durch die Verweisungen in
§ 21 Abs. 1 Satz 1 Gebrauchsmustergesetz und 8 11 Abs. 1 Halbleiterschutzgesetz auf das

Patentgesetz gilt diese Regelung auch fiir diese Rechtsgebiete.

§ 6 Abs. 1 Satz 1 des Patentkostengesetzes sieht vor, dass im Falle einer durch Gesetz be-
stimmten Frist flr die Stellung eines Antrags oder die Vornahme einer Handlung innerhalb
dieser Frist auch die Gebuhren zu zahlen sind. Gesetzliche Fristen bestehen z. B. fir die
Einlegung von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln (Erinnerung, Widerspruch, Einspruch,
Beschwerde). Nach Ablauf der gesetzlichen Fristen, bei deren Versaumnis die Wiederein-
setzung ausgeschlossen ist, soll auch keine Wiedereinsetzung bei Versaumung der Zah-

lungsfristen fur die Verfahrensgebihren gewéhrt werden.

Dagegen soll fur die Zahlung der Gebihren fur den Beitritt zum Einspruchsverfahren sowie
fur den Antrag auf gerichtliche Entscheidung die Wiedereinsetzung grundsatzlich nicht aus-
geschlossen werden.

Zu Nummer 14 (8 123a Abs. 3 PatG, Weiterbehandlung)

Die bestehende Regelung schliel3t bei Versdumung der Frist fur einen Antrag auf Weiterbe-

handlung der Anmeldung die Wiedereinsetzung aus. Dieser Ausschluss soll auch fiur die
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Versdumung zur Zahlung der Weiterbehandlungsgebtihr gelten (siehe Begriindung zu vor-

stehender Nummer 13).

Zu Nummer 15 (8 127 Abs. 1 Nr. 3 PatG, Zustellungen)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung im Hinblick auf die am 1. Februar 2006 in

Kraft tretende Anderung des Verwaltungszustellungsgesetzes.

Zu Nummer 16 (8 133 Satz 2 PatG, Beiordnung von Patentanwalten oder

Rechtsanwalten)

Redaktionelle Anderung der Zitierung der Zivilprozessordnung.

Zu Nummer 17 (8 147 Abs. 2 und 3 PatG, Ubergangsregelungen zur Stundung und

zur Einspruchsverlagerung)

Absatz 2:

Die Vorschrift Uber die Weitergeltung der Stundung von Patentjahres- oder Aufrechterhal-
tungsgebihren kann aufgehoben werden, da keine Anwendungsfélle mehr entstehen kén-
nen. Die tatbestandliche Voraussetzung, Stundungsgewahrung bis zum 31. Dezember 2001,
ist eindeutig festgelegt. Neue Stundungsfélle dieser Art kbnnen jedoch nach Inkrafttreten des
Patentkostengesetzes am 1. Januar 2002 nicht hinzutreten. Die Rechtsfolge nach Absatz 2
— Weiteranwendung des bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Rechts — ist abschlielRend
geregelt. Damit kann sich jeder, der die tatbestandlichen Voraussetzungen erfillt, auch

kiinftig auf die Norm berufen, woran die Aufhebung der Vorschrift nichts andert.

Absatz 3:
Da die Geltungsdauer der Ubergangsbestimmung in § 147 Abs. 3 Patentgesetz bis zum

30. Juni 2006 befristet ist, ist diese Regelung mit Inkrafttreten dieses Gesetzes aufzuheben.

Zu Artikel 2 (Anderung des Rechtspflegergesetzes)

Die Zustandigkeitsregelung in § 23 Abs. 1 Nr. 4 des Rechtspflegergesetzes ist durch die

teilweise Neugestaltung des Einspruchsverfahrens (Artikel 1 Nummer 5 bis 8) erganzungs-
bedurftig.
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Die Neufassung der Nummer 4 regelt abschlielend die Zustandigkeit des Rechtspflegers in
den bisher genannten Fallen und unter Beriicksichtigung der Anderung des § 61 Abs. 2 Pa-
tentgesetz (gerichtliche Entscheidung im Einspruchsverfahren). Nach der neuen Definition in
§ 3 Abs. 1 Patentkostengesetz (Artikel 6 Nummer 1) in Verbindung mit § 6 Abs. 2 Satz 1
Patentkostengesetz gelten die genannten Rechtsbehelfe und Rechtsmittel als ,sonstige
Handlungen“ und bei Nichtzahlung oder verspateter Zahlung der Gebuhr als nicht vorge-
nommen. Die Aufnahme eines ,Einspruchs” ist angesichts des Ablaufs der Zustandigkeits-

verlagerung zum 30. Juni 2006 nicht mehr erforderlich.

Die Rechtsfolge der Riicknahmefiktion einer Klage nach § 81 Abs. 6 Satz 3 Patentgesetz soll
nicht gedndert werden, da es sich um einen Sonderfall (Nichtzahlung einer vom Gericht fest-

gesetzten Sicherheit) handelt.

Zu Artikel 3 (Anderungen des Kostenverzeichnisses zum Gerichtskostengesetzes)

Im Kostenverzeichnis zum Gerichtkostengesetz sind im Hauptabschnitt 2, Abschnitt 5, die
Kosten fur Rechtsmittelverfahren des gewerblichen Rechtsschutzes vor dem Bundesge-
richtshof gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts geregelt (Nummern 1250 bis
1256). Im Unterabschnitt 1 sind die Gebuhren fir das patentrechtliche Nichtigkeitsberufungs-
verfahren enthalten, im Unterabschnitt 2 diejenigen fir das Beschwerdeverfahren nach § 122

Patentgesetz und fir das Verfahren lber die Rechtsbeschwerde.

Zu Nummer 1 (Nummern 1255, 1256 KV GKG)

Fur das Rechtsbeschwerdeverfahren wird in Ankniipfung an die Regelung des Patentkos-
tengesetzes flr das Ausgangsverfahren vor dem Bundespatentgericht (Nummer 401 100
des Gebuhrenverzeichnisses zum Patentkostengesetz, 500 Euro) die Einfihrung einer Fest-
gebuhr in Hohe 750 Euro vorgeschlagen. Dadurch ist dem kostenrechtlichen Grundsatz ent-
sprochen, dass die Gebuhren fir Rechtsmittelverfahren tber den Gebuhren fir das Aus-

gangsverfahren liegen sollen.
Zu Nummer 2 (Nummer 1700 KV GKG)
Die im Gerichtskostengesetz vorgesehene Festgebihr fur eine erfolglose Anhodrungsrige

(Nummer 1700 KV GKG, 50 Euro) soll auch fir entsprechende Rugen in patentrechtlichen
Verfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten. Deshalb ist die Zitierung des § 321a ZPO in
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Nummer 1700 des Kostenverzeichnisses um die Verweise auf § 122a -neu- Patentgesetz

und § 89a -neu- Markengesetz zu erweitern.

Zu Artikel 4 (Anderungen des Gebrauchsmustergesetzes)

Im Gebrauchsmustergesetz sind lediglich eine redaktionelle Ergdnzung und eine Anpassung

infolge einer Anderung im Patentgesetz vorgesehen.

Zu Nummer 1 (8 17 Abs. 2 Satz 3 GebrMG, Ldschungsverfahren)

Die Bezugnahme auf die anzuwenden Vorschriften der Zivilprozessordnung wird durch Auf-
nahme der entsprechenden Vorschriften ergénzt (siehe Begriindung zu Artikel 1 Nummer 8
Buchstabe b).

Zu Nummer 2 (8 20 GebrMG, Zwangslizenz)

Wegen der Einfigung des neuen 8 122a Patentgesetz (siehe Artikel 1 Nummer 12) ist die
Bezugnahme in § 20 entsprechend anzupassen.

Zu Artikel 5 (Anderungen des Markengesetzes)

Zu Nummer 1 (Inhaltstibersicht)

Die Inhaltstibersicht ist wegen der Einfiigung eines neuen § 89a (siehe Nummer 5) zu er-

ganzen.

Zu Nummer 2 (8 63 Abs. 3 Satz 2 MarkenG, Kosten der Verfahren)

Zu Nummer 3 (8 71 Abs. 5 MarkenG, Kosten des Beschwerdeverfahrens)

Zu Nummer 4 (8 88 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, Anwendung weiterer Vorschriften)
Zu Nummer 6 (8 90 Abs. 4 MarkenG, Kostenentscheidung)

In den genannten Vorschriften des Markengesetzes sollen die pauschalen Bezugnahmen auf
Vorschriften der Zivilprozessordnung konkretisiert werden (siehe Begrindung zu Artikel 1
Nummer 8 Buchstabe b). Im Markengesetz wird bereits Giberwiegend (13 mal) die Zivilpro-

zessordnung mit Angabe der einzelnen Vorschriften zitiert, so dass mit den Erg&nzungen zu



29 Drucksache 939/05

Nummern 2 bis 4 und 6 eine einheitliche gesetzliche Bezugnahme im Markengesetz herge-

stellt wird.

Zu Nummer 5 (8 89a -neu-, Abhilfe bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches
Gehor)

Entsprechend der Ergdnzung des Patentgesetzes durch § 122a —neu- ist in Rechtsbe-
schwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof sicherzustellen, dass das Verfahren bei
Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehor fortgesetzt wird. Daher wird eine neue Re-
gelung in § 89a vorgeschlagen, die wortgleich mit 8§ 122a —neu- ist. Wegen weiterer Einzel-
heiten wird auf die Begriindung zu Artikel 1 Nr. 12 (8 122a —neu- Patentgesetz) Bezug ge-

nommen.
Zu Nummer 7 (8 91a Abs. 3 MarkenG, Weiterbehandlung der Anmeldung)

Die Anderung ist sprachgleich mit der vorgeschlagenen Erganzung der Weiterbehandlungs-
vorschrift in 8 123a Abs. 3 PatG, weshalb auf die Begriindung zu Artikel 1 Nummer 14 Bezug
genommen wird.

Zu Nummer 8 (8 94 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, Zustellungen)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung im Hinblick auf die am 1. Februar 2006 in

Kraft tretende Anderung des Verwaltungszustellungsgesetzes.

Zu Nummer 9 (8 131 Abs. 2 Satz 1 MarkenG, Einspruchsverfahren)

Die bisherige Bezugnahme auf ,8 6 Abs. 1 des Patentkostengesetzes* ist ungenau, da nur
der Fall des 8 6 Abs. 1 Satz 1 Patentkostengesetz gemeint ist. Satz 2 soll gerade nicht gel-
ten. Deshalb wird die Bezugnahme auf ,8 6 Abs. 1 Satz 1 des Patentkostengesetzes kon-
kretisiert.

Zu Nummer 10 (8 165 MarkenG, Ubergangsvorschriften)

Bis auf Absatz 3 konnen die Ubergangsvorschriften in § 165 aufgehoben werden.

Neue Anwendungsfélle in Bezug auf Absatz 1 kdnnen nicht mehr hinzutreten, da nur Anmel-

dungen erfasst sind, die vor dem 1. Januar 1998 zur Eintragung einer Marke eingereicht
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worden sind. Auf diese ist § 33 Abs. 3 nicht anzuwenden. Trotz Aufhebung dieser Regelung

kann jeder, der die Voraussetzungen erfillt, die Rechtsfolge beanspruchen.

Absatz 2 ist schon wegen Zeitablaufs aufzuheben, da diese Ubergangsregelung nur bis zum
1. Januar 1996 galt.

Die Abséatze 4 bis 7 konnen aufgehoben werden, da sie keinen Anwendungsfall mehr regeln.

Bis zum 31. Dezember 2004 konnte nach 8 165 Absatz 4 bis 6 anstelle der Erinnerung ge-
gen Beschlisse der Markenstellen und Markenabteilungen abweichend von 8§ 64 Abs. 1
unmittelbar Beschwerde zum Bundespatentgericht eingelegt werden. Diese gesetzlich be-
fristete Regelung diente der Entlastung des Deutschen Patent- und Markenamts. Wahrend
die Geltungsdauer des 8 147 Abs. 3 Patentgesetz fir die Einspruchsverlagerung verlangert
worden ist, wie zu Artikel 1 ndher ausgefihrt, ist eine solche Regelung fir den Markenbe-
reich unterblieben. Seit dem 1. Januar 2005 ist § 64 Abs. 1 Markengesetz wieder zu beach-

ten, so dass die Ubergangsbestimmungen aufgehoben werden kénnen.

8 165 Abs. 7 Markengesetz sieht vor, dass in vor dem 1. Januar 2002 anhangig gewordenen
Verfahren die damals geltenden Regelungen Uber Inlandsvertreter weiter anzuwenden sind.
Auch hier kdnnen keine neuen Anwendungsfalle entstehen, so dass diese Vorschrift eben-

falls aufgehoben werden kann.

Die Absatzbezeichnung in Absatz 3 muss entfallen.

Zu Artikel 6 (Anderungen des Patentkostengesetzes)

Auf Grund der nunmehr vorliegenden Erfahrungen mit der Anwendung des Patentkostenge-
setzes, das alle fur das Deutsche Patent- und Markenamt und das Bundespatentgericht gel-
tenden kostenrechtlichen Vorschriften enthélt, werden einige Bestimmungen neu gefasst
oder erganzt. DarUber hinaus werden im Gebuhrenverzeichnis die Gebuhrenpflicht fir einen
Beitritt zum Einspruchsverfahren und fur das gerichtliche Verfahren nach 8 61 Abs. 2 —neu-
Patentgesetz sowie Regelungen fur die Kostenpflicht bei Einlegung von Rechtsbehelfen und

Rechtsmitteln durch mehrere Beteiligte neu geregelt.
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Zu Nummer 1 (8 3 Abs. 1 PatKostG, Falligkeit der Gebuhren)

Im Patentkostengesetz werden an verschiedenen Stellen die Begriffe ,Anmeldung®, ,Antrag*
und ,Vornahme einer sonstigen Handlung“ verwendet, ohne dass eine hinreichend klare
Unterscheidung vorgenommen wird. Daraus ergeben sich Unklarheiten hinsichtlich der
Rechtsfolge bei Nichtzahlung oder verspateter Zahlung. An der Verwendung der verschiede-
nen Begriffe soll festgehalten werden, da eine abschlieBende Aufzéhlung angesichts der
Vielzahl von gebihrenpflichtigen Handlungen nicht sinnvoll ist, zumal auch immer wieder
neue Geblhrentatbestdnde hinzukommen kdnnen, wie im vorliegenden Fall bei einer ge-
richtlichen Entscheidung im Einspruchsverfahren nach § 61 Abs. 2 -neu- Patentgesetz. Bei
einer Aufzahlung mussten dann eine Reihe von Gesetzesvorschriften erganzt werden, was

vermieden werden sollte.

Es wird deshalb vorgeschlagen, in der ersten Vorschrift des Patentkostengesetzes, in der die
Bezeichnungen verwendet werden, eine deutlichere Abgrenzung vorzunehmen. Dies soll in
der Falligkeitsregelung des § 3 erfolgen. Dort ist in Absatz 1 Satz 2 eine sonstige Handlung
naher umschrieben. Darunter fallen insbesondere die Einlegung von Rechtsbehelfen und
Rechtsmitteln (Nummer 1), das gerichtliche Einspruchsverfahren nach 8§ 61 Abs. 2 —neu-
Patentgesetz (Nummer 2), der Beitritt zum Einspruchsverfahren (Nummer 3) und die Einrei-
chung einer Klage (Nummer 4). Diese Nennung ist nicht abschlieend, was durch die Ver-
wendung des Wortes ,insbesondere* zum Ausdruck kommt. Alle den genannten Handlungen
vergleichbare Handlungen kdnnen ebenso subsumiert werden. Unter ,Rechtsbehelf und
Rechtsmittel” fallen der Einspruch, die Erinnerung, der Widerspruch sowie die Beschwerde,

die in der geltenden Fassung des 8 3 Abs. 1 im Einzelnen benannt sind.

Satz 3 enthalt eine Sonderregelung fir die neue Gebihrennummer 403 100, die erst nach
Verwerfung in vollem Umfang oder Zurlckweisung der Rlge einer Verletzung des An-
spruchs auf rechtliches Gehor fallig wird (siehe Nummer 6 Buchstabe b Doppelbuch-
stabe cc).

Zu Nummer 2 (8 5 Abs. 1 PatKostG, Vorauszahlung)

Buchstabe a (Satz 1)

In 8 5 Abs. 1 Satz 1 kann wegen der Neufassung des 8§ 3 Abs. 1 die bisherige unvollstandige
Aufzéhlung gestrichen werden.
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Buchstabe b (Satz 3)

Die Regelungen zur Vorauszahlung der Gebiihren werden wegen der Kostenpflicht des Bei-
tritts zum Einspruchsverfahren (siehe Nummer 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb zu Ge-
buhrennummer 313 600) angepasst, da der Beitritt zum Einspruchsverfahren auch noch im
Beschwerdeverfahren Uber die Einspruchsentscheidung oder im Einspruchsverfahren vor

dem Bundespatentgericht mdglich ist.

Die Neuregelung entspricht § 12 Abs. 1 Satz 2 des Gerichtskostengesetzes. Dort ist eine
Vorauszahlungspflicht fir die Verfahrensgebihr bei Klageerweiterung vorgesehen. Fur die
Zahlung der Gebuhr gelten die in 8 59 Abs. 2 Patentgesetz vorgesehenen Fristen in Ver-

bindung mit 8 6 Abs. 1 Satz 1 Patentkostengesetz.

Zu Nummer 3 (8 8 Abs. 1 PatKostG, Kostenansatz)

§ 8 Abs. 1 Nr. 1 wird im Zusammenhang mit der Neufassung des § 3 Abs. 1 sprachlich an-
gepasst (siehe Begrundung zu Nummer 1), inhaltlich aber nicht geéndert. Auf3erdem wird in
Absatz 1 Nr. 2 klargestellt, dass das Bundespatentgericht fir den Kostenansatz der neu ein-
gefuihrten Kostenpflicht fir den Beitritt zum Einspruchsverfahren dann zusténdig ist, wenn

das Verfahren beim Bundespatentgericht anhangig ist.

Zu Nummer 4 (8 10 Abs. 2 PatKostG, Riickzahlung von Kosten, Wegfall der Gebuhr)

In § 10 Abs. 2 koénnen die Worter ,oder die Handlung als nicht vorgenommen*“ gestrichen
werden, weil in diesen Fallen die Geblhr nicht mehr fallig ist und schon aus diesem Grund
zuriickgezahlt werden muss. Im Gegensatz dazu entfallt die fallige Geblhr nicht automa-
tisch, wenn wegen der Nichtzahlung der Gebihr die Zuriicknahme des Antrages oder der
Anmeldung fingiert wird. Dazu ist die Regelung in 8 10 Abs. 2 des Patentkostengesetzes
notig, da die Gebuhr sonst weiterhin fallig wére. In diesen Fallen entféllt die Gebuhr nach
§ 10 Abs. 2 letzter Halbsatz nur dann nicht, wenn das Deutsche Patent- und Markenamt im
Vertrauen auf die Bestandigkeit der unter Vorbehalt geleisteten Zahlung durch Lastschrift-
einzug z. B. ein Schutzrecht eingetragen hat und der Einziehungsauftrag danach widerrufen
wird. Diese Regelung ermoglicht eine Beitreibung der in diesen Féallen weiterhin falligen
Verfahrenskosten, da eine Ldschung von Schutzrechten wegen nachtraglich festgestellter
Nichtzahlung der Verfahrenskosten im Gesetz nicht vorgesehen ist.
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Zu Nummer 5 (8 11 Abs. 2 Satz 1 PatKostG, Beschwerde)

Nach § 11 Abs. 2 Satz 1 kann der Kostenschuldner gegen die Entscheidung des Deutschen
Patent- und Markenamts uber die Erinnerung nach 8 11 Abs. 1 Beschwerde einlegen, wenn
der Wert des Beschwerdegegenstandes 50 Euro Ubersteigt. Diese Kostenbeschwerde wurde
bei der Neuregelung durch das Patentkostengesetz aus dem Gerichtskostengesetz Uber-
nommen, das seinerzeit einen Mindestwert des Beschwerdegegenstandes von 50 Euro vor-
sah. Bei geringerem Wert muss allerdings gegen die Entscheidung der Verwaltungsbehorde

ein Rechtsweg eréffnet sein, so dass die Einschrankung aufgehoben werden soll.

Eine gleichlautende Regelung wie bisher in 8§ 11 Abs. 2 Satz 1 ist auch in der Verwaltungs-
kostenverordnung fiir das Deutsche Patent- und Markenamt enthalten. Diese Bestimmung

wird bei der anstehenden Neufassung der Verordnung in Kiirze geandert.

Zu Nummer 6 (Anlage zu 8 2 Abs. 1 PatKostG, Kostenverzeichnis)

Buchstabe a (Teil A, Gebiuhren des Deutschen Patent- und Markenamts)

Doppelbuchstabe aa (Vorbemerkung zu Teil A)

Die bisherige Vorbemerkung wird Absatz 1.

In Absatz 2 wird neu geregelt, dass in den Fallen der genannten Gebihrennummern fir je-
den Antragsteller die Gebihren gesondert erhoben werden. Legen z.B. mehrere
Einsprechende gemeinsam Einspruch beim Deutschen Patent- und Markenamt ein, hat jeder
die Gebuhr in Hohe von 200 Euro zu zahlen.

Diese Neuregelung gilt fur folgende Gebuhren in Verfahren vor dem Deutschen Patent- und
Markenamt:

Nummer 313 600 (Einspriiche im Patentverfahren),

Nummer 323 100 (Léschungsverfahren in Gebrauchsmustersachen),

Nummer 331 600 (Widerspruchsverfahren in Markensachen),

Nummer 333 000 (Erinnerungsverfahren in Markensachen,

Nummer 333 300 (Loschungsverfahren wegen Nichtigkeit in Markensachen),

Nummer 362 100 (Léschungsverfahren in Topografieschutzsachen).
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Doppelbuchstabe bb (Abschnitt I, Patentsachen)

Nummer 311 000 (Anmeldegebiihr gemalR § 34 Patentgesetz)

In Artikel Il 8 4 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes Uber internationale Patentanmeldungen (IntPat-
UbkG) wird hinsichtlich der Gebiihr fiir den Eintritt in die nationale Phase, d. h. wenn das
Deutsche Patent- und Markenamt Bestimmungsamt ist, auf die Anmeldegebihren fur Pa-
tente und Gebrauchsmuster verwiesen. Durch eine Erganzung der Geblhrentatbestande im

Patentkostengesetz soll die erweiterte Anwendung der Anmeldegebuhr verdeutlicht werden.

Nummer 313 600 (Einspruchsverfahren)

Es wird vorgeschlagen, dass der bisher kostenlose Beitritt zum Einspruchsverfahren kosten-
pflichtig wird, indem in Nummer 313 600 auch auf Absatz 2 des § 59 Patentgesetz Bezug

genommen wird.

Nach 8§ 59 Abs. 2 Satz 1 PatG kann ein angeblicher Patentverletzer einem bereits anhangi-
gen Einspruchsverfahren beitreten und somit die Schutzunféhigkeit des Patents geltend
machen. Unter besonderen Zuldssigkeitsvoraussetzungen handelt es sich um einen nach-
traglichen Einspruch, der bisher gebuhrenfrei war. Dies ist angesichts der Verfahrensstellung
des Beitretenden nicht gerechtfertigt, so dass dieser kinftig eine Gebuhr in Hohe der Ein-
spruchsgebiihr von 200 Euro zu zahlen hat. Auch das EPU sieht eine entsprechende
Gebuhrenpflichtigkeit vor. Nach Artikel 105 Abs. 2 Satz 2 ist der Beitritt erst wirksam, wenn

die Einspruchsgebihr entrichtet worden ist.

Durch die Aufnahme von 8§ 59 Abs. 2 Patentgesetz in den Gebuhrentatbestand ist geregelt,
dass die Gebuhr auch im Falle eines Beitritts zum Einspruchsverfahren zu zahlen ist. Ferner
ist die Gebuhr von jedem Beitretenden zu erheben (siehe Vorbemerkung zu Teil A des Ge-
buhrenverzeichnisses, Nummer 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa). Weiter wird die An-
wendung dieser Vorschrift durch die neu eingefihrte Vorbemerkung zu Teil B (Nummer 6
Buchstabe b Doppelbuchstabe bb) ergéanzt, da ein Beitritt zum Einspruchsverfahren auch
noch im Verfahren vor dem Bundespatentgericht im Falle eines Antrags auf gerichtliche Ent-

scheidung oder im Beschwerdeverfahren tiber den Einspruch mdéglich ist.
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Doppelbuchstabe cc (Abschnitt Il, Gebrauchsmustersachen)

Nummer 321 000 (Anmeldegebiihr gemal § 4 des Gebrauchsgesetzes)

Es handelt um eine redaktionelle Ergénzung (siehe Begrindung zu Nummer 311 000).

Buchstabe b (Teil B, Gebiihren des Bundespatentgerichts)

Doppelbuchstabe aa (Vorbemerkung —neu-)

Die Vorbemerkung wird neu eingefuhrt.
Nach Absatz 1 sollen in allen Beschwerdeverfahren die Gebiihren - ebenso wie im patent-
amtlichen Verfahren - von jedem Verfahrensbeteiligten erhoben werden (siehe Begriindung

zur Vormerkung zu Teil A des Gebuhrenverzeichnisses).

Absatz 2 stellt klar, dass die Gebuhr fir die gerichtliche Entscheidung im Einspruchsverfah-

ren zusatzlich zu der zunéchst falligen Einspruchsgebihr zu entrichten ist.

Doppelbuchstabe bb, Nummer 400 000 -neu- (Verfahrensgebihr fur die gerichtliche Ent-

scheidung im Einspruchsverfahren)

Es wird vorgeschlagen, fur das neue Verfahren nach § 61 Abs. 2 Patentgesetz eine Verfah-
rensgebihr von 300 Euro vorzusehen. Dabei wird bertcksichtigt, dass fur das Einspruchs-
verfahren bereits eine Gebuhr von 200 Euro zu zahlen ist. Beide Geblhren zusammen ent-
sprechen in der Hohe der Gebhr fir die Beschwerde gegen eine Einspruchsentscheidung
der Patentabteilung, die 500 Euro betréagt (Nummer 401 100).

Doppelbuchstabe cc (Unterabschnitt Il Nummer 403 100 — neu-, Riige wegen Verletzung

des Anspruchs auf rechtliches Gehor)

Nach § 321a ZPO in Verbindung mit § 99 Abs. 1 Patentgesetz bzw. § 82 Markengesetz kann
ein Beteiligter oder eine Partei in Verfahren vor dem Bundespatentgericht die Riige der Ver-
letzung des Anspruchs auf rechtliches Gehoér erheben. In Verfahren des gewerblichen
Rechtsschutzes vor dem Bundesgerichtshof ist nach Nummer 1700 des Kostenverzeichnis-
ses zum Gerichtskostengesetz eine Gebuhr von 50 Euro vorgesehen, wenn die Ruge in vol-

lem Umfang verworfen oder zuriickgewiesen wird.
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Fur alle Verfahren vor dem Bundespatentgericht soll durch die neue Nummer 403 100 eine

gleich hohe Gebduhr fur eine erfolglose Anhdrungsriige eingefuhrt werden.

Zu Artikel 7 (Anderungen des Geschmacksmustergesetzes)

Zu Nummer 1 (8 17 Abs. 3 GeschmMG, Weiterbehandlung der Anmeldung)

§ 17 Abs. 3 wird neu gefasst. Auch hier soll auf den Ausschluss der Wiedereinsetzung in die
Zahlungsfrist nach 8 6 Abs. 1 Satz 1 des Patentkostengesetzes hingewiesen werden (siehe

Begrindung zu Artikel 1 Nummer 13 und 14).

Zu Nummer 2 (8 24 Satz 2 und 3 GeschmMG, Verfahrenskostenhilfe)

Zu Satz 2

Die Verfahrenskostenhilfe soll nicht nur bei sofortiger Bildbekanntmachung nach § 20 des
Geschmacksmustergesetzes gewahrt werden, sondern auch fir die Félle gelten, bei denen
die Bildbekanntmachung zunachst aufgeschoben wurde und die Wiedergabe des
Geschmacksmusters spéater nachgeholt wird. Neben der Erstreckungsgebuhr entstehen in

diesen Fallen auch Bekanntmachungskosten, die als Auslagen erhoben werden.

Zu Satz 3

Bei den entsprechend anwendbaren Vorschriften des Patentgesetzes ist die Bezugnahme
auf 8 137 versehentlich unterblieben. Dem Deutschen Patent- und Markenamt muss auch in
Geschmacksmustersachen die Mdglichkeit eroffnet werden, die Verfahrenskostenhilfe

aufzuheben.

Zu Nummer 3 (8 26 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 GeschmMG, Verordnungserméchtigungen)

Durch die Anderung soll ermoglicht werden, dass Beamte des gehobenen und mittleren
Dienstes und vergleichbare Angestellte des Deutschen Patent- und Markenamts Aufgaben
wahrnehmen konnen, die im Zusammenhang mit der Loschung von Geschmacksmustern
nach Ablauf der Schutzfrist (8 36 Abs. 1 Nr. 1) bestehen. Denn in diesen Fallen bestehen

keine besonderen rechtlichen Schwierigkeiten.
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Zu Artikel 8 (Inkrafttreten)

Da die Ubergangsbestimmungen zum Einspruchsverfahren in § 147 Abs. 3 Patentgesetz bis
zum 30. Juni 2006 befristet sind, soll das Gesetz am 1. Juli 2006 in Kraft treten.



