Patentanwaltskammer
Kérperschaft des 6ffentlichen Rechts

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Novellierung

patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des

gewerblichen Rechtsschutzes

Zu dem Referentenentwurf zur Novellierung patentrecht-
licher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen
Rechtsschutzes, der vom Bundesministerium der Justiz
Ende Januar 2012 vorgelegt wurde, hat die Patentan-
waltskammer wie folgt Stellung genommen:

Die Patentanwaltskammer begriiit die Tatsache,
dass der vorliegende Entwurf des Patentrechtsmo-
dernisierungsgesetzes bereits im Vorfeld ausfiihrlich
mit den beteiligten Kreisen besprochen wurde und
in enger Abstimmung entstanden ist. Der Entwurf
nimmt in weiten Teilen Ergebnisse der Diskussionen
sowie Anregungen von uns auf und findet insoweit
unsere vollinhaltliche Zustimmung. Als besonders
begriifenswert hervorheben mochten wir die Ein-
fithrung der obligatorischen miindlichen Anhérung
auch im Prifungsverfahren. Das Recht des Anmel-
ders auf eine solche Anh6rung wird dazu beitragen,
Priifungsverfahren effizient und ziigig durchzu-
fithren. Die obligatorische Anhorung im Einspruchs-
verfahren hat insoweit bereits zu einer deutlichen
Beschleunigung der Verfahren gefiihrt.

Nachfolgend zunichst einige Anmerkungen zu dem
vorliegenden Entwurf, anschliefend Anregungen
fiir im Rahmen dieser Patentrechtsnovelle aus unse-
rer Sicht sinnvolle zusétzliche Gesetzesdnderungen.

I. Anmerkungen zum Entwurf

1. Artikel 6 - Anderungen des Geschmacksmuster-
gesetzes

Die vorgesehene Anderung des § 12 (Wegfall der
Klassenbindung einzelner Muster in einer Sammel-
anmeldung) ist aus unserer Sicht nicht sinnvoll.

1.1 Soweit fiir uns ersichtlich, sind Sammelanmel-
dungen an sich schon eine ,Spezialitit”, die es
auBler in Deutschland und im Rahmen des
Gemeinschaftsgeschmacksmusters sowie den
benannten Landern einer HMA-Anmeldung nur
in wenigen Landern wie in Australien, Lettland,
Litauen, Osterreich und der Schweiz gibt. In all
diesen Ladndern ist Voraussetzung, dass alle
Muster einer Sammelanmeldung derselben
Warenklasse angehoren (vgl. auch Art. 37 I GGV,
Art. 5 IV HMA). In Korea sind Sammelanmel-
dungen nach dem NSES (Non-Substantial
Examination System) fiir bis zu 20 Muster, die
einer Klasse angehoren, moglich. In China kén-
nen maximal 10 Muster, die fiir dasselbe Erzeug-
nis verwendet werden — also noch enger mitein-
ander verbunden sein miissen als nur tiber die
Warenklasse —, zusammen angemeldet werden
(Art. 31 PatG, R. 35.1). Mit der vorgesehenen
Anderung wiirde die Bundesrepublik Deutsch-
land also Neuland betreten und sich von den
international geltenden Regelungen, insbeson-
dere auch von den EU- und HMA-Regelungen
abwenden.

1.2 Die einheitliche Warenklasse der Muster einer
Sammelanmeldung hat ihr Vorbild in Art. 5 IV
HMA (1960). Dieser Regelung liegen an sich
keine materiellrechtlichen Griinde, wie etwa die
Gewihrleistung gestalterischer Einheitlichkeit
der Schutzgegenstinde zugrunde, sondern sie
soll die einfache Zuordnung &hnlicher Muster
fiir die Eintragung und Bekanntmachung und
damit die unkomplizierte Recherchierbarkeit
sicherstellen. An der problemlosen Recherchier-
barkeit besteht ein 6ffentliches Interesse. Gerade
deshalb wurde bei der Reformierung des



Geschmacksmustergesetzes von 1876 aus der
,Pakethinterlegung”, die nicht auf eine tiberein-
stimmende Klasse beschriankt war, die 1986
modernisierte ,Sammelanmeldung”, deren
wesentliche Neuerung in der Begrenzung auf
eine einzige Warenklasse bestand. In der amtli-
chen Begriindung zum Gesetzesentwurf (Druck-
sache 10/5346 vom 17.04.1986) wurde ausdriick-
lich ausgefiihrt, dass abweichend vom seinerzeit
geltenden Recht die Sammelanmeldung auf
Muster derselben Warenklasse beschrankt wird,
weil dies im Interesse einer tibersichtlichen Ord-
nung der Muster und Modelle erforderlich sei
und gleichzeitig auch der Angleichung an die
Vorschriften fiir die internationale Hinterlegung
nach dem HMA von 1960 diene. Rechtssicherheit
fir die Offentlichkeit besteht nur, wenn die
Recherchierbarkeit eines absoluten Schutzrech-

tes einfach moglich ist.

1.3 Der Priifungsaufwand, der mit einer Sammelan-
meldung verbunden ist, wird sich aus unserer
Sicht erh6hen miissen, wenn — um die Recher-
chierbarkeit jedes Musters zweifelsfrei sicherstel-
len zu kénnen - in einer Akte bis zu 100 Muster
daraufthin tberpriift werden miissen, ob der
Anmelder eine treffende Bezeichnung und ggf.
auch die zutreffende Klasse genannt hat. Dabei
ist insbesondere auch zu berticksichtigen, dass es
einem Anmelder zukiinftig leichter fallen wird,
ein Muster im Rahmen einer Sammelanmeldung
,zu verstecken”, um bewusst die Recherchier-
barkeit fiir seine Wettbewerber zu erschweren,

eine unzutreffende

indem Warenangabe

gemacht wird.

2. Artikel 7 — Anderung des IntPatUG

Die in § 3 vorgesehene weitreichende Erméachtigung
zur Datentibermittlung an das Européische Patent-
amt stoft auf erhebliche Bedenken und kann aus
unserer Sicht in diesem Umfang nicht erteilt werden.
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Das Patentrecht schafft eine Balance zwischen den
Interessen des Anmelders, seine Erfindung zunéchst
geheim zu halten und dem Interesse der Offentlich-
keit, Kenntnis von Patentanmeldungen und den
darin enthaltenen technischen Lehren zu erlangen.
Bis kurz vor der Offenlegung einer Patentanmel-
dung nach 18 Monaten hat der Anmelder jederzeit
die Moglichkeit, durch Zuriicknahme der Anmel-
dung eine Veroffentlichung zu verhindern.

Auch wenn ein Anmelder einer europédischen
Patentanmeldung die Prioritdt einer Erstanmeldung
beim DPMA in Anspruch nimmt, wird nicht auto-
matisch der gesamte Akteninhalt des DPMA 6ffent-
lich zugénglich. Wird diese Priorititsanmeldung vor
der Offenlegung zuriickgenommen, wird nur der
Text der Erstanmeldung selbst in der Akte der
europdischen Nachanmeldung als Prioritdtsdoku-
ment 6ffentlich zugénglich.

Die vorgesehene Ermichtigung zur Dateniibermitt-
lung an das Europdische Patentamt greift in diese
sorgfaltig austarierte Balance zwischen den Interes-
sen des Anmelders und der Offentlichkeit ein und
geht weit tiber den Umfang hinaus, der fiir den
eigentlichen Zweck der Vorschrift — die Erleichte-
rung der Recherche und Priifungsarbeit des Euro-
pédischen Patentamtes — erforderlich ist.

Artikel 124/R. 141 EPU verpflichtet den Anmelder,
eine Kopie der Rechercheergebnisse des nationalen
Patentamtes der Erstanmeldung einzureichen. Der
vorgesehene Umfang der Erméchtigung (die Geset-
zesbegriindung spricht hier zu Recht von einer
hohen ,Eingriffsintensitit”) geht tiber diese vom
EPU auferlegten Verpflichtungen an den Anmelder
hinaus.

Der Begriff ,erforderliche Information” ist unbe-
stimmt und setzt keine klaren Grenzen, in welchem
Umfang Informationen an das Europédische Patent-
amt tbermittelt werden diirfen. Der Gesetzestext
spricht weiter von ,nach dem 4. Teil des euro-

pdischen Patentlibereinkommens erforderliche



Informationen”. Im Ergebnis hédngt damit der
Umfang einer Erméchtigung zur Datentibermittlung
nach deutschem Recht davon ab, welche Anforde-
rungen ein Organ nach dem européischen Patent-
tibereinkommen (der Verwaltungsrat) an die Infor-
mationsiibermittlung stellt. Wir halten eine solche
unbestimmte, den tatsdchlichen Umfang der mog-
lichen Dateniibermittlung offen lassende Bestim-
mung in Anbetracht der in der Gesetzesbegriindung
richtig erwahnten hohen Eingriffsintensitét in daten-
schutzrechtliche Belange und berechtigte Geheim-
haltungsinteressen eines Patentanmelders fiir nicht
hinnehmbar.

Die Formulierung zur Art der Dateniibermittlung
(elektronische oder in anderer Form) ldsst zudem
jedwede Form der Datentibermittlung zu, auch eine
solche, deren Umfang der Kontrolle des DPMA voll-
standig entzogen wire. Beispiel fiir eine solche dem
Wortlaut nach zuldssige Dateniibermittlung wére
die Einrdumung der Moglichkeit eines direkten
Zugriffs des Europdischen Patentamts auf den
Datenbestand des DPMA. Ein solcher Direktzugriff
wiirde mit der unbestimmten Erméchtigung zur
Ubermittlung der ,erforderlichen Information”
einen unkontrollierbaren Zugriff des EPA auf den
Datenbestand erméglichen.

An drei Beispielen sei erldutert, dass eine solche um-
fassende Erméchtigung zur Dateniibermittlung bzw.
zum direkten Datenzugriff nicht hinnehmbar ist.

Teile der Akte des DPMA konnen auch nach
Offenlegung der Anmeldung von der offentlichen
Akteneinsicht ausgeschlossen sein. Es kann sich
zum einen um geheimhaltungsbediirftige interne
Informationen eines Patentanmelders handeln,
andererseits beispielsweise um &rztliche Atteste oder
sonstige personliche Dokumente, die als Beweismit-
tel im Rahmen eines Wiedereinsetzungsverfahrens
eingereicht sein konnen. Solche Aktenteile kénnen
selbstverstandlich nicht offen fiir den Zugriff des
Europdischen Patentamtes sein. Die vorgesehene
Bestimmung schlieft dies nicht aus.
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Der zweite Fall ist die Riicknahme einer prioritéts-
begriindenden Anmeldung beim DPMA nach der
Einreichung einer Nachanmeldung beim EPA und
vor deren Offenlegung. In diesem Fall gelangt der
Text der Priorititsanmeldung in die Akte des EPA
und wird dort 6ffentlich zugénglich, der Verlauf des
Priifungsverfahrens (Priifungsbescheide und Er-
widerungen darauf) werden fiir die Offentlichkeit
jedoch nicht zuganglich, da aufgrund der Riick-
nahme der deutschen Patentanmeldung die DPMA-
Akte nicht fiir die Akteneinsicht freigegeben wird.
Bleibt somit der Offentlichkeit der Zugang zu dieser
Akte verwehrt und begriindet auch Art. 124/R. 141
EPU keine Verpflichtung des europdischen Patent-
anmelders, solche Details tiber den Gang eines
fritheren nationalen Priifungsverfahrens dem Euro-
pdischen Patentamt zu offenbaren, ist nicht einzu-
sehen, warum dem Europidischen Patentamt diese
Informationen im Wege des direkten elektronischen
Zugriffs zugénglich gemacht werden sollen.

Nach den zitierten Bestimmungen des EPU muss ein
Anmelder nur den Stand der Technik angeben, der
in einem vorherigen nationalen Priifungsverfahren
zitiert wurde. Auch die Zugriffsmoglichkeit des EPA
auf den Datenbestand des DPMA sollte vor Offen-
legung einer Patentanmeldung darauf beschrankt
sein.

Der dritte Fall schliellich ist die Zurticknahme
einer priorititsbegriindenden deutschen Patent-
anmeldung vor Offenlegung einhergehend mit
der Zuriicknahme des Priorititsanspruchs in der
europdischen Nachanmeldung. Die europdische
Nachanmeldung wird dann vollkommen eigenstan-
dig und der Inhalt der vorlaufenden Anmeldung
beim DPMA bleibt der Offentlichkeit vollstandig
verschlossen. Diese Vorgehensweise kann sich fiir
einen Anmelder insbesondere dann empfehlen,
wenn ein Patentanmelder nach niherer Abwagung
zu dem Ergebnis kommt, dass der Inhalt der Prio-
ritditsanmeldung beim DPMA und der Nachanmel-
dung beim EPA sich so deutlich unterscheiden, dass
die materiellrechtliche Wirksamkeit des Prioritéts-



anspruchs zweifelhaft ist und die mdoglicherweise
unzuldngliche deutsche Voranmeldung deswegen
vollstandig aufgegeben werden soll. In einer solchen
Konstellation erscheint es nicht hinnehmbar, wenn
das Européische Patentamt im Zuge der Recherche
zu der europdischen Nachanmeldung bereits Zugriff
auf die Akte der
bekommt, bevor die Moglichkeit des Anmelders fiir

deutschen Voranmeldung

eine Riicknahme der Voranmeldung beim DPMA
und einem Verzicht auf die Inanspruchnahme der
Prioritdt abgelaufen ist.

Nach unserer Auffassung darf eine direkte Daten-
tibermittlung an das Europdische Patentamt aus
diesen Griinden nur in folgendem Umfang erfolgen:

- vor der Offenlegung einer Anmeldung beim
DPMA darf ausschlieSlich im Rahmen einer
Recherche oder Priifung ermittelter Stand der
Technik an das EPA mitgeteilt werden, dies ent-
spricht im Umfang der Auskunftsverpflichtung
nach Art. 124/R. 141 EPU,

- nach Offenlegung der Anmeldung beim DPMA
darf eine Datentibermittlung in dem Umfang
erfolgen, wie die Offentlichkeit Einsicht in die
Akte hat.

Eine solche Regelung wahrt die Interessen des
Anmelders an einer Geheimhaltung seiner Erfin-
dung vor Offenlegung und ermdglicht dem Européi-
schen Patentamt unmittelbar nach Einreichung einer
europdischen Nachanmeldung einen Beginn eigener
Recherchearbeiten auf Basis des bereits vom DPMA
ermittelten Standes der Technik. Im Zuge des Prii-
fungsverfahrens einer europdischen Nachanmel-
dung schliellich hat das Europédische Patentamt
die Moglichkeit des Vollzugriffs auf den offentlichen
Teil der Akte der Voranmeldung beim DPMA. Dies
scheint uns eine ausgewogene Balance zwischen
den berechtigten Geheimhaltungsinteressen eines
Patentanmelders und dem Interesse von Amtern
und Offentlichkeit an einer ziigigen und sachgerech-
ten Durchfiihrung von Recherche und Priifungsver-
fahren zu sein.
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II. Vorschldge fiir weitere Gesetzes-
dnderungen

Die nachfolgend erlduterten Vorschldge fiir weitere
Gesetzesdanderungen sind sdmtlich Anregungen, die
aus unserer Sicht die Attraktivitdt des Deutschen
Patent- und Markenamtes sowie des Patentertei-
lungsverfahrens im Wettbewerb insbesondere mit
dem Europdischen Patentamt stirken.

Es gibt eine Reihe von technischen Gebieten, bei
denen fiir Patentanmelder (auch fiir Patentanmelder
auflerhalb Europas) ein Patentschutz in wenigen
Kernlindern der EU bzw. des EWR bereits einen
kostengtinstigen und effektiven Patentschutz bietet.
Fir diese Patentanmelder ist die Erlangung von
Patentschutz iiber nationale Amter der grofen EU-
Lander eine zunehmend erwégenswerte Option. Um
fiir solche den europdischen Weg und nationale
Wege zur Erlangung von Patentschutz gegeneinan-
der abwigende Anmelder das DPMA moglichst
attraktiv zu gestalten, sollten einige verfahrensrecht-
liche Aspekte im deutschen nationalen Verfahren mit
dem Verfahren nach dem EPU harmonisiert werden.

1. Artikel 3 §§ 4, 6 IntPatUG

Der Anmelder einer internationalen Patentanmel-
dung muss vor den jeweiligen Bestimmungsdamtern
oder ausgewihlten Amtern rechtzeitig verschiedene
Handlungen durchfithren, um die internationale
Anmeldung vor diesem jeweiligen Amt weiterzu-
fiithren. Art. 3 §§ 4, 6 IntPatUG verweisen zu diesem
Zweck auf Art. 22 bzw. 39 PCT.

Dies bedeutet, dass der Anmelder einer PCT-Anmel-
dung zur Weiterfithrung der nationalen Phase vor
dem DPMA innerhalb von 30 Monaten nach dem
Prioritdtstag samtliche Handlungen vornehmen und
bei einer fremdsprachigen internationalen Patentan-
meldung insbesondere innerhalb dieser Frist bereits
eine deutsche Ubersetzung vorlegen muss.



Das EPU rdaumt dem Anmelder fiir die Vornahme
der entsprechenden Handlungen eine Frist von 31
Monaten ein, (R. 159 (1) EPU), also einen Monat
mehr als die Mindestfristen des Art. 22 /39 PCT. Wir
halten es fiir unbedingt erforderlich, die vom
IntPatUG eingerdumte Frist ebenfalls auf 31 Monate
zu verldngern, damit die Option zur Fortfiihrung
des deutschen Teils einer internationalen Anmel-
dung nicht vorzeitig ablduft und ein Anmelder
bereits deswegen die Fortfithrung der regionalen
Phase vor dem Europdischen Patentamt wahlt bzw.
wihlen muss. Die Einleitung nationaler/regionaler
Phasen vor den Bestimmungsdmtern bzw. ausge-
wihlten Amtern einer internationalen Anmeldung
ist mit sehr hohen Kosten verbunden und die ent-
sprechenden Entscheidungen werden erfahrungs-
gemaf soweit als moglich hinausgeschoben.

Im Verfahren vor dem Europédischen Patentamt ist
zudem das Erfordernis der Einreichung einer Uber-
setzung in eine Verfahrenssprache des Européischen
Patentamts (bei nicht auf Deutsch, Englisch oder
Franzosisch vorliegenden internationalen Patentan-
meldungen) der Weiterbehandlung zuginglich
(R. 135). Konkret bedeutet dies, dass beispielsweise
ein japanischer Anmelder einer PCT-Anmeldung
kurz vor Ablauf der Frist von 31 Monaten nach der
prioritatsbegriindenden Erstanmeldung sich noch
fiir den Eintritt in die europédische Phase entscheiden
kann und die erforderliche Ubersetzung aus dem
Japanischen beispielsweise ins Englische nach Erhalt
einer entsprechenden Rechtsverlustmitteilung inner-
halb einer zweimonatigen Nachfrist vornehmen
kann. Im Ergebnis hat er somit 31 Monate Zeit fiir
seine Entscheidung und im Minimum 33 Monate fiir
die Anfertigung der erforderlichen Ubersetzung.

Will er hingegen die deutsche Phase vor dem DPMA
einleiten, muss er sich dafiir spatestens etwa 29
Monate nach priorititsbegriindender Erstanmel-
dung entscheiden, da nur dann die rechtzeitige
Anfertigung einer deutschen Ubersetzung noch
gewdhrleistet ist.
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Um hier im Wettbewerb mit dem Europdischen
Patentamt einen Gleichklang herzustellen, regen wir
an, zum einen die Frist des Art. 3 §§ 4, 6 IntPatUG
auf 31 Monate zu verldngern und zum anderen fiir
die Einreichung einer Ubersetzung in die deutsche
Sprache eine Nachfrist von drei Monaten einzu-
raumen.

2. Dritte Jahresgebiihr bei nationaler Phase aus
einer PCT-Anmeldung

Es gibt einige Fille, in denen eine PCT-Anmeldung
ohne Inanspruchnahme einer Prioritdt eingereicht
wird. In diesem Fall ist die dritte Jahresgebiihr vor
jedem Bestimmungsamt oder ausgewidhlten Amt im
Prinzip 24 Monate nach dem Anmeldetag fillig,
somit noch innerhalb der internationalen Phase.
Aufgrund des Bearbeitungsverbots des Art. 23 PCT
kann jedes Bestimmungsamt oder ausgewéhlte Amt
die Bezahlung einer solchen Jahresgebiihr jedoch
erst nach Ablauf der Fristen des Art. 22/39 PCT
verlangen.

Das deutsche Recht trifft gegenwirtig keine explizi-
te Regelung, wann bei einer solchen Konstellation
die dritte Jahresgebiihr fillig ist und bis wann eine
etwaige verspdtete Zahlung mit Zuschlag moglich
ist. Wir schlagen vor, hier im IntPatUG eine aus-
driickliche Regelung tiber die Falligkeit nach dem
Vorbild der Regel 159 (1) (g) EPU zu treffen.

3. Anspruchsgebiihren

Aus unserer Sicht ist es wiinschenswert, die Zahl der
gebiihrenfreien Patentanspriiche im deutschen und
europdischen Verfahren zu harmonisieren, insoweit
schlagen wir eine Erhthung der Zahl der gebiihren-
freien Patentanspriiche auf 15 vor.

Ferner sind aus unserer Sicht die gegenwirtigen
Regeln zur Falligkeit und Berechnung von

Anspruchsgebiihren unnétig kompliziert.



Sinnvoll ist es aus unserer Sicht, Anspruchsgebiihren
fiir jede Patentanmeldung lediglich zu zwei Zeit-
punkten zu berechnen und zu erheben.

Der erste Zeitpunkt ist der Anmeldetag (fiir eine
deutsche Direktanmeldung) oder der Tag der Ein-
leitung der nationalen Phase vor dem Deutschen
Patentamt (fiir eine PCT-Anmeldung). Der zweite
Zeitpunkt ist der Tag des Erteilungsbeschlusses. Es
erscheint sachgerecht, nur zu diesen Zeitpunkten
Anspruchsgebiihren zu berechnen und zu erheben.
Die Zahl der Patentanspriiche zu Beginn des Verfah-
rens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt
bestimmt die Komplexitit des anfanglichen Pri-
fungsverfahrens, so dass eine Berechnung von
Anspruchsgebtihren auf dieser Basis sachgerecht
erscheint. Erhoht sich die Zahl der Patentanspriiche
im Laufe des Priifungsverfahrens, schligt sich dies
im Erteilungsbeschluss nieder, so dass auch hier eine
etwaige ,,Nachzahlung” auf Basis der dann héheren
Zahl von Patentanspriichen im Erteilungsbeschluss
gerechtfertigt erscheint.

Bei der Einleitung einer deutschen Phase aus einer
internationalen Patentanmeldung bedarf es aus
unserer Sicht zwingend einer Moglichkeit zur Ande-
rung der Patentanspriiche im Zuge der Einleitung
der nationalen Phase und einer Erhebung von
Anspruchsgebiihren auf Basis der Zahl dieser gedn-
derten Patentanspriiche. Nicht hinnehmbar ist es,
der Zahl der
urspriinglich eingereichten Anspriiche der interna-

Anspruchsgebiihren auf Basis

tionalen Patentanmeldung zu verlangen. Regel-
maflig werden internationale Patentanmeldungen
mit einer groflen Zahl unterschiedlicher Patentan-
spriiche in unterschiedlichen Kategorien fiir ver-
schiedene Rechtsordnungen geschrieben. Beispiel-
haft genannt seien medizinische Verfahrensan-
spriiche (Behandlung des menschlichen Kérpers) fiir
die USA und andere vergleichbare Rechtsordnun-
gen, eine grofere Zahl von unabhingigen Patentan-
spriichen sowie die Vermeidung von sog. Multiple
Dependencies fiir diejenigen Rechtsordnungen
(wiederum beispielhaft die USA), die solche mehr-
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fach abhingigen Patentanspriiche nicht erlauben.
Bei der Einleitung der nationalen Phase vor dem
jeweiligen Bestimmungsamt wird dann aus der
grofieren Zahl von Patentanspriichen eine Auswahl
derjenigen getroffen, die passend fiir die jeweilige
Rechtsordnung sind.

Eine solche Auswahlmoglichkeit muss auch vor
dem DPMA bestehen, es erscheint gerechtfertigt,
Anspruchsgebiihren dann auch nur auf Basis dieser
getroffenen Auswahl zu erheben.

Wiederum kann auf das EPU verwiesen werden
(R.161), das eine solche Anderungsméglichkeit
sogar noch nach Einleitung der regionalen Phase vor
dem EPA ermdéglicht. Zusitzlich hat der Anmelder
hier noch die Moglichkeit, bereits im Zuge der
Einleitung der regionalen Phase vor dem EPA die
Anspriiche zu dndern, diese gednderten Anspriiche
bilden die Basis fiir die Berechnung etwaiger
Anspruchsgebiihren.

4. Stirkung des Rechtsmittels der Weiter-
behandlung

Die Weiterbehandlung nach § 123 (a) PatG fristet
bisher ein Schattendasein im Verfahren vor dem
Deutschen Patent- und Markenamt, obwohl sie im
Prinzip ein effektives, einfaches und fiir das Amt
verwaltungstechnisch leicht zu handhabendes Mittel
zur Behebung von Fristversdumnissen ist.

Das EPU-Verfahrensrecht (Art. 121/R. 135) erdffnet
die Weiterbehandlung fiir die weitaus tiberwiegende
Zahl von Fristen, bei deren Versiumung kraft
Gesetzes ein Rechtsverlust eintritt, insbesondere
eine Anmeldung als zurtickgenommen gilt.

Eine Erstreckung der Moglichkeit der Weiterbehand-
lung auf solche Konstellationen auch im Verfahren
vor dem DPMA erscheint uns sinnvoll. Insbesondere
sei in diesem Zusammenhang die Frist zur Zahlung
einer

der Anmeldegebiihr Patentanmeldung

genannt. Bei Versaumung dieser Frist gilt gemafs § 6



(2) PatKostG die Anmeldung als zuriickgenommen.
Wir regen an, fiir diesen Fall die Moglichkeit der
Weiterbehandlung zu schaffen.

5. Zahlungseingangsbestitigung fiir Jahres-
gebiihren

Ein Einzahler von Jahresgebiihren muss gegentiber
seinem Auftraggeber die Moglichkeit des Nach-
weises der ordnungsgemédfien Durchfiihrung des
Auftrages haben. Dazu gehort, dass ihm von der die
Zahlung entgegennehmenden amtlichen Stelle der
Zahlungseingang bestitigt wird. Es mag sein, dass
die Bestdtigung eines solchen Zahlungseingangs
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durch das DPMA einen zusitzlichen Verwaltungs-
aufwand verursacht, dies kann jedoch keine hin-
reichende Begriindung dafiir sein, den Einzahler zu
verweisen auf das Register des Patentamtes, in dem
ggf. erst nach einigen Wochen die Wirkung der
Zahlung, namlich die Verlingerung des Schutz-
rechts, ersichtlich ist.

Soweit unsere Anmerkungen. Fiir ein Gesprich
stehen wir gerne zur Verfligung.

2. Marz 2012

gez. Dr. Keussen
Vizeprasident



