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Gesetz

zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts

Vom 31. Juli 2009

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Artikel 1

Anderung
des Patentgesetzes

Das Patentgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 16. Dezember 1980 (BGBI. 1981 | S. 1), zu-
letzt gedndert durch Artikel 83a des Gesetzes vom
17. Dezember 2008 (BGBI. | S. 2586), wird wie folgt
geandert:

1. § 16a wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,Wirtschafts-
gemeinschaft* durch das Wort ,Gemeinschaf-
ten” ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Worter ,, , Gber Geblhren
(§ 17 Abs. 2) gestrichen.

2. § 25 Abs. 2 Satz 2 wird aufgehoben.

3. In § 30 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort ,Teilung,” ge-
strichen.

4. § 49a wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 werden die Woérter ,,des Rates der
Européischen Wirtschaftsgemeinschaft“ durch
die Woérter ,,der Europaischen Gemeinschaften“
und die Angabe ,Absatz 3“ durch die Angabe
»2Absatz 5“ ersetzt.

b) Nach Absatz 2 werden die folgenden Absétze 3
und 4 eingefligt:

»(3) Soweit eine Verordnung der Europai-
schen Gemeinschaften die Verlangerung der
Laufzeit eines ergdnzenden Schutzzertifikats
vorsieht, gelten die Absatze 1 und 2 entspre-
chend.

(4) Die Patentabteilung entscheidet durch Be-
schluss Uber die in Verordnungen der Europai-
schen Gemeinschaften vorgesehenen Antrége,

1. die Laufzeit eines ergdnzenden Schutzzertifi-
kats zu berichtigen, wenn der in der Zertifi-
katsanmeldung enthaltene Zeitpunkt der ers-
ten Genehmigung fir das Inverkehrbringen
unrichtig ist;

2. die Verlangerung der Laufzeit eines ergéanzen-
den Schutzzertifikats zu widerrufen.”
c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5.
5. Dem § 81 Abs. 2 wird folgender Satz angeflgt:

»Klage auf Erklarung der Nichtigkeit des ergénzen-
den Schutzzertifikats kann nicht erhoben werden,
soweit Antrdge nach § 49a Abs. 4 gestellt werden
kénnen oder Verfahren zur Entscheidung Uber diese
Antrdge anhangig sind.“

6. Dem § 82 wird folgender Absatz 3 angefligt:

»(3) Widerspricht der Beklagte rechtzeitig, so
teilt das Patentgericht den Widerspruch dem Klager
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mit und bestimmt Termin zur mindlichen Verhand-
lung. Mit Zustimmung der Parteien kann von einer
muindlichen Verhandlung abgesehen werden. Ab-
satz 2 bleibt unberihrt.”

. § 83 wird wie folgt gefasst:

»§ 83

(1) In dem Verfahren wegen Erklarung der Nich-
tigkeit des Patents oder des erganzenden Schutz-
zertifikats weist das Patentgericht die Parteien so
frih wie mdoglich auf Gesichtspunkte hin, die fir
die Entscheidung voraussichtlich von besonderer
Bedeutung sein werden oder der Konzentration
der Verhandlung auf die fur die Entscheidung we-
sentlichen Fragen dienlich sind. Eines solchen Hin-
weises bedarf es nicht, wenn die zu erdrternden
Gesichtspunkte nach dem Vorbringen der Parteien
offensichtlich erscheinen. § 139 der Zivilprozess-
ordnung ist ergdnzend anzuwenden.

(2) Das Patentgericht kann den Parteien eine
Frist setzen, binnen welcher sie zu dem Hinweis
nach Absatz 1 durch sachdienliche Antrdge oder
Ergénzungen ihres Vorbringens und auch im Ubri-
gen abschlieBend Stellung nehmen koénnen. Die
Frist kann verlangert werden, wenn die betroffene
Partei hierfir erhebliche Griinde darlegt. Diese sind
glaubhaft zu machen.

(3) Die Befugnisse nach den Absdtzen 1 und 2
kdnnen auch von dem Vorsitzenden oder einem von
ihm zu bestimmenden Mitglied des Senats wahrge-
nommen werden.

(4) Das Patentgericht kann Angriffs- und Vertei-
digungsmittel einer Partei oder eine Klageé&nderung
oder eine Verteidigung des Beklagten mit einer ge-
anderten Fassung des Patents, die erst nach Ablauf
einer hierfir nach Absatz 2 gesetzten Frist vorge-
bracht werden, zurlickweisen und ohne weitere Er-
mittlungen entscheiden, wenn

1. die Berilcksichtigung des neuen Vortrags eine
Vertagung des bereits anberaumten Termins zur
mindlichen Verhandlung erforderlich machen
wurde und

2. die betroffene Partei die Verspatung nicht genu-
gend entschuldigt und

3. die betroffene Partei Uber die Folgen einer Frist-
versdumung belehrt worden ist.

Der Entschuldigungsgrund ist glaubhaft zu ma-
chen.”

. § 85 wird wie folgt geédndert:

a) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe ,,§ 83 Abs. 2
Satz 2“ durch die Angabe ,§ 82 Abs. 3 Satz 2
ersetzt.

b) In Absatz 4 wird die Angabe ,(§ 81)“ durch die
Angabe ,(§§ 81 und 85a)“ ersetzt.
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9.

10.

Nach § 85 wird folgender § 85a eingefligt:
»§ 85a

(1) Die Verfahren nach Artikel 5 Buchstabe c, Ar-
tikel 6, 10 Abs. 8 und Artikel 16 Abs. 1 und 4 der
Verordnung (EG) Nr. 816/2006 des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 Uber
Zwangslizenzen fur Patente an der Herstellung von
pharmazeutischen Erzeugnissen fur die Ausfuhr in
Lénder mit Problemen im Bereich der 6ffentlichen
Gesundheit (ABI. EU Nr. L 157 S. 1) werden durch
Klage nach § 81 Abs. 1 Satz 1 eingeleitet.

(2) Die §§ 81 bis 85 sind entsprechend anzuwen-

den, soweit die Verfahren nicht durch die Verord-
nung (EG) Nr. 816/2006 bestimmt sind.“

§ 110 wird wie folgt gedndert:
a) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 einge-
fugt:

»(5) Die allgemeinen Vorschriften der Zivilpro-
zessordnung Uber die vorbereitenden Schrift-
sétze sind auch auf die Berufungsschrift anzu-
wenden.*

b) Die bisherigen Absédtze 5 und 6 werden die Ab-
satze 6 und 7.
c) Folgender Absatz 8 wird angefugt:
»(8) Die §§ 515, 516 und 521 Abs. 1 und 2

Satz 1 der Zivilprozessordnung gelten entspre-
chend.”

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2009 Teil | Nr. 50, ausgegeben zu Bonn am 4. August 2009

§ 112

(1) Der Berufungsklager muss die Berufung be-
grinden.

(2) Die Berufungsbegriindung ist, sofern sie
nicht bereits in der Berufungsschrift enthalten ist,
in einem Schriftsatz beim Bundesgerichtshof einzu-
reichen. Die Frist fur die Berufungsbegriindung
betrdgt drei Monate. Sie beginnt mit der Zustellung
des in vollstdndiger Form abgefassten Urteils, spé-
testens aber mit Ablauf von fiinf Monaten nach der
Verkiindung. Die Frist kann auf Antrag von dem Vor-
sitzenden verlangert werden, wenn der Gegner ein-
willigt. Ohne Einwilligung kann die Frist um bis zu
einen Monat verldngert werden, wenn nach freier
Uberzeugung des Vorsitzenden der Rechtsstreit
durch die Verlangerung nicht verzégert wird oder
wenn der Berufungsklager erhebliche Griinde dar-
legt. Kann dem Berufungsklager innerhalb dieser
Frist Einsicht in die Prozessakten nicht flr einen
angemessenen Zeitraum gewdahrt werden, kann
der Vorsitzende auf Antrag die Frist um bis zu zwei
Monate nach Ubersendung der Prozessakten ver-
langern.

(3) Die Berufungsbegriindung muss enthalten:

1. die Erklarung, inwieweit das Urteil angefochten
und dessen Aufhebung beantragt wird (Beru-
fungsantrége);

2. die Angabe der Berufungsgriinde, und zwar:

11. Die §§ 111 bis 120 werden wie folgt gefasst: . . .
a) die Bezeichnung der Umstande, aus denen
»§ 111 sich die Rechtsverletzung ergibt;

(1) Die Berufung kann nur darauf gestitzt wer- W . .
den, dass die Entscheidung des Patentgerichts b) ZZ\;V:I;a:I%eizgfiunngBeSS;a:Lf%eas;l{;gfavr\wl:'gjr;
auf der Verletzung des Bundesrechts beruht oder verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen
nach § 117 zugrunde zu legende Tatsachen eine die den Ma,ngel ergeben; ’
andere Entscheidung rechtfertigen. ’

(2) Das Recht ist verletzt, wenn eine Rechtsnorm c) die Bezeichnung neuer Angriffs- und Verteidi-
nicht oder nicht richtig angewendet worden ist. gungsm.lttel sowie dgr Tatsachen, .al.Jfgrund

] . ) i deren die neuen Angriffs- und Verteidigungs-

(3) Eine Entscheidung ist stets als auf einer Ver- mittel nach § 117 zuzulassen sind.
letzung des Rechts beruhend anzusehen, ) . .
1. \év::erlzfecjarl?atentgericht nicht vorschriftsmaBig dugg Snt1s1p(:eért]):r.1dSaE;uaingfn.Berufungsbegrun
2. wenn bei der Entscheidung ein Richter mitge- §113

wirkt hat, der von der Auslibung des Richter- . . . .

amts kraft Gesetzes ausgeschlossen war, sofern Vor dem Bundesgerichtshof mussen sich die

nicht dieses Hindernis mittels eines Ablehnungs- Parteien durch einen Rechtsanwalt oder einen Pa-
gesuchs ohne Erfolg geltend gemacht ist; tentanwalt als Bevollmé&chtigten vertreten lassen.
. . R ) Dem Bevollmé&chtigten ist es gestattet, mit einem

8. wenn bei der Entscheldung en Rlchf[er mitge- technischen Beistand zu erscheinen.
wirkt hat, obgleich er wegen Besorgnis der Be-
fangenheit abgelehnt und das Ablehnungsge- §114
such fir begriindet erklart war;

4. wenn eine Partei in dem Verfahren nicht nach (1) Der Bundesgerichtshof priift von Amts wegen,
Vorschrift der Gesetze vertreten war, sofern sie ob die Berufung an sich statthaft und ob sie in der
nicht die Prozessfiihrung ausdriicklich oder still- gesetzlichen Form und Frist eingelegt und begrin-
schweigend genehmigt hat; det. ist. .Mangelt es an e|nerr_1. dlgser Erfordernisse,

5. wenn die Entscheidung auf Grund einer mind- so ist die Berufung als unzuldssig zu verwerfen.
lichen Verhandlung ergangen ist, bei der die (2) Die Entscheidung kann durch Beschluss er-
Vorschriften iber die Offentlichkeit des Verfah- gehen.
rens verletzt sind; (3) Wird die Berufung nicht durch Beschluss als

6. wenn die Entscheidung entgegen den Bestim- unzuléssig verworfen, so ist Termin zur mindlichen
mungen des Gesetzes nicht mit Griinden verse- Verhandlung zu bestimmen und den Parteien be-
hen ist. kannt zu machen.
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(4) § 525 der Zivilprozessordnung gilt entspre-
chend. Die §§ 348 bis 350 der Zivilprozessordnung
sind nicht anzuwenden.

§ 115

(1) Der Berufungsbeklagte kann sich der Beru-
fung anschlieBen. Die AnschlieBung ist auch statt-
haft, wenn der Berufungsbeklagte auf die Berufung
verzichtet hat oder die Berufungsfrist verstrichen ist.

(2) Die AnschlieBung erfolgt durch Einreichung
der Berufungsanschlussschrift bei dem Bundes-
gerichtshof und ist bis zum Ablauf von zwei Mona-
ten nach der Zustellung der Berufungsbegriindung
zu erkldren. Ist dem Berufungsbeklagten eine Frist
zur Berufungserwiderung gesetzt, ist die Anschlie-
Bung bis zum Ablauf dieser Frist zulassig.

(3) Die Anschlussberufung muss in der An-
schlussschrift begrindet werden. § 110 Abs. 4, 5
und 8 sowie § 112 Abs. 3 gelten entsprechend.

(4) Die AnschlieBung verliert ihre Wirkung, wenn
die Berufung zuriickgenommen oder verworfen
wird.

§ 116

(1) Der Prifung des Bundesgerichtshofs unter-
liegen nur die von den Parteien gestellten Antréage.

(2) Eine Klageanderung und in dem Verfahren
wegen Erklarung der Nichtigkeit des Patents oder
des ergénzenden Schutzzertifikats eine Verteidi-
gung mit einer gednderten Fassung des Patents
sind nur zuldssig, wenn

1. der Gegner einwilligt oder der Bundesgerichts-
hof die Antragsénderung fir sachdienlich halt
und

2. die gednderten Antrdge auf Tatsachen gestuitzt
werden kénnen, die der Bundesgerichtshof sei-
ner Verhandlung und Entscheidung Uber die Be-
rufung nach § 117 zugrunde zu legen hat.

§ 117

Auf den Prufungsumfang des Berufungsgerichts,
die verspatet vorgebrachten, die zurlickgewiesenen
und die neuen Angriffs- und Verteidigungsmittel
sind die §§ 529, 530 und 531 der Zivilprozessord-
nung entsprechend anzuwenden. Dabei tritt an die
Stelle des § 520 der Zivilprozessordnung der § 112.

§ 118

(1) Das Urteil des Bundesgerichtshofs ergeht auf
Grund mindlicher Verhandlung. § 69 Abs. 2 gilt
entsprechend.

(2) Die Ladungsfrist betragt mindestens zwei
Wochen.

() Von der mindlichen Verhandlung kann abge-
sehen werden, wenn

1. die Parteien zustimmen oder
2. nur Uber die Kosten entschieden werden soll.

(4) Erscheint eine Partei im Termin nicht, so kann
ohne sie verhandelt und durch streitiges Urteil ent-
schieden werden. Erscheint keine der Parteien, er-
geht das Urteil auf Grund der Akten.

12.

13.
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§ 119

(1) Ergibt die Begrindung des angefochtenen
Urteils zwar eine Rechtsverletzung, stellt die Ent-
scheidung selbst aber aus anderen Grliinden sich
als richtig dar, so ist die Berufung zurlickzuweisen.

(2) Insoweit die Berufung fur begriindet erachtet
wird, ist das angefochtene Urteil aufzuheben. Wird
das Urteil wegen eines Mangels des Verfahrens
aufgehoben, so ist zugleich das Verfahren insoweit
aufzuheben, als es durch den Mangel betroffen
wird.

(3) Im Falle der Aufhebung des Urteils ist die Sa-
che zur neuen Verhandlung und Entscheidung an
das Patentgericht zurlickzuverweisen. Die Zurilick-
verweisung kann an einen anderen Nichtigkeits-
senat erfolgen.

(4) Das Patentgericht hat die rechtliche Beurtei-
lung, die der Aufhebung zugrunde gelegt ist, auch
seiner Entscheidung zugrunde zu legen.

(5) Der Bundesgerichtshof kann in der Sache
selbst entscheiden, wenn dies sachdienlich ist. Er
hat selbst zu entscheiden, wenn die Sache zur End-
entscheidung reif ist.

§ 120

Die Entscheidung braucht nicht begriindet zu
werden, soweit der Bundesgerichtshof Riigen von
Verfahrensméngeln nicht fir durchgreifend erach-
tet. Dies gilt nicht fur Rigen nach § 111 Abs. 3.

In § 122 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe ,(§ 85)“
durch die Angabe ,,(§§ 85 und 85a)“ und in Satz 2
die Angabe ,§ 110 Abs. 6“ durch die Angabe ,,§ 110
Abs. 7 ersetzt.

§ 125a wird wie folgt gefasst:
»§ 125a

(1) Soweit in Verfahren vor dem Patentamt fur
Anmeldungen, Antrdge oder sonstige Handlungen
die Schriftform vorgesehen ist, gelten die Regelun-
gen des § 130a Abs. 1 Satz 1 und 3 sowie Abs. 3
der Zivilprozessordnung entsprechend.

(2) Die Prozessakten des Patentgerichts und des
Bundesgerichtshofs koénnen elektronisch gefliihrt
werden. Die Vorschriften der Zivilprozessordnung
Uber elektronische Dokumente, die elektronische
Akte und die elektronische Verfahrensfihrung im
Ubrigen gelten entsprechend, soweit sich aus die-
sem Gesetz nichts anderes ergibt.

(3) Das Bundesministerium der Justiz bestimmt
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des
Bundesrates

1. den Zeitpunkt, von dem an elektronische Doku-
mente bei dem Patentamt und den Gerichten
eingereicht werden kénnen, die fir die Bearbei-
tung der Dokumente geeignete Form und die zu
verwendende elektronische Signatur;

2. den Zeitpunkt, von dem an die Prozessakten
nach Absatz 2 elektronisch gefiihrt werden kdn-
nen, sowie die hierflr geltenden organisatorisch-
technischen Rahmenbedingungen fir die Bil-
dung, Fihrung und Aufbewahrung der elektroni-
schen Prozessakten.”

| i
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14. § 127 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

»2. An Empfénger, die sich im Ausland aufhalten
und die entgegen dem Erfordernis des § 25 kei-
nen Inlandsvertreter bestellt haben, kann mit
eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur Post
zugestellt werden. Gleiches gilt fir Empféanger,
die selbst Inlandsvertreter im Sinne des § 25
Abs. 2 sind. § 184 Abs. 2 Satz 1 und 4 der Zivil-
prozessordnung gilt entsprechend.

15. Dem § 147 wird folgender Absatz 2 angefligt:

»(2) Fur Verfahren wegen Erklarung der Nichtig-
keit des Patents oder des ergdnzenden Schutzzer-
tifikats oder wegen Erteilung oder Ricknahme der
Zwangslizenz oder wegen der Anpassung der
durch Urteil festgesetzten Vergitung fir eine
Zwangslizenz, die vor dem 1. Oktober 2009 durch
Klage beim Bundespatentgericht eingeleitet wur-
den, sind die Vorschriften dieses Gesetzes in der
bis zum 30. September 2009 geltenden Fassung
weiter anzuwenden.*

16. In § 65 Abs. 1 Satz 1, § 132 Abs. 2 und § 136 Satz 2
wird jeweils die Angabe ,,(§§ 81, 85)" durch die An-
gabe ,,(§§ 81, 85 und 85a)“ ersetzt.

Artikel 2

Anderung
des Gebrauchsmustergesetzes

Das Gebrauchsmustergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. August 1986 (BGBI. | S. 1455),
zuletzt geandert durch Artikel 83b des Gesetzes vom
17. Dezember 2008 (BGBI. | S. 2586), wird wie folgt
geandert:

1. In § 21 Abs. 1 werden die Worter ,das elektronische
Dokument” durch die Woérter ,,die elektronische Ver-
fahrensfihrung” ersetzt.

2. § 28 Abs. 2 Satz 2 wird aufgehoben.

Artikel 3
Anderung
des Markengesetzes

Das Markengesetz vom 25. Oktober 1994 (BGBI. |
S. 3082; 1995 | S. 156; 1996 | S. 682), zuletzt gedndert
durch Artikel 83c des Gesetzes vom 17. Dezember
2008 (BGBI. I S. 2586), wird wie folgt gedndert:

1. Die InhaltsUbersicht wird wie folgt gedndert:
a) Die Angabe zu § 95a wird wie folgt gefasst:

»§ 95a Elektronische Verfahrensfiihrung, Verord-
nungserméchtigung®.

b) Die Angabe zu § 164 wird wie folgt gefasst:
»§ 164 (weggefallen)”.
2. § 42 wird wie folgt geéndert:

a) In Absatz 1 werden nach den Woértern ,Inhaber
einer Marke“ die Woérter ,oder einer geschaftli-
chen Bezeichnung” eingefligt.

b) In Absatz 2 Nummer 1 wird die Angabe ,,Abs. 1
Nr. 1 oder 2 gestrichen.

c) In Absatz 2 Nummer 2 wird die Angabe ,Abs. 1
Nr. 1 oder 2“ gestrichen und das Wort ,oder”
durch ein Komma ersetzt.
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d) In Absatz 2 Nummer 3 wird nach der Angabe
»§ 11“ das Wort ,,oder” eingefiigt.

e) Nach Absatz 2 Nummer 3 wird folgende Num-
mer 4 eingefugt:

»4. wegen einer nicht eingetragenen Marke mit
alterem Zeitrang nach § 4 Nr. 2 oder einer
geschéaftlichen Bezeichnung mit &lterem
Zeitrang nach § 5 in Verbindung mit § 12

3. § 64 wird wie folgt gedndert:

a) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 einge-
fugt:

»(6) Anstelle der Erinnerung kann die Be-
schwerde nach § 66 eingelegt werden. Ist in
einem Verfahren, an dem mehrere Personen be-
teiligt sind, gegen einen Beschluss von einem
Beteiligten Erinnerung und von einem anderen
Beteiligten Beschwerde eingelegt worden, so
kann der Erinnerungsfihrer ebenfalls Be-
schwerde einlegen. Wird die Beschwerde des
Erinnerungsfiihrers nicht innerhalb eines Monats
nach Zustellung der Beschwerde des anderen
Beteiligten gemaB § 66 Abs. 4 Satz 2 eingelegt,
so gilt seine Erinnerung als zurickgenommen.*

=)

Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7, und in sei-
nem Satz 1 wird nach dem Wort ,Beschwerde*
die Angabe ,nach Absatz 6 Satz 2 oder” einge-
fagt.

4. § 66 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

»,Gegen die Beschlisse der Markenstellen und der
Markenabteilungen findet unbeschadet der Vor-
schrift des § 64 die Beschwerde an das Patentge-
richt statt.”

5.§ 94 Abs. 1 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

»1. An Empfanger, die sich im Ausland aufhalten
und die entgegen dem Erfordernis des § 96 kei-
nen Inlandsvertreter bestellt haben, kann mit
eingeschriebenem Brief durch Aufgabe zur Post
zugestellt werden. Gleiches gilt fir Empfanger,
die selbst Inlandsvertreter im Sinne des § 96
Abs. 2 sind. § 184 Abs. 2 Satz 1 und 4 der Zivil-
prozessordnung gilt entsprechend.”

6. § 95a wird wie folgt gefasst:
»§ 952

Elektronische Verfahrensfihrung,
Verordnungserméachtigung

(1) Soweit in Verfahren vor dem Patentamt fir
Anmeldungen, Antrdge oder sonstige Handlungen
die Schriftform vorgesehen ist, gelten die Regelun-
gen des § 130a Abs. 1 Satz 1 und 3 sowie Abs. 3
der Zivilprozessordnung entsprechend.

(2) Die Prozessakten des Patentgerichts und des
Bundesgerichtshofs koénnen elektronisch gefliihrt
werden. Die Vorschriften der Zivilprozessordnung
Uber elektronische Dokumente, die elektronische
Akte und die elektronische Verfahrensfihrung im
Ubrigen gelten entsprechend, soweit sich aus die-
sem Gesetz nichts anderes ergibt.

() Das Bundesministerium der Justiz bestimmt
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des
Bundesrates
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. den Zeitpunkt, von dem an elektronische Doku-

mente bei dem Patentamt und den Gerichten
eingereicht werden kénnen, die fir die Bearbei-
tung der Dokumente geeignete Form und die zu
verwendende elektronische Signatur;

. den Zeitpunkt, von dem an die Prozessakten

nach Absatz 2 elektronisch gefuhrt werden kdn-
nen, sowie die hierflr geltenden organisatorisch-
technischen Rahmenbedingungen fur die Bil-
dung, FUhrung und Aufbewahrung der elektroni-
schen Prozessakten.”

7. § 96 Abs. 2 Satz 2 wird aufgehoben.
8. § 107 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Sémtliche Antrage sowie sonstige Mitteilun-

gen im Verfahren der internationalen Registrierung
und das Verzeichnis der Waren und Dienstleistun-
gen sind nach Wahl des Antragstellers entweder in
franzdsischer oder in englischer Sprache einzurei-
chen.”

9. § 164 wird aufgehoben.
10. § 165 wird wie folgt geéndert:
a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Folgende Absétze 2 und 3 werden angeflgt:

»(2) Ist die Anmeldung vor dem 1. Oktober
2009 eingereicht worden, gilt fir den gegen die
Eintragung erhobenen Widerspruch § 42 in der
bis zum 1. Oktober 2009 geltenden Fassung.

(8) Fur Erinnerungen und Beschwerden, die
vor dem 1. Oktober 2009 eingelegt worden sind,
gelten die §§ 64 und 66 in der bis zum 1. Okto-
ber 2009 geltenden Fassung. Fir mehrseitige
Verfahren, bei denen von einem Beteiligten Erin-
nerung und von einem anderen Beteiligten Be-
schwerde eingelegt worden ist, ist fir die An-
wendbarkeit der genannten Vorschriften der Tag
der Einlegung der Beschwerde maBgebend.”

Artikel 4

Anderung
des Patentkostengesetzes

Das Patentkostengesetz vom 13. Dezember 2001
(BGBI. | S. 3656), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2446), wird wie
folgt gedndert:

1. § 3 Abs. 1 wird wie folgt geadndert:

a)

In Satz 2 Nummer 4 wird der Punkt am Ende
durch ein Semikolon ersetzt, und folgende Num-
mer 5 wird angeflugt:

,5. die Anderung einer Anmeldung oder eines
Antrags, wenn sich dadurch eine hdhere Ge-
buhr fir das Verfahren oder die Entscheidung
ergibt.”

Nach Satz 3 werden folgende Satze angefligt:

»Ein hilfsweise gestellter Antrag wird zur Bemes-

sung der Geblihrenhéhe dem Hauptantrag hinzu-

gerechnet, soweit eine Entscheidung Utber ihn er-
geht; soweit Haupt- und Hilfsantrag denselben
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Gegenstand betreffen, wird die Hohe der Geblihr
nur nach dem Antrag bemessen, der zur hdheren
GebUhr fihrt. Legt der Erinnerungsfiihrer geman
§ 64 Abs. 6 Satz 2 des Markengesetzes Be-
schwerde ein, hat er eine Beschwerdegebiihr
nicht zu entrichten.”

2. Die Anlage zu § 2 Abs. 1 wird wie folgt geédndert:
a) Teil A Abschnitt | wird wie folgt gedndert:

aa) Unterabschnitt 1 wird wie folgt gefasst:

Gebihr

Nr. Geblihrentatbestand in Euro

»1. Erteilungsverfahren

Anmeldeverfahren
(§ 34 PatG, Artikel Il § 4
Abs. 2 Satz 1 IntPatUbkG)

— bei elektronischer An-
meldung

311 000 — die bis zu zehn
Patentanspriche

enthalt 40

311 050 — die mehr als zehn
Patentanspriiche
enthélt: Die Gebuhr
311 000 erhoht sich
flr jeden weiteren
Anspruch um jeweils 20

311 100 |- bei Anmeldung in Pa-
pierform: Die Geblhren
311 000 und 311 050
erhdhen sich jeweils
auf das 1,5fache.

311 200 | Recherche (§ 43 PatG) 250

Prifungsverfahren
(§ 44 PatG)

311 300|- wenn ein Antrag nach
§ 43 PatG bereits ge-
stellt worden ist 150

311 400 |- wenn ein Antrag nach
§ 43 PatG nicht gestellt
worden ist 350

311 500 | Anmeldeverfahren fiir ein
erganzendes Schutz-
zertifikat (§ 49a PatG) 300

Verlangerung der Lauf-
zeit eines ergdnzenden
Schutzzertifikats

(§ 49a Abs. 3 PatG)

311 600 |- wenn der Antrag zu-

sammen mit dem An-
trag auf Erteilung des
erganzenden Schutz-
zertifikats gestellt wird 100

311 610 |- wenn der Antrag nach
dem Antrag auf Ertei-
lung des erganzenden
Schutzzertifikats ge-

stellt wird 200“.
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bb) Dem Unterabschnitt 2 werden folgende Num-
mern 312 260 bis 312 262 angefugt:

Nr. Gebuhrentatbestand ﬁe&]g
»312 260 | fUr das 6. Jahr des ergan-
zenden Schutzes 4 520
312 261 |- bei Lizenzbereit-
schaftserklarung
(§ 23 Abs. 1 PatG) 2 260
312 262 |- Verspéatungszuschlag
(§ 7 Abs. 1 Satz 2) 50¢.
cc) Folgender Unterabschnitt 5 wird angefligt:
Nr. Gebuhrentatbestand ﬁlegﬂ:g

»D. Antrdge im Zusammenhang mit ergén-
zenden Schutzzertifikaten

315 100 | Antrag auf Berichtigung
der Laufzeit 150

315 200 | Antrag auf Widerruf der

Verlangerung der Laufzeit | 200“.

b) Teil B Abschnitt Il wird wie folgt gedndert:

aa) Die Uberschrift des Unterabschnitts 1 wird
wie folgt gefasst:

»1. Klageverfahren gemaB § 81 PatG, § 85a
in Verbindung mit § 81 PatG und § 20
GebrMG in Verbindung mit § 81 PatG".

bb) Die Uberschrift des Unterabschnitts 3 wird
wie folgt gefasst:

»3. Erlass einer einstweiligen Verfligung we-
gen Erteilung einer Zwangslizenz (§ 85
PatG, § 85a in Verbindung mit § 85 PatG
und § 20 GebrMG in Verbindung mit § 81
PatG)“.

3. § 5 Abs. 1 Satz 1 erhalt folgende Fassung:

»In Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Mar-
kenamt soll die Bearbeitung erst nach Zahlung der
Gebihr fur das Verfahren und des Vorschusses fir
die Bekanntmachungskosten erfolgen; das gilt auch,
wenn Antrdge geandert werden.”

4. Dem § 6 wird folgender Absatz 4 angefligt:

»(4) Zahlt der Erinnerungsfuhrer die Gebuhr fur
das Erinnerungsverfahren nicht, nicht rechtzeitig
oder nicht vollstandig, so gilt auch die von ihm nach
§ 64 Abs. 6 Satz 2 des Markengesetzes eingelegte
Beschwerde als zurickgenommen.*

5. Dem § 13 wird folgender Absatz 4 angefligt:

»(4) Verfahrenshandlungen, die eine Anmeldung
oder einen Antrag andern, wirken sich nicht auf die
Hohe der Gebuhr aus, wenn die Gebuhr zur Zeit des
verfahrenseinleitenden Antrages nicht nach dessen
Umfang bemessen wurde.”
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Artikel 5

Anderung
des Halbleiterschutzgesetzes

In § 11 Abs. 1 des Halbleiterschutzgesetzes vom
22. Oktober 1987 (BGBI. | S. 2294), zuletzt gedndert
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 7. Juli 2008 (BGBI. |
S. 1191), werden die Worter ,,das elektronische Doku-
ment“ durch die Worter ,,die elektronische Verfahrens-
flihrung” ersetzt.

Artikel 6

Anderung
des Geschmacksmustergesetzes
Das Geschmacksmustergesetz vom 12. Marz 2004
(BGBI. I S. 390), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2446), wird
wie folgt geéndert:

1. In der Inhaltsibersicht wird die Angabe zu § 25 wie
folgt gefasst:

»S 25 Elektronische  Verfahrensfiihrung,
nungsermachtigung*.

Verord-

2. § 25 wird wie folgt gefasst:
»§ 25

Elektronische Verfahrensfihrung,
Verordnungsermachtigung

(1) Soweit in Verfahren vor dem Patentamt flr An-
meldungen, Antrdge oder sonstige Handlungen die
Schriftform vorgesehen ist, gelten die Regelungen
des § 130a Abs. 1 Satz 1 und 3 sowie Abs. 3 der
Zivilprozessordnung entsprechend.

(2) Die Prozessakten des Patentgerichts und des
Bundesgerichtshofs kdnnen elektronisch gefihrt
werden. Die Vorschriften der Zivilprozessordnung
Uber elektronische Dokumente, die elektronische
Akte und die elektronische Verfahrensflihrung im
Ubrigen gelten entsprechend, soweit sich aus die-
sem Gesetz nichts anderes ergibt.

(3) Das Bundesministerium der Justiz bestimmt
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des
Bundesrates

1. den Zeitpunkt, von dem an elektronische Doku-
mente bei dem Patentamt und den Gerichten ein-
gereicht werden kdnnen, die fur die Bearbeitung
der Dokumente geeignete Form und die zu ver-
wendende elektronische Signatur;

2. den Zeitpunkt, von dem an die Prozessakten
nach Absatz 2 elektronisch gefiihrt werden kon-
nen, sowie die hierflr geltenden organisatorisch-
technischen Rahmenbedingungen fir die Bil-
dung, Fihrung und Aufbewahrung der elektroni-
schen Prozessakten.”

3. § 58 Abs. 2 Satz 2 wird aufgehoben.

Artikel 7

Anderung des
Gesetzes liber Arbeitnehmererfindungen

Das Gesetz Uber Arbeitnehmererfindungen in der im
Bundesgesetzblatt Teil 1ll, Gliederungsnummer 422-1,
verdffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geandert
durch das Gesetz vom 18. Januar 2002 (BGBI. | S. 414),
wird wie folgt gedndert:
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.In § 5 Abs. 1 Satz 1 und 3 wird jeweils das Wort

wschriftlich® durch die Woérter ,in Textform* ersetzt.

. § 6 wird wie folgt geéndert:

a) In Absatz 1 werden die Worter ,unbeschrankt
oder beschrankt“ durch die Woérter ,durch Erkla-
rung gegeniber dem Arbeitnehmer” ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Die Inanspruchnahme gilt als erklart,
wenn der Arbeitgeber die Diensterfindung nicht
bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang
der ordnungsgeméBen Meldung (§ 5 Abs. 2
Satz 1 und 3) gegeniiber dem Arbeitnehmer
durch Erklérung in Textform freigibt.“

. § 7 wird wie folgt geéndert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Mit der Inanspruchnahme gehen alle ver-
mdgenswerten Rechte an der Diensterfindung
auf den Arbeitgeber Uber.“

b) Absatz 2 wird aufgehoben.
c) Absatz 3 wird Absatz 2.

. § 8 wird wie folgt gefasst:

»8 8
Frei gewordene Diensterfindungen

Eine Diensterfindung wird frei, wenn der Arbeit-
geber sie durch Erkldrung in Textform freigibt. Uber
eine frei gewordene Diensterfindung kann der Ar-
beitnehmer ohne die Beschrankungen der §§ 18
und 19 verfugen.”

. § 9 wird wie folgt geéndert:

a) In der Uberschrift wird das Wort ,unbeschrank-
ter® gestrichen.

b) In Absatz 1 wird das Wort ,unbeschrankt“ gestri-
chen.

6. § 10 wird aufgehoben.

10.

11.

. In § 11 wird die Angabe ,,§ 10a“ durch die Angabe

»§ 12 ersetzt.

. § 12 wird wie folgt geédndert:

a) Absatz 3 wird wie folgt geéndert:

aa) In Satz 1 werden die Worter ,schriftliche Er-
klarung”“ durch die Wérter ,,Erklarung in Text-
form*“ ersetzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

»Die Vergltung ist spatestens bis zum Ablauf
von drei Monaten nach Erteilung des
Schutzrechts festzusetzen.”

b) In Absatz 4 werden die Wérter ,schriftliche Er-
klarung®“ durch die Wérter ,Erklarung in Text-
form*“ ersetzt.

. § 13 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 2 Nr. 1 wird die Angabe ,,Abs. 1“ ge-
strichen.

b) In Absatz 3 wird das Wort ,,unbeschrankter” ge-
strichen.

In § 14 Abs. 1 wird das Wort ,unbeschrénkter” ge-
strichen.

§ 18 wird wie folgt geédndert:

12.
13.

14.

15.

16.
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a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,schriftlich”
durch die Wérter ,durch Erklarung in Textform*
ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Wérter ,,durch schriftliche
Erklarung® durch die Wérter ,,durch Erklarung in
Textform® und die Worter ,er die Erfindung nicht
mehr als Diensterfindung in Anspruch nehmen*
durch die Woérter ,die Erfindung nicht mehr als
Diensterfindung in Anspruch genommen werden
(§ 6)" ersetzt.

§ 21 wird aufgehoben.

In § 23 Abs. 2 werden die Wérter ,schriftliche Erkla-
rung“ durch die Wérter ,Erklarung in Textform“ er-
setzt.

In § 24 Abs. 2 und § 25 wird jeweils die Angabe
»~Abs. 1“ gestrichen.

§ 27 wird wie folgt gefasst:
»§ 27
Insolvenzverfahren

Wird nach Inanspruchnahme der Diensterfindung
das Insolvenzverfahren Uber das Vermdgen des Ar-
beitgebers eréffnet, so gilt folgendes:

1. VerauBert der Insolvenzverwalter die Diensterfin-
dung mit dem Geschéaftsbetrieb, so tritt der Er-
werber fir die Zeit von der Eréffnung des Insol-
venzverfahrens an in die Vergitungspflicht des
Arbeitgebers ein.

2. Verwertet der Insolvenzverwalter die Diensterfin-
dung im Unternehmen des Schuldners, so hat er
dem Arbeitnehmer eine angemessene Vergitung
fur die Verwertung aus der Insolvenzmasse zu
zahlen.

3. In allen anderen Fallen hat der Insolvenzverwal-
ter dem Arbeitnehmer die Diensterfindung sowie
darauf bezogene Schutzrechtspositionen spé-
testens nach Ablauf eines Jahres nach Eroff-
nung des Insolvenzverfahrens anzubieten; im
Ubrigen gilt § 16 entsprechend. Nimmt der Ar-
beithehmer das Angebot innerhalb von zwei Mo-
naten nach dessen Zugang nicht an, kann der
Insolvenzverwalter die Erfindung ohne Ge-
schéaftsbetrieb verduBern oder das Recht aufge-
ben. Im Fall der VerduBerung kann der Insolvenz-
verwalter mit dem Erwerber vereinbaren, dass
sich dieser verpflichtet, dem Arbeithehmer die
Vergitung nach § 9 zu zahlen. Wird eine solche
Vereinbarung nicht getroffen, hat der Insolvenz-
verwalter dem Arbeitnehmer die Vergltung aus
dem VerauBerungserlds zu zahlen.

4. Im Ubrigen kann der Arbeitnehmer seine Vergi-
tungsanspriche nach den §§ 9 bis 12 nur als
Insolvenzglaubiger geltend machen.*”

§ 30 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geéndert:

aa) In Satz 1 wird das Wort ,Gerichtsverfas-
sungsgesetz” durch die Wérter ,,Deutschen
Richtergesetz“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Woérter ,,am Beginn des
Kalenderjahres fir dessen Dauer® durch die
Worter ,fur die Dauer von vier Jahren“ er-
setzt.

| i
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cc) Folgender Satz wird angeflgt: Artikel 8

Folgeanderungen aus

»,Eine Wiederberufung ist zuléssig.“ 1
Anlass der Anderungen des

b) Absatz 6 wird wie folgt geandert: Gesetzes iiber Arbeitnehmererfindungen
aa) Die Worter ,Bundesminister der Justiz“ wer- Die Zweite Verordnung zur Durchfihrung des Ge-
den durch die Woérter ,,Prasident des Patent-  setzes Uber Arbeitnehmererfindungen in der im Bun-
amts” ersetzt. desgesetzblatt Teil Ill, Gliederungsnummer 422-1-2,

verdffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geandert
durch Artikel 4 Abs. 43 des Gesetzes vom 5. Mai 2004
»Die Mitglieder der Schiedsstelle sind an (BGBI. | S. 718), wird wie folgt geandert:

bb) Folgender Satz 2 wird angefiigt:

Weisungen nicht gebunden.” 1. Dem § 8 wird folgender Satz angefugt:
17. Dem § 43 wird folgender Absatz 3 angefiigt: »Die Festsetzung kann von dem Vorsitzenden der
(3) Auf Erfindungen, die vor dem 1. Oktober Schiedsstelle auf das Patentamt Ubertragen wer-
0 ’ ' den.“

2009 gemeldet wurden, sind die Vorschriften dieses
Gesetzes in der bis zum 30. September 2009 gel- 2. Die §§ 9, 11 und 12 werden aufgehoben.
tenden Fassung weiter anzuwenden. Fir techni-

sche Verbesserungsvorschlage gilt Satz 1 entspre- Artikel 9
chend.” Inkrafttreten
18. § 48 wird aufgehoben. Das Gesetz tritt am 1. Oktober 2009 in Kraft.

Die verfassungsméaBigen Rechte des Bundesrates
sind gewabhrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es
ist im Bundesgesetzblatt zu verkinden.

Berlin, den 31. Juli 2009

Der Bundespréasident
Horst Kéhler

Die Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel

Die Bundesministerin der Justiz
Brigitte Zypries

Der Bundesminister
far Arbeit und Soziales
Olaf Scholz

Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de [:‘j 3::;:;‘“"“‘9"



