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Beschlussempfehlung und Bericht
des Ausschusses fur Recht und Verbraucherschutz (6. Ausschuss)

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
— Drucksache 19/25821 —

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des
Patentrechts

A. Problem und Ziel

Die Bundesregierung verfolgt mit ihrem Gesetzentwurf das Ziel, Verfahren vor
dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) im Patentgesetz (PatG) und in
anderen Gesetzen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes zu modernisieren,
inhaltlich aneinander anzugleichen und zu vereinfachen. Weiter solle im Einklang
mit der hochstrichterlichen Rechtsprechung sichergestellt werden, dass die nach
geltendem Recht bereits bestehende Maoglichkeit, VerhaltnismaRigkeitserwagun-
gen beim Unterlassungsanspruch wegen Verletzungen von Patenten oder Ge-
brauchsmustern zu beriicksichtigen, auch in der gerichtlichen Praxis als Korrektiv
hinreichend zum Tragen komme. Auch solle fiir eine bessere Synchronisierung
der Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten und der Nichtigkeitsverfahren
vor dem Bundespatentgericht (BPatG) das Verfahren vor dem BPatG gestrafft
werden. SchlieBlich sollten einzelne Bestimmungen zum Schutz von Geschafts-
geheimnissen in Patent-, in Gebrauchsmuster- und in Halbleiterschutzstreitsachen
kiinftig entsprechend angewandt werden.

B. Lésung

Annahme des Gesetzentwurfs in gednderter Fassung mit den Stimmen der
Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD,
FDP, DIE LINKE. und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN.

C. Alternativen

Keine.
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D. Kosten

Wurden im Ausschuss nicht erortert.
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Beschlussempfehlung

Der Bundestag wolle beschlieRen,

den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/25821 in der aus der nachstehenden Zu-

sammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen.

Berlin, den 9. Juni 2021

Der Ausschuss fir Recht und Verbraucherschutz

Dr. Heribert Hirte
Stellvertretender Vorsitzender

Ingmar Jung Dr. Johannes Fechner
Berichterstatter Berichterstatter
Roman Miiller-B6hm Niema Movassat
Berichterstatter Berichterstatter

Jens Maier
Berichterstatter

Dr. Manuela Rottmann
Berichterstatterin
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Zusammenstellung

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts

— Drucksache 19/25821 —

mit den Beschlissen des Ausschusses fir Recht und Verbraucherschutz (6. Ausschuss)

Entwurf

Beschlisse des 6. Ausschusses

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur
Vereinfachung und Modernisierung
des Patentrechts

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur
Vereinfachung und Modernisierung
des Patentrechts

Vom ...

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Der Bundestag hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

Artikel 1

Anderung des Patentgesetzes

Anderung des Patentgesetzes

Das Patentgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 16. Dezember 1980 (BGBI. 1981 |
S. 1), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom
8. Oktober 2017 (BGBI. I S. 3546) geéndert wor-
den ist, wird wie folgt geéndert:

Das Patentgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 16. Dezember 1980 (BGBI. 1981 |
S. 1), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom
8. Oktober 2017 (BGBI. I S. 3546) geédndert wor-
den ist, wird wie folgt geandert:

1. Die Inhaltstbersicht wird wie folgt geéndert:

1. unveréandert

a) In der Angabe zum Zweiten Abschnitt
wird das Wort ,Patentamt” durch die
Worter ,,Deutsches Patent- und Marken-
amt* ersetzt.

b) In der Angabe zum Dritten Abschnitt

wird das Wort ,Patentamt”“ durch die
Worter ,,Deutschen Patent- und Marken-
amt“ ersetzt.

2. 83 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geéndert:

2. unverdndert

a) In Nummer 1 werden die Worter ,,Deut-
schen Patentamt durch die Worter
,Deutschen Patent- und Markenamt “er-
setzt.

b) In Nummer 3 werden die Worter ,,Deut-

sche Patentamt™ durch die Worter ,,Deut-
sche Patent- und Markenamt* ersetzt.
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In § 16a Absatz 2 werden nach den Wortern
»uber den Inlandsvertreter (8 25),” die Worter
,uber den Widerruf (§ 64 Absatz 1 erste Al-
ternative, Absatz 2 und 3 Satz 1 bis 3),“ und
nach den Wortern ,,0ber die Wiedereinset-
zung (8 123),* die Worter ,,lber die Weiterbe-
handlung (8 123a)," eingefugt.

3. unverdndert

§ 20 wird wie folgt geéndert:

4, unverandert

a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:

In Nummer 1 wird das Wort ,,Pa-
tentamt* durch die Worter ,,Deut-
sche Patent- und Markenamt* er-
setzt.

aa)

bb) In Nummer2 wird die Angabe
»8 13 Abs. 3“ durch die Angabe

,,8 13 Absatz 4* ersetzt.

b) In Absatz 2 wird das Wort ,,Patentamt*
durch die Worter ,,Deutsche Patent- und
Markenamt* ersetzt.

§ 23 wird wie folgt geéndert:

5. unverdndert

a) In Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 wird je-
weils das Wort ,,Patentamt* durch die
Worter ,,Deutschen Patent- und Marken-
amt* ersetzt.

b) In Absatz 4 Satz 4 wird das Wort ,,Pa-
tentamt“ durch die Wérter ,,Deutsche Pa-
tent- und Markenamt* ersetzt.

c) In Absatz 7 Satz 1 wird das Wort ,,Pa-
tentamt™ durch die Worter ,,Deutschen
Patent- und Markenamt* ersetzt.

§ 25 wird wie folgt geéndert:

6. unverdndert

a) In Absatz 1 wird jeweils das Wort ,,Pa-
tentamt” durch die Worter ,,Deutschen
Patent- und Markenamt* ersetzt.

b) In Absatz 2 wird das Wort ,,Patentamt”
durch die Worter ,,Deutsche Patent- und
Markenamt* ersetzt.

c) In Absatz 3 wird das Wort ,,Patentamt”
durch die Worter ,,Deutschen Patent-
und Markenamt* ersetzt.

In der Uberschrift des Zweiten Abschnitts
wird das Wort ,,Patentamt* durch die Worter
,,Deutsches Patent- und Markenamt* ersetzt.

7. unveradndert

8§ 26 wird wie folgt gedndert:

8. unverdndert
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a) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort ,,Pa-
tentamt“ durch die Wérter ,,Deutsche Pa-
tent- und Markenamt* ersetzt.

b) In Absatz 4 Satz 1 wird jeweils das Wort
,Patentamts durch die Worter ,,Deut-
schen Patent- und Markenamts* ersetzt.

9. §28 wird wie folgt gefasst: 9. unverédndert
»3 28

(1) Das Bundesministerium der Justiz
und fiir Verbraucherschutz wird erméchtigt,
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf,

1. die Einrichtung und den Geschaftsgang
des Deutschen Patent- und Markenamts
sowie die Form des Verfahrens in Pa-
tentangelegenheiten zu regeln, soweit
nicht durch Gesetz Bestimmungen dar-
tiber getroffen sind,

2. flr Fristen in Patentangelegenheiten eine
fir alle Dienststellen des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts geltende Rege-
lung Uber die zu berlicksichtigenden ge-
setzlichen Feiertage zu treffen.

(2) Das Bundesministerium der Justiz
und fur Verbraucherschutz kann die Erméch-
tigung nach Absatz 1 durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates ganz
oder teilweise auf das Deutsche Patent- und
Markenamt Ubertragen.*

10. 8§ 29 wird wie folgt gedndert: 10. unverédndert

a) Inden Absatzen 1 und 2 wird jeweils das
Wort ,,Patentamt durch die Worter
,Deutsche Patent- und Markenamt® er-
setzt.

b) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort ,,Pa-
tentamts™ durch die Worter ,,Deutschen
Patent- und Markenamts”“ sowie das
Wort ,,Patentamt durch die Worter
,Deutsche Patent- und Markenamt® er-
setzt.

11. § 30 wird wie folgt gedndert: 11. unverdandert
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a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,,Pa-
tentamt® durch die Worter ,,Deutsche Pa-
tent- und Markenamt* ersetzt.

b) In Absatz 2 wird das Wort ,,Patentamts*
durch die Worter ,,.Deutschen Patent-
und Markenamts* ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt geandert:
aa) In Satz1 wird das Wort ,,Patent-

amt“ durch die Worter ,,Deutsche
Patent- und Markenamt* ersetzt.
bb) Folgender Satz wird angeflgt:

»Ubernimmt der neu im Register
als Anmelder oder als Patentinha-
ber Eingetragene ein Einspruchs-
verfahren vor dem Deutschen Pa-
tent- und Markenamt, ein Ein-
spruchs- oder Beschwerdeverfah-
ren vor dem Bundespatentgericht o-
der ein Rechtsbeschwerdeverfahren
vor dem Bundesgerichtshof, so ist
dafiir die Zustimmung der Ubrigen
Verfahrensbeteiligten nicht erfor-
derlich.”

d) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort ,,Pa-

tentamt* durch die Worter ,,Deutsche Pa-
tent- und Markenamt* ersetzt.

12.

8§ 31 wird wie folgt gedndert:

12. unveréandert

a)

In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,,Pa-
tentamt“ durch die Wérter ,,Deutsche Pa-
tent- und Markenamt* ersetzt.

b)

In Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 wird das
Wort ,,Patentamt“ durch die Worter
,,Deutschen Patent- und Markenamt* er-
setzt.

Absatz 3b wird wie folgt gefasst:

,»(3b) Die Akteneinsicht nach den
Absétzen 1 bis 3a ist ausgeschlossen, so-
weit

1. ihr eine Rechtsvorschrift entgegen-
steht,
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2. das schutzwiirdige Interesse der be-
troffenen Person im Sinne des Arti-
kels 4 Nummer 1 der Verordnung
(EU) 679/2016 des Europdischen
Parlaments und des Rates vom 27.
April 2016 zum Schutz natlrlicher
Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, zum freien
Datenverkehr und zur Aufhebung
der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung) (ABI. L
119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom
22.11.2016, S.72; L 127 vom
23.5.2018, S. 2) in der jeweils gel-
tenden Fassung offensichtlich tiber-
wiegt oder

3. in den Akten Angaben oder Zeich-
nungen enthalten sind, die offen-
sichtlich gegen die 6ffentliche Ord-
nung oder die guten Sitten versto-
Ren.*

d) In Absatz5 Satz 1 wird das Wort ,,Pa-
tentamt* durch die Worter ,,Deutsche Pa-

tent- und Markenamt* ersetzt.

13. § 32 wird wie folgt geéndert:

13. unverédndert

a) In Absatz1 Satz1 in dem Satzteil vor
Nummer 1 und Satz 3 wird jeweils das
Wort ,,Patentamt durch die Worter
,,Deutsche Patent- und Markenamt* er-
setzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geandert:
aa) In Satz1 wird das Wort ,,Patent-

amt* durch die Worter ,,Deutschen
Patent- und Markenamt* ersetzt.
bb) Folgender Satz wird angeflgt:

»,Das Deutsche Patent- und Mar-
kenamt kann von einer Veroffentli-
chung der Offenlegungsschrift ab-
sehen, soweit die Anmeldung An-
gaben oder Zeichnungen enthalt,
die offensichtlich gegen die 6ffent-
liche Ordnung oder die guten Sitten
verstol3en.”

c) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort ,,Pa-

tentamt“ durch die Wérter ,,Deutsche Pa-
tent- und Markenamt* ersetzt.
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14.

In der Uberschrift des Dritten Abschnitts wird
das Wort ,Patentamt“ durch die Worter
,,Deutschen Patent- und Markenamt* ersetzt.

14, unveréandert

15.

§ 34 wird wie folgt geéndert:

15. unveréandert

a) In Absatz 1 wird das Wort ,,Patentamt*
durch die Worter ,,Deutschen Patent-
und Markenamt* ersetzt.

b) In Absatz 7 wird das Wort ,,Patentamts”
durch die Worter ,,Deutschen Patent-
und Markenamts* ersetzt.

16.

§ 35 wird wie folgt geéndert:

16. unverandert

a) In Absatz1 Nummer 1 wird das Wort
,Patentamt“ durch die Worter ,,Deut-
schen Patent- und Markenamt* ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geandert:

In Satz 1 wird das Wort ,,Patent-
amt“ durch die Worter ,,Deutsche
Patent- und Markenamt* ersetzt.

aa)

bb) In Satz 2 wird das Wort ,,Patent-
amt® durch die Worter ,,Deutschen
Patent- und Markenamt* ersetzt.

17.

Dem § 36 Absatz 2 wird folgender Satz ange-
fugt:

17. unveréandert

,»3ind in der Kurzfassung mehrere Zeichnun-
gen erwahnt und ist nicht eindeutig, welche
Zeichnung die Erfindung nach Auffassung
des Anmelders am deutlichsten kennzeichnet,
so bestimmt die Prufungsstelle diejenige
Zeichnung, die die Erfindung am deutlichsten
kennzeichnet.*

18.

§ 37 wird wie folgt geéndert:

18. unveréandert

a) In Absatz 1 Satz 3 wird das Wort ,,Pa-
tentamt” durch die Worter ,,Deutschen
Patent- und Markenamt* ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort ,,Pa-
tentamt* durch die Worter ,,Deutsche Pa-
tent- und Markenamt* ersetzt.

19.

8§ 40 wird wie folgt gedndert:

19. unverédndert

a) In den Absatzen 1, 2 und 5 Satz 1 wird
jeweils das Wort ,,Patentamt” durch die
Worter ,,Deutschen Patent- und Marken-
amt* ersetzt.
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b) In Absatz 6 wird das Wort ,,Patentamt*
durch die Worter ,,Deutsche Patent- und
Markenamt* ersetzt.

20.

In 8 42 Absatz 2 Nummer 3 wird die Angabe
»hach 8 2“ durch die Worter ,,nach § 1a Ab-
satz 1, 8 2 oder § 2a Absatz 1* ersetzt.

20. unverdndert

21.

§ 43 wird wie folgt geéndert:

21. unverdndert

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,,Pa-
tentamt* durch die Worter ,,Deutsche Pa-
tent- und Markenamt* ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort ,,Pa-
tentamt” durch die Worter ,,Deutschen
Patent- und Markenamt* ersetzt.

c) In Absatz 4 Satz 2 und den Absétzen 6
und 7 Satz 1 wird jeweils das Wort ,,Pa-
tentamt* durch die Wérter ,,Deutsche Pa-
tent- und Markenamt* ersetzt.

d) Absatz 8 wird wie folgt geandert:

aa) In Nummer 1 wird das Wort ,,Pa-
tentamts* durch die Worter ,,Deut-
schen Patent- und Markenamts* er-
setzt.

bb) In Nummer 2 wird das Wort ,,Pa-
tentamt” durch die Worter ,,Deut-
sche Patent- und Markenamt* er-
setzt.

cc) In Nummer 3 wird das Wort ,,Pa-
tentamts* durch die Worter ,,Deut-
schen Patent- und Markenamts* er-
setzt.

22.

Nach §46 Absatz1 Satz1 wird folgender
Satz eingefiigt:

22. unverdndert

»3 128a der Zivilprozessordnung ist entspre-
chend anzuwenden.”

23.

8§ 53 wird wie folgt gedndert:

23. unveradndert

a) In Absatz 1 wird das Wort ,,Patentamt*
durch die Worter ,,Deutschen Patent-
und Markenamt* ersetzt.

b) In Absatz 2 wird das Wort ,,Patentamt”
durch die Worter ,,Deutsche Patent- und
Markenamt* ersetzt.

24.

§ 61 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

24. unverandert
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»(1) Die Patentabteilung entscheidet
durch Beschluss. Auf einen zuldssigen Ein-
spruch hin entscheidet die Patentabteilung, ob
und in welchem Umfang das Patent aufrecht-
erhalten oder widerrufen wird. Nimmt der
Einsprechende den Einspruch zurlick, so wird
das Verfahren von Amts wegen ohne den Ein-
sprechenden fortgesetzt. Abweichend von
Satz 3 ist das Verfahren beendet, wenn sich
der zuriickgenommene Einspruch ausschliel3-
lich auf den Widerrufsgrund der widerrechtli-
chen Entnahme nach §21 Absatz1 Num-
mer 3 gestltzt hat. In diesem Fall oder wenn
das Verfahren in der Hauptsache erledigt ist,
wird die Beendigung des Verfahrens durch
Beschluss festgestellt.”

25.

8 62 Absatz 2 wird wie folgt geéndert:

25. unverdndert

a) In Satz1l wird das Wort ,,Patentamts*
durch die Worter ,,Deutschen Patent-
und Markenamts* ersetzt.

b) In Satz2 wird das Wort ,Patentamt®
durch die Worter ,,Deutsche Patent- und
Markenamt* ersetzt.

26.

§ 63 wird wie folgt geéndert:

26. unverdndert

a) Absatz 1 wird wie folgt geandert:

In Satz 1 werden nach den Wortern
,ist der Erfinder* die Worter ,,mit
Namen und Ortsangabe* eingefigt.

aa)

In Satz 2 werden nach den Wortern
»,Nennung ist* die Worter ,,mit Na-
men und Ortsangabe* eingefligt.

bb)

In Satz 3 werden nach den Wortern
,,Sie unterbleibt* die Worter ,,voll-
standig oder hinsichtlich der Orts-
angabe“ eingefugt.

cc)

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort ,,Pa-
tentamt” durch die Worter ,,Deutschen
Patent- und Markenamt* ersetzt.

27.

In § 67 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe ¢ wird
die Angabe ,,.8 61 Abs. 1 Satz 1* durch die
Angabe ,,8 61 Absatz 1“ ersetzt.

27. unveradndert

28.

8§ 79 Absatz 3 wird wie folgt gedndert:

28. unverandert

a) Satz 1 wird wie folgt gedndert:
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aa) In Nummer 1 wird das Wort ,,Pa-
tentamt” durch die Worter ,,Deut-
sche Patent- und Markenamt* er-
setzt.

bb) In Nummer 2 wird das Wort ,,Pa-
tentamt” durch die Worter ,,Deut-
schen Patent- und Markenamt® er-
setzt.

b)

In Satz 2 wird das Wort ,Patentamt*
durch die Worter ,,Deutsche Patent- und
Markenamt* ersetzt.

29.

Dem 8 81 Absatz 5 wird folgender Satz ange-

flgt:

29. Dem § 81 Absatz 5 wird folgender Satz ange-
flgt:

»Das gerichtliche Aktenzeichen eines das
Streitpatent betreffenden Patentstreits soll an-
gegeben werden.*

»,Das gerichtliche Aktenzeichen eines das
Streitpatent betreffenden Patentstreits und
dessen Streitwert sollen angegeben werden.*

30.

§ 82 wird wie folgt geéndert:

30. unverdndert

a) In Absatz 1 wird nach den Wértern ,,die
Klage* das Wort ,,unverziiglich* einge-
flgt.

b) Absatz 3 wird durch die folgenden Ab-

satze 3 und 4 ersetzt:

»(3) Widerspricht der Beklagte
rechtzeitig, so teilt das Patentgericht dem
Klé&ger den Widerspruch mit. Der Be-
klagte kann den Widerspruch innerhalb
von zwei Monaten nach Zustellung der
Klage begriinden. Der Vorsitzende kann
auf Antrag die Frist um bis zu einem Mo-
nat verlangern, wenn der Beklagte hier-
fir erhebliche Grunde darlegt. Diese
sind glaubhaft zu machen. 8 81 Absatz 5
Satz 3 gilt entsprechend, soweit sich die
betreffenden Informationen nicht schon
aus der Klageschrift ergeben.

(4) Der Vorsitzende bestimmt ei-
nen moglichst frihen Termin zur miind-
lichen Verhandlung. Mit Zustimmung
der Parteien kann von einer mundlichen
Verhandlung abgesehen werden. Ab-
satz 2 bleibt unberthrt.*

31. §83 Absatz 1 wird wie folgt geéndert:

31. unverdndert

a)

Nach Satz 1 werden die folgenden Satze
eingefiigt:
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»Dieser Hinweis soll innerhalb von
sechs Monaten nach Zustellung der
Klage erfolgen. Ist eine Patentstreitsache
anhangig, soll der Hinweis auch dem an-
deren Gericht von Amts wegen Ubermit-
telt werden. Das Patentgericht kann den
Parteien zur VVorbereitung des Hinweises
nach Satz 1 eine Frist flr eine abschlie-
Rende schriftliche Stellungnahme setzen.
Setzt das Patentgericht keine Frist, darf
der Hinweis nicht vor Ablauf der Frist
nach 8 82 Absatz 3 Satz 2 und 3 erfol-
gen. Stellungnahmen der Parteien, die
nach Fristablauf eingehen, muss das Pa-
tentgericht fiir den Hinweis nicht beriick-
sichtigen.”

b)

In dem neuen Satz 7 werden die Worter
»solchen Hinweises” durch die Worter
,,Hinweises nach Satz 1* ersetzt.

32. In 885 Absatz3 Satz 2 wird die Angabe
,,8 82 Abs. 3 Satz 2“ durch die Worter ,,§ 82
Absatz 4 Satz 2“ ersetzt.

32. unverdndert

33. 8125 wird wie folgt geéndert:

33. unverdndert

a)

Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Wird der Einspruch oder die
Klage auf Erklarung der Nichtigkeit des
Patents auf die Behauptung gestiitzt,
dass der Gegenstand des Patents nach § 3
nicht patentfahig sei, so kann das Deut-
sche Patent- und Markenamt oder das
Patentgericht verlangen, dass Urschrif-
ten, Ablichtungen oder beglaubigte Ab-
schriften der im Einspruch oder in der
Klage erwéhnten Druckschriften, die im
Deutschen Patent- und Markenamt und
im Patentgericht nicht vorhanden sind, in
je einem Stiick fiir das Deutsche Patent-
und Markenamt oder das Patentgericht
und fur die am Verfahren Beteiligten
eingereicht werden.*

b)

In Absatz 2 wird das Wort ,,Patentamts*
durch die Worter ,,Deutschen Patent-
und Markenamts* ersetzt.

34. § 128 wird wie folgt geéndert:

34. unveradndert

a)

In Absatz 1 wird das Wort ,,Patentamt”
durch die Worter ,,Deutschen Patent-
und Markenamt* ersetzt.
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b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort ,,Pa-
tentamt* durch die Wérter ,,Deutschen
Patent- und Markenamt* sowie das Wort
,,Patentamts* durch die Worter ,,Deut-
schen Patent- und Markenamts* ersetzt.

35.

In §130 Absatz5 Satz1 wird die Angabe
.8 115 Abs. 3* durch die Angabe ,,8 115 Ab-
satz 4 ersetzt.

35.

unverandert

36.

Dem § 139 Absatz 1 werden die folgenden
Satze angefiigt:

36.

Dem § 139 Absatz 1 werden die folgenden
Satze angefiigt:

,»Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die
Inanspruchnahme aufgrund der besonderen
Umsténde des Einzelfalls fiir den Verletzer o-
der Dritte zu einer unverhaltnisméaBigen,
durch das AusschlieRlichkeitsrecht nicht ge-
rechtfertigten Harte fiihren wirde. In diesem
Fall kann der Verletzte einen Ausgleich in
Geld verlangen, soweit dies angemessen er-
scheint. Der Schadensersatzanspruch nach
Absatz 2 bleibt hiervon unberthrt.”

,»Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die
Inanspruchnahme aufgrund der besonderen
Umstédnde des Einzelfalls und der Gebote
von Treu und Glauben fiir den Verletzer o-
der Dritte zu einer unverhaltnismaRigen,
durch das Ausschliel3lichkeitsrecht nicht ge-
rechtfertigten Harte fihren wiirde. In diesem
Fall ist dem Verletzten ein angemessener
Ausgleich in Geld zu gewahren. Der Scha-
densersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hier-
von unberihrt.”

37.

Dem 8 142 wird folgender Absatz 7 angefligt:

37.

Dem § 142 werden die folgenden Absatze 7
und 8 angefugt:

»(7) Soweit nach § 139 Absatz 1 Satz 3
ein Unterlassungsanspruch ausgeschlossen
ist, wird der Verletzer nicht nach den Absét-
zen 1, 2 oder 3 bestraft.*

,»(7) Soweit nach § 139 Absatz 1 Satz 3
ein  Unterlassungsanspruch ausgeschlossen
ist, wird der Verletzer nicht nach den Absat-
zen 1, 2 oder 3 bestraft.

(8) Das Strafverfahren ist nach § 262
Absatz 2 der Strafprozessordnung auszu-
setzen, wenn ein Einspruchsverfahren oder
ein Nichtigkeitsverfahren gegen das streit-
gegenstandliche Patent anhangig ist.*

38.

Nach § 145 wird folgender § 145a eingefiigt:

38.

Nach § 145 wird folgender § 145a eingeflgt:
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,,8 145a

,,8 145a

In Patentstreitsachen mit Ausnahme von
selbststandigen Beweisverfahren sowie in
Zwangslizenzverfahren gemal 8 81 Absatz 1
Satz 1 sind die §8 16 bis 20 des Gesetzes zum
Schutz von Geschaftsgeheimnissen vom 18.
April 2019 (BGBI. | S. 466) entsprechend an-
zuwenden.”

In Patentstreitsachen mit Ausnahme von
selbststdndigen Beweisverfahren sowie in
Zwangslizenzverfahren geméal § 81 Absatz 1
Satz 1 sind die 88 16 bis 20 des Gesetzes zum
Schutz von Geschéftsgeheimnissen vom
18. April 2019 (BGBI. I S. 466) entsprechend
anzuwenden. Als streitgegenstandliche In-
formationen im Sinne des § 16 Absatz 1 des
Gesetzes zum Schutz von Geschéftsge-
heimnissen gelten samtliche von Klager
und Beklagtem in das Verfahren einge-
fhrten Informationen.*

39.

In § 147 Absatz 2 wird die Angabe ,,1. Okto-
ber 2009* durch die Angabe ,,... [einsetzen:
Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes
nach Artikel 13 Absatz 1]“ und die Angabe
,»30. September 2009 durch die Angabe ,,...
[einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes nach Artikel 13 Ab-
satz 1] ersetzt.

39. unverdndert

40.

Es werden ersetzt:

40. unverandert

a) in§86Satz3,87Absatz 1,827 Absatz 1
in dem Satzteil vor Nummer 1 und Num-
mer 2 in dem Satzteil vor Satz 2, § 29a
Absatz 1, § 35a Absatz 4, § 41 Absatz 2,
§ 49 Absatz 2, § 55 Absatz 3, § 73 Ab-
satz 2 Satz 1, § 74 Absatz 1, § 86 Ab-
satz 2 Nummer 1 und 2, § 123 Absatz 1
Satz 1, §123a Absatz1, den 8§ 124,
125a Absatz 1 und 3 Nummer 1, § 126
Satz 1, § 127 Absatz 1 in dem Satzteil
vor Nummer 1 und Nummer 4 in dem
Satzteil vor Satz 2, den 88 129 und 135
Absatz 1 Satz 1 jeweils das Wort ,,Pa-
tentamt” durch die Worter ,,Deutschen
Patent- und Markenamt®,

b) in § 34a Absatz 2, § 44 Absatz 1 und 4
Satz 1 sowie § 51 jeweils das Wort ,,Pa-
tentamt* durch die Worter ,,Deutsche Pa-
tent- und Markenamt* und

c) in 865 Absatzl Satz1l und 2, den
88 76, 77 und 80 Absatz 2, § 105 Ab-
satz 2 sowie § 109 Absatz 2 jeweils das
Wort ,,Patentamts” durch die Worter
,,Deutschen Patent- und Markenamts*.
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Artikel 2

Artikel 2

Anderung des Gesetzes (iber internationale
Patenttbereinkommen

unverandert

Artikel 111 des Gesetzes Uber internationale
Patentibereinkommen  vom  21.Juni 1976
(BGBI. 1976 11 S. 649), das zuletzt durch Artikel 3
des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBI. I S. 2541)
geéndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. 84 wird wie folgt geéndert:

a) In Absatz2 Satz 1 werden die Worter
»der in Artikel 22 Abs. 1 des Patentzu-
sammenarbeitsvertrags ~ vorgesehenen
Frist“ durch die Worter ,,einer Frist von
31 Monaten nach dem Anmeldetag oder,
wenn eine Prioritat in Anspruch genom-
men worden ist, nach dem Prioritatsda-
tum* ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 1 und 2 Nummer 1 wer-
den jeweils die Worter ,,Artikel 22 Ab-
satz1 des Patentzusammenarbeitsver-
trags™ durch die Worter ,,Absatz 2 Satz 1
“ersetzt.

c) In Absatz4 Satz 1 werden die Worter
»Artikel 22 oder 39 Abs. 1 des Patentzu-
sammenarbeitsvertrags ~ vorgesehenen
Fristen abgelaufen sind* durch die Wor-
ter ,,Absatz 2 Satz 1 vorgesehene Frist
abgelaufen ist* ersetzt.

2. 86 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 werden die Worter ,,Deut-
sche Patentamt* durch die Worter ,,Deut-
sche Patent- und Markenamt* ersetzt.

b) In Absatz2 werden die Worter ,84
Abs. 2 mit der MaRgabe anzuwenden,
daf3 an die Stelle der dort genannten Frist
die in Artikel 39 Abs. 1 des Patentzu-
sammenarbeitsvertrags vorgesehene
Frist tritt“ durch die Worter ,,8 4 Ab-
satz 2 und 3 mit der MaRgabe anzuwen-
den, dass an die Stelle des Artikels 23
Absatz 2 des Patentzusammenarbeits-
vertrages Artikel 40 Absatz 2 des Patent-
zusammenarbeitsvertrages tritt“ ersetzt.
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Artikel 3

Artikel 3

Anderung des Gebrauchsmustergesetzes

Anderung des Gebrauchsmustergesetzes

Das Gebrauchsmustergesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 28. August 1986
(BGBI. | S. 1455), das zuletzt durch Artikel 10 des
Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBI. I S. 2541) ge-
andert worden ist, wird wie folgt geéndert:

Das Gebrauchsmustergesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 28. August 1986
(BGBI. | S. 1455), das zuletzt durch Artikel 10 des
Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBI. I S. 2541) ge-
andert worden ist, wird wie folgt ge&ndert:

1. §4awird wie folgt geandert:

1. unverédndert

a) In Absatz1 Nummer 1 wird das Wort
,Patentamt“ durch die Woérter ,,Deut-
schen Patent- und Markenamt* ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

In Satz 1 wird das Wort ,,Patent-
amt“ durch die Worter ,,Deutsche
Patent- und Markenamt* ersetzt.

aa)

bb) In Satz 2 wird das Wort ,,Patent-
amt® durch die Worter ,,Deutschen
Patent- und Markenamt* ersetzt.

2. 85 Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

2. unverdndert

In Satz1 wird das Wort ,Patentamt*
durch die Worter ,,Deutsche Patent- und
Markenamt* ersetzt.

a)

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz einge-

flgt:

»Eine Abschrift wird nicht angefordert,
wenn die Patentanmeldung beim Deut-
schen Patent- und Markenamt einge-
reicht worden ist.*

In dem neuen Satz 3 wird das Wort
,diese” durch die Worter ,,die nach die-
sem Absatz geforderten* ersetzt.

3. 8§ 7 wird wie folgt gedndert:

3. unverdndert

a) In Absatz 1 wird das Wort ,,Patentamt*
durch die Worter ,,Deutsche Patent- und
Markenamt* ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 3 wird das Wort ,,Pa-

tentamt” durch die Worter ,,Deutschen
Patent- und Markenamt* ersetzt.
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c)

In den Absatzen 5 und 6 wird jeweils das
Wort ,,Patentamt“ durch die Worter
,,Deutsche Patent- und Markenamt* er-
setzt.

4. 88 wird wie folgt gedndert:

4, unverdandert

a)

In Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 Satz 3, Ab-
satz 4 Satz 1 sowie Absatz 5 Satz 2 wird
jeweils das Wort ,,Patentamt” durch die
Worter ,,Deutsche Patent- und Marken-
amt* ersetzt.

b)

Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

,»(7) Die Einsicht nach den Absét-
zen 5 und 6 ist ausgeschlossen, soweit

1. ihr eine Rechtsvorschrift entgegen-
steht,

2. das schutzwiirdige Interesse der be-
troffenen Person im Sinne des Arti-
kels 4 Nummer 1 der Verordnung
(EU) 679/2016 des Europdischen
Parlaments und des Rates vom
27. April 2016 zum Schutz natirli-
cher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten, zum
freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 95/46/EG (Da-
tenschutz-Grundverordnung) (ABI.
L 119 vom 4.5.2016, S.1; L 314
vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom
23.5.2018, S. 2) in der jeweils gel-
tenden Fassung offensichtlich tiber-
wiegt oder

3. in den Akten Angaben oder Zeich-
nungen enthalten sind, die offen-
sichtlich gegen die 6ffentliche Ord-
nung oder die guten Sitten versto-
Ren.*

5. 8§ 10 wird wie folgt geéndert:

5. unverdndert

a)

In Absatz 1 wird das Wort ,,Patentamt*
durch die Wérter ,,Deutschen Patent-
und Markenamt“ sowie das Wort ,,Pa-
tentamts* durch die Worter ,,Deutschen
Patent- und Markenamts* ersetzt.

b)

In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort ,,Pa-
tentamt™ durch die Worter ,,Deutschen
Patent- und Markenamt* ersetzt.

6. 8§ 17 wird wie folgt gedndert:

6. 817 wird wie folgt geandert:
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2)

In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,,Pa-
tentamt“ durch die Wérter ,,Deutsche Pa-
tent- und Markenamt* ersetzt.

a)

unverandert

b)

Absatz 2 wird wie folgt geéndert:

b)

unverandert

In Satz 1 wird das Wort ,,Patent-
amt“ durch die Worter ,,Deutsche
Patent- und Markenamt* ersetzt.

aa)

bb) Die folgenden Sétze werden ange-

flgt:

»Eine mindliche Verhandlung fin-
det nur statt, wenn ein Beteiligter
dies beantragt oder das Deutsche
Patent- und Markenamt dies fir
sachdienlich erachtet. §128a der
Zivilprozessordnung ist entspre-
chend anzuwenden.*

Die Absatze 3 und 4 werden durch die
folgenden Absétze 3 bis 5 ersetzt:

c)

Die Absatze 3 und 4 werden durch die
folgenden Absétze 3 bis 5 ersetzt:

»(3) Die  Gebrauchsmusterabtei-
lung entscheidet durch Beschluss (ber
den Antrag. Der Beschluss ist zu begriin-
den. Er ist den Beteiligten von Amts we-
gen in Abschrift zuzustellen. Eine Be-
glaubigung der Abschrift ist nicht erfor-
derlich. Ausfertigungen werden nur auf
Antrag eines Beteiligten und nur in Pa-
pierform erteilt. Wird Ober den Antrag
auf Grund miindlicher Verhandlung ent-
schieden, kann der Beschluss in dem
Termin, in dem die mindliche Verhand-
lung geschlossen wird, verkiindet wer-
den; die Satze 2 bis 4 bleiben unberiihrt.
8 47 Absatz 2 des Patentgesetzes ist ent-
sprechend anzuwenden.

»(3) Die  Gebrauchsmusterabtei-
lung entscheidet durch Beschluss (ber
den Antrag. Der Beschluss ist zu begriin-
den. Er ist den Beteiligten von Amts we-
gen in Abschrift zuzustellen. Eine Be-
glaubigung der Abschrift ist nicht erfor-
derlich. Ausfertigungen werden nur auf
Antrag eines Beteiligten und nur in Pa-
pierform erteilt. Wird Uber den Antrag
auf Grund mindlicher Verhandlung ent-
schieden, kann der Beschluss in dem
Termin, in dem die mundliche Verhand-
lung geschlossen wird, verkiindet wer-
den; die Sétze 2 bis 5 bleiben unberihrt.
8 47 Absatz 2 des Patentgesetzes ist ent-
sprechend anzuwenden.
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(4) Das Deutsche Patent- und
Markenamt hat in dem Beschluss nach
Absatz 3 Satz 1 zu bestimmen, zu wel-
chem Anteil die Kosten des Verfahrens
den Beteiligten zur Last fallen. Ergeht
keine Entscheidung in der Hauptsache,
wird Uber die Kosten des Verfahrens nur
auf Antrag entschieden. Der Kostenan-
trag kann bis zum Ablauf eines Monats
nach Zustellung der Mitteilung des
Deutschen Patent- und Markenamts tber
die Beendigung des Verfahrens in der
Hauptsache gestellt werden. Im Ubrigen
sind § 62 Absatz2 und § 84 Absatz 2
Satz 2 und 3 des Patentgesetzes entspre-
chend anzuwenden. Sofern tiber die Kos-
ten nicht entschieden wird, tragt jeder
Beteiligte seine Kosten selbst.

(4) unverédndert

(5) Der Gegenstandswert wird auf
Antrag durch Beschluss festgesetzt.
Wird eine Entscheidung tiber die Kosten
getroffen, so kann der Gegenstandswert
von Amts wegen festgesetzt werden. Der
Beschluss (ber den Gegenstandswert
kann mit der Entscheidung nach Ab-
satz 4 Satz 1 und 2 verbunden werden.
Fir die Festsetzung des Gegenstands-
werts gelten § 23 Absatz 3 Satz 2 und
8 33 Absatz 1 des Rechtsanwaltsvergu-
tungsgesetzes entsprechend.”

(5) unverandert

7.

In § 21 Absatz 1 werden nach den Wortern
,uber die Erstattung von Gutachten (8§29
Abs. 1 und 2),“ die Worter ,,uber die Nutzung
von urheberrechtlich geschiitzten Werken und
sonstigen Schutzgegenstanden (§ 29a),” ein-
gefiigt.

unverandert

In § 23 Absatz 3 Nummer 1 wird das Wort
,,Patentamt* durch die Worter ,,Deutsche Pa-
tent- und Markenamt* ersetzt.

unverandert

Dem 824 Absatz1 werden die folgenden
Satze angefiigt:

Dem 8§24 Absatz1 werden die folgenden
Satze angefiigt:
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,»Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die
Inanspruchnahme aufgrund der besonderen
Umsténde des Einzelfalls fiir den Verletzer o-
der Dritte zu einer unverhaltnismaBigen,
durch das AusschlieRlichkeitsrecht nicht ge-
rechtfertigten Harte fiihren wirde. In diesem
Fall kann der Verletzte einen Ausgleich in
Geld verlangen, soweit dies angemessen er-
scheint. Der Schadensersatzanspruch nach
Absatz 2 bleibt hiervon unberihrt.

,»Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die
Inanspruchnahme aufgrund der besonderen
Umstédnde des Einzelfalls und der Gebote
von Treu und Glauben fiir den Verletzer o-
der Dritte zu einer unverhaltnisméaRigen,
durch das Ausschlief3lichkeitsrecht nicht ge-
rechtfertigten Harte fiihren wirde. In diesem
Fall ist dem Verletzten ein angemessener
Ausgleich in Geld zu gewéhren. Der Scha-
densersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hier-
von unberihrt.”

10. Dem § 25 wird folgender Absatz 7 angefiigt: | 10. Dem § 25 werden die folgenden Abséatze 7
und 8 angefugt:

»(7) Soweit nach 8§ 24 Absatz 1 Satz 3 ein »(7) Soweit nach § 24 Absatz 1 Satz 3 ein
Unterlassungsanspruch ausgeschlossen ist, Unterlassungsanspruch ausgeschlossen ist,
wird der Verletzer nicht nach den Absétzen 1, wird der Verletzer nicht nach den Absétzen 1,
2 oder 3 bestraft.* 2 oder 3 bestraft.

(8) Das Strafverfahren ist nach § 262
Absatz 2 der Strafprozessordnung auszu-
setzen, wenn ein Ldschungsverfahren ge-
gen das streitgegenstéandliche Gebrauchs-
muster anhéngig ist.”
11. Nach § 26 wird folgender § 26a eingefiigt: 11. Nach § 26 wird folgender § 26a eingefigt:
,»8 26a ,»§ 26a

In  Gebrauchsmusterstreitsachen — mit In  Gebrauchsmusterstreitsachen  mit
Ausnahme von selbststandigen Beweisver- Ausnahme von selbststdndigen Beweisver-
fahren sowie in Zwangslizenzverfahren ge- fahren sowie in Zwangslizenzverfahren ge-
mai § 20 in Verbindung mit § 81 Absatz 1 mal § 20 in Verbindung mit § 81 Absatz 1
Satz 1 des Patentgesetzes sind die 88 16 bis Satz 1 des Patentgesetzes sind die 88 16 bis
20 des Gesetzes zum Schutz von Geschafts- 20 des Gesetzes zum Schutz von Geschafts-
geheimnissen vom 18. April 2019 (BGBI. | geheimnissen vom 18. April 2019 (BGBI. |
S. 466) entsprechend anzuwenden.* S. 466) entsprechend anzuwenden. Als streit-
gegenstandliche Informationen im Sinne
des § 16 Absatz 1 des Gesetzes zum Schutz
von Geschéaftsgeheimnissen gelten samtli-
che von Klager und Beklagtem in das Ver-

fahren eingefihrten Informationen.”

12. § 28 wird wie folgt gedndert: 12. unverédndert

a) In Absatz 1 wird jeweils das Wort ,,Pa-
tentamt™ durch die Worter ,,Deutschen
Patent- und Markenamt* ersetzt.

b) In Absatz 2 wird das Wort ,,Patentamt”
durch die Worter ,,Deutsche Patent- und
Markenamt* ersetzt.
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c) In Absatz 3 wird das Wort ,,Patentamt*
durch die Worter ,,Deutschen Patent-
und Markenamt* ersetzt.

13. 8§29 wird wie folgt gefasst: 13. unverédndert
»829

(1) Das Bundesministerium der Justiz
und fiir Verbraucherschutz wird erméchtigt,
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf,

1. die Einrichtung und den Geschaftsgang
des Deutschen Patent- und Markenamts
sowie die Form des Verfahrens in Ge-
brauchsmusterangelegenheiten zu re-
geln, soweit nicht durch Gesetz Bestim-
mungen dariiber getroffen sind,

2. fir Fristen in Gebrauchsmusterangele-
genheiten eine fiir alle Dienststellen des
Deutschen Patent- und Markenamts gel-
tende Regelung uber die zu beriicksich-
tigenden gesetzlichen Feiertage zu tref-
fen.

(2) Das Bundesministerium der Justiz
und fur Verbraucherschutz kann die Erméch-
tigung nach Absatz 1 durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates ganz
oder teilweise auf das Deutsche Patent- und
Markenamt tbertragen.*

14. In84 Absatz 1 Satz1,86 Absatz1und §16|14. unverdndert

Satz 1 wird jeweils das Wort ,Patentamt”
durch die Wbérter ,,Deutschen Patent- und
Markenamt* ersetzt.

Artikel 4

Artikel 4

Anderung der Gebrauchsmusterverordnung

unverandert

88 der Gebrauchsmusterverordnung vom
11. Mai 2004 (BGBI. I S. 890), die zuletzt durch
Aurtikel 3 der Verordnung vom 12. Dezember 2018
(BGBI. | S. 2446) geandert worden ist, wird wie
folgt gefasst:
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»88

Abzweigung

Bei Abzweigung eines Gebrauchsmusters aus
einer Patentanmeldung (8§ 5 des Gebrauchsmuster-
gesetzes) ist der Abschrift der fremdsprachigen Pa-
tentanmeldung eine deutsche Ubersetzung beizufu-
gen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die Anmel-
dungsunterlagen fur das Gebrauchsmuster bereits
die Ubersetzung der fremdsprachigen Patentan-
meldung darstellen oder die Ubersetzung bereits
im Rahmen der Patentanmeldung beim Deutschen
Patent- und Markenamt eingereicht worden ist.”

Artikel 5

Artikel 5

Anderung des Markengesetzes

unverandert

Das Markengesetz vom 25. Oktober 1994
(BGBI. 1 S.3082; 1995 | S. 156; 1996 | S. 682),
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
11. Dezember 2018 (BGBI. 1 S.2357) geéndert
worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. In der Inhaltsubersicht wird die Angabe zu
Teil 6 wie folgt gefasst:

»T1eil 6
Schutz von Marken nach dem Protokoll
zum Madrider Markenabkommen; Unions-

marken

Abschnitt 1
Schutz von Marken nach dem Protokoll zum

Madrider Markenabkommen

8107 Anwendung der Vorschriften dieses
Gesetzes; Sprachen

8108 Antrag auf internationale Registrie-
rung

8109 Gebihren

8110 Vermerk in den Akten, Eintragung im
Register
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8111 Nachtragliche Schutzerstreckung

8112 Wirkung der internationalen Regist-
rierung und der nachtraglichen Schut-
zerstreckung

8113 Prufung auf absolute Schutzhinder-
nisse

8 114 Widerspruch gegen eine international
registrierte Marke

8115 Schutzentziehung

8116 Widerspruch aufgrund einer internati-
onal registrierten Marke und Antrag o-
der Klage auf Erklarung der Nichtig-
keit aufgrund einer international re-
gistrierten Marke

8117 Ausschluss von Anspriichen wegen
mangelnder Benutzung

8118 Umwandlung einer internationalen
Registrierung

Abschnitt 2
Unionsmarken

8119 Anwendung der Vorschriften dieses
Gesetzes

8120 Nachtragliche Feststellung der Ungul-
tigkeit einer Marke

8121 Umwandlung von Unionsmarken

8122 Unionsmarkenstreitsachen;  Unions-
markengerichte

8123 Unterrichtung der Kommission

§124 Ortliche Zustandigkeit der Unions-
markengerichte

8125 Insolvenzverfahren

8 125a Erteilung der Vollstreckungsklausel*.

2. Dem § 33 Absatz 3 wird folgender Satz ange-

fugt:

,,Das Deutsche Patent- und Markenamt kann
von einer Veroffentlichung absehen, soweit
die Anmeldung eine Marke betrifft, die offen-
sichtlich gegen die 6ffentliche Ordnung oder
die guten Sitten verstoRt.”

3. 8§47 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
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(1) Die Schutzdauer einer eingetragenen
Marke betragt zehn Jahre, gerechnet vom Tag
der Anmeldung an (§ 33 Absatz 1).“

4. In 8 55 Absatz 3 Satz 3 wird das Wort ,,nich-
tig” durch das Wort ,,verfallen“ ersetzt.

5. In 860 Absatz1l Satz2 werden nach den
Wortern ,,zu diesen Beweismitteln“ die Wor-
ter ,sowie § 128a der Zivilprozessordnung*
eingeflgt.

6. 8§62 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

.(4) Die Akteneinsicht nach den Absét-
zen 1 bis 3 ist ausgeschlossen, soweit

1. ihr eine Rechtsvorschrift entgegensteht,

2. das schutzwirdige Interesse der be-
troffenen Person im Sinne des Artikels 4
Nummer1l der Verordnung (EU)
679/2016 des Europdischen Parlaments
und des Rates vom 27. April 2016 zum
Schutz naturlicher Personen bei der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten,
zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung) (ABI. L 119
vom 4.5.2016, S.1; L 314 vom
22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018,
S.2) in der jeweils geltenden Fassung
offensichtlich Gberwiegt oder

3. sie auf Akteninhalte bezogen ist, die of-
fensichtlich gegen die 6ffentliche Ord-
nung oder die guten Sitten verstoRen.*

7. 865 Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

a) In Nummer 14 wird der Punkt am Ende
durch ein Komma ersetzt.

b) Folgende Nummer 15 wird angefligt:

»15. flr Fristen in Markenangelegen-
heiten eine fir alle Dienststellen
des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts geltende Regelung uber
die zu bertcksichtigenden gesetz-
lichen Feiertage zu treffen.*

8. In der Uberschrift des Teils 6 werden die
Worter ,,nach dem Madrider Markenabkom-
men und* gestrichen.

9. Teil 6 Abschnitt 1 wird aufgehoben.
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10. Teil 6 Abschnitt 2 wird durch folgenden Ab-
schnitt 1 ersetzt:

,»Abschnitt 1

Schutz von Marken nach dem Protokoll zum
Madrider Markenabkommen

§ 107

Anwendung der Vorschriften dieses Geset-
zes; Sprachen

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes
sind auf internationale Registrierungen von
Marken nach dem Protokoll vom 27. Juni
1989 zum Madrider Abkommen Uber die in-
ternationale  Registrierung von Marken
(BGBI. 1995 Il S. 1016, 1017), das zuletzt
durch die Verordnung vom 24. August 2008
(BGBI. 2008 Il S. 822) geandert worden ist
(Protokoll zum Madrider Markenabkommen),
die durch Vermittlung des Deutschen Patent-
und Markenamts vorgenommen werden oder
deren Schutz sich auf das Gebiet der Bundes-
republik Deutschland erstreckt, entsprechend
anzuwenden, soweit in diesem Abschnitt oder
im Protokoll zum Madrider Markenabkom-
men nichts anderes bestimmt ist.

(2) Samtliche Antrage sowie sonstige
Mitteilungen im Verfahren der internationa-
len Registrierung und das Verzeichnis der
Waren und Dienstleistungen sind nach Wahl
des Antragstellers in franzosischer oder in
englischer Sprache einzureichen.
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§108

Antrag auf internationale Registrierung

(1) Der Antrag auf internationale Re-
gistrierung einer zur Eintragung in das Regis-
ter angemeldeten Marke oder einer in das Re-
gister eingetragenen Marke nach Artikel 3 des
Protokolls zum Madrider Markenabkommen
ist beim Deutschen Patent- und Markenamt zu
stellen. Der Antrag kann vor der Eintragung
der Marke gestellt werden, wenn die interna-
tionale Registrierung auf der Grundlage einer
im Register eingetragenen Marke vorgenom-
men werden soll.

(2) Soll die internationale Registrie-
rung auf der Grundlage einer im Register ein-
getragenen Marke vorgenommen werden und
wird der Antrag auf internationale Registrie-
rung vor der Eintragung der Marke in das Re-
gister gestellt, so gilt er als am Tag der Eintra-
gung der Marke zugegangen.

(3) Mitdem Antrag ist das Verzeichnis
der Waren und Dienstleistungen, nach Klas-
sen geordnet in der Reihenfolge der internati-
onalen Klassifikation von Waren und Dienst-
leistungen, einzureichen.

8109
Gebiihren

(1) Soll die internationale Registrie-
rung auf der Grundlage einer im Register ein-
getragenen Marke vorgenommen werden und
ist der Antrag auf internationale Registrierung
vor der Eintragung der Marke in das Register
gestellt worden, so wird die nationale Gebiihr
nach dem Patentkostengesetz fiir die interna-
tionale Registrierung am Tag der Eintragung
fallig.

(2) Die nationale Geblhr nach dem Pa-
tentkostengesetz flr die internationale Regist-
rierung ist innerhalb eines Monats nach Fal-
ligkeit zu zahlen. Die Félligkeit richtet sich
nach 8 3 Absatz 1 des Patentkostengesetzes o-
der nach Absatz 1.




Drucksache 19/30498 -28- Deutscher Bundestag — 19. Wahlperiode

Entwurf Beschliisse des 6. Ausschusses

§110

Vermerk in den Akten, Eintragung im Regis-
ter

(1) Ist die internationale Registrierung
auf der Grundlage einer zur Eintragung in das
Register angemeldeten Marke vorgenommen
worden, so sind der Tag und die Nummer der
internationalen Registrierung in den Akten
der angemeldeten Marke zu vermerken.

(2) Der Tag und die Nummer der inter-
nationalen Registrierung, die auf der Grund-
lage einer im Register eingetragenen Marke
vorgenommen worden ist, sind in das Register
einzutragen. Satz 1 ist auch anzuwenden,
wenn die internationale Registrierung auf der
Grundlage einer zur Eintragung in das Regis-
ter angemeldeten Marke vorgenommen wor-
den ist und die Anmeldung zur Eintragung ge-
fuhrt hat.

§111

Nachtragliche Schutzerstreckung

(1) Der Antrag auf nachtragliche
Schutzerstreckung einer international re-
gistrierten Marke nach Artikel 3ter Absatz 2
des Protokolls zum Madrider Markenabkom-
men kann beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt gestellt werden. Soll der Schutz auf
der Grundlage einer im Register eingetrage-
nen Marke nachtraglich erstreckt werden und
wird der Antrag schon vor der Eintragung der
Marke gestellt, so gilt er als am Tag der Ein-
tragung zugegangen.

(2) Die nationale Gebhr nach dem Pa-
tentkostengesetz flr die nachtrégliche Schut-
zerstreckung ist innerhalb eines Monats nach
Félligkeit (§ 3 Absatz 1 des Patentkostenge-
setzes) zu zahlen.
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§112

Wirkung der internationalen Registrierung
und der nachtraglichen Schutzerstreckung

(1) Die internationale Registrierung o-
der die nachtragliche Schutzerstreckung einer
Marke, deren Schutz nach Artikel 3 und 3ter
des Protokolls zum Madrider Markenabkom-
men auf das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland erstreckt worden ist, hat dieselbe
Wirkung, wie wenn die Marke am Tag der in-
ternationalen Registrierung nach Artikel 3
Absatz 4 des Protokolls zum Madrider Mar-
kenabkommen oder am Tag der Eintragung
der nachtraglichen Schutzerstreckung nach
Artikel 3ter Absatz 2 des Protokolls zum
Madrider Markenabkommen zur Eintragung
in das vom Deutschen Patent- und Markenamt
gefuhrte Register angemeldet und eingetragen
worden waére.

(2) Die in Absatz 1 bezeichnete Wir-
kung gilt als nicht eingetreten, wenn der inter-
national registrierten Marke nach den 88 113
bis 115 der Schutz verweigert wird.

§113

Prufung auf absolute Schutzhindernisse

(1) International registrierte Marken
werden in gleicher Weise wie zur Eintragung
in das Register angemeldete Marken nach
8§ 37 auf absolute Schutzhindernisse gepriift.
8§ 37 Absatz 2 ist nicht anzuwenden.

(2) An die Stelle der Zuruckweisung
der Anmeldung (§ 37 Absatz 1) tritt die Ver-
weigerung des Schutzes.
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§114

Widerspruch gegen eine international re-
gistrierte Marke

(1) An die Stelle der Veroffentlichung
der Eintragung (8 41 Absatz 2) tritt fiir inter-
national registrierte Marken die Veroffentli-
chung in dem vom Internationalen Biro der
Weltorganisation flr geistiges Eigentum her-
ausgegebenen Veroffentlichungsblatt.

(2) Die Frist zur Erhebung des Wider-
spruchs (§ 42 Absatz 1) gegen die Schutzge-
wéhrung fur international registrierte Marken
beginnt mit dem ersten Tag des Monats, der
dem Monat folgt, der als Ausgabemonat des-
jenigen Heftes des Verdffentlichungsblattes
angegeben ist, in dem die Veroffentlichung
der international registrierten Marke enthalten
ist.

(3) Andie Stelle der Loschung der Ein-
tragung (8 43 Absatz 2 Satz 1) tritt die Ver-
weigerung des Schutzes.

§115

Schutzentziehung

(1) An die Stelle des Antrags (8§ 49) o-
der der Klage (8 55) auf Erklarung des Ver-
falls einer Marke oder des Antrags auf Erkl&-
rung der Nichtigkeit wegen absoluter Schutz-
hindernisse (§ 50) oder des Antrags oder der
Klage auf Erklarung der Nichtigkeit wegen
des Bestehens alterer Rechte (8§ 51) tritt fiir in-
ternational registrierte Marken der Antrag o-
der die Klage auf Schutzentziehung.

(2) Im Falle des Antrags oder der Klage
auf Schutzentziehung nach § 49 Absatz 1 o-
der § 55 wegen mangelnder Benutzung tritt an
die Stelle des Tages, ab dem kein Wider-
spruch mehr gegen die Marke mdglich ist,

1. der Tag, an dem das Schutzerstreckungs-
verfahren abgeschlossen wurde,
oder
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2. der Tag, an dem die Frist des Artikels 5
Absatz 2a des Protokolls zum Madrider
Markenabkommen abgelaufen ist, sofern
bis zu diesem Zeitpunkt dem Internatio-
nalen Buro der Weltorganisation fiir
geistiges Eigentum weder eine Mittei-
lung Uber die Schutzbewilligung noch
eine Mitteilung 0ber die vorlaufige
Schutzverweigerung zugegangen ist.

§116

Widerspruch aufgrund einer international re-

gistrierten Marke und Antrag oder Klage auf

Erklarung der Nichtigkeit aufgrund einer in-
ternational registrierten Marke

(1) Wird aufgrund einer international
registrierten Marke Widerspruch gegen die
Eintragung einer Marke erhoben, so ist § 43
Absatz 1 mit der MalRgabe anzuwenden, dass
an die Stelle des Zeitpunkts, ab dem kein Wi-
derspruch mehr gegen die Marke mdglich
war, einer der in § 115 Absatz 2 bezeichneten
Tage tritt.

(2) Wird aufgrund einer international
registrierten Marke ein Antrag auf Erklarung
der Nichtigkeit einer eingetragenen Marke
nach § 51 gestellt oder eine solche Klage er-
hoben, so sind 8§ 53 Absatz 6 und § 55 Ab-
satz 3 mit der Mal3gabe anzuwenden, dass an
die Stelle des Zeitpunkts, ab dem kein Wider-
spruch mehr gegen die Marke mdglich war,
einer der in 8 115 Absatz 2 bezeichneten Tage
tritt.

§117

Ausschluss von Anspriichen wegen mangeln-
der Benutzung

Werden Anspriiche im Sinne der 8§ 14
und 18 bis 19c wegen der Verletzung einer in-
ternational registrierten Marke geltend ge-
macht, so ist § 25 mit der MaRgabe anzuwen-
den, dass an die Stelle des Zeitpunkts, ab dem
kein Widerspruch mehr gegen die Marke
maglich war, einer der in 8 115 Absatz 2 be-
zeichneten Tage tritt.
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§118

Umwandlung einer internationalen Registrie-
rung

(1) Wird beim Deutschen Patent- und
Markenamt ein Antrag nach Artikel 9quin-
quies des Protokolls zum Madrider Marken-
abkommen auf Umwandlung einer im inter-
nationalen Register gemal Artikel 6 Absatz 4
des Protokolls zum Madrider Markenabkom-
men geldschten Marke gestellt und geht der
Antrag mit den erforderlichen Angaben dem
Deutschen Patent- und Markenamt innerhalb
einer Frist von drei Monaten nach dem Tag
der Loschung der Marke im internationalen
Register zu, so ist der Tag der internationalen
Registrierung dieser Marke nach Artikel 3
Absatz 4 des Protokolls zum Madrider Mar-
kenabkommen oder der Tag der Eintragung
der nachtraglichen Schutzerstreckung nach
Acrtikel 3ter Absatz 2 des Protokolls zum
Madrider Markenabkommen, gegebenenfalls
mit der fur die internationale Registrierung in
Anspruch genommenen Prioritét, fur die Be-
stimmung des Zeitrangs im Sinne des § 6 Ab-
satz 2 mafgebend.

(2) Der Antragsteller hat eine Beschei-
nigung des Internationalen Biros der Weltor-
ganisation fiir geistiges Eigentum einzu-
reichen, aus der sich die Marke und die Waren
oder Dienstleistungen ergeben, flr die sich
der Schutz der internationalen Registrierung
vor ihrer Loschung im internationalen Regis-
ter auf die Bundesrepublik Deutschland er-
streckt hatte.

(3) Der Antragsteller hat auflerdem
eine deutsche Ubersetzung des Verzeichnis-
ses der Waren oder Dienstleistungen, fir die
die Eintragung beantragt wird, einzureichen.
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(4) Der Antrag auf Umwandlung wird
im Ubrigen wie eine Anmeldung zur Eintra-
gung einer Marke behandelt. War jedoch am
Tag der Loschung der Marke im internationa-
len Register die Frist nach Artikel 5 Absatz 2a
des Protokolls zum Madrider Markenabkom-
men zur Verweigerung des Schutzes bereits
abgelaufen und war an diesem Tag kein Ver-
fahren zur Schutzverweigerung oder zur
Schutzentziehung anhédngig, so wird die
Marke ohne vorherige Prifung unmittelbar
nach § 41 Absatz 1 in das Register eingetra-
gen. Gegen die Eintragung einer Marke nach
Satz 2 kann kein Widerspruch erhoben wer-
den.*

11. Teil 6 Abschnitt 3 wird Abschnitt 2 und die
Uberschrift wird wie folgt gefasst:

,,Abschnitt 2

Unionsmarken*.

12. §125b wird 8§ 119 und wird wie folgt gefasst:

»8 119

Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes

Die Vorschriften dieses Gesetzes sind
auf Marken, die nach der Verordnung (EU)
2017/1001 des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 14. Juni 2017 Uber die Unions-
marke (ABI. L 154 vom 16.6.2017, S. 1) an-
gemeldet oder eingetragen worden sind, in
den Féllen der Nummern 1 und 2 unmittelbar
und in den Féllen der Nummern 3 bis 6 ent-
sprechend wie folgt anzuwenden:

1. fir die Anwendung des §9 (relative
Schutzhindernisse) sind angemeldete o-
der eingetragene Unionsmarken mit alte-
rem Zeitrang den nach diesem Gesetz
angemeldeten oder eingetragenen Mar-
ken mit &lterem Zeitrang gleichgestellt,
jedoch mit der Malgabe, dass an die
Stelle der Bekanntheit im Inland geman
8 9 Absatz 1 Nummer 3 die Bekanntheit
in der Union gemaR Artikel 9 Absatz 2
Buchstabe ¢ der Verordnung (EU)
2017/1001 tritt;
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2. dem Inhaber einer eingetragenen Uni-
onsmarke stehen neben den Anspriichen
nach den Artikeln 9 bis 13 der Verord-
nung (EU) 2017/1001 die Anspriiche auf
Schadensersatz (§ 14 Absatz 6 und 7),
Vernichtung und Ruckruf (8 18), Aus-
kunft (8 19), Vorlage und Besichtigung
(8 19a), Sicherung von Schadensersatz-
anspriichen (8 19b) und Urteilsbekannt-
machung (8§ 19c) zu;

3. werden Anspriiche aus einer eingetrage-
nen Unionsmarke gegen die Benutzung
einer nach diesem Gesetz eingetragenen
Marke mit jlingerem Zeitrang geltend
gemacht, so ist § 21 Absatz 1 entspre-
chend anzuwenden;

4. wird ein Widerspruch gegen die Eintra-
gung einer Marke (8 42) auf eine einge-
tragene Unionsmarke mit dlterem Zeit-
rang gestutzt, so ist § 43 Absatz 1 mit der
MaRgabe entsprechend anzuwenden,
dass an die Stelle der Benutzung der
Marke mit alterem Zeitrang gemaR § 26
die Benutzung der Unionsmarke mit &l-
terem Zeitrang nach Artikel 18 der Ver-
ordnung (EU) 2017/1001 tritt;

5. wird ein Antrag (853 Absatz 1) oder
eine Klage (8 55 Absatz 1) auf Erklarung
des Verfalls oder der Nichtigkeit der
Eintragung einer Marke auf eine einge-
tragene Unionsmarke mit dlterem Zeit-
rang gestitzt, so

a) st 851 Absatz2 Satz1 entspre-
chend anzuwenden;

b) sind §53 Absatz 6 und 8§55 Ab-
satz 3 mit der MaRgabe entspre-
chend anzuwenden, dass an die
Stelle der Benutzung der Marke mit
alterem Zeitrang gemall § 26 die
Benutzung der Unionsmarke nach
Artikel 18 der Verordnung (EU)
2017/1001tritt;
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6. Antrége auf Beschlagnahme bei der Ein-
fuhr und Ausfuhr kénnen von Inhabern
eingetragener Unionsmarken in gleicher
Weise gestellt werden wie von Inhabern
von nach diesem Gesetz eingetragenen
Marken; die 88 146 bis 149 sind entspre-
chend anzuwenden.*

13. §125cwird § 120 und in Absatz 1 Satz 1 wird
die Angabe ,,§ 47 Absatz 6* durch die Angabe
.8 47 Absatz 8“ ersetzt.

14. Die 88 125d bis 125i werden die 88 121 bis
125a.

15. In 8 143a Absatz 1 Nummer 1 bis 3 wird je-
weils das Wort ,,Gemeinschaftsmarke* durch
das Wort ,,Unionsmarke* ersetzt.

Artikel 6

Artikel 6

Anderung der Markenverordnung

unveradndert

Die Markenverordnung vom 11. Mai 2004
(BGBI. I S.872), die zuletzt durch Artikel 4 der
Verordnung vom 12. Dezember 2018 (BGBI. |
S. 2446) geédndert worden ist, wird wie folgt geédn-
dert:

1. In der Inhaltsubersicht werden die Angaben
zu Teil 5 wie folgt gefasst:

HTeil 5

Internationale Registrierungen

8 43(weggefallen)

8 44Antrdge und sonstige Mitteilungen im
Verfahren der internationalen Regist-
rierung nach dem Protokoll zum Mad-
rider Markenabkommen

8 45(weggefallen)

8 46Schutzverweigerung*.

2. In§ 25 Nummer 31 wird die Angabe ,,88 110,
122 Abs. 2* durch die Angabe ,,8110 Ab-
satz 2 ersetzt.

3. Die 88 43 und 45 werden aufgehoben.
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4, In 8§ 46 Absatz 1 werden die Worter ,,nach Ar-
tikel 3ter des Madrider Markenabkommens o-
der“ gestrichen.

Artikel 7 Artikel 7

Anderung der DPMA-Verordnung unverandert

Die DPMA-Verordnung vom 1. April 2004
(BGBI. I S.514), die zuletzt durch Artikel 1 der
Verordnung vom 10. Dezember 2018 (BGBI. |
S. 2444) geédndert worden ist, wird wie folgt geédn-
dert:

1. Inder Inhaltstibersicht wird nach der Angabe
zu § 18 folgende Angabe eingefugt:

,»3 18a Fristberechnung bei Feiertagen®.

2. In 85 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 werden die
Worter ,,.88 54 und 57 des Markengesetzes*
durch die Worter ,,88 53 und 57 des Marken-
gesetzes* ersetzt.

3. Nach § 6 Absatz 3 Satz 1 wird folgender Satz
eingeflgt:

,von der Sitzung kann abgesehen werden,
wenn der jeweils zustédndige Vorsitzende sie
nicht fur erforderlich halt.”

4. Nach § 18 wird folgender § 18a eingefigt:

.8 18a

Fristberechnung bei Feiertagen

Ist beim Deutschen Patent- und Marken-
amt innerhalb einer Frist eine Willenserkla-
rung abzugeben, eine Leistung zu bewirken o-
der eine Verfahrenshandlung vorzunehmen
und fallt der letzte Tag der Frist auf einen an
mindestens einer der Dienststellen des Deut-
schen Patent- und Markenamts geltenden ge-
setzlichen Feiertag, so tritt an dessen Stelle
der nachste Werktag.“

5. In 8§ 28 Absatz 2 Nummer 3 werden die Wor-
ter ,,8 5 Abs. 1 bis 4 der Designverordnung*
durch die Worter ,,8 6 Absatz 1 bis 4 der De-
signverordnung® ersetzt.
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Artikel 8

Artikel 8

Anderung des Patentkostengesetzes

Anderung des Patentkostengesetzes

Das Patentkostengesetz vom 13. Dezember
2001 (BGBI. I S. 3656), das zuletzt durch Artikel 3
des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (BGBI. |
S. 2357) geédndert worden ist, wird wie folgt gedn-
dert:

Das Patentkostengesetz vom 13. Dezember
2001 (BGBI. 1 S. 3656), das zuletzt durch Artikel 3
des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (BGBI. |
S. 2357) geéndert worden ist, wird wie folgt geén-
dert:

1. §3 Absatz 2 wird wie folgt geandert:

1. unverédndert

a) In Satz 1 werden nach dem Wort ,,Pa-
tente® das Komma und das Wort
»Schutzzertifikate” gestrichen.

b) Die folgenden Sétze werden angefligt:

,Die Jahresgebiihren flir Schutzzertifi-
kate werden am letzten Tag des Monats
fallig, der durch seine Benennung dem
Monat entspricht, in den der Laufzeitbe-
ginn fallt. Wird das Schutzzertifikat erst
nach Ablauf des Grundpatents erteilt,
wird die Jahresgebuhr fur die bis dahin
abgelaufenen Schutzfristen am letzten
Tag des Monats fallig, in den der Tag der
Erteilung féllt; die Falligkeit der Jahres-
gebuhren flr nachfolgende Schutzfristen
richtet sich nach Satz 3.*

2. 8§85 Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

2. unverdndert

a) In Satz 1 werden nach dem Wort ,,Pa-
tente“ das Komma und das Wort

»Schutzzertifikate* gestrichen.

b) Folgender Satz wird angeflgt:

»Die Jahresgebiihren fiir Schutzzertifi-
kate durfen schon friiher als ein Jahr vor
Eintritt der Falligkeit vorausgezahlt wer-
den.”

3. Die Anlage wird wie folgt geandert:

3. Die Anlage wird wie folgt gedndert:

a) Dem Teil A Vorbemerkung Absatz 2

wird folgender Satz angefugt:

unverandert

a)
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»Fur die Gebihren Nummer 331 600,
331 610, 333 000, 333 300, 333 350 und
346 100 gelten auch gemeinschaftliche
Inhaber oder Anmelder eines Schutz-
rechtes als ein Antragsteller, wenn sie ei-
nen auf dieses Schutzrecht gestutzten ge-
meinsamen Antrag stellen.”

b) In Nummer 312 210 wird die Angabe b) unverédndert
,»2 650“ durch die Angabe ,,2 920 er-
setzt.

c) In Nummer 312 211 wird die Angabe €) unverédndert
,»1 325 durch die Angabe ,,1 460 er-
setzt.

d) In Nummer 312 220 wird die Angabe d unverédndert
,»2 940“ durch die Angabe ,,3 240" er-
setzt.

e) In Nummer 312 221 wird die Angabe e) unverédndert
,»1 470 durch die Angabe ,,1 620 er-
setzt.

f)  In Nummer 312 230 wird die Angabe f) unverdndert
,»3290“ durch die Angabe ,,3 620 er-
setzt.

g) In Nummer 312 231 wird die Angabe g) unverédndert
,»1 645 durch die Angabe ,,1 810 er-
setzt.

h) In Nummer 312 240 wird die Angabe h) unverédndert
,»3 650“ durch die Angabe ,,4 020 er-
setzt.

i) In Nummer 312 241 wird die Angabe i) unverdndert
,»1 825 durch die Angabe ,,2 010 er-
setzt.

j)  In Nummer 312 250 wird die Angabe j) unverédndert
,»4 120* durch die Angabe ,,4 540 er-
setzt.

k) In Nummer 312 251 wird die Angabe k) unverédndert
,»2 060“ durch die Angabe ,,2 270 er-
setzt.

1) In Nummer 312 260 wird die Angabe ) unverdndert
,»4 520 durch die Angabe ,,4 980 er-
setzt.

m) In Nummer 312 261 wird die Angabe m) unverédndert
,»2 260* durch die Angabe ,,2 490 er-
setzt.

n) Abschnitt 111 Unterabschnitt 4 und 5 n)  Abschnitt 111 Unterabschnitt 4 und 5

wird wie folgt gefasst:

wird wie folgt gefasst:
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Beschliiss

Nr. Gebuhrentatbestand Gebuhr
in Euro
,.4. International registrierte Marken
334 100 Nationale Gebuhr flr die internationale Registrierung nach dem Protokoll
zum Madrider Markenabkommen (8108 MarkenG)
...................................................................... 180
334 300 Nationale Gebuhr fir die nachtrégliche Schutzerstreckung nach Arti-
kel 3ter Abs. 2 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen (8§ 111
Abs. 1 MarkenG) .......ccoceveeeeeeeennne 120
Umwandlungsverfahren einschlieflich der Klassengebihr bis zu drei
Klassen (§ 118 Abs. 1 MarkenG)
334 500 — fir eine Marke (8§ 32 MarkenG) ..........ccoeeeveeeiieiiieinnnnnn 300
334 600 — fir eine Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke (88 97 und 106a Mar-
KENG) oot e 900
Klassengebiihr bei Umwandlung furr jede Klasse ab der vierten Klasse
334 700 — fir eine Marke (§ 32 MarkenG) ..........ccoeeeveeeiieiiieinninnn. 100
334 800 — fiir eine Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke (88 97 und 106a Mar-
KENG) oo 150
5. Unionsmarken
Umwandlungsverfahren (§ 122 Abs. 1 MarkenG)
335 200 — fir eine Marke (8§ 32 MarkenG) ..........ccoeevveeerieiiieinnnnnn. 300
335300 — fiir eine Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke (88 97 und 106a Mar-
KENG) it 900
Klassengebiihr bei Umwandlung furr jede Klasse ab der vierten Klasse
335400 — fir eine Marke (8 32 MarkenG) ..........ccoeeeveeerieeinevnnnnnn. 100
335500 — fiir eine Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke (88 97 und 106a Mar-
KENG) 1ottt s 150%.
e des 6. Ausschusses
Nr. Gebuhrentatbestand Gebuhr
in Euro
4. International registrierte Marken
334 100 Nationale Gebuhr fir die internationale Registrierung nach dem Pro-
tokoll zum Madrider Markenabkommen (8108 MarkenG)
...................................................................... 180
334 300 Nationale Gebuhr fiir die nachtragliche Schutzerstreckung nach Arti-
kel 3ter Abs.2 des Protokolls zum Madrider Markenabkommen
(8§ 111 Abs. 1 MarkenG) ........ccceeuveieninnnnnn. 120
Umwandlungsverfahren einschlieflich der Klassengebihr bis zu drei
Klassen (§ 118 Abs. 1 MarkenG)
334 500 — flr eine Marke (8§ 32 MarkenG) ..........cccvviiiiiiiininnnnnn 300
334 600 — fur eine Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke (88 97 und 106a
1Y F= =] ) 900
Klassengebuhr bei Umwandlung fir jede Klasse ab der vierten Klasse
334700 — fureine Marke (8 32 MarkenG) ..........cooveiviiiiiininnnn, 100
334 800 — fur eine Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke (88 97 und 106a
MArKENG) .. .ot 150
5. Unionsmarken
Umwandlungsverfahren (§ 122 Abs. 1 MarkenG)
335 200 — flr eine Marke (8§ 32 MarkenG) ..........ccovviiiiiiiiininnnnnn 300
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335 300 — flr eine Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke (88 97 und 106a
1Y F= =T ) 900
Klassengebuhr bei Umwandlung fir jede Klasse ab der vierten Klasse
335 400 — flr eine Marke (§ 32 MarkenG) .........ccccviiiiiiiiiininnnnnn 100
335500 — fur eine Kollektiv- oder Gewahrleistungsmarke (88 97 und 106a
MArKeNG) ..ot e 150*.
Entwurf Beschlisse des 6. Ausschusses

0)

Dem Teil B Vorbemerkung Absatz 1
wird folgender Satz angefugt:

0) unverédndert

»Gemeinschaftliche Inhaber oder An-
melder eines betroffenen Schutzrechts
gelten als ein Antragsteller, wenn sie in
den in Satz 1 genannten Féllen gemein-
sam Beschwerde einlegen.*

Artikel 9

Artikel 9

Anderung des Halbleiterschutzgesetzes

unverandert

Das Halbleiterschutzgesetz vom 22. Oktober

1987 (BGBI. | S.2294), das zuletzt durch Arti-
kel 12 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBI. |
S. 2541) geédndert worden ist, wird wie folgt geédn-

dert:
1. 8 3 wird wie folgt geéndert:

a) Der Uberschrift werden ein Semikolon
und das Wort ,,Verordnungserméachti-
gung“ angefiigt.

b) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort ,,Pa-
tentamt” durch die Worter ,,Deutschen
Patent- und Markenamt* ersetzt.

c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

,,Das Bundesministerium der Justiz und
flir Verbraucherschutz wird erméchtigt,
durch Rechtsverordnung, die nicht der
Zustimmung des Bundesrates bedarf,

1. die Einrichtung und den Geschafts-
gang des Deutschen Patent- und
Markenamts sowie die Form des
Verfahrens in Topografieangele-
genheiten zu regeln, soweit nicht
durch Gesetz Bestimmungen dar-
Uber getroffen sind,

Deutscher Bundestag — 19. Wahlperiode
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Beschliisse des 6. Ausschusses

2. die Form und die sonstigen Erfor-
dernisse der Anmeldung zu bestim-
men,

3. fur Fristen in Topografieangelegen-
heiten eine fir alle Dienststellen
des Deutschen Patent- und Marken-
amts geltende Regelung Uber die zu
berticksichtigenden  gesetzlichen
Feiertage zu treffen.”

d)

Absatz 4 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz1 wird das Wort ,,Patent-
amt“ durch die Worter ,,Deutsche
Patent- und Markenamt* ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort ,,Patent-
amt® durch die Worter ,,Deutschen
Patent- und Markenamt* ersetzt.

cc) In Satz 3 wird das Wort ,,Patent-
amt“ durch die Worter ,,Deutsche
Patent- und Markenamt* ersetzt.

2. 84 wird wie folgt gedndert:

a)

In Absatz 1 wird das Wort ,,Patentamt*
durch die Worter ,,Deutsche Patent- und
Markenamt™ ersetzt.

b)

In Absatz 3 Satz 1 und 3 wird jeweils das
Wort ,,Patentamt“ durch die Worter
,Deutschen Patent- und Markenamt* er-
setzt.

Absatz 4 wird wie folgt geéndert:

aa) In Satz1 wird das Wort ,,Patent-
amt® durch die Worter ,,Deutschen
Patent- und Markenamt® sowie das
Wort ,,Patentamts* durch die Wor-
ter ,,Deutschen Patent- und Mar-
kenamts* ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort ,,Patent-
amt® durch die Worter ,,Deutschen
Patent- und Markenamt* ersetzt.

3. In 85 Absatz1 Nummer 1 und 2, Absatz 3
und 4 sowie in 8§ 8 Absatz 4 Satz 1 wird je-
weils das Wort ,,Patentamt™ durch die Worter
,,Deutschen Patent- und Markenamt® ersetzt.

4.  §11 wird wie folgt geandert:

a)

Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:
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Beschliisse des 6. Ausschusses

»8 11

Anwendung von Vorschriften des Pa-
tentgesetzes, des Gebrauchsmusterge-
setzes und des Gesetzes zum Schutz
von Geschéftsgeheimnissen®.

b) In Absatz 1 werden nach den Wortern
,uber die Erstattung von Gutachten (8 29
Abs. 1 und 2), die Worter ,0ber die
Nutzung von urheberrechtlich geschiitz-
ten Werken und sonstigen Schutzgegen-
stdnden (829a),” und wird nach den
Wortern ,,sind auch fiir Topographie-
schutzsachen* das Wort ,,entsprechend*
eingeflgt.

c) In Absatz2 werden nach der Angabe
»Inlandsvertretung (8 28)“ das Komma
und die Worter ,,0ber die Erméachtigun-
gen zum ErlaR von Rechtsverordnungen
(8 29)" gestrichen.

d) Folgender Absatz 3 wird angefugt:

»(3) In  Halbleiterschutzstreitsa-
chen mit Ausnahme von selbststandigen
Beweisverfahren sind die §8 16 bis 20
des Gesetzes zum Schutz von Geschéfts-
geheimnissen vom 18. April 2019
(BGBI. I S. 466) entsprechend anzuwen-
den.*

Artikel 10

Artikel 10

Anderung des Designgesetzes

unverandert

Das Designgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. Februar 2014 (BGBI. |
S. 122), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes
vom 17. Juli 2017 (BGBI. |1 S. 2541) ge&ndert wor-
den ist, wird wie folgt geéndert:

1. 8§22 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Die Akteneinsicht nach den Absét-
zen 1 und 2 ist ausgeschlossen, soweit

1. ihr eine Rechtsvorschrift entgegensteht,




Deutscher Bundestag — 19. Wahlperiode

—43- Drucksache 19/30498

Entwurf
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das schutzwirdige Interesse der be-
troffenen Person im Sinne des Artikels 4
Nummer1l der Verordnung (EU)
679/2016 des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 27. April 2016 zum
Schutz nattrlicher Personen bei der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten,
zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung) (ABI. L 119
vom 452016, S.1; L 314 vom
22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018,
S.2) in der jeweils geltenden Fassung
offensichtlich Gberwiegt oder

sie auf Akteninhalte bezogen ist, die of-
fensichtlich gegen die offentliche Ord-
nung oder die guten Sitten verstoRen.*

2. §26 Absatz 1 wird wie folgt geéndert:

a) InNummer 8 wird das Wort ,,und“ durch
ein Komma ersetzt.

b) In Nummer 9 wird der Punkt am Ende
durch das Wort ,,und* ersetzt.

c) Folgende Nummer 10 wird angefugt:

,10. fir alle Dienststellen des Deut-
schen Patent- und Markenamts die
Berlicksichtigung von gesetzli-
chen Feiertagen bei Fristen.*

3. 8§ 34awird wie folgt gedndert:

a) Nach Absatz3 Satz 3 wird folgender
Satz eingefligt:
»3 128a der Zivilprozessordnung ist ent-
sprechend anzuwenden.*

b) Absatz 5 Satz 2 und 3 wird aufgehoben.

c)

Folgender Absatz 6 wird angefugt:
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.»(6) Der Gegenstandswert wird auf
Antrag durch Beschluss festgesetzt.
Wird eine Entscheidung tber die Kosten
getroffen, kann von Amts wegen Uber
den Gegenstandswert entschieden wer-
den. Der Beschluss Uber den Gegen-
standswert kann mit der Kostenentschei-
dung verbunden werden. Fiir die Festset-
zung des Gegenstandswertes gelten § 23
Absatz 3 Satz 2 und § 33 Absatz 1 des
Rechtsanwaltsvergutungsgesetzes ent-
sprechend.”

Artikel 11

Artikel 11

Folgeénderungen

unverandert

(1) In 823 Absatzl Nummer13 des
Rechtspflegergesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. April 2013 (BGBI. I S. 778,
2014 | S. 46), das zuletzt durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 19. Mérz 2020 (BGBI. I S. 541) geén-
dert worden ist, wird die Angabe ,,8 125i* durch
die Angabe ,,8 125a“ ersetzt.

(2) In 821 Absatz 3 Satz 2 der Designver-
ordnung vom 2. Januar 2014 (BGBI. | S. 18), die
zuletzt durch Artikel 7 der Verordnung vom
12. Dezember 2018 (BGBI. | S.2446) geandert
worden ist, werden die Worter ,,8 34a Absatz 5
Satz 2 durch die Angabe ,,§ 34a Absatz 6 ersetzt.

Artikel 12

Artikel 12

Bekanntmachungserlaubnis

unverandert

Das Bundesministerium der Justiz und fir
Verbraucherschutz kann den Wortlaut des Patent-
gesetzes in der vom ... [einsetzen: Datum des In-
krafttretens nach Artikel 13 Absatz 2] an geltenden
Fassung im Bundesgesetzblatt bekanntmachen.
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Artikel 13 Artikel 13
Inkrafttreten Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Ab-
satzes 2 am Tag nach der Verkindung in Kraft.

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Ab-
satzes 2 am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

(2) Am ... [einsetzen: Datum des ersten Ta-
ges des neunten auf die Verkiindung folgenden Ka-
lendermonats] treten in Kraft:

(2) Am ... [einsetzen: Datum des ersten Ta-
ges des neunten auf die Verkindung folgenden Ka-
lendermonats] treten in Kraft:

1. Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe ¢ Doppel-
buchstabe bb, Nummer 17, 22, 24, 26 Buch-
stabe a und Nummer 31,

1. Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe ¢ Doppel-
buchstabe bb, Nummer 17, 22, 24, 26 Buch-
stabe a und Nummer 31,

2. Artikel 2 Nummer 1 und 2 Buchstabe b,

2. Artikel 2 Nummer 1 und 2 Buchstabe b,

3. Artikel 3 Nummer 2 Buchstabe b und ¢, Num-
mer 6 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb und
Buchstabe ¢ sowie Nummer 7,

3. Artikel 3 Nummer 2 Buchstabe b und ¢, Num-
mer 6 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb und
Buchstabe ¢ sowie Nummer 7,

Artikel 4, Artikel 4,
Artikel 5 Nummer 1, 5, 8 bis 14, Artikel 5 Nummer 1, 5, 8 bhis 14,
Artikel 6, Artikel 6,

Artikel 7 Nummer 1 und 4,

Artikel 7 Nummer 1 und 4,

| N |0 s

Artikel 8 Nummer 1, 2 und 3 Buchstabe b bis
nl

® N g

Artikel 8 Nummer 1, 2 und 3 Buchstabe b bis
n!

9. Artikel 9 Nummer 4 Buchstabe b,

9. Artikel 9 Nummer 4 Buchstabe b,

10. Artikel 10 Nummer 3 Buchstabe a und

10. Artikel 10 Nummer 3 Buchstabe a und

11. Artikel 11 Absatz 1.

11. Artikel 11 Absatz 1.

Drucksache 19/30498
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Bericht der Abgeordneten Ingmar Jung, Dr. Johannes Fechner, Jens Maier, Roman
Muller-B6hm, Niema Movassat und Dr. Manuela Rottmann

I.  Uberweisung

Der Deutsche Bundestag hat die Vorlage auf Drucksache 19/25821 in seiner 205. Sitzung am 21. Januar 2021
beraten und an den Ausschuss fur Recht und Verbraucherschutz zur federfiihrenden Beratung und an den Aus-
schuss flr Wirtschaft und Energie sowie an den Ausschuss fur Bildung, Forschung und Technikfolgenabschét-
zung zur Mitberatung Uberwiesen.

II. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschisse

Der Ausschuss fur Wirtschaft und Energie hat die Vorlage auf Drucksache 19/25821 in seiner 122. Sitzung am
9. Juni 2021 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen
der Fraktionen AfD, FDP, DIE LINKE. und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN die Annahme des Gesetzentwurfs mit
Anderungen. Der Anderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD wurde mit den Stimmen der Fraktio-
nen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, FDP, DIE LINKE. und BUNDNIS 90/DIE
GRUNEN angenommen. Der Anderungsantrag der Fraktion der AfD wurde mit den Stimmen der Fraktionen
CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD
abgelehnt. Der Anderungsantrag der Fraktion der FDP wurde mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU,
SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN abgelehnt.
Der Anderungsantrag der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN wurde mit den Stimmen der Fraktionen der
CDU/CSU, SPD, AfD und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. und BUNDNIS 90/DIE GRU-
NEN abgelehnt. Der EntschlieBungsantrag der Fraktion der FDP wurde mit den Stimmen der Fraktionen der
CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE
LINKE. und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN abgelehnt.

Der Ausschuss fur Bildung, Forschung und Technikfolgenabschétzung hat die Vorlage auf Drucksache
19/25821 in seiner 76. Sitzung am 9. Juni 2021 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der
CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BUNDNIS 90/DIE GRU-
NEN die Annahme des Gesetzentwurfs mit Anderungen. Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktio-
nen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, FDP, DIE LINKE. und BUNDNIS 90/DIE
GRUNEN die Annahme des Anderungsantrags der Fraktionen der CDU/CSU und SPD. Der Ausschuss empfiehlt
mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN gegen
die Stimmen der Fraktion der AfD die Ablehnung des Anderungsantrags der Fraktion der AfD. Der Ausschuss
empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP,
DIE LINKE. und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN die Ablehnung des Anderungsantrags der Fraktion der FDP. Der
Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, AfD und FDP gegen die Stimmen der
Fraktionen DIE LINKE. und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN die Ablehnung des Anderungsantrags der Fraktion
BUNDNIS 90/DIE GRUNEN. Der Ausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD
und AfD gegen die Stimmen der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BUND-
NIS 90/DIE GRUNEN die Ablehnung des EntschlieBungsantrags der Fraktion der FDP.

Der Parlamentarischer Beirat flir nachhaltige Entwicklung hat sich mit der VVorlage auf Drucksache 19/25821
in seiner 66. Sitzung am 27. Januar 2021 befasst und festgestellt, dass eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetz-
entwurfes gegeben sei. Der Bezug zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie ergebe sich hinsichtlich folgender Leit-
prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung und Sustainable Development Goals (SDGs): Leitprinzip 5 — Sozialen
Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern, SDG 16 — Frieden, Gerechtigkeit und starke
Institutionen. Die Darstellung der Nachhaltigkeitspriifung sei plausibel. Der Gesetzentwurf beabsichtige die Ver-
einfachung und Modernisierung des Patentrechts. Durch die praxisgerechte Verbesserung der Verfahrensablaufe
bei DPMA, BPatG und den Zivilgerichten in Patent- und Gebrauchsmusterstreitsachen sowie bei den Anmeldern
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gewerblicher Schutzrechte werde die Rechtstaatlichkeit im Rahmen des Nachhaltigkeitsziel 16 ,,Frieden, Gerech-
tigkeit und starke Institutionen* verbessert. Damit stehe der Gesetzentwurf grundsatzlich im Einklang mit der
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Eine Prifbitte sei daher nicht erforderlich.

lll. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federfihrenden Ausschuss

Der Ausschuss fur Recht und Verbraucherschutz hat die Vorlage auf Drucksache 19/25821 in seiner 129. Sit-
zung am 27. Januar 2021 anberaten und beschlossen, hierzu eine ¢ffentliche Anhérung am 24. Februar 2021
durchzufiihren. Den Antrag auf Videoiberzeichnung und -tbertragung der offentlichen Anhérung hat der Aus-
schuss fiir Recht und Verbraucherschutz in seiner 129. Sitzung am 27. Januar 2021 mit den Stimmen der Frakti-
onen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BUNDNIS 90/DIE
GRUNEN, abgelehnt. In seiner 130. Sitzung am 10. Februar 2021 hat der Ausschuss erneut tber eine Videoauf-
zeichnung und -Ubertragung der bereits beschlossenen 6ffentlichen Anhérung abgestimmt und mit den Stimmen
der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN gegen die Stimmen der
Fraktion der AfD, beschlossen, dem Antrag auf Videoaufzeichnung und -ibertragung der 6ffentlichen Anhérung
nunmehr zuzustimmen. Die Offentliche Anhdrung hat der Ausschuss fiir Recht und Verbraucherschutz in seiner
132. Sitzung am 24. Februar 2021 durchgefhrt. An dieser Anhorung haben folgende Sachverstédndige teilgenom-
men:

Fabian Hoffmann Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe
X. Zivilsenat — Patentrecht, Reisevertragsrecht, Schenkungsrecht
Prof. Dr. Mary-Rose McGuire, Universitdt Osnabriick
M. Jur. (Géttingen) Lehrstuhl fiir Burgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums sowie

deutsches und europdisches Zivilprozessrecht

Prof. Dr. jur. Ansgar Ohly, LL.M. Ludwig-Maximilians-Universitat Miinchen

(Cambridge) Lehrstuhl fiir Burgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums und
Wettbewerbsrecht

Dipl.-Chem. (Univ.) Patentanwaltskammer, Miinchen

Dr. rer. nat. Andreas Popp Patentanwalt

Dr. Kurt-Christian Scheel Verband der Automobilindustrie e. V., Berlin

Geschaftsfihrer — Geschaftsbereich Politik und Gesellschaft

Dipl.-Phys. Dr.-Ing. Renate Weisse, Patentanwaltin, European Patent Attorney, Berlin, Berlin
LL.M.

Dr. Alissa Zeller BASF SE, Ludwigshafen
Senior Vice President, Global Service Cluster Intellectual Property
Vorsitzende des Fachausschusses Gewerbliche Schutzrechte beim Ver-
band der Chemischen Industrie e. V.

Hinsichtlich der Ergebnisse der ¢ffentlichen Anhérung wird auf das Protokoll der 132. Sitzung vom 24. Februar
2021 mit den anliegenden Stellungnahmen der Sachverstandigen verwiesen.

Zu dem Gesetzentwurf auf Drucksache 19/25821 lag dem Ausschuss fuir Recht und Verbraucherschutz eine Peti-
tion vor.

Der Ausschuss fur Recht und Verbraucherschutz hat die Vorlage auf Drucksache 19/25821 in seiner 158. Sit-
zung am 9. Juni 2021 abschlieBend beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und
SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, FDP, DIE LINKE. und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN die Annahme
des Gesetzentwurfs in der aus der Beschlussempfehlung ersichtlichen Fassung. Die Anderungen beruhen auf ei-
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nem Anderungsantrag, den die Fraktionen der CDU/CSU und SPD in den Ausschuss fiir Recht und Verbraucher-
schutz eingebracht haben und der mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen
der Fraktionen AfD, FDP, DIE LINKE. und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN angenommen wurde.

Die Fraktion der AfD hat folgenden Anderungsantrag zu dem Gesetzentwurf auf Drucksache 19/25821 in den
Ausschuss flr Recht und Verbraucherschutz eingebracht:

Der Ausschuss wolle beschlieRen:

Den Gesetzentwurf gemaR Drucksache 19/25821 mit folgender MaBgabe, im Ubrigen unverandert, anzunehmen:
1. Artikel 1 wird wie folgt gedndert:
a) Nummer 36 wird wie folgt geéndert:

,Dem § 139 Absatz 1 werden die folgenden Satze angefugt:

,.Der Anspruch ist insbesondere ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen
Umstéande des Einzelfalls zu einer erheblichen Gefahr fiir die 6ffentliche Gesundheit oder zu einer Be-
eintrachtigung offentlich genutzter Infrastruktureinrichtungen mit der Gefahr erheblicher wirtschaftli-
cher Folgeschéaden fiihren wirde. In diesen Féllen kann der Verletzte einen Ausgleich in Geld verlangen,
soweit dies angemessen erscheint. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberthrt.

b) Nummer 38 wird gestrichen.
Begriindung

Im Gesetzentwurf der Bundesregierung BT-Drs. 19/25821 (,,Gesetzentwurf) sind u.a. folgende Anderungen des
PatG vorgesehen:

a) Eine Klarstellung zur Regelung des Unterlassungsanspruchs im Patentrecht, 8 139 PatG, dass in Fallen, in
denen die Unterlassung der patentverletzenden Handlungen fir den Verletzer mit einer unverhaltnismagigen
Harte verbunden wére (z.B. hoher dékonomischer Schaden; Verletzung eines untergeordneten Bestandteils in ei-
nem komplexen Produkt), die Unterlassungspflicht ausscheidet und an ihre Stelle zu Gunsten des Verletzten
(=KIl&ger) ein Entschadigungsanspruch tritt.

b) Die 88 16-20 GeschGehG sollen entsprechend im Patentprozess (Patentverletzungsverfahren) Anwendung fin-
den. Dementsprechend soll das Gericht der Hauptsache auf Antrag einer Partei streitgegenstandliche Informati-
onen ganz oder teilweise als geheimhaltungsbeduirftig einstufen, wenn diese ein Geschaftsgeheimnis sein kénnen.
Dies hatte zur Folge, dass die Parteien, ihre Prozessvertreter, Zeugen, Sachverstandige, sonstige Vertreter und
alle sonstigen Personen, die am Verfahren beteiligt sind oder die Zugang zu Dokumenten eines solchen Verfah-
rens haben, verpflichtet sind, die als geheimhaltungsbedirftig eingestufte Informationen vertraulich zu behan-
deln.

Die vorgesehenen Anderungen sind nicht sachgerecht:
Ad a):

Die vorgesehene Regelung soll ausweislich der Begriindung die aktuelle héchstrichterliche Rechtsprechung nach-
zeichnen, wonach der Grundsatz der VerhaltnisméaRigkeit auch bei der Zubilligung eines patentrechtlichen Un-
terlassungsanspruchs zu beriicksichtigen ist. Diese Rechtsprechung ist nicht zu beanstanden. Allerdings sollte die
Anwendung des VerhéltnismaRigkeitsgrundsatzes Richterrecht bleiben und nicht kodifiziert werden. In der &ffent-
lichen Anhdrung wurde darauf hingewiesen, dass in den letzten 15 Jahren kaum eine Handvoll Patentverletzungs-
prozesse in Deutschland bekannt geworden sind, in denen der Vorwurf eines Rechtsmissbrauchs im Raum stand
(Stellungnahme Prof. McGuire, Seite 9). Wird die Anwendung des VerhaltnisméaRigkeitsgrundsatzes kodifiziert,
besteht die Gefahr, dass die Gerichte den Grundsatz in einer Vielzahl von Féllen anwenden und allgemein auf
,,Hartefélle** ausdehnen. Die Folge ware, dass das Patentrecht fiir den Patentinhaber verwassert wird, was mit
einem Verlust an Rechtssicherheit fiir innovative Unternehmen einhergehen wirde. Da der Erfolg deutscher Un-
ternehmen maBgeblich auf ihrer Innovationskraft beruht, liegt eine Verwasserung des Patentrechts nicht in deren
Interesse. Zudem legt die Formulierung im Gesetzentwurf nahe, dass der Unterlassungsanspruch starker einge-
schrankt werden soll als von den Gerichten intendiert. Insbesondere sollen auch unspezifizierte Nachteile Dritter
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(z.B. Kunden entsprechender Produkte bzw. Abnehmer in der Vertriebskette) zu einem Ausschluss des Unterlas-
sungsanspruchs fiihren. Der in der Anhdrung vorgebrachten Beflirchtung, dass ohne Berlicksichtigung von Dritt-
interessen die Versorgung der Bevolkerung mit lebenswichtigen Medikamenten oder wichtige Infrastrukturein-
richtungen (Mobilfunknetze) durch Patentstreitigkeiten geféahrdet sein kénnten, l&sst sich durch eine zielgenaue
Formulierung wie im vorliegenden Anderungsantrag Rechnung tragen (wobei durch das Wort ,,insbesondere**
klargestellt ist, dass von der bisherigen Rechtsprechung zur Verhaltnismagigkeit nicht abgertickt werden soll).
Im Ubrigen sei darauf hingewiesen, dass derartige Gefahrdungen zum einen auch nach der bestehenden Rechts-
lage noch nie eingetreten sind und zum anderen sicherlich im Rahmen der VerhéaltnisméRigkeitsprifung nach
Richterrecht bertcksichtigt werden kénnten, wenn der Fall einmal eintreten sollte.

Ad b):

Auch beim Geschéftsgeheimnisschutz in patentrechtlichen Auseinandersetzungen reichen die bestehenden Instru-
mente aus. Beim patentrechtlichen Besichtigungsanspruch, der einem mdoglichen Verletzungsverfahren voraus-
geht, besteht tatsachlich ein Beduirfnis, den Konkurrenten (mutmallicher Verletzer) vor einer Ausforschung seiner
Geschaftsgeheimnisse zu schiitzen. Denn in diesem Verfahrensstadium steht noch gar nicht fest, ob eine Vorrich-
tung bzw. ein Verfahren beim Konkurrenten Patentrechte des Inhabers verletzt, weil deren Beschaffenheit noch
nicht bekannt ist. Hier hat die Rechtsprechung wirksame Instrumente des Geheimnisschutzes entwickelt, die in 8
140 ¢ Absatz 3 PatG kodifiziert sind. Bei anhangigen Verletzungsklagen besteht hingegen von vornherein ein
geringeres Bedurfnis nach Geheimnisschutz, denn hier ist die Gefahr einer Ausforschung sehr viel geringer. Eine
patentrechtliche Verletzungsklage setzt vielmehr voraus, dass der Klager im Rahmen einer substantiierten Kla-
geschrift Tatsachen vortragt, die einen Verletzungsfall begriinden. Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf kdnnte
das Gericht gemal? § 19 GeschGehG den Zugang zu Geschéaftsgeheimnissen auf bestimmte Personen beschranken
— im Extremfall auf einen Parteivertreter und den Anwalt der Partei. Geheimhaltungsverpflichtungen im Verlet-
zungsverfahren behindern damit strukturell den Kl&ger, der den Wahrheitsgehalt des Sachvortrags des Beklagten
z.B. zum Aufbau und zur Funktionsweise der streitgegenstandlichen Vorrichtung Gberpriifen muss und dafir hau-
fig auf den Sachverstand betriebsinterner oder -externer Personen angewiesen ist. Folglich fuhrt auch diese Re-
gelung im Gesetzentwurf zu einer Verwasserung des Patentschutzes und ist in der Abwégung zu streichen.

Der Ausschuss fur Recht und Verbraucherschutz hat diesen Anderungsantrag in seiner 158. Sitzung am 9.
Juni 2021 mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und BUNDNIS 90/DIE GRU-
NEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD abgelehnt.

Die Fraktion der FDP hat folgenden Anderungsantrag zu dem Gesetzentwurf auf Drucksache 19/25821 in den
Ausschuss fiir Recht und Verbraucherschutz eingebracht:

Der Ausschuss wolle beschlieRen:
den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/25821 mit folgenden MafRgaben zu &ndern
1. Artikel 1 Nr. 2 wird wie folgt geandert:
a) Vor Buchstabe a werden folgende Buchstaben a und b eingefiigt:
"a) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort "Patentanmeldung” durch "Schutzrechtanmeldung” ersetzt."

"b) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 werden die Worter "nationalen Anmeldungen" durch "nationalen
Patent-oder Gebrauchsmusteranmeldungen” ersetzt."

b) Die bisherigen Buchstaben a) und b) werden die Buchstaben ¢) und d).
2. Nach Artikel 1 Nr. 2 wird folgende Nr. 3 eingefugt:
a) § 6 wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort "Erfinder" die Worter "oder die Erfinderin” und nach dem
Wort "Rechtsnachfolger” die Worter "oder seine Rechtsnachfolger" ergénzt.

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefugt: "Verwertungserfolge aus dem Patent oder der
Patentanmeldung stehen den zu, wem die Verwertungsbemiihungen zuzurechnen sind."
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cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und es werden nach den Wortern "das Recht dem” die Worter
"oder der" und den nach den Wortern “zu, der™ die Worter "oder die" erganzt.

b) Der bisherige Artikel 1 Nr. 3 wird Nr. 4.
3. Nach Artikel 1 Nr. 5 wird folgende Nr. 6 eingefugt
a) Nach § 23 wird folgender 8§ 23a eingefligt:

"(1) Ist der Erfinder auch Anmelder des Patents, so reduzieren sich auf Antrag alle Gebiihren auf
die Halfte.

(2) Der Antrag nach Absatz 1 ist gemeinsam mit der Anmeldung, spatestens mit der Erfinderbenen-
nung zu stellen.

(3) Wird die Patentanmeldung oder das Patent tbertragen, entfallt der Gebihrennachlass nach Ab-
satz 1 ex nunc.

(4) Erfolgt die Ubertragung der Patentanmeldung oder des Patents im Rahmen der Erbfolge, so tritt
die Wirkung des Absatzes 3 nicht ein."

b) Der bisherigen Artikel 1 Nr. 6 wird Nr. 7.
4. Artikel 1 Nr. 6 wird wie folgt geandert:
a) Buchstabe ¢ wird wie folgt neu gefasst:

,,In Absatz 3 werden das Wort ,,Patentamt‘“ durch die Worter ,,Deutsches Patent- und Markenamt*
und nach den Wortern "eines Vertreters" die Worter "oder einer Vertreterin" ergénzt.*

b) Nach Buchstabe c wird folgender Buchstabe d eingeftigt:
,.d) Nach Absatz 3 Satz 1 wird folgender Satz 2 eingeflgt:

Dies gilt nicht, wenn die Vertretungstibernahme erfolgt ist, bevor der Sitz oder Wohnsitz oder die
Niederlassung ins Ausland verlegt wurde."

5. Artikel 1 Nr. 8 wird wie folgt geandert:
a) Nach Buchstabe a wird folgender Buchstabe b eingefugt:
"b) In Absatz 3 werden die Worter "im Inland™ gestrichen.”
b) Der bisherige Buchstabe b wird Buchstabe c.

6. Artikel 1 Nr. 16 wird wie folgt gedndert:
a) Nach Buchstabe a wird folgender Buchstabe b eingefugt:

"b) In Absatz 1 Satz 2 werden nach den Wortern "deutsche Ubersetzung™ die Worter "ganz oder
teilweise" erganzt und die Worter "gilt die Anmeldung™" durch die Worter "gelten die nicht tber-
setzten Teile der Anmeldung" ersetzt."”

b) Der bisherige Buchstabe b wird Buchstabe c.
7. In Artikel 1 Nr. 19 wird in Buchstabe a folgender Satz erganzt:

In Absatz 5 Satz 1 werden nach den Wortern "nach Absatz 4" die Worter "in einer nationalen Pa-
tentanmeldung" erganzt.

8. Artikel 1 Nr. 35 wird wie folgt gedndert:
a) Nach Satz 1 wird folgender Buchstabe b) eingefligt:



Deutscher Bundestag — 19. Wahlperiode -51- Drucksache 19/30498

"b) Einem Antrag auf Gewahrung von Verfahrenskostenhilfe soll nur stattgegeben werden, wenn in
anderen Verfahren des gleichen Anmelders oder der gleichen Anmelderin entweder ein Patent erteilt
wurde oder wenigstens 5 Jahre seit der vorhergehenden Antragsstellung vergangen sind."

b) Der bisherige Satz 1 wird Buchstabe a).
9. Artikel 1 Nr. 36 wird wie folgt gedndert:
Die § 139 Absatz 1 angefligten Satze werden wie folgt gedndert:

"Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchsunverhalt-
nismaRig ist, weil sie aufgrund besonderer Umstande unter Beachtung des Interesses des Patentin-
habers oder der Patentinhaberin gegenuber dem Verletzenden oder der Verletzenden und der Ge-
bote von Treu und Glauben eine durch das AusschlieBlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Harte dar-
stellt, sofern der Verletzende nachweist, dass er oder sie den Recherchepflichten zur Beachtung von
Schutzrechten Dritter vor Inbenutzungsnahme in ausreichendem Male nachgekommen ist."”

10. Artikel 1 Nummer 37 bis 40 werden wie folgt geéndert:
a) Artikel 1 Nr. 37 wird wie folgt gedndert:
Nach 8§ 139 wird folgender § 139a eingefligt:
"(1) Vor der Erhebung einer Klage nach § 139 ist ein Sachverstandigenverfahren durchzufihren.

(2) Die Parteien einigen sich auf einen gemeinsamen Sachverstandigen oder bestimmen jeder fir
sich einen Sachverstandigen, der auf dem technischen Gebiet der Erfindung Fachmann ist. Dieser
sollte einem Durchschnittsfachmann méglichst nahe kommen. Offentlich bestellte und vereidigte
Sachverstandige sind vorzuziehen.

(3) Bestimmt jede Partei einen Sachverstandigen, haben sich diese zu Beginn des Verfahrens auf
einen Obmann zu einigen, der ebenfalls die Voraussetzungen nach Abs. 2 erfillt.

(4) Der oder die Sachverstandigen erstellen ein einheitliches Gutachten, das die Frage klart, ob und
durch welche Produkte und Dienstleistungen das Streitschutzrecht verletzt wird.

(5) Kommen die Sachverstandigen nicht zu einem einheitlichen Ergebnis, so kennzeichnen Sie die
Feststellungen, die unstreitig und solche die streitig sind. Uber die streitigen Themen entscheidet
dann der vorher benannte Obmann.

(6) Die gutachterlich begriindete Entscheidung wird den Parteien zugestellt. Diese haben dann ei-
nen Monat Zeit, Klage zu erheben. Geschieht diese nicht, gelten die Gutachtenfeststellung als rechts-
kraftig bindend fiir beide Parteien.

(7) Im Falle einer Klage hat sich das Gericht nur mit den strittigen Fragen aus dem Gutachten zu
befassen.

(8) In gleicher Weise ist auch bei der Festsetzung der Hohe eines eventuellen Schadenersatzes zu
verfahren."

b) Artikel 1 Nr. 38 wird wie folgt geéndert:
In § 140b werden die Absétze 2 und 7 wie folgt gefasst:

"(2) In Fallen offensichtlicher Rechtsverletzung oder in Féllen, in denen der Verletzte gegen den
Verletzer oder die Verletzerin Klage erhoben hat, besteht der Anspruch unbeschadet von Absatz 1
auch gegen eine in Nummer 1 — 4 benannte Person. Eines Beweises der Patentverletzung bedarf es
bei anhangiger Verletzungsklage nicht, wenn diese nicht offensichtlich unbegriindet ist. Der An-
spruch gilt gegen eine Person, die in gewerblichem AusmaR:

1. rechtsverletzende Erzeugnisse in ihrem Besitz hatte,
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2. rechtsverletzende Dienstleistungen in Anspruch nahm,
3. fur rechtsverletzende Tétigkeiten genutzte Dienstleistungen erbrachte oder

4. nach den Angaben einer in Nummer 1, 2 oder Nummer 3 genannten Person an der Herstellung,
Erzeugung oder am Vertrieb solcher Erzeugnisse oder an der Erbringung solcher Dienstleistungen
beteiligt war, es sei denn, die Person wére nach den 88 383 bis 385 der Zivilprozessordnung im
Prozess gegen den Verletzer zur Zeugnisverweigerung berechtigt. Im Fall der gerichtlichen Gel-
tendmachung des Anspruchs nach Satz 1 kann das Gericht den gegen den Verletzer anhangigen
Rechtsstreit auf Antrag bis zur Erledigung des wegen des Auskunftsanspruchs gefiihrten Rechts-
streits aussetzen. Der zur Auskunft Verpflichtete kann von dem Verletzten den Ersatz der fur die
Auskunftserteilung erforderlichen Aufwendungen verlangen. ...

(7) In Féallen von Rechtsverletzungen nach Absatz 2 kann die Verpflichtung zur Erteilung der Aus-
kunft im Wege der einstweiligen Verfiigung nach den 88 935 bis 945 der Zivilprozessordnung ange-
ordnet werden"

c) Artikel 1 Nr. 39 wird wie folgt geandert:
In § 140c wird Absatz 2 wie folgt gefasst:

"(2) Wer auf Grund der plausiblen Darlegungen des Patentinhabers wahrscheinlich entgegen den
88 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Rechtsinhaber oder einem anderen
Berechtigten auf Vorlage einer Urkunde oder Besichtigung einer Sache, die sich in seiner Verfi-
gungsgewalt befindet, oder eines Verfahrens, das Gegenstand des Patents ist, in Anspruch genom-
men werden, wenn dies zur Begriindung von dessen Anspriichen erforderlich ist. Weisen die Darle-
gungen des Patentinhabers auf eine in gewerblichem Ausmall begangenen Rechtsverletzung hin,
erstreckt sich der Anspruch auch auf die Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen. So-
weit der vermeintliche Verletzer geltend macht, dass es sich um vertrauliche Informationen handelt,
trifft das Gericht die erforderlichen MaBnahmen, um den im Einzelfall gebotenen Schutz zu gewahr-
leisten. Ist bereits Verletzungsklage erhoben worden, ist der Anspruch nur dann zuriickzuweisen,
wenn die Klage offensichtlich unbegrindet ist."”

d) Artikel 1 Nr. 40 wird wie folgt gedndert:
In § 142 wird nach Absatz 6 der folgende Absatz eingefigt:

"(7) Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht darf die Verfolgung der Straftat nicht entsprechend 8§
154d und 8 262 Abs. (2) StPO aussetzen, wenn durch die Lange des Zivilverfahrens Verjahrung der
Straftat droht.”

e) Nach Artikel 1 Nr. 40 wird folgende Nr. 41 eingefligt:
Nach § 143 wird folgender § 143a eingefligt:

"(1) Vor allen Gerichten und in allen Rechtsziigen sind auf Antrag einer Partei technische Beistande
anzuhoren, die als relevanter Fachmann im Sinne des betroffenen Schutzrechts anzusehen sind. (2)
Von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines technischen Beistands in dem Rechtsstreit entste-
hen, sind die notwendigen Auslagen des Beistands zu erstatten. (3) Ist der technische Beistand 6f-
fentlich bestellter und vereidigter Sachverstandiger oder durch ein Hochschulstudium ausgewiesen,
sind die Gebuhren nach § 13 des Rechtsanwaltsverglitungsgesetzes zusatzlich zu erstatten. (4) Die
Kostenerstattung nach diesem Paragrafen ist in jedem Fall auf eine Person pro Prozesspartei be-
grenzt."

11. Die bisherigen Artikel 1 Nummern 37 bis 40 werden die Artikel 1 Nummern 43 bis 46.
12. Vor Artikel 3 Nr. 1 wird folgende Nr. 1 eingefugt:

a) In 8 1 Absatz 1 werden die Worter "einem erfinderischen Schritt" durch die Warter "einer erfin-
derischen Tatigkeit" ersetzt.
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b) Der bisherige Artikel 3 Nr. 1 wird Artikel 3 Nr. 2.
13. In Artikel 3 wird folgende Nr. 3 eingefiigt:
§ 4b wird wie folgt gedndert:

In Satz 1 werden nach den Wortern "Frist von drei Monaten" die Worter ", innerhalb von 12 Mona-
ten bei englischer oder franzdsischer Sprache™ eingefiigt.

14. In Artikel 3 wird folgende Nr. 4 eingefigt:
In 8 6 wird folgender Satz angefugt:

"Antrage im Verfahren der friiheren Anmeldung gelten als Antrage im Verfahren der spéateren An-
meldung.”

15. Die bisherigen Artikel 3 Nummer 3 bis 14 werden die Artikel 3 Nummer 5 bis 16.
Begriindung
1. Artikel 1 Nr. 2 (8 3 Abs. 2 PatG)

Derzeit bilden Gebrauchsmusteranmeldungen, die vor einer Patentanmeldung eingereicht, aber erst nach
der Patentanmeldung verdoffentlicht werden, keinen neuheitsschadlichen Stand der Technik gegeniiber der
Patentanmeldung. Es gibt keinen verniinftigen Grund, warum Erfindungen, die als Gebrauchsmuster ange-
meldet werden, gegenlber Erfindungen, die als Patent angemeldet werden, hier benachteiligt werden. Mit
der Anderung des Terminus im § 3 Absatz 2 PatG wiirden Gebrauchsmusteranmeldungen auch dann als
Stand der Technik zu werten sein, wenn sie nachverdffentlicht werden.

2. Artikel 1 Nr. 3 (§ 6 PatG)

Es gibt derzeit zwar mit 8 6 PatG eine gesetzliche Regelung, wem das Recht auf das Patent bei mehreren
Erfinderinnen und Erfindern zusteht, nicht aber, wer die Kosten zu tragen hat und wem die Verwertungser-
|0se zustehen.

3. Artikel 1 Nr. 6 neu (neuer § 23a)

Viele Erfinder sind Mehrfacherfinder und deshalb finanzielle nicht in der Lage fiir jede Erfindung ein Patent
anzumelden und Priifungsantrag zu stellen. Der Ausweg uber ein Gebrauchsmuster flihrt aber bereits zu
einer Beschneidung der Rechte und eine seridse Prifung findet dann nicht statt. Neben der am Anfang an-
fallenden Recherche-/Prufungsgebiihr fallen tber die Laufzeit des Patents Jahresgebuhren in Hohe von
13.170 € an. Dies zwingt Erfinder in der Regel dazu, ihre Schutzrechte vorzeitig aufzugeben. Es bedarf daher
der Einfihrung des halben Gebuhrensatzes fur natirliche Personen und KMUs mit einem Umsatz unter 5
Mio. Euro.

4. Artikel 1 Nr. 6 (8 25 Abs. 3)

Derzeit hat ein Vertreter oder eine Vertreterin keine Moglichkeit, ein Mandat niederzulegen, wenn der Sitz
oder Wohnsitz wahrend der laufenden Vertretung ins Ausland verlegt wurde. Die Vollstreckung von Hono-
rarforderungen im Ausland ist mit hohem Aufwand verbunden. Es ist der inlandischen Patentanwaltschaft
nicht zuzumuten, unfreiwillig Mandate weiterzufiihren, die sich ins Ausland begeben. Etwas anderes gilt
naturlich fir Mandate, die von Anfang aus dem Ausland angenommen wurden.

5. Artikel 1 Nr. 8 (8 26 Abs. 3 PatG )

In Zeiten des Fachkraftemangels ist nicht nachzuvollziehen, wieso die technische Beféhigung nicht im au-
Rereuropéischen Ausland, etwa in den USA oder asiatischen Staaten, erworben werden kann.

6. Artikel 1 Nr. 16 (§ 35a Abs.1 PatG)

Die Rechtsfolge, dass eine Anmeldung als Ganzes zurtickgenommen gilt, ist nach Ablauf der Prioritatsfrist
unangemessen, wenn beispielsweise nur ein Satz oder Abschnitt oder gar Worte in den Zeichnungen nicht
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Ubersetzt wurde. Die Ricknahmefiktion kann nicht mit einer Beschwerde angefochten werden. Es ist also
auch zu Uberlegen, ob nicht eine Zuriickweisungsentscheidung ergehen sollte, statt eine Riicknahmefiktion.

7. In Artikel 1 Nr. 19 (8§ 40 Abs. 5)

Gemal 8 40 Abs.5 PatG gilt eine frihere Patentanmeldung als zuriickgenommen, wenn eine innere Prioritat
in Anspruch genommen wird. Die Formulierung sollte an die praktische Handhabung bezuglich PCT-An-
meldungen und Européaischen Anmeldungen angepasst werden und nur fir friihere nationale Anmeldungen
gelten.

8. Artikel 1 Nr. 35 (8130 PatG)

Das System der Verfahrenskostenhilfe funktioniert nicht. Die Vergltungssatze sind so niedrig, dass es fir
Patentanwaltinnen und Patentanwélten aufgrund des Verwaltungsaufwands wirtschaftlicher ist, die ihre Ta-
tigkeit ohne Vergitung anzubieten. Dem steht bei Verfahrenskostenhilfe ein erheblicher Verwaltungsauf-
wand auf Seiten des Patentamts und Patentgerichts gegeniiber. So wird beispielsweise fiir jede Jahresgeblhr
und jede Verfahrenshandlung gepruft, ob die Voraussetzungen fiir Verfahrenskostenhilfe noch bestehen. Da-
bei muss der Antragssteller eine groRe Vielzahl an Unterlagen einreichen, welche die wirtschaftlichen Ver-
héaltnisse offenlegen. Notwendig ist eine erhebliche Erhohung der Verglitungen bei starker Begrenzung der
geforderten Anmeldungen.

9. Artikel 1 Nummer 36 (8 139 Absatz 1 PatG)

8139 PatG in der Form des aktuellen Referentenentwurfes ist nicht ausreichend. Wenn groRe Unternehmen
eine mogliche Patentverletzung aussitzen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Patentinhaber oder die
Patentinhaberin ihr Recht nicht durchsetzen kann. Nur ausnahmsweise und nur, wenn es sich um einen ,,Si-
cheren* Fall handelt, finden sie gelegentlich einen Geldgeber oder eine Geldgeberin, der/die den Verlet-
zungsprozess finanziert. Wenn mit der vorgesehenen Anderung des §139 eine zusatzliche Rechtsunsicherheit
gesetzlich festgelegt wird, namlich die Frage, ob die Rechtsdurchsetzung ,,unverhaltnismaiig* ist, wird es
fir die Unternehmen noch weniger Grund geben, Patente von ,,kleinen*“ Patentinhaberinnen und Patentin-
habern zu beachten.

10.a Artikel 1 Nummer 37 (neuer § 139a PatG)

Fir Auseinandersetzungen im technischen Bereich und bei Betriebsunterbrechungen hat sich im Versiche-
rungswesen das sog. ,,Sachverstandigenverfahren* seit Jahren sehr bewahrt. Hier werden auch Schadener-
satzforderungen in Millionen Hohe in der Regel ohne Klageverfahren vor den ordentlichen Gerichten in
kurzer Zeit geklart. Zur Verbesserung der Lage wird ein obligatorisches Vorverfahren eingefiihrt, wie es
auch aus anderen Rechtsgebieten bekannt ist.

10.b Artikel 1 Nr. 38 (neuer § 140b Abs. 2 PatG)

Die Rechtsprechung (z.B. LG Mannheim) hat die Anwendung des § 140b Abs. 2 deutlich eingeschrankt, da
es ohne den Beweis einer Patentverletzung auch den Auskunftsanspruch grundsatzlich verneint hat. Das
Gericht sieht also eine Klageerhebung trotz des eindeutigen Gesetzestextes nicht als ausreichend fur den
Auskunftsanspruch an. Deshalb schlagen wir eine Klarstellung des Gesetzes vor. Die Gesetzesdnderung
dient der Klarstellung und erméglicht erst die von der EU-Kommission in der Durchsetzungsrichtlinie und
vom deutschen Gesetzgeber intendierte Wirkung des Gesetzes zu entfalten.

10.c Artikel 1 Nr. 39 (neuer § 140c Abs. 2 PatG)

Die Rechtsprechung hat bislang den Begriff der ,,hinreichender Wahrscheinlichkeit* sehr eng zu Gunsten
des Verletzers ausgelegt. In der Praxis wird der Vollbeweis verlangt, so dass die Regelung nicht die vom
Gesetzgeber und er EU-Kommission gewtiinschte Wirkung entfaltet hat.

10.d Artikel 1 Nr. 40 (neuer § 142 Abs. 6)

Noch nie ist ein Patentverletzer oder eine Patentverletzerin, selbst solche, die vorsatzlich handeln, zu Frei-
heitsstrafen verurteilt worden. Auch das besondere Offentliche Interesse wird von den Staatsanwaltschaften



Deutscher Bundestag — 19. Wahlperiode —-55— Drucksache 19/30498

selten bejaht. Ganz fatal ist, dass Staatsanwaltschaft und Gericht die Klarung der Patentverletzung den
Zivilgerichten tberlassen und nach § 154d und § 262 Abs. (2) StPO die Entscheidung der Patentgerichte
abwarten. Durch die langen Laufzeiten der Prozesse, tritt im Regelfall bereits wahrend des Zivilprozesses
Verjahrung einer eventuellen Straftat ein. Die regelméafige Strafvereitelung muss verhindert werden. Ferner
kann sich der Verletzte in einem Strafverfahren als Nebenklager auch Schadenersatzanspriiche sichern.

10.e Artikel 1 Nr. 41 (neuer 8§ 143a PatG)

Das Gesetz lasst die Mitwirkung von technischen Beistanden, also Sachkundigen, die nicht Patentanwalt
sind, vollig unsystematisch oder nicht zu. So sind diese ausdrtcklich vor dem BGH nach § 113 PatG, Satz 2,
zugelassen. Eine entsprechende Regelung diesbeziiglich fehlt fiir das BPatG und die anderen Zivilgerichte.
Die generelle Regelung zu Beistédnden (8§ 90 ZPO) ist sehr restriktiv. Da fiir neue technische Gebiete und
spezielle Technologien, in vielen Falle nur schwierig kompetente Patentanwalte zu finden sind, sollte eine
generelle Zulassung von technischen Beistanden in Patentverfahren gelten. Diese sollten Rederecht vor allen
Gerichten haben.

11. (Redaktionelle Folge&nderungen)
Infolge der Einfligungen der neuen Nummern veréndert sich die Nummerierung insgesamt.
12. Artikel 3 Nr. 1 neu (81 Abs.1 GebrMG)

Im Gebrauchsmuster wird ein "erfinderischer Schritt" gefordert, wahrend im Patent eine “erfinderische Ta-
tigkeit" erforderlich ist. Der BGH hat entschieden, dass die Anforderungen bei beiden Schutzrechten die
Gleichen sind. Es ware nur konsequent, dies im Gesetz auch so zu formulieren.

13. Artikel 3 Nr. 1 (84b GebrMG)
Die Fristen fur die englische und franzdsische Sprache entsprechen nicht den Fristen im Patentgesetz.
14. Artikel 3 Nr. 2 (86 GebrMG)

Die Frist zur Einreichung von Zusammenfassung und Erfindernennung betrégt 15 Monate, die Frist zur
Einreichung des Prioritatsbelegs betrégt 16 Monate. Es wére sinnvoll, alle Fristen auf 16 Monate ab Prio-
ritatstag zu setzen, so dass nur ein Datum fur die drei Fristen notiert werden muss.

15. (Redaktionelle Folge&nderungen)
Infolge der Einfiigungen der neuen Nummern verandert sich die Nummerierung insgesamt.

Der Ausschuss fur Recht und Verbraucherschutz hat diesen Anderungsantrag in seiner 158. Sitzung am 9.
Juni 2021 mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP,
DIE LINKE. und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN abgelehnt.

Die Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN hat folgenden Anderungsantrag zu dem Gesetzentwurf auf Druck-
sache 19/25821 in den Ausschuss fur Recht und Verbraucherschutz eingebracht:

Vorbemerkung

Die durch den vorliegenden Gesetzentwurf angestrebte Synchronisierung von Patentverletzungsverfahren, die
vor den Zivilgerichten zu flihren sind, und den patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren, die vom Bundespatentge-
richt entschieden werden, ist Gberféllig. Die notwendige Verzahnung von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren
ist jedoch nur bedingt geeignet, die Probleme zu l6sen, die durch Fehlentwicklungen des materiellen Patentrechts
entstehen. Dasselbe gilt fiir die angestrebte Verbesserung und Beschleunigung des Unterlassungsanspruchs bei
Patentverletzungen. Auch hier sind die geplanten Anderungen im Grundsatz zu begriiRen. Die vorliegende Reform
geht drangende Probleme des materiellen Patentrechts jedoch nicht an. Die Reform verhélt sich insbesondere
nicht zur Frage der Grenzen der Patentierbarkeit. Die Verpflichtung der Politik, diese Frage fortwahrend zu
prifen und im Blick zu behalten, erwéchst dabei aber nicht zuletzt aus der Grundrechtsbindung des Staates, die
bei der Ausgestaltung des Patentrechts schon aufgrund seiner klaren Zuordnung und Ausschlusswirkung stets zu
beachten ist. Aktuell stellt sich hier insbesondere im Hinblick auf biotechnologische und softwarebezogene Erfin-
dungen weiter eine Vielzahl relevanter Fragen. Auch soll daran erinnert werden, dass der Bundestag bereits 2013
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den Antrag "Wettbewerb und Innovationsdynamik im Softwarebereich sichern — Patentierung von Computerpro-
grammen effektiv begrenzen" auf Bundestagsdrucksache 17/13086 beschlossen hatte, in dem sich fraktionsuber-
greifend CDU/CSU, SPD, FDP und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN gemeinsam dafiir aussprechen, die Patentie-
rung von Software einzuschranken.

Daruber hinaus hat das Patentrecht immanenten Einfluss auf den Wettbewerb, so dass nicht zuletzt die Gefahr
ungewollter Monopolisierungen beachtet werden muss. Auch diese Dimension kommt im vorliegenden Entwurf
erkennbar zu kurz. Schlieflich soll das Patentrecht zum allgemeinen Wohl die technische Entwicklung férdern
und nicht dazu missbraucht werden kénnen, Geschaftskonzepte gegen unliebsame Konkurrent*innen abzusichern.
Die Summe der vorgenannten Punkte fuhrt daher zu dem Schluss, dass in der nachsten Legislaturperiode die
notwendige Modernisierung des Patentrechts erneut aufzurufen sein wird.

Im Hinblick auf den vorliegenden Gesetzentwurf bestehen dariiber hinaus folgende dringende Anderungsbedarfe:
Der Bundestag wolle beschlieRen:

Artikel 1 (Anderung des Patentgesetzes) wird wie folgt geandert:
1. Nummer 36 wird wie folgt neu gefasst:
,,Dem 8§ 139 Abs. 1 werden folgende Satze angefugt:

,Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs unverhéltnisméaRig ist,
weil sie aufgrund besonderer Umstéande des Einzelfalls fur die Verletzerin oder den Verletzer unter Beriicksichti-
gung der Interessen der Patentinhaberin oder des Patentinhabers und Beachtung des Gebots von Treu und Glau-
ben eine durch das Ausschliel3lichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Harte darstellt. Soweit die Durchsetzung des
Anspruchs nach Satz 1 aus Griinden der VerhéltnisméaRigkeit im Einzelfall ausgeschlossen wird, kann die oder
der Verletzte einen Ausgleich in Geld verlangen. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon un-
beruhrt.**

2. Nummer 29 wird wie folgt geéndert:

a) Dem bisherigen Satz 1 wird folgender Buchstabe a) vorangestellt:
,,a) 8 81 Absatz 2 Satz 1 wird gestrichen.**

b) Der bisherige Satz 1 wird Buchstabe b).

3. Nach Nummer 40 wird folgende neue Nummer 41 angefiigt:

,»41.In § 4 Absatz 1 Satz 1, § 21 Absatz 1 Nummer 2, § 34 Absatz 4 und Absatz 8 wird jeweils das Wort ,,Fach-
mann* durch ,,fachkundige Person* ersetzt.

Begriindung

Zu Nummer 1 und Nummer 2

Durch diese Formulierung ist klargestellt, dass das Gericht im Einzelfall auf die anerkannten Verhaltnismagig-
keitsgriinde zu rekurrieren hat, wenn sich die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs im Rahmen der Einzel-
fallbetrachtung als unverhaltnisméaRig darstellt. Aufgrund der zurtickhaltenden Anwendung in der Praxis der bis-
her nicht ausdriicklich geregelten Verhaltnismagigkeitsprifung bietet sich diese Klarstellung und die néhere Aus-
gestaltung im Rahmen des Unterlassungsanspruchs gemaR § 139 PatentG an.

Durch die Ausgestaltung als rechtshemmende Einwendung in Form einer ,,Duldungspflicht* wird das Patent als
solches nicht abgewertet und bleibt in seinem Bestand zunéchst unangetastet. Gleichzeitig wird die Position des
Verletzenden gestarkt, da er einer nicht gerechtfertigten Harte wie in etwa einer drohenden Stilllegung seiner
Produktion wirksamer entgegentreten kann.

Die Ausgestaltung des § 139 Abs. 1 Satz 1 als rechtsvernichtende Einwendung ist hingegen abzulehnen, da auch
der BGH in seiner ,,Warmetauscher*‘-Entscheidung (Urteil des X. Zivilsenats vom 10.05.2016, Az.: X ZR 114/13)
auf die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs abstellt (vgl. Randziffer 41 a.a.0.). Ansonsten droht der hohe
Patentschutzstandard fiir Unternehmen erheblich aufgeweicht zu werden, da infolge einer umfassenden obliga-
torischen VerhéaltnismaRigkeitspriufung zumal unter Einbeziehung der Interessen Dritter die Intension des einst-
weiligen Rechtsschutzes im Patentrecht, unterlaufen wiirde.
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Dartiber hinaus hat der Gesetzgeber bereits parallel an anderen Stellen fiir die Starkung des/der Beklagten ge-
sorgt. Der Geltendmachung von Patenten insbesondere durch sogenannte ,,Patentverwerter*innen*, die Patente
geltend machen, die in ihrem Rechtsbestand zweifelhaft sind, wird bereits durch die Neureglung von 8§ 82, 83
zur Synchronisierung der Rechtsbestands- und Verletzungsverfahren wirksam entgegengetreten. Insbesondere die
in § 83 PatG neu eingefiihrte Frist, in der das Bundespatentgericht seinen Hinweisbeschluss an das Verletzungs-
gericht innerhalb von 6 Monaten stellen muss, fihrt dazu, dass ein Missbrauch durch fragwiirdige Patente weit-
gehend ausgeschlossen wird. Gleiches gilt fiir die neu eingefiihrte gesetzliche Frist zur Begriindung des Wider-
spruchs von einem weiteren Monat. Infolgedessen kann der/die Patentinhaber*in das Verfahren nicht mehr
dadurch taktisch verzdgern, in dem er erst zur Vorbereitung des Termins der mindlichen Verhandlung oder im
Termin selbst die Tatsachen vollstéandig vortragt.

In der Gesamtschau aller Neuregelungen zur Schlieung der Injunction Gap und der Beschleunigung von Rechts-
bestéandigkeitsverfahren stellt sich der neue § 139 PatentG-E als besonders schwerwiegend fiir die Patentrechts-
inhaber*in dar. Zu den in Einzelféllen bestehenden unbillige Hérten, zu der sich in der BGH-Warmetauscher-
Entscheidung bereits eng begrenzte Fallgruppen entwickelt haben, geht die nun geplante Anderung des § 139
PatentG deutlich dartber hinaus, da ein weiter Ermessensspielraum eingeraumt wird. Uberdies setzt die Priifung
der UnverhéltnisméaRigkeitsprifung bereits bei der materiell-rechtlichen Erfulllung an und Interessen von Dritten
sind explizit aufgefiihrt. Bisher fanden diese lediglich mittelbar in die Erwégungen des Gerichts zur Verhaltnis-
maRigkeit Eingang, nunmehr reicht es aufgrund der ,,oder* Konstellation aus, dass Interessen von Dritten zur
Feststellung der Unverhé&ltnismaRigkeit ausreichen.

Der neue 8 139 schafft dadurch den Fehlanreiz, sich von der grundsétzlichen Pflicht, Patentlizenzen der recht-
maRigen Patenrechtsinhaber*in zu erwerben, einfach freizukaufen, da das Prozessrisiko noch geringerer ausfallt
als es ohnehin schon ist. Schon bisher scheuen viele kleinere Patentinhaber*innen die hohen Kosten und lange
Verfahrensdauern. Dabei stellt der Unterlassungsanspruch im Geflige des deutschen Patentrechts das einzige
Mittel dar, um der Nutzung einer patentierten Erfindung ohne Zustimmung des Schutzrechtsinhabers fir die Zu-
kunft Einhalt zu gebieten. Es steht zu befiirchten, dass die vorgesehenen Anderungen zu einer wesentlichen Ab-
schwéachung des derzeit in Deutschland geltenden Schutzniveaus flihren wird mit weitreichenden Folgen fir den
Innovations- und Technologiestandort Deutschland. Gleiches gilt fir den Gerichtsstandort Deutschland. Die
nachteiligen Auswirkungen wirden besonderes zu Lasten innovativer kleiner Unternehmen und Solo-Selbstandi-
gen (Entwickler*innen) gehen, da von der Ber(icksichtigung von Drittinteressen in gesteigertem MaRe grof3e tech-
nologieintegrierende Konzerne profitieren kdnnen, da sie eine viele Abnehmer und viele Zulieferer haben, hinge-
gen KMU und Start-Ups Interessen von Dritten nur selten geltend machen kénnen. Auch zahlreiche Fachex-
pert*innen und Verbénde haben eine so weitreichende Anderung klar abgelehnt. Dazu gehoren unter anderem
die Patentanwaltskammer, der Bundesverband Deutscher Patentanwalte, der Deutsche Anwaltverein, die Deut-
sche Vereinigung fir gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. GRUR und der Deutsche Erfinderver-
band. Aus der Richterschaft hatte zuletzt Dr. Thomas Kiihnen, Richter am Oberlandesgericht Diisseldorf, deutli-
che Kritik gegeniiber den vorgesehenen Anderungen zum Ausdruck gebracht. Der neue § 139 PatentG-E gibt der
Rechtsanwendung keine klaren Vorgaben, in welchen Konstellationen der VerhaltnismaRigkeitsvorbehalt genau
greifen soll. Die Intension der Reform, eine zligigere Rechtsprechung im Patentrecht zu gewéhrleisten, wird ad
absurdum gefihrt, wenn kiinftig umfangreiche und aufwéndige Ermittlungen zur Prifung des Verhaltnismagig-
keitseinwandes erforderlich werden und dadurch die ohnehin beschrénkten personellen Ressourcen (iber Mafen
in Anspruch genommen werden und eine rasche Gesamterledigung behindert wird. Das Argument, die Anderun-
gen in § 139 PatG seien deswegen notwendig, da die Instanzgerichte trotz einschlagiger hdchstrichterlicher
Rechtsprechung (vgl. Bundesgerichtshof, Urteil vom 10.05.2016, Az. X ZR 114/13 — ,,Warmetauscher*‘) Verhalt-
nismaRigkeitserwagungen im Zusammenhang mit dem Unterlassungsanspruch nicht ausreichend beriicksichtigen
wirden, Uberzeugt indes nicht. Diese Bewertung wird durch einen Blick auf die aktuelle Rechtsprechung wider-
legt. Verletzungsgerichte haben in der letzten Zeit die VerhaltnismaRigkeit einer Unterlassungsanordnung wie-
derholt im Einzelnen gepriift. Exemplarisch sind vor allem die folgenden Urteile zu nennen: Landgericht Miinchen
I, Urteil vom 10.09.2020, Az. 7 O 8818/19 — Sharp ./. Daimler, Randziffer. 92-102, Landgericht Mannheim, Urteil
vom 18.08.2020, Az. 2 O 34/19 — Nokia ./. Daimler und Landgericht Minchen I, Urteil vom 04.09.2020, Az. 21 O
8913/20 - Edward Lifesciences ./. Meril Life Science.

Mit der Aufhebung des & 81 Absatz 2 Satz 1 PatentG wiirden Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren noch starker
synchronisiert und die Verfahren damit insgesamt beschleunigt.
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Zu Nummer 3:

Die vorgesehene Ersetzung des Begriffs ,,Fachmann** durch den Begriff ,,fachkundige Person** in Anlehnung an
die englische Version ,,person skilled in the art** bezweckt eine inklusive Terminologie fur den Bereich des Pa-
tentrechts. Nach der zuletzt im Jahr 2017 durch das Deutsche Patent- und Markenamt durchgefiihrten statisti-
schen Analyse (https://www.dpma.de/service/presse/pressemitteilungen/20181221.html) lag der Frauenanteil bei
den Erfinderbenennungen fiir die verdoffentlichten Patentanmeldungen fir den deutschen Markt bei mageren 6,3
Prozent. Angesichts der Tatsache, dass Frauen genauso exzellente Fahigkeiten im Bereich der Entwicklung, For-
schung und Erfindung wie Manner besitzen, wird mit gerade mal sechs Prozent Erfinder*innenanteil das Inno-
vationspotenzial Deutschlands nur suboptimal ausgeniitzt. Um diesem Missstand wirksam entgegenzutreten und
die Fahigkeiten und Erfahrungen von Frauen in Forschung und Entwicklung am Forschungsstandort Deutsch-
land starker einzubeziehen, ist mehr nétig als die Anpassung der Sprache im Gesetz, auch wenn diese einiges
bewirken kann. Die genderneutrale Fassung eines gesetzlichen Tatbestands sollte im Ubrigen selbstverstandlich
sein.

Der Ausschuss fiir Recht und Verbraucherschutz hat diesen Anderungsantrag in seiner 158. Sitzung am 9. Juni
2021 mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, AfD und FDP gegen die Stimmen der Fraktion
BUNDNIS 90/DIE GRUNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. abgelehnt.

Schlief3lich hat die Fraktion der FDP den folgenden EntschlieBungsantrag zu dem Gesetzentwurf auf Drucksa-
che 19/25821 in den Ausschuss fir Recht und Verbraucherschutz eingebracht:

Der Bundestag wolle beschlieRen:
I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Der Schutz geistigen Eigentums durch Patente sowie die Mdglichkeit diese effektiv durchsetzen zu kénnen, sind
eine unabdingbare Voraussetzung fiir erfolgreiche Forschung und Innovation in der deutschen Wirtschaft. Der
gesetzliche Auftrag dazu ist dem Deutschen Patent- und Markenamt erteilt. Jedoch erscheint das System der Prii-
fung und Uberpriifung von Antragen beim Deutschen Patent und Markenname teilweise nicht den praktischen
Anforderungen mehr zu entsprechen.

So besteht bereits bei der Patentanmeldung das Problem, dass nach einem ersten Recherche- oder Priifungsbe-
richt des Deutschen Patent- und Markenamtes innerhalb eines Jahres im Schnitt ca. 2 Jahre und mehr vergehen,
ehe vom DPMA ein weiterer Prifungsbescheid ergeht. Dies ist insbesondere deswegen bemerkenswert, da das
Amt selbst in der Regel eine Frist von 4 Monaten fiir die Antwort des Anmelders setzt. Diese lange Verfahrens-
dauer macht es fir die Anmelder oder die Anmelderin unmdglich, mit dem geistigen Eigentum o6ffentlich in Er-
scheinung zu treten und wirtschaftliche Interessen zu verfolgen, da zum einen nicht geklart ist, ob er oder sie
selbst ein anderes Schutzrecht verletzen oder ob ihr geistiges Eigentum schutzwiirdig ist. Dies erscheint ein flr
die Praxis untaugliches Verfahren beziehungsweise ein fur Anmelderinnen und Anmelder unzumutbare Schwebe-
status.

Dartiber hinaus ist es inakzeptabel, dass bei Prufféllen, ob eine Patentanmeldung Bestand hat oder nicht, immer
nur ein Anspruch insgesamt geprdift wird. Sinnvoll fir das Prifverfahren und fur das praktische Bedirfnis des
Anmelders oder der Anmelderin angemessen, mit einem Ergebnis rechnen und arbeiten zu kdnnen, wére es, wenn
die Prifung im deutschen Verfahren analog zum europdischen Verfahren auch fiir alle Unteranspriiche durchge-
fahrt wiirde, sodass die Anmelderin oder der Anmelder dann frithzeitig wei3, welcher Gegenstand als schutzfahig
beziehungsweise nicht schutzfahig erachtet wird. "Early Certainty" ist auch beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt wiinschenswert.

Schliellich zeigt die aktuelle Situation des fiir die Patent- und Markenfragen zustandigen Teils der deutschen
Justiz, die Patentgerichte, dass hier eine erhebliche Uberlastung der bestehenden Strukturen gegeben ist
(https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/080/1908048.pdf). Die Beschwerdesenate des BPatG sind erheblich
Uberlastet. Je nach dem Gebiet der Erfindung und damit je nach zustdndigem Beschwerdesenat dauert allein das
Verfahren bis zur mindlichen Verhandlung 4 Jahre und mehr. Hier besteht die Gefahr, dass zu lange Verfahren
als Mittel von Patentverletzern und Verletzerinnen bewusst eingesetzt oder zu einer wirtschaftlichen Katastrophe
von Patentinhabern fiihren. Dieses Problem muss mit einer besseren personellen Ausgestaltung und einer strate-
gischen Neuaufstellung flr Verfahren dringend geldst werden.
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I1. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf:

1. Eine Neuregelung fiir das Prifverfahren tber die Patenterteilung zu erarbeiten, sodass das Patentamt
auf Antrag prift, ob die Anmeldung den Erfordernissen der § 34, 37 und 38 PatG (Erfordernisse an die
Anmeldung zum Patent) gentigt und ob der Gegenstand der Anmeldung nach den 8§ 1 bis 5 PatG patent-
fahig ist und bei der Prifung auch der Gegenstand der Unteranspriiche zu beriicksichtigen ist.

2. Eine Pflicht einzufihren, dass das DPMA innerhalb einer angemessenen Frist (6-12 Monate) selbst die
Bearbeitung fortsetzt und antwortet und zu regeln, dass bei Uberschreitung der Zeit bis zur Erteilung
keine Jahresgebiihren mehr zu zahlen sind.

3. Eine Verbesserung fiir die Patentgerichte zu verfolgen indem wie bei den Schulen Bund und Lander - im
Rahmen der verfiigbaren Haushaltsmittel - einen Digitalpakt fur die Justiz verabschieden, um die tech-
nische Ausstattung der Justiz (ber die bisherigen Anstrengungen der Lander hinaus deutlich zu verbes-
sern. Gegebenenfalls sind hierfiir die verfassungsrechtlichen Regelungen so anzupassen, dass sie die
erforderliche intensivere Zusammenarbeit von Bund und L&ndern im Bereich der IT und deren Finanzie-
rung ermdglichen. Es muss sichergestellt werden, dass die im Rahmen dieses Digitalpaktes bereitgestell-
ten Mittel auch flr die technische Ausstattung der Patentgerichtsbarkeit verwendet werden. Weiterhin
sollten mit den Mitteln des Digitalpaktes fur die Justiz ebenso Schulungen zur Nutzung und Verwendung
der technischen Ausstattung in einem Gerichtsverfahren angeboten werden.

Der Ausschuss fur Recht und Verbraucherschutz hat diesen EntschlieRungsantrag in seiner 158. Sitzung am
9. Juni 2021 mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktion der
FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN abgelehnt.

Die Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN erklarte, dass die hinter dem Patentrecht stehenden 6konomischen
Interessen in der Anhérung gut zum Ausdruck gekommen seien. Die Synchronisierung der Verletzungsverfahren
vor den Zivilgerichten und dem Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG sei uberféllig. Ausdruck der Durchsetzung
von Lobbyinteressen der groRen Automobilkonzerne im Gesetzgebungsverfahren sei die Aufweichung des Un-
terlassungsanspruchs aus § 139 Absatz 1 PatG insbesondere durch die Einbeziehung von Drittinteressen im Rah-
men der VerhéltnisméaRigkeitsprufung. Die Zivilgerichte wiirden de lege lata die hdchstrichterlichen VVorgaben
zur VerhaltnismaRigkeit beim Unterlassungsanspruch ausgewogen anwenden. Fiir eine Abkehr von der geltenden
Rechtslage bestehe kein Bedarf, vielmehr verfolge die Reform das Ziel, fuir bestimmte Patentinhaber neue Instru-
mente zu schaffen, um Zulieferer oder Konkurrenten unter Druck setzen zu kdnnen. Auch in der Fassung des
Anderungsantrags der Koalitionsfraktionen gehe der Gesetzentwurf tiber die Wérmetauscher-Entscheidung des
BGH hinaus. Die Einbeziehung von Drittinteressen, die in der Wéarmetauscher-Entscheidung nicht angelegt sei,
fuhre systematisch dazu, dass das ohnehin zu Lasten kleiner innovativer Unternehmen, Soloselbstdndigen und
kleinen Entwicklern bestehende Ungleichgewicht weiter verscharft werde. In der ffentlichen Anhdrung habe es
an der Anderung des § 139 Absatz 1 PatG u.a. von Seiten der Patentanwaltskammer, Praktikern aus der Justiz und
dem Bundesverband Deutscher Patentanwalte deutliche Kritik gegeben. Die Vorschlage der FDP seien teilweise
zustimmungsfahig, bspw. die Aussetzung der Jahresgebiihren bei verzdgerter Priifung des Patentamts wiirde aber
erheblichen Verwaltungsaufwand auslosen. Der eigene Anderungsantrag zu § 139 Absatz 1 PatG halte sich strikt
an die von der hochstrichterlichen Rechtsprechung vorgegebene Linie zur Berucksichtigung der Verhéltnisma-
Bigkeit im Rahmen des Unterlassungsanspruchs.

Die Fraktion der CDU/CSU betonte, dass die Synchronisierung der Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten
und dem Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG gerade in Féllen des Missbrauchs von Patentrechten zu einer er-
heblichen Verbesserung beitrage. Hinsichtlich der VerhaltnismaRigkeitsprifung im Rahmen des Unterlassungs-
anspruchs bekraftigte sie, dass in der Anderung des § 139 Absatz 1 PatG in der Fassung des Anderungsantrags
der Koalitionsfraktionen keine Aufweichung der geltenden Rechtslage zu sehen sei. Vielmehr werde die Recht-
sprechung des BGH flr besondere Ausnahmefalle kodifiziert. Die Einbeziehung von Drittinteressen in die Ver-
héltnismaRigkeitsprifung bedeute kein Hinausgehen tiber die Warmetauscher-Entscheidung. Der BGH habe sich
nur deshalb nicht mit Drittinteressen befasst, weil an dem Rechtsstreit kein Dritter beteiligt gewesen sei. Selbst-
verstandlich umfassten die Grundsétze von Treu und Glauben jedoch auch Drittinteressen. Auch in Zukunft kénne
der Unterlassungsanspruch nach den ausdrlcklich normierten Grundsétzen von Treu und Glauben nur in absolu-
ten Ausnahmeféllen nicht durchgesetzt werden. Ein Patentrechtsinhaber, der bspw. einen Impfstoff entwickelt
habe, werde diesen auch zukunftig exklusiv nutzen und Dritten untersagen diirfen, ihn zu produzieren oder ohne
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Lizenz zu nutzen. Selbst noch so starke Drittinteressen, wie bspw. die Betroffenheit der gesamten Allgemeinheit,
fiihrten nicht zur fehlenden Durchsetzbarkeit des Unterlassungsanspruchs; anderes sei nur in absoluten Ausnah-
mesituationen denkbar. Bei Vorliegen einer solchen auBergewéhnlichen Situation bestehe ein Anspruch auf an-
gemessenen Ausgleich. Insoweit werde die grundsétzliche Ausschliellichkeit des Unterlassungsanspruchs nicht
angetastet.

Die Fraktion der FDP teilte die Kritik der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN und verwies auf ihren eigenen
Anderungs- und EntschlieRungsantrag. Sie befiirwortete die Einfiihrung einer Recherchepflicht als VVoraussetzung
fur eine spétere Berufung auf den Ausschluss des Unterlassungsanspruchs wegen mangelnder Verhéltnismagig-
keit. Dieser Vorschlag wiirde einen guten Kompromiss zwischen den Interessen von Patentinhabern und kleinen
Erfindern und den Interessen bspw. der Automobilindustrie, die bei der geltenden Rechtslage auf die Gefahr gro-
RBer Schaden durch sog. Patenttrolle verweise, darstellen.

Die Fraktion der SPD fiihrte aus, dass durch die Anderung des § 139 Absatz 1 PatG sog. Patenttrollen das
Drohpotenzial gegeniiber Unternehmen genommen werde. Nach bisheriger Rechtslage mussten Unternehmen be-
fiirchten, durch langwierige Gerichtsprozesse in ihrer Produktion beeintrachtigt zu werden. Die vorgesehene L§-
sung sei ausgewogen und trage zur Rechtssicherheit bei. Bei der Einbeziehung von Drittinteressen gehe es insbe-
sondere auch um 6ffentliche Interessen, bspw. hinsichtlich patentierter Impfstoffe.

Die Fraktion der AfD lehnte die Kodifizierung der VerhéltnismaRigkeitsprifung im Rahmen des § 139 Absatz
1 PatG génzlich ab. Es solle beim Richterrecht verbleiben. Die vorgeschlagenen Anderungen verwéasserten den
Patentschutz und beeintrachtigten damit die Eigentumsrechte der Patentinhaber. Die Fraktion der FDP lege in
ihrem EntschlieRungsantrag zwar die Uberlastung des BPatG dar, biete dafiir aber keine hinreichenden Abhilfe-
vorschlige. Der Kritik der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN sei zwar grundsatzlich zuzustimmen, in ihrem
Anderungsantrag préasentiere sie jedoch nur eine sprachlich abweichende Formulierung der VerhiltnismaRigkeits-
prifung, statt vollstandig von deren gesetzlicher Normierung abzusehen. Der Anderungsantrag sei zudem juris-
tisch fehlerhaft, soweit die UnverhaltnisméBigkeit falschlich als rechtshemmende Einwendung bezeichnet werde.
Sie warb fur ihren eigenen Anderungsantrag.

IV. Zur Begriindung der Beschlussempfehlung

Im Folgenden werden lediglich die vom Ausschuss fiir Recht und Verbraucherschutz empfohlenen Anderungen
gegeniber der urspriinglichen Fassung des Gesetzentwurfs erldutert. Soweit der Ausschuss die unveréanderte An-
nahme des Gesetzentwurfs empfiehlt, wird auf die jeweilige Begriindung in Drucksache 19/25821 verwiesen.

Allgemeines (Subsidiaritat des Nichtigkeitsverfahrens)

Gemal § 81 Absatz 2 Patentgesetz (PatG) kann Klage auf Erklarung der Nichtigkeit des Patents vor dem Bun-
despatentgericht (BPatG) nicht erhoben werden, solange ein Einspruch gegen die Patenterteilung vor dem Deut-
schen Patent- und Markenamt (DPMA) noch erhoben werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhangig ist.
Der Ausschuss hat erdrtert, ob die in dieser Norm festgelegte Subsidiaritat des Nichtigkeitsverfahrens ganz oder
zum Teil aufgehoben werden sollte, um es einer Partei, der die Verletzung eines Patents vorgeworfen wird, zu
ermdglichen, dieses Patent unmittelbar im Rahmen einer Nichtigkeitsklage vor dem BPatG anzugreifen.

Der Ausschuss hat davon letztlich Abstand genommen, weil in diesem Zusammenhang noch eine Reihe grund-
sétzlicher Fragen zu kléren sind. Das gilt insbesondere fir das Verhéltnis moglicherweise divergierender Ent-
scheidungen im Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt oder dem Europdischen Patent-
amt einerseits und im Nichtigkeitsverfahren vor dem BPatG andererseits. Zu kléren ist auch, wie weit der Kreis
derjenigen zu ziehen ware, die vom Subsidiaritatsprinzip ausgenommen werden sollen, ob also nur die Beklagten
eines drohenden oder anh&ngigen Verletzungsverfahrens direkt zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage berechtigt
sein sollten, oder ob die Erhebung der Nichtigkeitsklage lediglich allgemein von dem Nachweis eines Rechts-
schutzbediirfnisses bzw. Feststellungsinteresses abhéngig zu machen ware.

Der Ausschuss fordert deshalb die Bundesregierung auf, zeitnah die in § 81 Absatz 2 PatG angeordnete Subsidi-
aritat des Nichtigkeits- gegentber dem Einspruchsverfahren zu untersuchen und, falls sich dabei gesetzgeberi-
scher Handlungsbedarf ergeben sollte, einen VVorschlag fiir eine entsprechende Anderung dieser Norm vorzulegen.

Zu den einzelnen Anderungen
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Die vom Ausschuss empfohlenen Anderungen des Gesetzentwurfs werden im Einzelnen wie folgt begriindet:
Zu Artikel 1 (Anderung des Patentgesetzes)
Zu Nummer 29 (8 81 Absatz 5)

Die Anderung zielt auf eine weitere Beschleunigung des Nichtigkeitsverfahrens vor dem Bundespatentgericht.
Neben dem gerichtlichen Aktenzeichen soll der Klager im Nichtigkeitsverfahren auch einen ihm bekannten Streit-
wert eines aus dem Klagepatent anhangigen Verletzungsverfahren zukiinftig bereits mit der Klage mitteilen. Nich-
tigkeitsklagen enthalten anders als die Mehrzahl der Zivilklagen keinen bezifferten Klageantrag, anhand dessen
der Gegenstandswert bemessen werden kann. Der Streitwert eines anhangigen Verletzungsverfahrens kann dabei
als geeignete Berechnungsgrundlage fur den vorlaufigen Streitwert im Nichtigkeitsverfahren dienen (BGH, Be-
schluss vom 12.04.2011, Az. X ZR 28/09, GRUR 2011, 757). Die zeitige Mitteilung des im Verletzungsverfahren
festgesetzten Streitwertes dient damit der zuigigen Streitwertbestimmung und Zustellung der Nichtigkeitsklage.

Zu Nummer 36 (§ 139 Absatz 1 Satz 3 und 4)

Satz 3, der Kklarstellend regelt, dass der Unterlassungsanspruch ausnahmsweise bei Patentverletzungen beschrankt
werden kann, wird um einen ausdriicklichen Verweis auf die Gebote von Treu und Glauben erganzt. Hierdurch
wird klargestellt, dass es bei der Beurteilung der Frage, ob eine den Unterlassungsanspruch ausschlieffende, un-
gerechtfertigte Harte vorliegt, eine Gesamtabwégung zu erfolgen hat, die auch die berechtigten Interessen des
Patentinhabers mit einbezieht.

Mit der Anderung in Satz 4 wird der Ausgleichsanspruch des Verletzten gegen den Patentverletzer fiir den Fall,
dass der Unterlassungsanspruch bei einer Patentverletzung ausnahmsweise beschrénkt wird, zwingend ausgestal-
tet. Das Wort "angemessen” bleibt im Wortlaut der Norm erhalten, um klarzustellen, dass die Hohe des Aus-
gleichsanspruchs weiterhin unter dem Vorbehalt der Angemessenheit steht.

Die Hohe des Anspruchs bestimmt das Gericht nach VerhéltnismaRigkeitserwéagungen unter Beriicksichtigung
des Umstandes, dass das Patentrecht des Verletzten durch die Einschrankung des Unterlassungsanspruchs be-
schrankt wird. Als Entschadigung ist dabei im Regelfall mindestens der Betrag zu zahlen, der im Fall einer ver-
traglichen Einrdumung des Rechts als Vergitung angemessen wére, sofern es an der Schutzwirdigkeit des Pa-
tentinhabers nicht ausnahmsweise offensichtlich mangelt — etwa bei Patenten, die in zweckentfremdender Weise
allein zur finanziellen Nutzung des Drohpotenzials eines durch den Unterlassungsanspruch erwirkbaren Produk-
tionsstopps erworben wurden. Je nach den Umsténden des Einzelfalles kommt aber auch eine héhere Entschédi-
gung in Betracht, etwa wenn der Verletzer es im Vorfeld unterlassen hat, die Patentsituation mit der gebotenen
Sorgfalt zu prifen.

Zu Nummer 37 (8 142 Absatz 8)

Die Klarstellende Ergédnzung durch den neuen Absatz 8 verhindert im Rahmen des Straftatbestandes des § 142
PatG, dass die Drohung mit einer Anzeige wegen Patentverletzung innerhalb eines patentrechtlichen Verfahrens
vom angeblichen Patentinhaber genutzt wird, um auf den angeblichen Patentverletzer unangemessenen Druck
auszutiben.

Zu Nummer 38 (8§ 145a)

Soweit auf die 88 16 bis 20 GeschGehG verwiesen wird, wird das Gesetz durch den neuen Satz 2 um den Klar-
stellenden Hinweis ergénzt, dass der Begriff der ,,streitgegenstédndlichen Information* nicht streng im Sinne des
zivilprozessualen Streitgegenstandsbegriffs zu verstehen ist. Vielmehr umfasst er grundsatzlich alle vom Kléager
und vom Beklagten im Rahmen seiner Verteidigung in das Verfahren eingefiihrten Informationen.

Zu Artikel 3 (Anderung des Gebrauchsmustergesetzes)

Zu Nummer 6 Buchstabe ¢ (§ 17)

Es handelt sich um die Korrektur eines redaktionellen Versehens.
Zu Nummer 9 (8§ 24 Absatz 1 Satz 3 und 4)

Der Regierungsentwurf sieht eine dem 8§ 139 Absatz 1 PatG entsprechende Regelung auch fiir das Gebrauchs-
mustergesetz vor. Die parallele Regelung in § 24 Absatz 1 Satz 3 und 4 ist daher entsprechend anzupassen.
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Zu Nummer 10 (8§ 25 Absatz 8)

Der Regierungsentwurf sieht eine dem 8§ 142 Absatz 8 PatG entsprechende Regelung auch fiir das Gebrauchs-
mustergesetz vor. Die parallele Regelung in 8 25 Absatz 8 ist daher entsprechend anzupassen.

Zu Nummer 11 (8§ 26a)

Der Regierungsentwurf sieht eine dem § 145a PatG entsprechende Regelung auch fir das Gebrauchsmustergesetz
vor. Die parallele Regelung in § 26a ist daher entsprechend anzupassen.

Berlin, den 9. Juni 2021

Ingmar Jung Dr. Johannes Fechner Jens Maier
Berichterstatter Berichterstatter Berichterstatter
Roman Miiller-B6hm Niema Movassat Dr. Manuela Rottmann

Berichterstatter Berichterstatter Berichterstatterin





