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Durch die mit dem Patentnovellierungsgesetz eingefiihrten Anderungen wird die Online-Akteneinsicht in die vom
deutschen Patent- und Markenamt gefiihrten Schutzrechte méglich. Dariiber hinaus enthilt das Gesetz im Bereich
Patente einige anwenderfreundliche Neuerungen, insbesondere eine vorgezogene erste Priifung mit dem Recherchen-

bericht, sowie eine verlangerte Einspruchsfrist.
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Am Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)
werden pro Jahr ungefahr 60.000 Patentanmel-
dungen eingereicht!; dazu kommt eine Vielzahl
von Anmeldungen fiir andere gewerbliche
Schutzrechte (insbesondere Marken, Gebrauchs-
muster und Geschmacks-muster (zukiinftig:
Designs?)). Im Bestreben, die Verfahren vor dem
DPMA zu vereinfachen und an die Bediirfnisse
der Anmelder sowie der Offentlichkeit anzupas-
sen, wurden verschiedene Anderungen beschlos-
sen und mit dem am 24. Oktober 2013 verkiinde-
ten Gesetz zur Novellierung patentrechtlicher
Vorschriften und anderer Gesetze des gewerbli-
chen Rechtsschutzes (Patentnovellierungsgesetz,
nachfolgend PNG)® verabschiedet. Neben der
elektronischen Akteneinsicht bringt das PNG
einige Neuerungen fiir die Beteiligten in Verfah-
ren vor dem DPMA.

Das PNG tritt hinsichtlich der meisten Anderun-
gen am 1. April 2014 in Kraft. In Bezug auf die
neu eingefiihrte elektronische Akteneinsicht ist
es bereits seit Oktober 2013 anwendbar, so dass
seit Kurzem zumindest einige Akten bereits elek-
tronisch eingesehen werden konnen.

1 ELEKTRONISCHE AKTENEINSICHT

Bisher musste die Einsicht in die vom DPMA
gefithrten Schutzrechtsakten schriftlich bean-
tragt werden. Der Antragsteller hatte die Wahl,
Kopien der Ausziige aus den Akten anzufordern
oder die Akten selbst vor Ort am DPMA einzuse-
hen.

Allerdings werden die Schutzrechtsakten beim
DPMA bereits seit 2011 elektronisch gefiihrt*. Das
PNG schafft durch Anderung der Vorschriften
von § 31 Patentgesetz (PatG; sowie von § 8
Gebrauchsmustergesetz, § 62 Markengesetz und
§ 22 Geschmacksmustergesetz) die Rechtsgrund-
lage fur die elektronische Einsicht in diese
Schutzrechtsakten, soweit die Einsicht jeder-
mann freisteht (s.u.).

DPMA-Jahresbericht 2012
BGBI. I Nr. 62 vom 16. Oktober 2013, S. 3799
BGBI. I Nr. 63 vom 24. Oktober 2013, S. 3830
DPMA-Jahresbericht 2012

AW N =

Fiir Patent- und Gebrauchsmusterakten hat das
DPMA am 7. Januar 2014 die elektronische
Akteneinsicht freigeschaltet. Damit sind insbe-
sondere alle nach dem 20. Januar 2013 erteilten
und verodffentlichten Patente und eingetragenen
Gebrauchsmuster, sowie die nach diesem Tag
eingereichten und inzwischen verdffentlichten
Anmeldungen elektronisch einsehbar. Die elekt-
ronische Akteneinsicht (https:/register.dpma.de/

DPMAregister/pat/einsteiger) ist gebiihrenfrei.
Einsehbar sind unter anderem Bescheide,
Beschliisse, Rechercheberichte sowie verfahrens-
relevante Eingaben im PDF-Format. Ausgenom-
men sind z.B. personenbezogene Angaben, bei
denen datenschutzrechtliche Bestimmungen der
Einsicht entgegenstehen.

Zukiinftig soll die elektronische Akteneinsicht
auch in Geschmacksmuster (Design)- und Mar-
kenanmeldungen ermoglicht werden®. Dariiber
hinaus wurde mit dem PNG die rechtliche
Grundlage fiir die signaturfreie, elektronische
Anmeldung von Marken und Geschmacksmus-
tern (Designs) geschaffen. Wann dieses in die
Praxis umgesetzt wird ist derzeit noch nicht
bekannt.

2 ANDERUNGEN IM PATENT-
ANMELDEVERFAHREN

Fiir Patentanmelder ist es oft schwierig, bereits
zu einem frithen Stadium einer Anmeldung zu
entscheiden, ob die Anmeldung weiter verfolgt
werden soll. Bei solchen Entscheidungen spielen
neben der erwarteten wirtschaftlichen Bedeu-
tung auch die Aussichten auf Erteilung und die
Kosten eine wesentliche Rolle. Durch die nun
eingefiihrten Anderungen kann die Sachprii-
fung frither beginnen, wahrend Kosten teilweise
auf einen spidteren Zeitpunkt verschoben wer-
den konnen. Diese und einige andere Anderun-
gen zur Verbesserung des Priifungsverfahrens
sollen nachfolgend dargestellt werden.

5 Zunachst nur fir Patente und Gebrauchsmuster; fir Marken und
Geschmacksmuster fehlen derzeit noch die zur Umsetzung des PNG
erforderlichen Regularien
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e Nach bis zum 31. Marz 2014 geltender Rege-
lung recherchiert das DPMA auf Antrag den
einschldgigen Stand der Technik zu einer
Patentanmeldung; eine Stellungnahme des
Amtes zur Schutzfdhigkeit des Anmeldege-
genstands erhédlt der Anmelder im Recher-
chenbericht aber nicht. Diese folgt erst mit
dem oft wesentlich spéater erlassenen ersten
Priifungsbescheid. Dem Anmelder steht daher
fiir einen langen Zeitraum keine hinreichend
verlassliche Einschiatzung der Schutzfahigkeit
zur Verfiigung, anhand derer er die strategi-
sche Planung zur gewerblichen Anwendung
seiner Erfindung und/oder der Fortfithrung
des Anmeldeverfahrens vornehmen kann.

Mit dem PNG wird § 43 PatG dahingehend
neu gefasst, dass mit dem Recherchenbericht
zukiinftig eine erste, vorldufige Einschitzung

der Schutzfdhigkeit des Anmeldegegenstan-

des abgegeben wird. Dadurch erhilt der
Anmelder eine bessere Grundlage fiir die oben
genannten Entscheidungen. Die im Gegenzug
von 250 auf 300 Euro erhohte Recherchege-
biihr ist immer noch deutlich geringer als die
Recherchegebiithr fiir eine internationale
(PCT) Patentanmeldung oder eine Europdi-
sche Patentanmeldung, bei denen der Recher-
chenbericht schon seit langerem eine vorlaufi-
ge Einschdatzung der Schutzfahigkeit
enthalten.

Folglich konnte die mit dem PNG erfolgte
Gesetzesdnderung die Attraktivitat des deut-
schen Anmeldeverfahrens erh6hen. So mag es
fiir einige Anmelder interessanter werden,
eine (prioritdtsbegriindende) Erstanmeldung
beim DPMA einzureichen und erst nach Erhalt
der kostengiinstigen, vorldufigen Einschét-
zung der Schutzfihigkeit dartiber zu entschei-
den, ob eine Anmeldung auch in anderen Lan-
dern erfolgen soll.

* Die bislang bestehende Moglichkeit fiir nicht
am Verfahren beteiligte Dritte, einen Recher-

cheantrag nach § 43 PatG zu stellen, wird
gestrichen. Hiervon wurde in der Praxis ohne-
hin kaum Gebrauch gemacht. Dritte kdnnen
aber wie bisher einen Priiffungsantrag nach
§ 44 PatG stellen.

* Wird eine Patentanmeldung nicht auf Deutsch
eingereicht, muss derzeit innerhalb von drei
Monaten ab Anmeldetag eine deutsche Uber-
setzung des Anmeldetextes vorgelegt werden.
Das ist oft mit erheblichen Kosten verbunden.

Durch die Neufassung des § 35 PatG wird zum
1. April 2014 die Frist zur Ubermittlung der
Ubersetzung einer urspriinglich auf Englisch

oder Franzésisch eingereichten Anmeldung
von 3 auf 12 Monate (aber hochstens 15 Mona-
te ab Prioritdtstag) verlangert. Wird jedoch
innerhalb dieser Frist ein Recherchen- oder
Priifungsantrag gestellt, so kann der Priifer
nach eigenem Ermessen auch schon vor
Ablauf dieser Frist eine deutsche Ubersetzung

verlangen. Fiir in anderen Fremdsprachen
eingereichte Anmeldungen bleibt es bei der
bisherigen Frist von drei Monaten ab dem
Anmeldetag.

¢ Dariiber hinaus wird durch Anderung des § 46
PatG ein Rechtsanspruch auf Anhoérung im

Priifungsverfahren geschaffen. Bisher konn-
ten die Priifungsstellen Antrage auf Anhoérung
im Prifungsverfahren nach eigenem Ermes-
sen gewdhren oder ablehnen. Diese Praxis
wird sich nun dndern. Auf einen vor Beschluss
tiber die Erteilung oder Zuriickweisung einer
Patentanmeldung gestellten Antrag muss dem
Anmelder eine Anhoérung gewdhrt werden.
Der bisherige Ermessensspielraum der Prii-
fungsstellen entfallt.

3 ANDERUNGEN IM PATENT-
EINSPRUCHSVERFAHREN

Gegen ein erteiltes Patents kann derzeit inner-
halb der ersten drei Monate ab Veroffentlichung
der Erteilung von jedermann Einspruch erhoben
werden. Diese Frist ist in der Praxis oft als zu kurz
empfunden worden, um (i) zu entscheiden, ob
gegen ein gerade erteiltes Patent eines Wettbe-
werbers Einspruch eingelegt werden soll, (ii) den
relevanten Stand der Technik zu ermitteln und
(iii) schriftliche Griinde gegen die Patentfahigkeit
der beanspruchten Lehre auszuarbeiten und in
Form eines Einspruchs beim DPMA einzureichen.
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Durch Anderungen von § 59 PatG wird zum
1. April 2014 die Einspruchsfrist von drei auf

neun Monate verlangert. Zudem sind Anhorun-

gen im Einspruchsverfahren zukiinftig 6ffent-
lich. Durch diese Anderungen wird die nationale
deutsche Praxis an die Praxis vor dem europai-
schen Patentamt angeglichen. Zum Anwen-
dungsbereich der neuen Einspruchsfrist hat das
DPMA mitgeteilt®:

Da das Gesetz keine ausdriickliche Ubergangs-
regelung enthilt, gilt der allgemeine Grundsatz,
wonach neues Verfahrensrecht auf alle Rechtsver-
hiltnisse anzuwenden ist, die im Zeitpunkt des
Inkrafttretens der Anderung noch nicht abge-
schlossen sind. Damit kommt die neue 9-Monats-
frist zur Anwendung, wenn die 3-Monatsfrist
nach § 59 Abs. 1 Satz 1 PatG am 1. April 2014
noch nicht abgelaufen ist. Dies betrifft alle Ver-
offentlichungen von Patenterteilungen ab dem

1. Januar 2014.

Am 1. April 2014 noch laufende Einspruchsfris-
ten verldngern sich also automatisch auf insge-
samt neun Monate.

6 http://www.dpma.de/patent/faqs/index.html#a31

4 AUSBLICK

Die mit dem PNG erfolgenden Anderungen
modernisieren das nationale Patentanmelde-
und Einspruchsverfahren und schaffen eine
Harmonisierung mit den vor dem Européischen
Patentamt geltenden Regelungen. Der Gesetzge-
ber erwartet, dass besonders der Mittelstand von
den neuen Regelungen profitieren wird’.

Die elektronische Akteneinsicht sowie die zu-
kiinftige Offentlichkeit von Einspruchsverhand-
lungen in Patentsachen werden es fiir Dritte ein-
facher machen, sich tiber Verfahren vor dem
DPMA auf dem Laufenden zu halten.

Es ist zu begriifsen, dass die mit dem PNG einge-
fiihrten Anderungen das Patenterteilungs- und
Einspruchsverfahren vor dem DPMA fiir die
beteiligten Parteien attraktiver und fiir jeder-
mann transparenter ausgestalten. Ob die Zahl
der Patentanmeldungen vor dem DPMA kiinftig
zunehmen und die verlangerte Einspruchsfrist
zu mehr Einspriichen gegen deutsche Patente
fithren wird, bleibt abzuwarten.

7 Pressemitteilung vom 05.07.2013, Bundesministerium der Justiz
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