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NOVELLIERUNG DES PATENT- UND
DES GESCHMACKSMUSTERGESETZES

von Jochen Sties

Sie wissen aus lhrer Praxis, dass sich das deutsche Patenterteilungsverfahren vom
européischen in einigen Punkten sehr stark unterscheidet. Um diese Unterschiede zu
reduzieren, sind vom deutschen Gesetzgeber aktuell Anderungen des deutschen
Patentgesetzes beschlossen worden. Ferner wird die Akteneinsicht per Internet am
Deutschen Patent- und Markenamt mdglich werden. Die verfahrensrechtlichen
Anderungen treten am 1. April 2014 in Kraft.

Auch das Geschmacksmusterrecht wurde reformiert. Das ,,Geschmacksmuster” wird
in ,eingetragenes Design“ umbenannt und es wird ein Nichtigkeitsverfahren vor dem
DPMA geschaffen. Diese Anderungen treten am 1. Januar 2014 in Kraft.

ANDERUNGEN PATENTGESETZ

Der Schwerpunkt der Anderungen des Patentgesetzes liegt im Bereich des Ertei-
lungs- und des Einspruchsverfahrens. So wird durch die Anderungen der Umfang des
Recherchenberichts an den des europaischen Recherchenberichts angepasst, Anho6-
rungen werden im Erteilungsverfahren auf Antrag fur den Priufer verpflichtend und
die Einspruchsfrist von derzeit 3 Monaten auf 9 Monate verlangert.

Die Details und Konsequenzen dieser und weiterer Anderungen werden im Folgenden
erlautert.
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Erweiterter Recherchenbericht

Der Recherchenbericht des DPMA wird zuklUnftig um Ausfihrungen des Prifers zur
Patentfahigkeit der angemeldeten Erfindung erweitert. Zugleich ersetzt er den ersten
Prufungsbescheid. Aus diesem Grund kann im Recherchenbericht bereits die
Uneinheitlichkeit der Anmeldung beanstandet werden. Damit wird der deutsche
Recherchenbericht weitestgehend dem Recherchenbericht des Europaischen Patent-
amtes entsprechen, auch in seiner Bedeutung als erstes Prifungsergebnis. Die
Recherchegebiihr erhéht sich um 50 €, um dem gestiegenen Aufwand des Prifers
Rechnung zu tragen. Der Recherchenantrag kann (im Gegensatz zum Prifungsan-
trag) kunftig nicht mehr von Dritten gestellt werden.

Die Aufwertung des Recherchenberichts durfte unserer Ansicht nach zu einem
zugigeren Erteilungsverfahren fuhren. Zudem gewinnt die Recherche beim DPMA
durch die Ausflihrungen zur Patentierbarkeit an Attraktivitat. Ob sich durch den
vergrolRerten Umfang des Berichtes auch die Bearbeitungszeit verlangern wird, bleibt
abzuwarten.

Anhodrungen im Erteilungsverfahren

Auf Antrag des Anmelders hat der Prifer kinftig zwingend eine Anhérung durchzu-
fahren, falls man sich im schriftlichen Erteilungsverfahren nicht auf einen erteilungs-
fahigen Anspruchssatz einigen konnte.

Diese Anderung kommt den Anmeldern zugute, da nun die Moglichkeit besteht, die
Erfindung personlich mit dem Prifer zu besprechen. Meistens ist dabei eine zufrie-
denstellende Einigung moglich, sodass haufig ein kostspieliges Beschwerdeverfahren
vermieden werden kann. Jedoch weigerten sich auch bisher kaum Priufer, eine
Anhdorung durchzufihren.

Einspruchsfrist

Die fur die Praxis wohl wichtigste Anderung betrifft die Verlangerung der Einspruchs-
frist von derzeit 3 Monate auf 9 Monate. Die Einspruchsfrist entspricht somit kiinftig
der Frist fur einen Einspruch gegen ein europaisches Patent.

Die Verlangerung um ein halbes Jahr gewahrt deutlich mehr Zeit fur eine tieferge-
hende Analyse des Sachverhaltes vor der Entscheidung Uber das Erheben eines
Einspruchs.

Die neue 9-monatige Einspruchsfrist gilt zumindest fur alle Patente, fir die am
1. April 2014 die (alte) 3-monatige Einspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist. Nach
dem Gesetzeswortlaut musste die neue Einspruchsfrist allerdings auch fur diejenigen
Patente gelten, bei denen die (alte) 3-monatige Einspruchsfrist bereits abgelaufen
ist, die neue 9-monatige Frist aber noch lauft (also fir alle Patente, die ab dem
1. Juli 2013 erteilt wurden). Die Rechtsabteilung des DPMA ist allerdings der Mei-
nung, dass trotz der Gesetzesanderung die Einspruchsfrist nicht wieder aufleben
kann. Es ist daher zu erwarten, dass das Bundespatentgericht entscheiden muss,
welche Einspruchsfristen in der Ubergangszeit gelten.

Weitere Anderungen

Anmeldetag ohne Ubersetzung — Kunftig wird einer Patentanmeldung, die nicht in
deutscher Sprache eingereicht wird, auch dann ein Anmeldetag zuerkannt, wenn
keine Ubersetzung der Anmeldungsunterlagen in deutscher Sprache nachgereicht
wird. Zuvor galt eine Anmeldung, fur die keine Ubersetzung nachgereicht wurde, als
nicht eingereicht.
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Diese Anderung ermdglicht es nun ohne weiteren Aufwand, fremdsprachliche Doku-
mente, beispielsweise eine Prasentation auf Englisch, zur Sicherung eines fruhen
Prioritatstages als Anmeldung einzureichen.

Verhandlung im Einspruchsverfahren — Die Verhandlungen in einem Einspruchs-
verfahren sind kunftig auch in der ersten Instanz o6ffentlich. Dies entspricht der
Ublichen Praxis des Europaischen Patentamtes und des Bundespatentgerichtes und
ermoglicht Prozessbeobachtungen nun auch beim DPMA.

Nachreichen von Anmeldungsunterlagen — Neben Zeichnungen kdnnen im
Anmeldeverfahren zukunftig auch Teile der Beschreibung nachgereicht werden. In
beiden Fallen verschiebt sich der Anmeldetag auf den Tag des Eingangs der Unterla-
gen.

Zusatzpatent — Das Zusatzpatent wird vollstandig abgeschafft; es wurde in der
Praxis kaum genutzt.

Inkrafttreten

Die oben genannten Anderungen treten am 1. April 2014 in Kraft.

ELEKTRONISCHE AKTENEINSICHT

Mit der Novellierung des Patentgesetzes wurde auch die rechtliche Grundlage fir die
elektronische Akteneinsicht in Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken- und Ge-
schmacksmusterakten des DPMA geschaffen. Das DPMA plant die elektronische
Akteneinsicht am 7. Januar 2014 in Betrieb zu nehmen.

Zu Beginn werden jedoch nur Akten von Anmeldungen, Patenten und Geschmacks-
mustern einsehbar sein, die nach dem 21. Januar 2013 angemeldet, erteilt bzw.
eingetragen wurden. Altere Akten konnen Uber das DPMAregister angefordert
werden, wobei das DPMA keine Informationen zur Bearbeitungszeit oder Gebihren
einer solchen Anforderung macht.

Es ist somit kunftig mdglich, sich auch zu deutschen Schutzrechten ebenso schnell
und umfassend Uber den Verlauf des amtlichen Verfahrens zu informieren, wie dies
derzeit schon fur veroffentlichte européische Patentanmeldungen und Patente
moglich ist.

ANDERUNGEN GESCHMACKSMUSTERGESETZ

Mit der Reform des Geschmacksmusterrechts wird das ,,Geschmacksmuster” in
».eingetragenes Design“ umbenannt. Das ,Geschmacksmustergesetz“ wird zum
,Designgesetz”.

Zudem wird die Moglichkeit geschaffen, ein eingetragenes Design in einem Nichtig-
keitsverfahren vor dem DPMA I6schen zu lassen. In zweiter Instanz wird das Bun-
despatentgesetz zustéandig sein.

Mit dem Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA wird nun ein kostengunstiger Verfah-
rensweg er6ffnet, um stdérende eingetragene Designs zu Fall zu bringen. Zuvor
konnte ein Geschmacksmuster nur durch eine Nichtigkeitsklage vor einem Landge-
richt angegriffen werden.

Die Anderungen des Geschmacksmustergesetzes treten am 1. Januar 2014 in Kraft.
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UNSERE BEWERTUNG

Insgesamt sind die Anderungen des Patentgesetzes durchweg positiv zu bewerten.
Durch die Anpassung an das europaische Verfahren wird das Patentsystem als
Ganzes vereinfacht. Insbesondere die verlangerte Einspruchsfrist sowie die Aufwer-
tung des Recherchenberichts sind Anderungen, die dem Anmelder zugutekommen.

Ebenso sind die Anderungen am Geschmacksmusterrecht zu begriiRen, da durch das
Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA eine zentrale Gerichtsbarkeit geschaffen wird.
Diese wird eine einheitliche Rechtsprechung entwickeln, was zu einer groReren
Rechtssicherheit fuhrt.

Nicht geandert wurde leider die Frist fur die Einleitung der nationalen Phase aus
einer PCT-Anmeldung. Hier wurde die Verldngerung der Frist um einen Monat auf 31
Monate (und somit ein Gleichlauf mit der Frist fir die Einleitung einer regionalen
Phase vor dem Europaischen Patentamt) gefordert. Es wird erwartet, dass dies bei
der nachsten Anderung des Patentgesetzes nachgeholt wird.

FRAGEN?

Sollten Sie konkrete Fragen zu den anstehenden Anderungen des Patentgesetzes
sowie des Geschmacksmustergesetzes und deren Auswirkungen auf lhr Schutz-
rechtsportfolio und lhre Anmeldestrategie haben, kdnnen Sie gerne Jochen Sties
unter j.sties@prinz.eu kontaktieren.

Prinz & Partner Telefon: +49 (0) 89 / 59 98 87-0
Rundfunkplatz 2 Fax: +49 (0) 89 / 59 98 87-211

80335 Munchen E-Mail: j.sties@prinz.eu
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