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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Akte vom 29. November 2000
zur Revision des Ubereinkommens uber die Erteilung europaischer Patente

A. Problem und Ziel

Mit dem vorliegenden Gesetz soll die Akte vom 29. November 2000 zur
Revision des Ubereinkommens iiber die Erteilung européischer Patente vom
5. Oktober 1973 (im Folgenden: Revisionsakte) in deutsches Recht umgesetzt
werden.

Die Bundesrepublik Deutschland hat die Revisionsakte am 21. August 2001 un-
terzeichnet. Ihre Ratifizierung soll mit dem parallel eingebrachten Vertragsge-
setz erfolgen. Die Revisionsakte bezweckt eine Modernisierung und Straffung
des Europdischen Patentlibereinkommens in bestimmten Punkten. Die in der
Revisionsakte vorgesehenen Anderungen bedingen Folgeanpassungen in den
nationalen Ausfiithrungsregelungen zum Europiischen Patentiibereinkommen.
Daneben soll das nationale Patentverfahren, das weitgehend parallel zum Ver-
fahren tiber die Erteilung europdischer Patente nach dem Europiischen Patent-
iibereinkommen ausgestaltet ist, mit diesen Anderungen in Einklang gebracht
werden.

B. Losung

Der Gesetzentwurf enthilt die notwendigen Folgeanpassungen zu den durch die
Revisionsakte vorgenommenen Anderungen im Europidischen Patentiiberein-
kommen (EPU). Sie betreffen insbesondere Regelungen zur Ausfithrung und
Durchfiihrung des Europdischen Patentiibereinkommens im nationalen Recht,
die im Gesetz {iber internationale Patentiibereinkommen zu finden sind. Dane-
ben werden die im Patentgesetz geregelten Vorschriften flir nationale Patente
den gednderten Bestimmungen des EPU in der revidierten Fassung angepasst,
um weiterhin die Parallelitidt von nationalen und européischen Patenten zu ge-
wihrleisten.

C. Alternativen

Keine

D. Finanzielle Auswirkungen auf die 6ffentlichen Haushalte
1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Bund, Lander und Gemeinden werden nicht mit Kosten durch Haushaltsausga-
ben ohne Vollzugsaufwand belastet.
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2. Vollzugsaufwand

Beim Deutschen Patent- und Markenamt entsteht ein geringfligiger einmaliger
Vollzugsaufwand, da die Verfahrensabldufe, einschlieBlich der EDV, den neuen
Regelungen anzupassen sind. Die Umstellungskosten sind voraussichtlich mit
ca. 3 000 bis 4 000 Euro zu veranschlagen und kénnen vom Ressort im Rahmen
der verfiigbaren Haushaltsmittel aufgefangen werden. Mehrkosten fiir den Bun-
deshaushalt entstehen daher nicht.

E. Sonstige Kosten

Durch die Einfiihrung einer Gebiihr fiir die neu erdffnete Moglichkeit des
Widerrufs eines Patents kdnnen sich zwar gegebenenfalls fiir den Patentinhaber
finanzielle Auswirkungen ergeben, die noch nicht bezifferbar sind. Die Belas-
tungen fallen aber flir die Lebenshaltung und die Wirtschaft nicht ins Gewicht,
so dass Auswirkungen auf Einzelpreise sowie auf das Preisniveau, insbesondere
auf das Verbraucherpreisniveau, nicht zu erwarten sind.

F. Biirokratiekosten
Ressortabstimmung vor dem 1. Dezember 2006 eingeleitet.
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BUNDESREAPUBLIK DEUTSCHLAND ':::u 2007 DE

DIE BUNDESKANZLERIN

An den

Prasidenten des
Deutschen Bundestages
Herrn Dr. Norbert Lammert
Platz der Republik 1

11011 Berlin

Berlin, ZZ Februar 2007

Sehr geehrter Herr Prasident,

hiermit ibersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Akte vom
29. November 2000 zur Revision des Ubereinkommens
uber die Erteilung européischer Patente

mit Begriindung und Vorblatt.

Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizufiihren.
Federfiihrend ist das Bundesministerium der Justiz.

Der Bundesrat hat in seiner 830. Sitzung am 16. Februar 2007 gemag Artikel 76
Absatz 2 des Grundgesetzes beschlossen, gegen den Gesetzentwurf keine

Einwendungen zu erheben.

Mit freundlichen GriiRen

o bueo
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Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Akte vom 29. November 2000
zur Revision des Ubereinkommens uber die Erteilung europaischer Patente

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Anderung des Gesetzes iiber internationale
Patentiibereinkommen

Das Gesetz iiber internationale Patentiibereinkommen
vom 21. Juni 1976 (BGBI. 1976 11 S. 649), zuletzt gedndert
durch ... (BGBIL. IS. ...), wird wie folgt gedndert:

1. Artikel IT wird wie folgt gedndert:
a) § 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe ,,Satz 1* ge-
strichen.

bb) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe ,,Artikel 158
Abs. 3* durch die Angabe ,,Artikel 153 Abs. 4
ersetzt.

b) § 3 wird wie folgt gedndert:
aa) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Ist das vom Europdischen Patentamt mit
Wirkung fiir die Bundesrepublik Deutschland
erteilte europdische Patent nicht in deutscher
Sprache abgefasst, hat der Patentinhaber inner-
halb von drei Monaten nach der Veroffentlichung
des Hinweises auf die Erteilung des europdischen
Patents im Europiischen Patentblatt beim Deut-
schen Patent- und Markenamt eine deutsche
Ubersetzung des europiischen Patents in der Fas-
sung einzureichen, die der Patenterteilung zu-
grunde lag. Hat das Europdische Patentamt das
Patent im Einspruchsverfahren in geénderter Fas-
sung aufrechterhalten oder im Beschriankungs-
verfahren beschriankt, ist innerhalb von drei
Monaten nach der Veréffentlichung des Hinwei-
ses auf die Entscheidung liber den Einspruch oder
iiber den Antrag auf Beschrinkung die deutsche
Ubersetzung der geinderten Fassung einzurei-
chen.”

bb) Folgender Absatz 7 wird angefiigt:

»(7) Die vorstehenden Absétze sind nicht auf
europiische Patente und im Einspruchsverfahren
gednderte europdische Patente anzuwenden, fiir
die der Hinweis auf die Erteilung des euro-
pdischen Patents im Européischen Patentblatt vor
dem 1. Juni 1992 verdffentlicht worden ist.

¢) § 6 wird wie folgt gedndert:
aa) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefiigt:

»Soweit das europdische Patent fiir nichtig erklart
worden ist, gelten die Wirkungen des euro-

pdischen Patents und der Anmeldung als von An-
fang an nicht eingetreten.*

bb) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Betreffen die Nichtigkeitsgriinde nur
einen Teil des europdischen Patents, wird das
Patent durch entsprechende Anderung der Patent-
anspriiche beschrankt und fiir teilweise nichtig
erklart.

cc) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 einge-
flgt:

»(3) Der Patentinhaber ist befugt, das euro-
pdische Patent in dem Verfahren wegen Erkla-
rung der Nichtigkeit des Patents durch Anderung
der Patentanspriiche in beschrinktem Umfang zu
verteidigen. Die so beschriankte Fassung ist dem
Verfahren zugrunde zu legen.*

dd) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und in die-
sem nach der Angabe ,,Absatzes 1 die Angabe
»Satz 1 eingefligt.

d) § 8 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

,»(2) Das Erloschen, die Erkldrung der Nichtigkeit,
der Widerruf und die Beschriankung des europiischen
Patents lassen die nach Absatz 1 eingetretene Rechts-
folge unbertihrt.

e) §9 wird wie folgt gedndert:
aa) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.

bb) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worter ,,und gege-
benenfalls in der im Verfahren vor dem Euro-
pdischen Patent- und Markenamt geénderten Fas-
sung, die der Anmelder dem Verfahren vor dem
Deutschen Patent- und Markenamt zugrunde zu
legen wiinscht, gestrichen.

cc) Absatz 3 wird aufgehoben.

f) In § 12 Satz 1 werden die Worter ,,Abs. 5 Satz 1 und
Absatz 7 durch die Worter ,,Abs. 6 Satz 1 und
Abs. 8 ersetzt.

2. Dem Artikel III § 4 Abs. 3 wird folgender Satz angefiigt:

,»Wird fiir die internationale Anmeldung nach Satz 1 ein
Antrag auf vorzeitige Bearbeitung oder Priifung nach
Artikel 23 Abs. 2 oder Artikel 40 Abs.2 des Patent-
zusammenarbeitsvertrags gestellt, gilt die frithere Patent-
oder Gebrauchsmusteranmeldung zu dem Zeitpunkt als
zuriickgenommen, zu dem die Voraussetzungen des
Absatzes 2 erfiillt sind und der Antrag auf vorzeitige
Priifung oder Bearbeitung beim Deutschen Patent- und
Markenamt eingegangen ist.*

3. In Artikel VII wird die Angabe ,,Abs. 5 und 7* durch die
Angabe ,,Abs. 6 und 8 ersetzt.
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Artikel 2
Anderung des Patentgesetzes

Das Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung
vom 16. Dezember 1980 (BGBI. 1981 I S. 1), zuletzt gedn-
dert durch ... (BGBL IS. ...), wird wie folgt geéndert:

1. In § 1 Abs. 1 werden die Worter ,,erteilt, die” durch die
Worter ,,auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern
sie“ ersetzt.

2. In § 2 Abs. 1 werden die Worter ,,Verwendung der Erfin-
dung’ durch das Wort ,,Verwertung™ ersetzt.

3. §2a Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
,,(1) Patente werden nicht erteilt fiir

1. Pflanzensorten und Tierrassen sowie im Wesentlichen
biologische Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen und
Tieren;

2. Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Be-
handlung des menschlichen oder tierischen Korpers
und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen
oder tierischen Korper vorgenommen werden. Dies
gilt nicht fiir Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder
Stoffgemische, zur Anwendung in einem der vorste-
hend genannten Verfahren.

4. § 3 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 2 wird wie folgt gedndert:
aa) Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

,»2. der europdischen Anmeldungen in der bei
der zustindigen Behorde urspriinglich ein-
gereichten Fassung, wenn mit der Anmel-
dung fiir die Bundesrepublik Deutschland
Schutz begehrt wird und die Benennungsge-
biihr fir die Bundesrepublik Deutschland
nach Artikel 79 Abs.2 des Europdischen
Patentiibereinkommens gezahlt ist und,
wenn es sich um eine Euro-PCT-Anmel-
dung (Artikel 153 Abs. 2 des Européischen
Patentlibereinkommens) handelt, die in
Artikell 153 Abs. 5 des Europdischen Patent-
iibereinkommens genannten Voraussetzun-
gen erfiillt sind;".

bb) In Satz 3 werden die Worter ,,Abs. 1 oder 4 des
Patentgesetzes* durch die Angabe ,,Abs. 1 oder
Abs. 4° ersetzt.

b) In Absatz 3 wird die Angabe ,,§ 5 Abs. 2 durch die
Angabe ,,§ 2a Abs. 1 Nr. 2 ersetzt.

¢) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefiigt:

»(4) Ebenso wenig wird die Patentfahigkeit der in
Absatz 3 genannten Stoffe oder Stoffgemische zur
spezifischen Anwendung in einem der in § 2a Abs. 1
Nr. 2 genannten Verfahren durch die Absétze 1 und 2
ausgeschlossen, wenn diese Anwendung nicht zum
Stand der Technik gehort.

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

5. § 5 wird wie folgt gedndert:
a) Die Absatzbezeichnung ,,(1)* wird gestrichen.
b) Absatz 2 wird aufgehoben.

6. In§ 14 Satz 1 werden die Worter ,,den Inhalt der* durch
das Wort ,,die” ersetzt.

7. § 16a wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 2 werden die Worter ,,des Patentgesetzes*
durch die Worter ,,dieses Gesetzes* ersetzt.

b) In Absatz 3 werden die Worter ,,des Patentgesetzes*
gestrichen.

8. In § 31 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort ,,Beschrankungs-
verfahren® durch die Worter ,,.Beschrinkungs- oder
Widerrufsverfahren® ersetzt.

9. § 64 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz | werden nach dem Wort ,,Patentinha-
bers* die Worter ,,widerrufen oder* eingefiigt.

b) Absatz 3 Satz 3 und 4 wird wie folgt gefasst:

,,Wird das Patent widerrufen, so wird dies im Patent-
blatt veroffentlicht. Wird das Patent beschrénkt, ist
in dem Beschluss, durch den dem Antrag stattgege-
ben wird, die Patentschrift der Beschrinkung anzu-
passen; die Anderung der Patentschrift ist zu verdf-
fentlichen.*

10. In § 131 werden nach den Wértern ,,zur Beschriankung
die Worter ,,oder zum Widerruf* eingefligt.

Artikel 3
Anderung des Patentkostengesetzes

In der Anlage zu § 2 Abs. 1 (Gebiihrenverzeichnis) des
Patentkostengesetzes vom 13. Dezember 2001 (BGBIL I
S. 3656), das zuletzt durch ... (BGBIL IS. ...) gedndert wor-
den ist, wird im Gebiihrentatbestand zu Nummer 313 700
das Wort ,,Beschriankungsverfahren* durch die Worter ,,Be-
schriankungs- oder Widerrufsverfahren® ersetzt.

Artikel 4

Anderung des Zweiten Gesetzes
iiber das Gemeinschaftspatent

Die Artikel 2, 3, 4, 5, 6 Nr. 1 bis 3, die Artikel 12 , 13
und 15 Abs.3 des Zweiten Gesetzes liber das Gemein-
schaftspatent vom 20. Dezember 1991 (BGBI. 1991 1I
S. 1354) werden aufgehoben.

Artikel 5
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt an dem Tag in Kraft, an dem die Akte
vom 29. November 2000 zur Revision des Ubereinkommens
iiber die Erteilung europdischer Patente nach ihrem Artikel 8
Abs. 1 fiir die Bundesrepublik Deutschland in Kraft tritt. Das
Bundesministerium der Justiz gibt diesen Tag im Bundes-
gesetzblatt bekannt.
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Begriundung

A. Allgemeiner Teil

I. Ziele des Entwurfs

Der vorliegende Gesetzentwurf verfolgt das Ziel, die
Revision des Ubereinkommens iiber die Erteilung euro-
pdischer Patente (Européisches Patentiibereinkommen) vom
5. Oktober 1973 (im Folgenden: EPU) in deutsches Recht
umzusetzen. Die Revisionsakte wurde von den Vertretern
der Vertragsstaaten auf einer Diplomatischen Konferenz am
29. November 2000 in Miinchen verabschiedet. Die Bundes-
republik Deutschland hat die Revisionsakte am 21. August
2001 unterzeichnet. Mit dem parallel zu diesem Gesetz ein-
gebrachten Vertragsgesetz soll sie ratifiziert werden. Der
vorliegende Gesetzentwurf enthélt die Folgeanpassungen im
nationalen Recht.

Die Ratifikation der Revisionsakte, welche die hier in Rede
stehenden nationalen Anpassungsregelungen nach sich
zieht, ist eilbediirftig. Gemal Artikel 8 der Revisionsakte
wird die revidierte Fassung des EPU am 13. Dezember 2007
in Kraft treten, zwei Jahre nach Hinterlegung der Ratifika-
tions- oder Beitrittsurkunden durch fiinfzehn der derzeit
einunddreiBlig Vertragsstaaten. Mit Griechenland hat am
13. Dezember 2005 der fiinfzehnte Vertragsstaat seine Rati-
fikationsurkunde hinterlegt. Die bisher geltende Fassung des
EPU tritt am 13. Dezember 2007 automatisch auBer Kraft.
Eine nicht rechtzeitige Ratifikation wiirde deshalb zwangs-
laufig zum Ausscheiden Deutschlands aus dem EPU fiihren.

II. Grundziige

Die Revisionsakte beinhaltet keine grundlegende Neuord-
nung des EPU oder bedeutendere inhaltliche Anderungen,
sondern ldsst Struktur und materiellen Regelungsgehalt des
Ubereinkommens weitgehend unangetastet. Die bestehende
Fassung wurde lediglich modernisiert und gestrafft. Die vor-
genommenen Anderungen sind bis auf wenige Ausnahmen
redaktioneller oder terminologischer Natur. Zahlreiche De-
tailregelungen werden in die Ausfiihrungsordnung verlagert.
Zudem wird der Sprachgebrauch an verschiedenen Stellen
an die Vorgaben des Ubereinkommens iiber handelsbezoge-
ne Aspekte des geistigen Eigentums vom 15. April 1994
(TRIPS-Ubereinkommen der WTO, im Folgenden: TRIPS)
angepasst, ohne dass hiermit eine inhaltliche Anderung ver-
bunden wire. An anderen Punkten sieht die Revisionsakte
organisatorische Anderungen beim Europiischen Patentamt
(im Folgenden: EPA) und einzelne materielle Neuerungen
fiir das Patentverfahren vor. Der Inhalt der Revisionsakte im
Einzelnen ist ausfiihrlich in der Denkschrift dargelegt, die
dem parallel vorgelegten Entwurf des Vertragsgesetzes bei-
gefiigt ist. Hierauf wird insoweit verwiesen.

Umsetzungsbedarf aus der Revision des EPU fiir das natio-
nale Recht folgt aus zwei Gesichtspunkten. Zum einen erge-
ben sich Auswirkungen auf das Gesetz iiber internationale
Patentiibereinkommen (IntPatUbkG), das Regelungen zur
Ausfithrung und Durchfiihrung des EPU im nationalen

Recht enthilt. Insbesondere sind die darin vorhandenen For-
mulierungen und Verweise an die gednderte Fassung des
EPU anzupassen. Zum anderen sollen die Vorschriften im
deutschen Patentgesetz den gednderten Bestimmungen des
EPU in der revidierten Fassung angepasst werden. Um die
bereits bestehende Parallelitit zwischen deutschem und eu-
ropdischem Patentrecht aufrecht zu erhalten, sind die durch
die Revisionsakte vorgenommenen Anderungen des EPU im
Patentgesetz, soweit dies sinnvoll erscheint, nachzuvollzie-
hen.

III. Auswirkungen auf die 6ffentlichen Haushalte

Beim Deutschen Patent- und Markenamt (im Folgenden:
DPMA) entsteht ein geringfiigiger einmaliger Vollzugs-
aufwand, da die Verfahrensablaufe, einschlieBlich der EDV,
den neuen Regelungen anzupassen sind. Die Umstellungs-
kosten sind voraussichtlich mit ca. 3 000 bis 4 000 Euro zu
veranschlagen und konnen vom Ressort im Rahmen der ver-
fiigbaren Haushaltsmittel aufgefangen werden. Mehrkosten
flir den Bundeshaushalt entstehen daher nicht. Durch die
Einfiihrung der Gebiihr fiir den Widerruf des Patents im Ver-
fahren vor dem DPMA ist wegen der voraussichtlich gerin-
gen Zahl der entsprechenden Verfahren mit keinen nennens-
werten Mehreinnahmen zu rechnen.

IV. Gesetzesfolgenabschiitzung und
Preiswirkungsklausel

Durch die Einfithrung einer Gebiihr fiir die neu erdffnete
Maglichkeit des Widerrufs eines Patents konnen sich zwar
im Einzelfall fiir den Anmelder finanzielle Auswirkungen
ergeben, die noch nicht bezifferbar sind. Die Belastungen
fallen aber fiir die Lebenshaltung und die Wirtschaft nicht
ins Gewicht, so dass Auswirkungen auf Einzelpreise sowie
auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreis-
niveau, nicht zu erwarten sind.

V. Gesetzgebungszustindigkeit

Fiir den vom vorliegenden Gesetzentwurf betroffenen Be-
reich des gewerblichen Rechtsschutzes besteht eine aus-
schlieBliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes gemal
Artikel 73 Nr. 9 des Grundgesetzes.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung des Gesetzes iiber
internationale Patentiibereinkommen —
IntPatUbkG)

Mit den folgenden Neuregelungen wird das IntPatUbkG an
die Anderungen angepasst, die durch die Revisionsakte im
EPU vorgenommen werden.
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Zu Nummer 1 Buchstabe a (Artikel IT § 1 IntPatUbkG,
Entschiddigungsanspruch
aus europdischen Patent-
anmeldungen)

Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um eine erweiternde Korrektur der schon bis-
her bestehenden Verweisung auf die Verjdhrungsregelung
des nationalen Patentrechts, die anlésslich der Revision des
EPU vorgenommen werden soll. Bisher verwies Artikel I
§ 1 Abs. 1 Satz 2 fiir die Verjahrung von Entschddigungsan-
spriichen aus europiischen Patentanmeldungen lediglich auf
§ 141 Satz 1 des Patentgesetztes (PatG). Aus dem Gebot der
gleichen Schutzgewihrung im Verhéltnis zu nationalen Pa-
tenten, wie es sich aus Artikel 2 Abs. 2 und insbesondere
Artikel 67 Abs. 2 Satz 2 EPU ergibt, folgt aber unstreitig,
dass fiir die Verjahrung richtigerweise § 141 PatG insgesamt
entsprechend anzuwenden ist (vgl. Schulte, Patentgesetz, 7.
Aufl. 2005, IntPatUbkG 1976 Rn. 10 ). Die Beschrinkung
der Verweisung auf dessen Satz 1 wird deshalb aufgehoben.

Zu Doppelbuchstabe bb

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeanpassung zur
Anderung des EPU durch die Revisionsakte. Darin wurde
die Bestimmung zur Verdffentlichung der internationalen
Anmeldung von Artikel 158 Abs. 3 EPU (a. F.) in die neue
Regelung zur Euro-PCT-Anmeldung in Artikel 153 Abs. 4
EPU iiberfiihrt. Der dahin gehende Verweis in Artikel IT § 1
Abs. 3 auf das EPU wird entsprechend angepasst.

Zu Nummer 1 Buchstabe b (Artikel II § 3 IntPatUbkG,
Ubersetzungen europiischer
Patentschriften)

Zu Doppelbuchstabe aa

Artikel 11 § 3 setzt die Vorgaben von Artikel 65 EPU in deut-
sches Recht um. Danach kann jeder Vertragsstaat die Uber-
setzung des europdischen Patents in seine Amtssprache vor-
schreiben. Artikel II § 3 verlangt schon nach bisherigem
Recht eine Ubersetzung des fiir die Bundesrepublik
Deutschland erteilten Patents in die deutsche Sprache. Mit
den hier vorgeschlagenen Anpassungen werden lediglich
diesbeziigliche Anderungen, die sich durch die Revisions-
akte im EPU ergeben, nachvollzogen. Diese Anderungen
sind kleinerer redaktioneller Natur und beriihren nicht das
Ubersetzungserfordernis als solches. Erst mit dem Inkraft-
treten des so genannten Londoner Protokolls iiber die An-
wendung des Artikels 65 EPU (BGBL. 2003 II S. 1666) wird
eine Ubersetzung europiischer Patente entbehrlich, soweit
diese in einer der drei Amtssprachen des EPA eingereicht
wurden. Damit wird dann auch Artikel IT § 3 obsolet werden
und dementsprechend auBler Kraft treten (siche Artikel 1 des
Gesetzes zur Anderung des Gesetzes iiber internationale
Patentiibereinkommen vom 10. Dezember 2003, BGBI. 1
S. 2470). Die Anpassung von Artikel IT § 3 an den revidier-
ten Artikel 65 EPU gilt deshalb nur befristet bis zum Inkraft-
treten des Londoner Protokolls, das zeitlich aber noch nicht
absehbar ist.

Absatz 1 wird an den gednderten Wortlaut des Artikels 65
EPU in der Fassung der Revisionsakte angepasst. Fiir das Er-
fordernis einer deutschen Ubersetzung wird jetzt im Geset-
zestext nicht mehr auf die Absicht des EPA abgestellt, das

europdische Patent in einer anderen Sprache zu erteilen oder
— beschriankt — aufrecht zu erhalten, sondern auf die Ent-
scheidung selbst. Diese Anderung dient allein der Klarstel-
lung, zumal die Frist zur Einreichung der deutschen Uberset-
zung sogar erst mit Verdffentlichung der entsprechenden
Entscheidung des EPA zu laufen beginnt.

In Satz 1 wird auBerdem die Bezugnahme auf den ,,Anmel-
der oder Patentinhaber* — als unnétige Verdopplung — dahin
gehend vereinfacht, dass nur noch der Patentinhaber genannt
wird. Ferner wird im Einklang mit Artikel 65 EPU nunmehr
klarstellend als Grundlage der Ubersetzung die Fassung des
europdischen Patents bezeichnet, die der Patenterteilung zu-
grunde lag. Da die vom EPA herausgegebene Patentschrift in
der Praxis durchaus von dieser Fassung abweichen kann, soll
auf das letztlich mafgebliche Dokument Bezug genommen
werden. In Satz 2 wird neben der — beschrankten — Aufrecht-
erhaltung des Patents im Einspruchsverfahren die durch die
Reform des EPU eingefiihrte Mdglichkeit der Beschriinkung
des europédischen Patents im Verfahren nach Artikel 105a ff.
EPU (n. F.) aufgenommen. Damit ist nun auch fiir den Fall
der Beschriankung des europdischen Patents die Einreichung
einer Ubersetzung der gedinderten Patentschrift in deutscher
Sprache vorgeschrieben. Im Fall der Nichtbeachtung des
Ubersetzungserfordernisses greift auch insoweit die Sank-
tionswirkung des Absatzes 2 ein, wonach die Wirkungen des
europdischen Patents filir die Bundesrepublik Deutschland
als von Anfang an nicht eingetreten gelten.

Zu Doppelbuchstabe bb

Mit dem neu angefiigten Absatz 7 wird die Ubergangsvor-
schrift in Artikel 12 des Zweiten Gesetzes iliber das Gemein-
schaftspatent vom 20. Dezember 1991 in das IntPatUbkG
iberfiihrt. Danach soll das in den Absétzen 1 bis 6 geregelte
Ubersetzungserfordernis fiir europdische Patentschriften,
das erst durch Artikel 6 Nr. 4 des Zweiten Gesetzes iliber das
Gemeinschaftspatent eingefiihrt wurde, nicht fiir solche Pa-
tente gelten, die vor dem Inkrafttreten des Artikels 12 erteilt
worden sind. Nach Artikel 15 Abs. 2 des Zweiten Gesetzes
iiber das Gemeinschaftspatent tritt Artikel 12 am ersten Tag
des sechsten Kalendermonats in Kraft, der dem Tag der
Verkiindung des Zweiten Gesetzes iiber das Gemeinschafts-
patent folgt. Da dieses am 28. Dezember 1991 verkiindet
wurde, ist der maBgebliche Stichtag fiir das Ubersetzungs-
erfordernis der 1. Juni 1992.

Zu Nummer 1 Buchstabe ¢ (Artikel IT § 6 IntPatUbkG,
Nichtigkeit)

Artikel I § 6 wird an die durch die Revisionsakte neu ge-
fassten Regelungen im EPU zur Wirkung einer (Teil-)Auf-
hebung europdischer Patente angepasst.

Zu Doppelbuchstabe aa

Artikel 68 EPU sah bereits in der bisher geltenden Fassung
vor, dass die im EPU geregelten Wirkungen des euro-
pédischen Patents in dem Umfang, in dem das Patent im Ein-
spruchsverfahren vor dem EPA widerrufen ist, als von An-
fang an nicht eingetreten gelten. Die Revisionsakte ergédnzt
Artikel 68 EPU nunmehr dahin gehend, dass dies auch bei
Widerruf oder Beschrinkung nach Artikel 105a ff. EPU
(n. F.) der Fall sein soll. Die ,,ex-tunc“-Wirkung einer Nich-
tigkeitserkldrung folgt im deutschen Recht fiir nationale
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Patente zwar bereits aus § 22 Abs.2 i. V.m. § 21 Abs.3
Satz 1 PatG, die nach Artikel 2 Abs. 2 EPU auch fiir europi-
ische Patente anwendbar wiren. Zur Klarstellung soll aber in
Artikel I § 6 Abs. 1 eine dem Artikel 68 EPU entsprechende
Regelung fiir europédische Patente in das nationale Recht auf-
genommen werden.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Revisionsakte hat die den Vertragsstaaten bisher in
Artikel 138 Abs. 2 Satz 2 EPU eingerdumte Méglichkeit, im
nationalen Nichtigkeitsverfahren die Beschrinkung des
europiischen Patents nicht nur durch eine Anderung der
Patentanspriiche, sondern auch durch Anderung der Be-
schreibung oder der Zeichnungen in der Patentschrift zu-
zulassen, gestrichen. Beschrankungen européischer Patente
miissen daher im nationalen Nichtigkeitsverfahren kiinftig
stets durch eine Anderung der Patentanspriiche selbst er-
folgen. Diese Anderung wird mit der Neuregelung von
Artikel IT § 6 Abs. 2 in nationales Recht umgesetzt, indem
dort die bisher vorgesehene Moglichkeit einer Beschrankung
des Patents in Form einer Anderung der Beschreibung oder
der Zeichnungen beseitigt wird. Diese Anderung wird kaum
Bedeutung haben, da eine Beschrinkung des Patents in der
Praxis bereits jetzt fast ausschlieBlich durch Anderung der
Patentanspriiche erfolgt und die Anderung der Beschreibung
und Zeichnungen allenfalls die dadurch vorgegebene Be-
schriankung des Patents nachvollzieht. Eine solche blo3e An-
passung der Beschreibung und Zeichnungen an die geénder-
ten Patentanspriiche soll durch die Neuregelung aber nicht
ausgeschlossen werden, sondern weiterhin moglich bleiben.

Zu Doppelbuchstabe cc

Der neue Absatz 3 greift den durch die Revisionsakte neu
eingefiihrten Artikel 138 Abs. 3 EPU auf. Diesem zufolge
kann der Patentinhaber — soweit die Giiltigkeit seines euro-
pdischen Patents in einem Verfahren teilweise in Zweifel ge-
zogen wird — sein Patent vor dem zustdndigen Gericht oder
der zustidndigen Behorde freiwillig selbst auf die Teile be-
schrinken, die von den gegen die Giiltigkeit des Patents vor-
gebrachten Einwinden nicht betroffen sind, und diesen Ein-
winden damit die Grundlage entziehen. Dem jeweiligen
Verfahren ist dann die so beschriankte Fassung zugrunde zu
legen. Zwar ist diese Mdglichkeit der Selbstbeschrankung
durch den Patentinhaber fiir nationale Einspruchs- und Nich-
tigkeitsverfahren seit langem durch die deutsche Rechtspre-
chung anerkannt (vgl. Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl. 2005,
§ 81 Rn. 118 m. w. N.). Angesichts der ausdriicklichen Re-
gelung fiir europdische Patente in Artikel 138 Abs. 3 EPU
soll insoweit aber auch im nationalen Recht eine klarstellen-
de gesetzliche Regelung erfolgen. Die vom Wortlaut des Ar-
tikels 138 Abs. 3 EPU abweichende Formulierung triigt dem
Umstand Rechnung, dass die Erklédrung der Beschrinkung
zunéchst nur eine Verteidigungshandlung des Patentinhabers
im Nichtigkeitsverfahren ist, wahrend die Beschriankung des
Patents als solche erst durch das abschlieBende Gestaltungs-
urteil des mit der Sache befassten Gerichts erfolgt.

Zu Doppelbuchstabe dd

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgednderung zu der
Einfligung des neuen Absatzes 1 Satz 2 (siche Begriindung
zu Doppelbuchstabe aa) sowie des neuen Absatzes 3 (siche
Begriindung zu Doppelbuchstabe cc).

Zu Nummer 1 Buchstabe d (Artikel I § 8 Abs. 2
IntPatUbkG, Verbot des
Doppelschutzes)

Artikel IT § 8 Abs. 1 regelt auf Grundlage der Erméchtigung
des Artikels 139 Abs. 3 EPU schon in der bisherigen Fas-
sung, dass ein nationales Patent zur Verhinderung eines
Doppelschutzes mit Wirksamwerden eines gleichgerichteten
europdischen Patents seine Wirkung verliert. Artikel II § 8
Abs. 2 bringt zum Ausdruck, dass die einmal weggefallenen
Wirkungen des deutschen Patents auch dann nicht wieder-
belebt werden, wenn das europdische Patent nachtréglich er-
lischt oder fiir nichtig erklart wird. Dieses Rechtsprinzip
wird mit der Neuregelung weiter ausgefiihrt. Zum einen wird
der Widerruf als weiterer Tatbestand des nachtréglichen
Wegfalls des europdischen Patents hinzugefiigt. Zum ande-
ren wird infolge der durch die Revisionsakte vorgenomme-
nen Anderungen der Artikel 68 und 69 EPU die Beschriin-
kung des europédischen Patents — als Teilwegfall — aufgenom-
men. Denn auch die Beschrinkung ldsst, ebenso wie das
Erloschen und die Nichtigerkldrung, die einmal entstandene
Wirkung nach Absatz 1 unberiihrt.

Zu Nummer 1 Buchstabe e (Artikel IT § 9 IntPatUbkG,
Umwandlung)

Zu Doppelbuchstabe aa

Artikel IT § 9 Abs. 1 Satz 2 sieht eine ErmaBigung der dem
DPMA im Zuge der Umwandlung gemaB Artikel 77 Abs. 5
EPU (a.F.) zu entrichtenden Gebiihren vor. Ohne diese
Regelung wiirden gegeniiber dem DPMA in solchen Féllen
sowohl eine Anmelde- als auch eine Umwandlungsgebiihr
anfallen. Dieser doppelte Gebiihrenzufluss an das nationale
Amt wurde frither, verglichen mit dem einfachen Gebiihren-
zufluss bei der Umwandlung nach Artikel 135 Abs. 1
Buchstabe a EPU in Verbindung mit Artikel 162 Abs. 4
EPU, als unbillig angesehen, was zu der hier in Rede stehen-
den — angleichenden — Regelung (d. h. der Fiktion, dass die
Anmeldegebiihr mit der Umwandlungsgebiihr als entrichtet
gilt, also vor dem DPMA insgesamt nur eine Gebiihr anfillt)
fiihrte. Mit der Streichung des Artikels 162 Abs. 4 EPU als
Vergleichsgrundlage fiir die Billigkeitserwédgung entfillt nun
auch formal der Grund fiir den faktischen Gebiihrenerlass, so
dass die Regelung aufgehoben werden kann.

Zu Doppelbuchstabe bb

Artikel IT § 9 Abs. 1 Satz 1 verweist fiir Anwendungstille
der Umwandlung einer europédischen in eine deutsche Patent-
anmeldung auf Artikel 135 Abs. 1 Buchstabe a EPU. Die
Anderung des Artikels IT § 9 Abs. 2 Satz 1 triigt dem Um-
stand Rechnung, dass aufgrund der Neuregelung des Arti-
kels 135 EPU — und der damit verbundenen Streichung von
Artikel 162 Abs. 4 EPU in Absatz 1 Buchstabe a — eine sol-
che Umwandlung nunmehr ausschlieBlich in Fillen des
Artikels 77 Abs. 3 EPU (n. F.) in Betracht kommt, ndmlich
nach Fiktion der Riicknahme einer nicht rechtzeitig an das
EPA weitergeleiteten europédischen Patentanmeldung. In die-
ser Fallkonstellation ist das EPA aber inhaltlich mit der euro-
paischen Anmeldung gar nicht befasst gewesen, so dass es
ein ,,Verfahren vor dem Europiischen Patentamt®, bei dem
eine Anderung der Patentfassung moglich wire, nicht geben
kann. Die entsprechende Variante in Satz 1 ist deshalb zu
streichen. Durch diese Streichung entfdllt auch die verse-
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hentlich unrichtige Bezeichnung des EPA als ,,Europdisches
Patent- und Markenamt™.

Zu Doppelbuchstabe cc

Artikel IT § 9 Abs. 3 wird aufgehoben. Die dort geregelte Er-
miBigung der Priifungsantragsgebiihr war nur fiir die Uber-
gangsregelung des Artikels 162 Abs. 4 EPU (a. F.) relevant,
die inzwischen bedeutungslos geworden ist und demzufolge
durch die Revisionsakte aufgehoben wurde.

Zu Nummer 1 Buchstabe f (Artikel IT § 12 IntPatUbkG,
Entzug des Geschiftssitzes
eines zugelassenen Vertreters)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgednderung aus der
Einfiigung eines neuen Absatzes 3 in Artikel 134 EPU, die
zu einer Verschiebung der folgenden Absitze fiihrt. Die Ver-
weise sind entsprechend anzupassen.

Zu Nummer 2 (Artikel ITT § 4 Abs. 3 IntPatUbkG,
Deutsches Patent- und Markenamt als
Bestimmungsamt)

Nach Artikel IIT § 4 Abs. 3 gilt die deutsche Patentanmel-
dung, deren Prioritét fiir eine internationale Anmeldung nach
dem Vertrag iiber die internationale Zusammenarbeit auf
dem Gebiet des Patentwesens (PCT) in Anspruch genom-
men worden ist, abweichend von § 40 Abs. 5 PatG zu dem
Zeitpunkt als zuriickgenommen, zu dem die Voraussetzun-
gen des Artikels IIT § 4 Abs. 2 erfiillt und die in Artikel 22
oder Artikel 39 Abs. 1 PCT vorgesehenen Fristen abgelau-
fen sind. § 40 Abs. 5 PatG bezweckt die Vermeidung von
Doppelpatentierungen derselben Erfindung und bestimmt,
dass eine frithere nationale Anmeldung bei Inspruchnahme
ihrer Prioritdt fiir eine spétere nationale Anmeldung mit Ab-
gabe der entsprechenden Priorititserklarung als zuriickge-
nommen gilt. Die Vorschrift des Artikels III §4 Abs. 3
wurde erst nachtraglich — namlich im Zuge des Zweiten Ge-
setzes iiber das Gemeinschaftspatent vom 20. Dezember
1991 (BGBI. II S. 1354) — eingefiigt. Sie schafft fiir interna-
tionale Anmeldungen nach dem PCT mit dem DPMA als Be-
stimmungsamt eine Sonderregelung zu § 40 Abs. 5 PatG, die
dessen Zweck wabhrt, gleichzeitig aber den nur versehent-
lichen Verlust der Voranmeldung als nicht gerechtfertigte
Hirte vermeidet. So soll bei internationalen Anmeldungen
nach dem PCT die Riicknahme der fritheren nationalen
Priorititsanmeldung erst dann fingiert werden, wenn sicher-
gestellt ist, dass die spitere internationale Anmeldung tat-
sachlich zu einem nationalen Patent fithren kann.

Der bisherigen Regelung des Artikels II1 § 4 Abs. 3 lag dabei
die Annahme zugrunde, dass das Bestimmungsamt vor Ab-
lauf der Fristen nach Artikel 22 oder Artikel 39 Abs. 1 PCT
die Anmeldung nicht priifen oder bearbeiten darf, die natio-
nale Phase vor dem DPMA also vorher nicht eintreten kann.
Die in Artikel 23 Abs. 2 und Artikel 40 Abs. 2 PCT vorge-
sehene Moglichkeit, dass auf Antrag des Anmelders die
Anmeldung vorzeitig, d.h. vor Ablauf der Fristen des
Artikels 22 oder des Artikels 39 Abs. 1 PCT bearbeitet und
gepriift werden darf, wurde offensichtlich nicht in Betracht
gezogen. Es erscheint nicht gerechtfertigt, den Eintritt
der Riicknahmefiktion in einem solchen Fall bis zum Ablauf
der Fristen in Artikel 22 oder Artikel 39 Abs. 1 PCT zu

verzogern, obwohl der Anmelder durch eine von ihm selbst
getroffene Entscheidung den Eintritt der internationalen An-
meldung in die nationale Phase bereits zu einem fritheren
Zeitpunkt bewirkt hat.

Deshalb ist es sachgerecht, bei Beantragung einer vorzeiti-
gen Bearbeitung bzw. Priifung der internationalen Anmel-
dung nach dem PCT gemdl Artikel 23 Abs.2 oder
Artikel 40 Abs. 2 PCT die Riicknahmefiktion in Bezug auf
die frithere deutsche Prioritdtsanmeldung bereits mit der
wirksamen Antragstellung auszuldsen, die durch den Ein-
gang dieses Antrags beim DPMA dokumentiert werden
kann. Ein dahin gehender Satz 2 ist deshalb dem Artikel III
§ 4 Abs. 3 Satz 1 anzufiigen.

Zu Nummer 3 (Artikel VII, Einschriankung von
Vorschriften der Patentanwaltsordnung
und der Bundesrechtsanwaltsordnung)

Es handelt sich wie bei Nummer 1 Buchstabe f lediglich
um eine redaktionelle Anderung der Bezugnahme auf
Artikel 134 Abs. 6 und 8 EPU (n. F.).

Zu Artikel 2 (Anderung des Patentgesetzes)

Mit dem Entwurf werden die durch die Revisionsakte vorge-
nommenen Anderungen im EPU so weit wie mdglich fiir das
deutsche Patentverfahren nach dem Patentgesetz nachvoll-
zogen, um weiterhin — soweit es sinnvoll erscheint — die
Parallelitit der beiden Systeme zu gewahrleisten.

Zu Nummer 1 (§ 1 Abs. 1 PatG, Patentierbarkeit)

§ 1 enthilt die materiellen Voraussetzungen der Patentertei-
lung und stellt somit die zentrale Bestimmung des deutschen
Patentrechts dar. Sein Wortlaut wird an die revidierte Fas-
sung des Artikels 52 EPU angepasst. Hierdurch wird zum
einen die Ergéinzung eingefiigt, dass Patente fiir Erfindungen
.auf allen Gebieten der Technik* erteilt werden; zum ande-
ren wird das Wesen der Tatbestandsvoraussetzungen fiir die
Patentierbarkeit mit der Konjunktion ,,sofern* betont. Die
Neuformulierung von Artikel 52 EPU folgt ihrerseits dem
Wortlaut von Artikel 27 TRIPS. Dies bedeutet keine Ande-
rung der Rechtslage. Die Ergdnzung soll jedoch deutlich
machen, dass zwar einerseits der Patentschutz grundsétzlich
technischen Erfindungen aller Art offensteht, zum anderen
aber auch unterstreichen, dass Patentschutz allein fiir tech-
nische Erfindungen moglich ist. In Zusammenschau mit den
Absitzen 2 und 3 wird auflerdem klargestellt, dass im Be-
reich der Computersoftware Programme fiir Datenverarbei-
tungsanlagen ,,als solche® zwar nicht patentfdhig sind, die
Patentierbarkeit von computergestiitzten technischen Erfin-
dungen aber grundsitzlich moglich ist. Ob und gegebenen-
falls nach welchen Kriterien hier im Einzelfall Patentschutz
zu gewéhren ist, bleibt weiterhin der Rechtsprechung iiber-
lassen.

Zu Nummer 2 (§ 2 Abs. 1 PatG, Keine Erteilung)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an den ge-
anderten Wortlaut des Artikels 53 EPU, der seinerseits an
Artikel 27 Abs.2 TRIPS angeglichen wurde. Inhaltliche
Anderungen sind damit nicht verbunden, da es sich lediglich
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um eine sprachliche Angleichung der unterschiedlichen
Rechtstexte handelt und das Patentgesetz auch bisher schon
im Einklang mit dem TRIPS-Ubereinkommen ausgelegt
wurde.

Zu Nummer 3 (§ 2a Abs. 1 PatG, Nicht patentfdhige
Erfindungen)

§ 2a Abs. 1 wird neu gefasst. Sein bisheriger Regelungsin-
halt, wonach fiir Pflanzensorten keine Patente erteilt werden,
wird Absatz 1 Nr.1. Unter der folgenden Nummer 2 werden
die dort bezeichneten medizinischen Behandlungs- und Dia-
gnostizierverfahren neu in die Liste der nicht patentfahigen
Erfindungen aufgenommen. Dies stellt keine inhaltliche
Neuerung dar. Der Ausschluss dieser Verfahren von der Pa-
tentierbarkeit war bislang in § 5 Abs. 2 geregelt, wobei
allerdings der dortige Standort unter dem Tatbestandsmerk-
mal ,,gewerblich anwendbare Erfindung* jedenfalls nach der
zuletzt geltenden Systematik der Ausschlusstatbestinde
nicht mehr stimmig war. Der Ausschluss der Patentierbarkeit
beruht ndmlich nicht auf mangelnder gewerblicher Anwend-
barkeit der Verfahren im eigentlichen Sinne, sondern auf
grundsétzlichen rechts- bzw. gesundheitspolitischen Erwa-
gungen. Die entsprechenden Verfahren werden deshalb nun-
mehr entsprechend der Verlagerung dieses Sachverhalts von
Artikel 52 Abs. 4 EPU (a. F.) nach Artikel 53 Buchstabe ¢
EPU (n. F.) an der systematisch zutreffenderen Stelle in § 2a
von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, ohne dass hiermit
im Ergebnis eine Anderung der Rechtslage verbunden wire.

Zu Nummer 4 (§ 3 PatG, Neuheit)
Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe aa

In § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 werden die Voraussetzungen fiir
die Beriicksichtigung einer fritheren Patentanmeldung als
Stand der Technik an das revidierte EPU angepasst, ohne
dass damit eine substantielle Anderung verbunden wire. Die
Revisionsakte hat in dem neu gefassten Artikel 153 EPU das
Verfahren fiir internationale Anmeldungen nach dem PCT in
Féllen, in denen das EPA Bestimmungsamt oder ausgewéhl-
tes Amt ist (definiert als ,,Euro-PCT-Anmeldung” in
Artikel 153 Abs. 2 EPU n. F.), zusammengefasst, so dass der
bisherige Verweis diesbeziiglich in § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
auf Artikel 158 Abs. 2 EPU obsolet geworden ist. Der dorti-
ge Gedanke, dass eine Euro-PCT-Anmeldung fiir den Stand
der Technik nur und erst dann zu beriicksichtigen ist, wenn
die Anmeldung in einer der Amtssprachen des EPA vorliegt,
ist in Artikel 153 Abs. 5 EPU (n. F.) aufgegriffen, auf den
nunmehr verwiesen wird.

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe bb

Es soll hier anlidsslich der Gesetzesdnderung zum einen eine
rein rechtsformliche Korrektur der ,,Binnenverweisung® in-
nerhalb desselben Gesetzes vorgenommen werden. Zum an-
deren wird bei der Benennung der Absédtze 1 und 4 des § 50
die Gliederungseinheit ,,Abs.“ vor der Zahl ,,4* eingefiigt, da
die beiden Absatzbezeichnungen mit ,,oder* verbunden sind
und nach diesem Bindewort die Gliederungseinheit zu wie-
derholen ist. Das soll deshalb berichtigt werden.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgednderung zu der
Verlagerung des Ausschlusses der Patentierbarkeit von
medizinischen Behandlungs- und Diagnostizierverfahren
von § 5 Abs.2 nach §2a Abs. 1 (siche Begriindung zu
Nummer 3).

Zu Buchstabe ¢

Entsprechend dem Artikel 54 Abs. 5 EPU (n. F.) wird in die
Vorschrift zur Neuheit von Erfindungen ein neuer Absatz 4
eingefiigt, der die ,,zweite medizinische Indikation* vorbe-
kannter Stoffe oder Stoffgemische zum Gegenstand hat.

Zum Ausgleich des grundsatzlichen Ausschlusses der Paten-
tierbarkeit medizinischer Verfahren in § 5 Abs.2 (a. F. =
§ 2a Abs. 1 Nr. 2 n. F.) erkannte § 3 Abs. 3 (wie auch das
EPU in der Parallelregelung des Artikels 54 a. F.) schon
nach bisher geltendem Recht Stoffen oder Stoffgemischen,
die auBerhalb des medizinischen Bereichs bereits bekannt
waren, insofern ,,Neuheit als Voraussetzung der Patent-
fahigkeit zu, als sie zur erstmaligen Anwendung in einem
medizinischen Verfahren im Sinne des § 5 Abs.2 (a.F.)
bestimmt waren.

Im Rahmen des EPU wird nunmehr mit der Einfiihrung des
Artikels 54 Abs. 5 EPU klargestellt, dass die in § 3 Abs. 3
fiir die erste medizinische Indikation zuerkannte Neuheits-
fiktion in Bezug auf einen Stoff auch jeweils fiir weitere
therapeutische Anwendungsfille (,,zweite medizinische
Indikation®) gilt. Diese Neuregelung im EPU soll zur Auf-
rechterhaltung der Parallelitit von europdischem und natio-
nalem Recht wortgleich in § 3 Abs. 4 iibernommen werden,
zumal hiermit noch keine Festlegung zu Umfang und Reich-
weite eines etwaigen Patentschutzes von Stoffen fiir ihre
erste — oder eine weitere — medizinische Indikation erfolgt.
Soweit sich der Patentschutz in diesem Zusammenhang
allerdings auf genetische Sequenzen im Sinne des § la be-
zieht, kann der Patentschutz fiir bereits bekannte genetische
Sequenzen jedenfalls nicht weiter reichen, als § la Abs. 3
und 4 Patentschutz fiir neu erfundene Sequenzen dieser Art
gewdhrt, da sich hier anderenfalls ein Wertungswiderspruch
ergibe.

Zu Buchstabe d

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung der Absatz-
nummerierung wegen der Einfligung des neuen Absatzes 4.

Zu Nummer 5 (§ 5 PatG, Gewerblich anwendbare
Erfindung)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung wegen der
Streichung von Absatz 2 (siehe sogleich unter Buchstabe b).

Zu Buchstabe b

Der Ausschluss der Patentierbarkeit von medizinischen Be-
handlungs- und Diagnostizierverfahren wird — systematisch
zutreffender — vom bisherigen § 5 Abs. 2 in den neuen § 2a
Abs. 1 Nr. 2 verlagert. Hierdurch entfallt § 5 Abs. 2. Eine in-
haltliche Anderung ist damit nicht verbunden (vgl. die Erliu-
terungen oben zu Nummer 3).
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Zu Nummer 6 (§ 14 Satz 1 PatG, Schutzbereich)

§ 14 wird dahin gehend geédndert, dass nicht mehr der Inhalt
der Patentanspriiche, sondern die Patentanspriiche selbst den
Schutzbereich des Patents und der Patentanmeldung bestim-
men. Damit wird die Anderung nachvollzogen, die durch die
Revisionsakte in Artikel 69 EPU vorgenommen wurde. Der
dort urspriinglich verwendete Begriff ,Inhalt (,terms®/
»teneur®) ist in seiner Tragweite unklar und hat in den drei
Amtssprachen nicht die gleiche Bedeutung. Im Hinblick auf
das Auslegungsprotokoll zu Artikel 69 EPU ist die Bezug-
nahme auf den ,,Inhalt der Anspriiche ohnehin entbehrlich.
Diese eher redaktionelle Anderung lisst daher die materielle
Rechtslage unberiihrt und soll allein der Klarstellung dienen.

Zu Nummer 7 (§ 16a Abs. 3 PatG, Ergidnzende Schutz-
zertifikate)

Zu den Buchstaben a und b

Es handelt sich um rechtsformliche Korrekturen der ,,Bin-
nenverweisungen®.

Zu Nummer 8 (§ 31 PatG, Akteneinsicht)

Es handelt sich um eine Folgeénderung zu der Einfithrung
des Widerrufsverfahrens fiir Patente in § 64 (siehe dort).

Zu Nummer 9 (§ 64 PatG, Beschriankung des Patents)

§ 64 wird an die durch die Revisionsakte neu eingefiihrten
Artikel 105a ff. EPU angepasst, die ein Widerrufs- und Be-
schriankungsverfahren vor dem EPA zum Gegenstand haben.

Zu Buchstabe a

Neben der bisher schon in § 64 enthaltenen Mdglichkeit fiir
den Patentinhaber, das nationale Patent im Verfahren vor
dem DPMA durch Anderung der Patentanspriiche zu be-
schriinken, wird parallel zu Artikel 105a Abs. 1 EPU (n. F.)
nun auch die Mdglichkeit des Widerrufs des Patents auf An-
trag des Patentinhabers eingefiihrt, der — wie schon die be-
reits in § 64 geregelte Selbstbeschriankung des Patents — die
Wirkung des Patents von Anfang an entfallen lésst.

Zu Buchstabe b

Die Folgen einer Antragsstattgabe werden in den Sétzen 3
und 4 fiir die beiden Alternativen des Satzes 1 getrennt gere-
gelt. Im Falle eines Widerrufs ist dieser im Patentblatt zu ver-
offentlichen, im Falle einer Beschrankung ist die Patent-
schrift entsprechend anzupassen und die Anderung der
Patentschrift zu verdffentlichen. Dies entspricht den Rege-
lungen in § 61 Abs. 2 und 3, die fiir Widerruf und Beschrin-
kung auf Einspruch gelten.

Zu Nummer 10 (§ 131 PatG, Patentbeschriankungs-
verfahren)

Es handelt sich um eine Folgeénderung zu der Einfithrung
des Widerrufsverfahrens fiir Patente in § 64 (siehe dort).

Zu Artikel 3 (Anderung des Patentkostengesetzes,
Nr. 313 700 des Gebiihrenverzeichnisses)

Fiir das durch Artikel 2 Nr. 9 neu eingefiihrte Widerrufsver-
fahren wird vorgeschlagen, die Gebiihrenregelung fiir das

Beschrankungsverfahren zu {ibernehmen, da ein vergleich-
barer Arbeitsaufwand im DPMA zu Grunde gelegt werden
kann. Die Gebiihr fiir das Beschrinkungsverfahren nach
§ 64 betréigt zurzeit 120 Euro (Nummer 313 700).

Zu Artikel 4 (Anderung des Zweiten Gesetzes iiber
das Gemeinschaftspatent)

Die Authebung von Artikeln des Zweiten Gesetzes iiber
das Gemeinschaftspatent vom 20. Dezember 1991 (BGBI.
1991 1I S. 1354) soll das Recht von fortbestehenden Rege-
lungen befreien, die keinerlei praktische Wirkungen mehr
entfalten konnen. Das Gesetz nimmt Bezug auf die Verein-
barung vom 21. Dezember 1989 iiber Gemeinschaftspaten-
te sowie das Protokoll vom gleichen Tag. Das damalige
Vorhaben zur Errichtung eines Gemeinschaftspatents ist
endgiiltig gescheitert.

Die Artikel 2, 3, 4, 5 und 6 Nr. 1 bis 3 stellen Ausfithrungs-
bestimmungen zu diesem Vorhaben dar und sollten nach
Artikel 15 Abs. 3 deshalb auch erst mit Inkrafttreten der Ver-
einbarung iiber Gemeinschaftspatente in Kraft treten. Weder
sind die genannten Artikel damit geltendes Recht geworden
noch kann dies zukiinftig noch geschehen. Unabhingig da-
von erscheint es zum Zwecke der Klarstellung zulédssig und
geboten, sowohl die obsolete Inkrafttretensbestimmung als
auch alle von ihr umfassten materiellen Regelungen aufzu-
heben, um zu verhindern, dass zukiinftig Rechtsanwender
bei nur fliichtiger Befassung mit den betreffenden Regelun-
gen irrtlimlich von ihrer Rechtswirksamkeit ausgehen konn-
ten. Dies betrifft neben den Artikeln 2 bis 5 auch die im
Hinblick auf das Gemeinschaftspatent vorgesehenen Ande-
rungen des Gesetzes iiber internationale Patentiibereinkom-
men vom 21. Juni 1976 (in seiner damaligen Fassung) in
Artikel 6 Nr.1 bis 3.

Der Regelungsinhalt von Artikel 12 soll mit dem vorliegen-
den Gesetzentwurf in das IntPatUbkG iiberfiihrt werden
(sieche zu Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb),
so dass das Zweite Gesetz iiber das Gemeinschaftspatent
vom 20. Dezember 1991 auch insoweit aufgehoben werden
kann.

Artikel 13 ist zwar nach Artikel 15 Abs. 1 mit der Verkiin-
dung des Gesetzes bereits in Kraft getreten, ist aber inhalt-
lich an die Vereinbarung iiber Gemeinschaftspatente ge-
kniipft, so dass er ebenfalls als bedeutungslos aufgehoben
werden kann.

Zu Artikel 5 (Inkrafttreten)

Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Sie
bestimmt, dass dieses Gesetz parallel zum Inkrafttreten der
revidierten Fassung des EPU in Kraft treten soll. Nach
Artikel 8 Abs. 1 der Revisionsakte kann dieser Fall — alter-
nativ — entweder zwei Jahre nach Ratifikation von fiinfzehn
der Vertragsstaaten des EPU oder am ersten Tag des dritten
Monats nach Ratifikation aller Vertragsstaaten eintreten. Da
mit Griechenland am 13. Dezember 2005 der fiinfzehnte
Vertragsstaat seine Ratifikationsurkunde hinterlegt hat, tritt
die revidierte Fassung des Ubereinkommens spitestens am
13. Dezember 2007 in Kraft.
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