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Bundesministerium

der Justiz und fir Verbraucherschutz

Bekanntmachung
der Begriindung zur Verordnung
zur Anderung der DPMA-Verordnung
und der Verordnung tiber den elektronischen Rechtsverkehr
beim Deutschen Patent- und Markenamt

Vom 7. Januar 2019

Nachstehend wird die Begriindung zur Verordnung zur Anderung der DPMA-Verord-
nung und der Verordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen
Patent- und Markenamt vom 10. Dezember 2018 (BGBI. | S. 2444) bekannt gemacht
(Anlage).

Berlin, den 7. Januar 2019

Bundesministerium
der Justiz und fir Verbraucherschutz

Im Auftrag
Dr. Pakuscher

Die POF-Datei der amtlichen Verdffentlichung ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen. Siehe dazu Hinweis auf Infoseite
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Anlage
Begriindung

der Verordnung
zur Anderung der DPMA-Verordnung
und der Verordnung liber den elektronischen Rechtsverkehr
beim Deutschen Patent- und Markenamt

A. Allgemeiner Teil
I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Anlass fir die Anderungsverordnung ist die Anderung von § 6 Absatz 5 der Halbleiterschutzverordnung (HalbiSchV),
der im Rahmen der Verordnung zur Anderung der Patentverordnung und anderer Verordnungen des gewerblichen
Rechtsschutzes eine neue Nummerierung erhélt (kiinftig § 6 Absatz 6 HalblSchV). Diese Anderung macht eine redak-
tionelle Anpassung des § 28 Absatz 2 Nummer 3 der DPMA-Verordnung (DPMAV) erforderlich, der auf § 6 Absatz 5
HalbISchV verweist. Bei dieser Gelegenheit werden zudem weitere Anderungen in der DPMA-Verordnung vorgenommen,
die lediglich technischer Natur sind und der bestehenden Amtspraxis entsprechen.

Dartber hinaus wird die Verordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen Patent- und Markenamt
(ERVDPMAV) geéndert, wodurch die Méglichkeit der elektronischen Einreichung von Unterlagen beim Deutschen Patent-
und Markenamt (DPMA) erweitert wird.

Il. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

In der DPMA-Verordnung werden rechtsférmliche und rechtssystematische Anderungen vorgenommen. In § 10 Absatz 2
Satz 1 DPMAV werden die Vorgaben fir das Format eingereichter Schriftstlicke an die Regelungssystematik der anderen
Schutzrechtsverordnungen angepasst. Ferner wird in der Verweisung in § 28 Absatz 2 Nummer 3 DPMAV die neue
Nummerierung des bisherigen Absatzes 5 (neu: Absatz 6) von § 3 HalbISchV nachvollzogen.

Neben diese rechtsférmlich und rechtssystematisch bedingten Anderungen treten inhaltliche Anderungen, die aber
lediglich die bereits bestehende Praxis des DPMA nachvollziehen. In § 16 DPMAYV wird klargestellt, dass Kennnummern
nur verwendet werden sollen, wenn die vom DPMA herausgegebenen Formulare dies vorsehen. Die Neufassung von
§ 28 Absatz 4 DPMAV weitet die Pflicht zur Verwendung von durch das DPMA zur Verfligung gestellten Formularen aus
und legt fest, in welchen Féllen bei Eintragung eines Rechtsibergangs dem eingetragenen Rechtsinhaber rechtliches
Gehor zu gewahren ist.

Die §§ 1 und 2 ERVDPMAYV werden neu gefasst. § 1 Absatz 1 bestimmt, dass in Schutzrechtsverfahren Dokumente zu
s@mtlichen Verfahrenshandlungen signaturgebunden elektronisch eingereicht werden kénnen. § 2 Absatz 1 Nummer 1
Buchstabe b ermdéglicht in Markenverfahren die elektronische signaturfreie Einreichung eines Antrags auf internationale
Registrierung nach Artikel 3 des Protokolls zum Madrider Abkommen Uber die internationale Registrierung von Marken.

lll. Alternativen
Keine.
IV. Regelungskompetenz

Die Verordnungsermachtigung des Bundesministeriums der Justiz und fiir Verbraucherschutz ergibt sich aus den §§ 28,
125a Absatz 3 Nummer 1 des Patentgesetzes, § 21 Absatz 1, § 29 des Gebrauchsmustergesetzes, § 65 Absatz 1
Nummer 1, § 95a Absatz 3 Nummer 1 des Markengesetzes, § 11 Absatz 2 HalblSchV und § 25 Absatz 3 Nummer 1,
§ 26 Absatz 1 Nummer 1 des Designgesetzes.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Européischen Union und vélkerrechtlichen Vertragen

Das Recht der Européischen Union oder von der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossene vélkerrechtliche Vertrage
stehen der Verordnung nicht entgegen.

VI. Regelungsfolgen
1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Durch die Verordnungsanderung wird eine Verbesserung der Verfahrensablaufe beim DPMA und damit eine Verwal-
tungsvereinfachung erwartet. Mit groBer Wahrscheinlichkeit werden durch die Offnung des elektronischen Eingangs-
kanals DPMAdirektPro die Kosten langfristig sinken, die im Zusammenhang mit dem Einscannen von schriftlich
eingereichten Dokumenten entstehen. Es ist auBerdem zu erwarten, dass die Anderung des § 1 ERVDPMAV zu einer
Entlastung des Patent- und Gebrauchsmusterbereichs flihren wird. Dies wird bedingt durch einen geringeren Pri-
fungsaufwand, ob bestimmte Verfahrenshandlungen elektronisch vorgenommen werden kénnen, und durch den
Wegfall der Nachforderung von Dokumenten, die gegenwartig nur in Papierform eingereicht werden kdnnen.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Die Verordnungsénderung entspricht den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen Entwicklung im Sinne
der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Die Anderung der ERVDPMAYV dient dem Ziel, den elektronischen Rechts-
verkehr des DPMA zu erweitern. Dadurch werden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessert, ohne die
okologischen oder sozialen Verhéltnisse zu beeintrachtigen. Dies steht im Einklang mit der Managementregel Num-
mer 6 der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, den durch technische Entwicklungen und den internationalen Wett-
bewerb ausgeldsten Strukturwandel wirtschaftlich erfolgreich sowie 6kologisch und sozial vertraglich zu gestalten.
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3. Haushaltsausgaben ohne Erflllungsaufwand

Die flr den elektronischen Rechtsverkehr notwendige IT-Struktur ist im DPMA bereits vorhanden bzw. kann mit den
bestehenden Ressourcen ausgebaut werden. Durch die Schaffung der Méglichkeit, in allen Schutzrechtsbereichen
elektronische Dokumente nicht nur bei der Neuanmeldung, sondern auch bei der weiteren Kommunikation mit dem
DPMA einzureichen, sind im Bereich des elektronischen Rechtsverkehrs beim DPMA keine nennenswerten Auswir-
kungen auf die Haushaltsausgaben zu erwarten.

4. Erfillungsaufwand
a) Blrgerinnen und Biirger
Fir Burgerinnen und Blrger entsteht kein Erfullungsaufwand.

Die Anderungen von § 1 Absatz 1 wie auch von § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b ERVDPMAV verbessern die
Nutzbarkeit der Wege zur elektronischen Einreichung beim DPMA.

Der elektronische Eingangskanal DPMAdirektPro (§ 1 ERVDPMAV: Signaturgebundene elektronische Kommuni-
kation) wird ganz Uberwiegend von Wirtschaftsunternehmen genutzt. Ausfihrungen zum diesbezuglichen Erfil-
lungsaufwand finden sich daher unter ,Erfillungsaufwand fiir die Wirtschaft®.

Die technischen Anpassungen des elektronischen Eingangskanals DPMAdirektWeb (§ 2 ERVDPMAV: Signatur-
freie elektronische Kommunikation) werden den Nutzern kostenfrei zur Verfligung gestellt.

b) Wirtschaft
Fir die Wirtschaft entsteht durch die Verordnung ebenfalls kein Erfullungsaufwand.

Die Offnung des elektronischen Eingangskanals DPMAdirektPro fiir alle Verfahrenshandlungen erleichtert die
elektronische Einreichung in Schutzrechtsverfahren und fiihrt somit zu mehr Rechtssicherheit und damit zu einer
kundenfreundlicheren Verwaltung.

Die technischen Anderungen des elektronischen Eingangskanals DPMAdirektPro werden den Nutzern der Client-
Software in einem neuen Release kostenlos zur Verfligung gestellt. Wird DPMAdirektPro tber eine Schutzrechts-
verwaltungssoftware genutzt, fallen eventuell Kosten fiir die Integration der technischen Anderungen in diese
Software an. Der finanzielle und zeitliche Aufwand kann jedoch im Rahmen der ohnehin regelméBig nétigen
Pflege oder Wartung der Branchensoftware abgedeckt werden. Es handelt sich somit um Sowiesokosten, die
keinen Erflllungsaufwand darstellen. Eine Nutzung des elektronischen Eingangskanals ist auch weiterhin ohne
Anpassung der Branchensoftware mdglich.

Die technischen Anpassungen des elektronischen Eingangskanals DPMAdirektWeb werden den Nutzern kosten-
frei zur Verfligung gestellt.

Birokratiekosten entstehen nicht, da keine Informationspflichten neu eingefuhrt, geédndert oder aufgehoben werden.
c) Verwaltung
Erfillungsaufwand fir die Verwaltung ist beim DPMA zu erwarten.

Unter Wirtschaftlichkeitsaspekten ist die Steigerung der Kundenzufriedenheit und des Ansehens der Verwaltung
durch den Ausbau des elektronischen Kommunikationsangebots von Bedeutung. Die Anderungen der
ERVDPMAV sollen dazu beitragen, die Attraktivitat der nationalen Schutzrechtsverfahren zu verbessern.

Fir die bereits bestehenden IT-Systeme miissen die Ublichen jdhrlichen Betriebs- und Wartungskosten aufge-
wendet werden. Ein begrenzter Erflllungsaufwand entsteht fur die Information der betroffenen Abteilungen des
DPMA und dessen Kundinnen und Kunden Uber die Anderung der §§ 1 und 2 ERVDPMAV.

Fir Anpassungen in den Fachsystemen, die zur stringenten medienbruchfreien Verarbeitung fiihren, sind in den
néchsten zwei Jahren Entwicklungskosten in Héhe von circa 220 000 Euro zu veranschlagen. Davon entfallen
rund 170 000 Euro auf einen Aufwand, der beim DPMA direkt anfallt. Flr eine externe Beauftragung werden circa
50 000 Euro veranschlagt.

Die Entwicklungskosten setzen sich wie folgt zusammen:

Fir die Laufbahngruppe des hdheren Dienstes werden 88 Personentage (PT) mit einem Kostensatz in H6he von
801 Euro pro Tag angesetzt. Auf den gehobenen Dienst entfallen 103 PT mit einem Kostensatz in Héhe von
602 Euro pro Tag und auf den mittleren Dienst 76 PT mit einem Kostensatz in Héhe von 505 Euro pro Tag.

Den Berechnungen liegen die Personalkostensdtze des Bundesministeriums der Finanzen zugrunde (Stand:
14. Mai 2018), wobei die jahrlichen Personalkosten sich auf 200 Arbeitstage pro Jahr beziehen. Aufgrund der
Personentage, die fir die Entwicklung erforderlich sind, ergibt sich beim DPMA fiir die Dauer von zwei Jahren ein
Personalbedarf im hdheren Dienst, gehobenen Dienst und mittleren Dienst von jeweils rund einer halben Stelle.

Darliber hinaus fallen 35 PT flr extern bezogene Dienstleistungen an. Unter der Annahme, dass bei externen
Leistungen pro PT ein Tagessatz von 1400 Euro zu kalkulieren ist, entfallen auf die externe Beauftragung Kosten
in H6he von rund 49 000 Euro.
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Personalkosten ge-
Personalkosten/Tag Personentage samt
héherer Dienst 801 € 88 PT 70 488 €
gehobener Dienst 602 € 103 PT 62 006 €
mittlerer Dienst 505 € 76 PT 38 380 €
externe Beauftragung 1400 € 35 PT 49 000 €
gesamt 219 874 €

Diesen Umstellungskosten stehen Verbesserungen der Verfahrensablaufe beim DPMA gegentiber. Mit groBer Wahr-
scheinlichkeit werden durch die Offnung des elektronischen Eingangskanals DPMAdirektPro die Kosten langfristig
sinken, die im Zusammenhang mit dem Einscannen von schriftlich eingereichten Dokumenten entstehen. Es ist
auBerdem zu erwarten, dass die Anderung des § 1 ERVDPMAV zu einer Entlastung des Patent- und Gebrauchs-
musterbereichs fiihren wird. Dies wird bedingt durch einen geringeren Priufungsaufwand, ob bestimmte Verfahrens-
handlungen elektronisch vorgenommen werden kénnen, und durch den Wegfall der Nachforderung von Dokumen-
ten, die gegenwartig nur in Papierform eingereicht werden kdnnen.

Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln beim Bund soll finanziell und stellenmaBig im Einzelplan 07 ausgeglichen
werden.

5. Weitere Kosten

Weitere Kosten entstehen nicht.
6. Weitere Regelungsfolgen

Die Verordnungsanderung hat keine gleichstellungs-, verbraucherpolitischen und demografischen Auswirkungen.
VII. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung der Regelungen ist nicht empfehlenswert. Der elektronische Rechtsverkehr mit dem DPMA soll gefér-
dert und auf Dauer zum Standard werden.

B. Besonderer Teil
Zu Artikel 1 (Anderung der DPMA-Verordnung)
Zu Nummer 1 (§ 10 Absatz 2 Satz 1 — Originale)

§ 10 Absatz 2 DPMAV wird in Bezug auf die Angabe zum Format DIN A4 redaktionell an die Designverordnung (dort: § 8
Absatz 2) angeglichen, so dass kunftig in allen Schutzrechtsverordnungen eine einheitliche Regelungssystematik be-
steht. Eine inhaltliche Anderung ist damit nicht verbunden.

Zu Nummer 2 (§ 12 Satz 1 - Einreichung elektronischer Dokumente)
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an rechtsférmliche Vorgaben.
Zu Nummer 3 (§ 16 — Kennnummern fir Anmelder, Vertreter und Angestelltenvollmachten)

§ 16 DPMAV sieht vor, dass das DPMA Kennnummern fir Anmelder, Vertreter und Angestelltenvolimachten vergibt, die
in den vom DPMA herausgegebenen Formularen angegeben werden sollen. Nicht mehr alle Formulare (insbesondere
im Marken- und im Designbereich) sehen die Angabe von Kennnummern vor. Dies soll mit der Anderung verdeutlicht
werden.

Zu Nummer 4 (§ 28 - Eintragung eines Rechtslibergangs)
Zu Buchstabe a

Bei der Anderung in § 28 Absatz 2 Nummer 3 DPMAV handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung aufgrund der
Anderung von § 6 Absatz 5 HalbISchV (aufgrund neuer Nummerierung kiinftig § 6 Absatz 6 HalblSchV).

Zu Buchstabe b

Der neue Satz 1 von § 28 Absatz 4 bestimmt, dass kinftig nicht nur fir die Erklarungen, die in § 28 Absatz 3 Nummer 2
DPMAV genannt werden, sondern fur alle in Absatz 3 genannten Antrdge und Erklarungen die vom DPMA heraus-
gegebenen Formbléatter verwendet werden sollen.

Der neue Satz 2 stellt klar, in welchen Fallen bei Eintragung eines Rechtslibergangs dem eingetragenen Rechtsinhaber
oder seinem Vertreter rechtliches Gehér zu gewéhren ist: Ist ein Antrag auf Eintragung eines Rechtslibergangs nicht
von den eingetragenen Inhabern oder ihren Vertretern unterschrieben und liegt dem DPMA auch keine Erklarung der
eingetragenen Inhaber oder ihrer Vertreter vor, dass sie der Eintragung der Rechtsnachfolge zustimmen, so gewé&hrt
das DPMA den eingetragenen Inhabern rechtliches Gehdr, indem sie zur Stellungnahme aufgefordert werden. Erfolgt
keine AuBerung innerhalb der Frist und bestehen im Ubrigen keine Zweifel an dem Rechtsiibergang, wird das Schutz-
recht nach Fristablauf auf den Rechtsnachfolger umgeschrieben.

Diese Amtspraxis entspricht den rechtlichen Vorgaben und wurde von der Rechtsprechung bestétigt. Sie soll beibe-
halten werden. Darliber hinaus stellt der neue Satz 2 klar, dass rechtliches Gehér dem eingetragenen Inhaber auch
dann zu gewéhren ist, wenn dem DPMA lediglich Unterlagen nach Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe b vorliegen.
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Zu Artikel 2 (Anderung der ERVDPMAV)
Zu § 1 - Signaturgebundene elektronische Kommunikation

Die Neufassung des § 1 Absatz 1 ERVDPMAV o&ffnet die elektronische Anmeldeplattform des DPMA (derzeit DPMA-
direktPro) fir alle Verfahrenshandlungen in Schutzrechtsverfahren. Es ist dem DPMA mittlerweile mdglich, sdmtliche
Eingaben elektronisch entgegenzunehmen und weiterzuverarbeiten.

Der neue § 1 Absatz 2 ERVDPMAYV soll verdeutlichen, dass materiell-rechtliche Erkldrungen Formerfordernissen auBer-
halb der ERVDPMAV unterliegen kdnnen und daher unter Umsténden nicht formwirksam Uber die elektronische An-
meldeplattform des DPMA eingereicht werden kdénnen. (Dies betrifft zum Beispiel die Vorlage einer Vollmachtsurkunde
gemaB § 174 des Biirgerlichen Gesetzbuchs, eine Biirgschaftserklarung sowie eine Vollmacht zur Ubernahme der
Birgschaft.)

Zu § 2 - Signaturfreie elektronische Kommunikation

Der neue § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b ERVDPMAYV ermdglicht die signaturfreie elektronische Anmeldung von
Antrdgen auf internationale Registrierung nach Artikel 3 des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Marken-
abkommen lUber DPMAdirektWeb. Hierdurch soll die Attraktivitdt der internationalen Registrierung deutscher Basis-
marken in Konkurrenz zu einer europdischen Markenanmeldung beim Amt der Europaischen Union fir geistiges
Eigentum, die langst vollelektronisch und ohne Medienbruch maéglich ist, wieder gesteigert werden, was gleichzeitig
zu einer Steigerung der Markenanmeldungen deutscher Basismarken flihren soll.

Die Er6ffnung der signaturfreien Einreichung von Antrdgen auf internationale Registrierung nach Artikel 3 des Protokolls
zum Madrider Markenabkommen ist statthaft, da seitens der internationalen Vorgaben der Weltorganisation flr geis-
tiges Eigentum keine entgegenstehenden Regelungen existieren.

Der Zusatz ,unbeschadet abweichender Bestimmungen der Gemeinsamen Ausflihrungsordnung zum Madrider Ab-
kommen Uber die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen® soll verdeutlichen,
dass eine signaturfreie Einreichung des Antrags auf internationale Registrierung nur zuldssig ist, wenn keine entgegen-
stehenden Bestimmungen der Gemeinsamen Ausfihrungsordnung zum Madrider Abkommen Uber die internationale
Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen wie beispielsweise Regel 9 Absatz 5 Buchstabe f in
Verbindung mit Regel 7 Absatz 2 existieren.

Bei der Anderung von § 2 Absatz 2 ERVDPMAV handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung. § 1 Absatz 2
ERVDPMAV, auf den urspriinglich in § 2 Absatz 2 ERVDPMAV verwiesen wurde, hat einen anderen Inhalt als bislang.
Darliber hinaus sollen weitere vom Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz fir die signaturfreie Ein-
reichung bestimmte Verfahrenshandlungen nunmehr vom DPMA (iber die Internetseite www.dpma.de bekannt gege-
ben werden, um den Verwaltungsvollzug zu erleichtern.

Der neue § 2 Absatz 3 ERVDPMAYV verweist auf § 1 Absatz 2 ERVDPMAYV, um zu verdeutlichen, dass auch bei sig-
naturfreien Einreichungen darauf zu achten ist, dass materiell-rechtliche Erkldrungen Formerfordernissen auBerhalb der
ERVDPMAV unterliegen kdénnen. Auf die entsprechende Begriindung zur Neufassung von § 1 Absatz 2 ERVDPMAV
wird verwiesen.

Zu Artikel 3 - Inkrafttreten

Die Anderungsverordnung tritt am ersten Tag des vierten Kalendermonats nach der Verkiindung im Bundesgesetzblatt
in Kraft. Dieser Zeitraum ist erforderlich, um die elektronischen Antragsformulare des IT-Anmeldesystems des DPMA
(derzeit DPMAdirektPro) anzupassen. Durch die Abstimmung der Verkiindung wird gewéhrleistet werden, dass die
Verordnung zur Anderung der DPMA-Verordnung und der ERVDPMAV einerseits und die durch das DPMA zu erlas-
sende Verordnung zur Anderung der Patentverordnung und anderer Verordnungen des gewerblichen Rechtsschutzes
andererseits zeitgleich in Kraft treten werden. Der hierfir erforderliche zeitliche Rahmen wird durch die inhaltsgleichen
Inkrafttretensregelungen beider Anderungsverordnungen geschaffen.
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