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Vorblatt
Probleme:

Die Richtlinie 98/44/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 (iber den rechtli-
chen Schutz biotechnologischer Erfindungen ist umzusetzen.

Inhalt und Ziele:

Umsetzung der Richtlinie 98/44/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 Uber
den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen durch eine Novelle des Patentgesetzes, des Pa-
tentvertrage-Einfihrungsgesetzes, des Gebrauchsmustergesetzes, des Halbleiterschutzgesetzes und des
Sortenschutzgesetzes 2001.

Alternativen:
Keine.
Auswirkungen auf die Beschaftigung und den Wirtschaftsstandort Osterreich:

Der Entwurf soll zur Rechtssicherheit im Bereich des Patentrechts beitragen und Unzul&nglichkeiten, die
sich bisher als Investitionshindernis ausgewirkt haben, beseitigen. Dies liegt sowohl im Interesse der
Beschaftigungssituation als auch im Interesse des Wirtschaftsstandortes.

Finanzielle Auswirkungen:
Die Vollziehung des Gesetzes ist mit keinen nennenswerten finanziellen Auswirkungen verbunden.

Die Haushalte der Lander und Gemeinden werden durch die im Entwurf vorgesehenen Regelungen nicht
belastet.

Verhaltnis zu Rechtsvorschriften der Europaischen Union:
Der Entwurf dient der Umsetzung von Gemeinschaftsrecht.
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Erlauterungen

Allgemeiner Teil
Hauptgesichtspunkte des Entwurfes:

Die Richtlinie 98/44/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 (ber den rechtli-
chen Schutz biotechnologischer Erfindungen (Celex Nr.398 L 0044) (im folgenden Biotechnologie-
Richtlinie) ware bis 30. Juli 2000 umzusetzen gewesen. Die Regierungsvorlage Patentrechts- und Gebiih-
rennovelle 2000 (106 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen), die die Umsetzung der Richtli-
nie vorsah, wurde in der XXI. GP nicht behandelt.

Die brigen Regelungen, die die seinerzeitige Regierungsvorlage vorgesehen hat, sind Gegenstand eines
gesonderten Entwurfs (Patentrechts- und Gebuhrennovelle 2004).

Der vorliegende Entwurf enthalt nunmehr ausschlielich die Umsetzung der Biotechnologie-Richtlinie.
Es liegt bereits eine Klage der Europdischen Kommission gegen Osterreich wegen Nichtumsetzung der
Richtlinie vor.

Der Verabschiedung der Biotechnologie-Richtlinie im Jahr 1998 waren knapp zehnjahrige Beratungen in
der Materie vorausgegangen. Das Européische Parlament hat mit groRer Mehrheit fiir die Verabschiedung
der Richtlinie votiert. Im Rat haben nur die Niederlande gegen die Annahme der Richtlinie gestimmt;
Italien und Belgien haben sich der Stimme enthalten. Die Niederlande haben im Dezember 1998 eine
Nichtigkeitsklage beim Européischen Gerichtshof erhoben, der sich Italien angeschlossen hat. Die Klage
hatte aber keine aufschiebende Wirkung und beriihrte die Verpflichtung zur rechtzeitigen Umsetzung der
Richtlinie nicht. Mit Urteil des Europdischen Gerichtshofes vom 9. Oktober 2001 wurde die Klage in
allen Punkten verworfen.

Im Oktober 2001 hat der Bundesminister fur Verkehr, Innovation und Technologie die Bioethikkommis-
sion beim Bundeskanzleramt um eine Stellungnahme zur Frage der innerstaatlichen Umsetzung der Bio-
technologie-Richtlinie ersucht. Mit Beschluss vom 6. Mérz 2002 kam die Bioethikkommission beim
Bundeskanzleramt zum Ergebnis, dass die innerstaatliche Umsetzung der Biotechnologie-Richtlinie in
Osterreich auch aus ethischer Sicht wichtig ist.

Ziel der Biotechnologie-Richtlinie ist es, gemeinschaftsweit harmonisierte Regelungen fir die Patentie-
rung von Innovationen auf dem Gebiet der belebten Natur festzuschreiben. Dadurch soll verhindert wer-
den, dass sich Praxis und Rechtsprechung auf diesem Gebiet innerhalb der Gemeinschaft auseinander-
entwickeln (vgl Erwdgungsgriinde 5 bis 7 der Biotechnologie-Richtlinie). Vor dem Hintergrund, dass
Biotechnologie und Gentechnik als Zukunftstechnologien anzusehen sind, soll eine harmonisierte und
gemeinschaftsweite Festschreibung von Regelungen zu Patentierung derartiger Innovationen dem Fortbe-
stehen von Handelsschranken oder dem Entstehen neuer Beeintrachtigungen des Funktionierens des Bin-
nenmarktes entgegenwirken. Ziel der Richtlinie und des vorliegenden Entwurfs ist es aber auch, eindeuti-
ge Vorschriften zu den Patentierungsverboten im Zusammenhang mit biotechnologischen Erfindungen in
das Patentgesetz aufzunehmen.

Mit der Richtlinie ist kein neues Patentrecht fiir biotechnologische Erfindungen geschaffen worden. Der
Grundsatz, dass Erfindungen auch dann patentiert werden kdnnen, wenn sie sich auf biologisches Materi-
al beziehen, ist bereits seit langem anerkannt. Die Biotechnologie-Richtlinie stellt in ihrem 8. Erwé-
gungsgrund ausdricklich klar, dass der rechtliche Schutz biotechnologischer Erfindungen nicht die Ein-
fihrung eines besonderen Rechts erfordert, das an die Stelle des nationalen Patentrechtes tritt, sondern
dass das nationale Patentrecht die wesentliche Grundlage fiir den Rechtsschutz biotechnologischer Erfin-
dungen ist. Die Umsetzung dient daher vor allem der Konkretisierung und Auslegung der geltenden Be-
stimmungen.

Mit dem Entwurf wird - wie seinerzeit in der Regierungsvorlage Patentrechts- und Gebuhrennovelle 2000
- vorgeschlagen, die Bestimmungen der Richtlinie weitgehend wortlich umzusetzen. Dafir spricht, dass
samtliche Bestimmungen der Biotechnologie-Richtlinie das Ergebnis langer und intensiver Beratungen
zwischen dem Europdischen Parlament und dem Rat sind. Um aber die Bedeutung ethischer Grenzzie-
hungen bei der Patentierung hervorzuheben, wird nunmehr der Katalog der Patentierungsverbote unter
Berlicksichtigung der Erwégungsgriinde der Biotechnologie-Richtlinie préziser und umfassender formu-
liert. Wegen ihrer besonderen Bedeutung fiir die Bestimmung des ordre public in Osterreich wird auch
ein ausdriicklicher Hinweis auf die tragenden Vorschriften des Fortpflanzungsmedizingesetzes eingefiigt.

Zu beriicksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass der Patentinhaber mit einem Patent das daraus
entspringende Recht erwirbt, anderen die Benutzung seiner Erfindung fiir die Dauer der Patentlaufzeit zu
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untersagen, es entsteht durch die Patentierung aber kein Ausiibungsrecht des Patentinhabers. Ist die Ver-
wendung der Erfindung durch Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift verboten, darf der Patentinhaber
selbst die Erfindung nicht verwerten, solange das Verbot besteht.

Der Entwurf geht — wie auch der Erwégungsgrund 26 der Biotechnologie-Richtlinie — davon aus, dass im
Fall der Entnahme von biologischem Material — im Regelfall im klinischen Bereich — der Betroffene nach
Inkenntnissetzung und vorher freiwillig zugestimmt hat. Dies ist nach den innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften sichergestellt, etwa durch Regelungen im Gesundheitsrecht und im Strafrecht. Soweit hier in
bestimmten Bereichen Vollzugsdefizite bestehen sollten, muss ihnen ebendort entgegengetreten werden.
Es handelt sich insoweit nicht um eine Frage des Patentrechts. Auch der Europdische Gerichtshof hat in
diesem Zusammenhang betont, dass sich die Biotechnologie-Richtlinie mit der Erteilung von Patenten
befasst und deren Anwendungsbereich sich daher nicht auf VVorgénge vor der Erteilung erstreckt.

Erwégungsgrund 27 der Biotechnologie-Richtlinie sieht vor, dass eine Patentanmeldung, die eine Erfin-
dung betreffend biologisches Material pflanzlichen oder tierischen Ursprungs zum Gegenstand hat, An-
gaben zum geographischen Herkunftsort dieses Materials umfassen sollte, falls dieser bekannt ist. Die
5. Vertragsstaatenkonferenz zum Ubereinkommen (ber die biologische Vielfalt hat im Mai 2000 zum
Thema ,,Zugang zu genetischen Ressourcen und gerechter Vorteilsausgleich® eine Arbeitsgruppe einge-
richtet, die sich des Themas mit Blick auf die Entwicklung von Internationalen Richtlinien fiir einen Um-
gang mit genetischen Ressourcen, der den Zielen des Ubereinkommens iiber die biologische Vielfalt
entspricht, annehmen wird. Ebenso beschaftigt sich eine Sachverstdndigengruppe der Weltorganisation
flir Geistiges Eigentum (WIPO) mit dieser Fragestellung. Die Ergebnisse dieser internationalen Verhand-
lungen sind bei einer spéteren Revision der Biotechnologie-Richtlinie und des Patentgesetzes entspre-
chend zu berticksichtigen. Eine Verpflichtung zur Umsetzung des Erwégungsgrundes 27 zum derzeitigen
Zeitpunkt besteht nicht. Hinzu kommt, dass der Erwéagungsgrund 27 selbst vorsieht, dass die Priifung der
Patentanmeldungen und die Giiltigkeit der Rechte aufgrund der erteilten Patente von der Angabe des
Herkunftsortes unberiihrt bleibt.

Das Gesetzesvorhaben unterliegt gemals Art 1 Abs. 1 der Vereinbarung Uber den Konsultationsmecha-
nismus, BGBI. | Nr. 35/1999, dem genannten Konsultationsmechanismus. Die Befassung der in Art. 1
Abs. 1 der Vereinbarung tber den Konsultationsmechanismus benannten Stellen ist im Rahmen des Be-
gutachtungsverfahrens zur Regierungsvorlage Patentrechts- und Gebihrennovelle 2000 erfolgt, ein Ver-
langen nach Art. 2 Abs. 1 der Vereinbarung nach Verhandlungen im Konsultationsgremium wurde sei-
nerzeit nicht gestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Anderung der materiellrechtlichen und verfahrensrechtlichen Bestimmungen ist mit keinen nennens-
werten finanziellen Auswirkungen verbunden.

Kompetenzgrundlage:

In kompetenzrechtlicher Hinsicht stiitzt sich das im Entwurf vorliegende Bundesgesetz auf Art. 10 Abs. 1
Z8B-VG.

Besonderer Teil

Artikel |
Anderung des Patentgesetzes 1970

Zu Art. 1 Z1 (81 Abs. 2 bis 4):

Die in der Biotechnologie-Richtlinie festgelegten Grundsatze uiber die Patentierbarkeit biotechnologischer
Erfindungen basieren auf den geltenden Bestimmungen des Européischen Patentiibereinkommens (EPU)
und reflektieren im wesentlichen die Praxis, die das Europdische Patentamt und seine Beschwerdekam-
mern bei der Auslegung des EPU entwickelt haben. Das 6sterreichische Patentgesetz tragt den Anforde-
rungen der Biotechnologie-Richtlinie im wesentlichen insofern schon Rechnung, als seine materiellrecht-
lichen Bestimmungen bereits durch die Patentrechtsnovelle 1984, BGBI. Nr. 234, und - auf Grund der
Verpflichtungen des EWR-Abkommens - mit Wirksamkeit vom 1. Janner 1994, BGBI. Nr. 634/1994,
vollstandig an jene des EPU angepasst wurden. Zur Sicherstellung der richtlinienkonformen Auslegung
des Patentgesetzes sind aber einige Klarstellungen und Ergdnzungen vorzunehmen.

8 1 Abs. 2, mit dem Art. 3 Abs. 1 der Biotechnologie-Richtlinie umgesetzt wird, dient einer solchen Klar-
stellung. Erfindungen, die neu sind, sich fiir den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand
der Technik ergeben und gewerblich anwendbar sind, kénnen auch dann patentiert werden, wenn sie sich
auf biologisches Material beziehen. Es wird dadurch keine neue Kategorie von patentierbaren Erfindun-
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gen geschaffen, sondern lediglich der Grundsatz bekréftigt, dass Erfindungen auf dem Gebiet der Bio-
technologie bereits nach geltendem Recht patentierbar sind. In diesem Zusammenhang wird auch die im
Art. 2 Abs. 1 lit. a der Biotechnologie-Richtlinie festgelegte Definition des ,,biologischen Materials® in
das nationale Recht ibernommen.

§ 1 Abs. 2 Z 1 dient der Umsetzung des Art. 3 Abs. 2 der Biotechnologie-Richtlinie. In Ubereinstimmung
mit den geltenden Bestimmungen des Patentgesetzes und der bisherigen Praxis wird ausdriicklich klarge-
stellt, dass biologisches Material auch dann patentierbar sein kann, wenn es in der Natur bereits vor-
kommt. Die bloRe Tatsache, dass ein Stoff in der Natur vorhanden ist, hindert noch nicht dessen Patentie-
rung. Schon die bisherige Auffassung geht dahin, dass derjenige, der erstmals mit technischen Mitteln
einen bisher nicht bekannten Naturstoff isoliert und der Offentlichkeit zur Verfiigung stellt, keine bloRe
Entdeckung — die nicht patentierbar wére -, sondern eine Erfindung gemacht hat, wenn eine praktische
Verwertungsmoglichkeit fur den Stoff angegeben werden kann. Selbstverstdndlich missen neben der
Neuheit der Erfindung auch die weiteren allgemeinen Kriterien flr die Patentierung vorliegen, ndmlich
die erfinderische Tétigkeit und die gewerbliche Anwendbarkeit. Unter diesen VVoraussetzungen kann sich
das Patent auch auf den neu gefundenen Stoff beziehen, denn der Naturstoff hat in dieser Form bis dahin
nicht existiert. Dies bedeutet aber nicht, dass alle Gegenstande, in denen der Stoff in seiner natirlichen
Form enthalten ist, patentgeschitzt sind.

GeméR §1 Abs.3 Z2 und 3, der Art. 5 Abs. 1 der Biotechnologie-Richtlinie entspricht, kénnen der
menschliche Korper in allen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung sowie die bloRe Entdeckung
eines seiner Bestandteile keine Erfindungen darstellen. Dies gilt auch ohne diese ausdriickliche Vor-
schrift: Nur Erfindungen, nicht aber bloRe Entdeckungen sind patentierbar. Die Patentierung des mensch-
lichen Kdrpers wirde zudem an dem grundsatzlichen Patentierungsverbot bei VerstoR gegen die guten
Sitten oder die 6ffentliche Ordnung (8§ 2 Abs. 1 Z 1) scheitern. Durch die nunmehrige Fassung des Geset-
zestextes wird dieser ethische Grundsatz besonders hervorgehoben.

Im Art. 5 Abs. 2 der Biotechnologie-Richtlinie wird die Abgrenzung zwischen einer Erfindung und einer
Entdeckung bei der Patentierung von Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen verdeutlicht. Isolierte
oder durch technische Verfahren gewonnene Bestandteile des menschlichen Kérpers, zu denen auch Se-
guenzen oder Teilsequenzen von Genen gehdren, kénnen patentierbare Erfindungen darstellen. Auf sol-
che Weise hergestellte Bestandteile werden daher geméR § 1 Abs. 2 Z 2 auch dann als patentierbare Er-
findung angesehen, wenn sie in ihrem Aufbau natirlich vorkommenden Bestandteilen entsprechen.

Ein einfacher DNA-Abschnitt ohne Angabe einer Funktion enthélt jedoch keine Lehre zum technischen
Handeln und stellt deshalb keine patentierbare Erfindung dar. Somit kann eine Sequenz oder Teilsequenz
eines menschlichen Gens in seiner natiirlichen Umgebung nicht Gegenstand einer Aneignung sein. Das
Ergebnis von Arbeiten an Sequenzen oder Teilsequenzen menschlicher Gene kann nur dann zur Erteilung
eines Patentes fiihren, wenn die Anmeldung die Beschreibung der Sequenzierung, die zur Erfindung ge-
fuhrt hat und die gewerbliche Anwendung umfasst, die das Ziel der Arbeiten ist. Dem § 89a kommt in
diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu.

Die Erteilungsvoraussetzungen missen vom Patentprifer in jedem Einzelfall genau geprift werden. Die
Beschreibung der Funktion ist das wesentliche Kriterium fur den Patentprifer, um den zum Patent ange-
meldeten Genabschnitt bestimmen zu kénnen. Daher hat eine méglichst enge und prézise Funktionszu-
ordnung zu erfolgen. An Hand der Funktionsbeschreibung muss der Patentpriifer das Patent auf den Teil
des angemeldeten Gens, der fiir die beschriebene Funktion wesentlich ist, beschranken und die angemel-
deten, aber fiir die Funktion nicht bendétigten Genabschnitte vom Patentschutz ausnehmen. Damit werden
Uberlappungen (vgl den Erwagungsgrund 25 der Richtlinie) weitestgehend vermieden. Wahrend nach
dem bisher geltenden Recht eher allgemeine Angaben zur gewerblichen Verwertbarkeit, die im Laufe des
Patentverfahrens ergénzt werden koénnen, ausreichen, schafft die Richtlinie mit dieser neuen Patentie-
rungsvoraussetzung der konkreten Beschreibung der gewerblichen Anwendbarkeit eine fiir den Stoff-
schutz im Bereich von Genen wesentliche Erganzung des geltenden Patentrechts.

Durch das Konkretisierungsgebot — mit den erhdhten Anforderungen an eine moglichst prazise Eingren-
zung des Patentschutzes bei Anmeldungen, die Genabschnitte betreffen, - werden im Ergebnis Félle, in
denen einem bereits patentgeschiitzten Genabschnitt einer weitere patentfahige Funktion zugeordnet wer-
den kann, fiir deren Nutzung dann dem Erstanmelder eine Lizenzgebiihr zu zahlen wére, nur noch in sehr
geringem MaRe auftreten.

Das allgemeine Patentrecht, das einen Stoffschutz bereits vorsieht, soll durch die Biotechnologie-
Richtlinie nicht verandert werden. Insoweit besteht auch eine Bindung durch das Ubereinkommen Uiber
handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums vom 15. April 1994 (WTO-TRIPS-
Ubereinkommen).
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Der Inhaber eines Stoffschutzpatentes kann einem Dritten die Verwertung der Erfindung nur verbieten,
wenn sie betriebsméRig erfolgt. Dies bedeutet, dass die Forschung mit dem patentgeschiitzten Stoff nicht
verhindert werden kann.

Aus den genannten Bestimmungen in ihrem Zusammenhang ergibt sich, dass das Patentrecht in Bezug
auf lebende Materie menschlichen Ursprungs so streng gefasst wird, dass der menschliche Kdérper tat-
séchlich unverfugbar und unveréuRRerlich bleibt und somit die Menschenwirde gewahrt wird. Bestandteile
des menschlichen Kérpers sind als solche ebenso wenig patentierbar und ihre Entdeckung kann nicht
geschitzt werden. Gegenstand einer Patentanmeldung kénnen nur Erfindungen sein, die einen natirlichen
Bestandteil mit einem technischen Verfahren verknipfen, durch das dieser im Hinblick auf eine gewerb-
liche Anwendung isoliert oder reproduziert werden kann.

81 Abs. 3 Z 1 entspricht dem bisherigen § 1 Abs.2 Z 1. § 1 Abs. 3 Z 4 bis 6 entspricht dem bisherigen
§1Abs.2Z2bis 4.

Der bisherige Abs. 3 erhalt die Bezeichnung Abs. 4. In ihm werden lediglich Bezugnahmen angepasst.
ZUArt.1Z22(82):

82 Abs. 1 Z1 lit. a bis e z&hlt eine Reihe von Gegenstanden auf, die von der Patentierbarkeit ausge-
schlossen sind. Die Aufz&hlung ist demonstrativ und als eine Konkretisierung der Begriffe ,,6ffentliche
Ordnung* und ,,gute Sitten“ zu verstehen. Die lit. a und b entsprechen wortlich Art. 6 Abs. 2 lit. aund b
der Biotechnologie-Richtlinie. In der lit. ¢ wird Art. 6 Abs. 2 lit. ¢ der Biotechnologie-Richtlinie umge-
setzt, wobei aber generell die Verwendung von menschlichen Embryonen von der Patentierung ausge-
schlossen wird. In der lit. d wird eine Ausnahme explizit angefiihrt, die laut Erwédgungsgrund 38 der
Richtlinie unter den Tatbestand des VerstolRes gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sitten einzu-
reihen ist. Lit. e entspricht wortlich Art. 6 Abs. 2 lit. d der Richtlinie.

8§ 2 Abs. 2 beruihrt nicht den schon nach der derzeitigen Rechtslage bestehenden Patentierungsausschluss
fur Pflanzensorten und Tierrassen (bzw. Tierarten in der deutschen Terminologie). § 2 Abs. 2 tbernimmt
die Definition des Begriffs ,,Pflanzensorte* aus Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 Uber den
gemeinschaftlichen Sortenschutz, die nach Art. 2 Abs. 3 der Biotechnologie-Richtlinie verbindlich ist.
»Pflanzensorte ist demnach jede pflanzliche Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der
untersten bekannten Rangstufe, die unabhéngig davon, ob die Bedingungen fir die Erteilung des Sorten-
schutzes vollstandig erfullt sind,

- durch die sich aus einem bestimmten Genotyp oder einer bestimmten Kombination von Geno-
typen ergebende Auspragung der Merkmale definiert,

- zumindest durch die Auspragung eines der erwéhnten Merkmale von jeder anderen pflanzli-
chen Gesamtheit unterschieden und

- in Anbetracht ihrer Eignung, unveréndert vermehrt zu werden, als Einheit angesehen werden
kann.

In Entsprechung des Art. 2 Abs. 2 der Biotechnologie-Richtlinie wird im Abs. 2 nunmehr naher festge-
legt, wann ein Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen und Tieren ,,im wesentlichen biologisch* ist. Es wird
klargestellt, dass nur Ziichtungsverfahren, die vollstandig auf natlrlichen Phanomenen beruhen, von der
Patentierung ausgeschlossen sind.

In 8 2 Abs. 2 wird klargestellt, dass Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, patentiert
werden koénnen, wenn die Ausfilhrung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte
oder Tierrasse beschrankt ist. Diese Bestimmung entspricht wértlich Art. 4 Abs. 2 der Biotechnologie-
Richtlinie. Diese Regelung bedeutet insbesondere, dass Erfindungen, die nur ein Gen einer Gesamtheit
betreffen, die groRer als eine Pflanzensorte ist, patentiert werden konnen. Erfindungen betreffend gen-
technische Verénderungen mit gréerem Anwendungsbereich als lediglich von Pflanzensorten oder Tier-
rassen kénnen somit patentierbar sein. Erfolgt eine Patentierung, dann sind die erfindungswesentlichen
Merkmale geschitzt, nicht jedoch die gesamte Pflanze oder das Tier. Auch hier gilt der allgemeine
Grundsatz, dass durch die Patentierung keine Eigentumsrechte an Pflanzen und Tieren begriindet werden,
sondern dem Patentinhaber lediglich ein AusschlieBungsrecht gegen unberechtigte Verwendung der Er-
findung durch Dritte gewahrt wird.

Schon im bisherigen 8 2 Z 3 war die Patentierbarkeit von Mikroorganismen als solchen sowie von mikro-
biologischen Verfahren und von mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnissen vorgesehen. Im
nunmehrigen § 2 Abs. 2 wird entsprechend Art. 4 Abs. 3 der Biotechnologie-Richtlinie der Grundsatz
bekraftigt, dass mikrobiologische oder sonstige technische Verfahren und die damit gewonnenen Erzeug-
nisse patentierbar sind, wobei die Definition des ,,mikrobiologischen Verfahrens* aus Art. 2 Abs. 1 lit. b
der Biotechnologie-Richtlinie Gibernommen wird. Zu beachten ist aber, dass Sachanspriiche auf Pflan-
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zensorten und Tierrassen auch dann nicht gewahrbar sind, wenn die Sorte oder Rasse mikrobiologisch
erzeugt wird.

Die Erteilungsvoraussetzungen missen vom Patentprifer in jedem Einzelfall genau gepriift werden, wo-
bei in diesem Zusammenhang den Priifrichtlinien, die vom Prufer zu beachten sind, besondere Bedeutung
zukommt. Vom Anmelder ist eine klare Beschreibung der Erfindung vorzulegen, der Patentprifer hat
darauf zu achten, dass 8 91 Abs. 1 vom Anmelder sorgféltig beachtet wird, wonach die Patentanspriiche
genau und in unterscheidender Weise angeben missen, woflr Schutz begehrt wird. Erforderlichenfalls
hat der Priifer gemal § 99 Abs. 3 einen Sachverstandigen (z.B. in Fragen betreffend den Sortenschutz von
der Agentur fiir Gesundheit und Erndhrung bzw. betreffend das Ubereinkommen iiber die biologische
Vielfalt vom Umweltbundesamt) beizuziehen.

Durch die Mdglichkeiten des Einspruchs und der Nichtigerklarung ist sichergestellt, dass die Entschei-
dungen des Patentamtes einer standigen Kontrolle auf Vereinbarkeit mit den Erteilungsvoraussetzungen
unterzogen werden kénnen.

Im Abs. 3 wird — betreffend die Anwendung des Abs. 1 Z 1 lit. a bis ¢ ausdriicklich auf das Fortpflan-
zungsmedizingesetz Bezug genommen. Grundsétzlich obliegt es der Rechtsprechung, flexibel in den
jeweiligen Einzelfallen die Erfindungen zu identifizieren, deren gewerbliche Verwertung gegen die guten
Sitten oder die 6ffentliche Ordnung verstoRen wirde. Wegen ihrer besonderen Bedeutung fiir die Be-
stimmung des ordre public in Osterreich ist ein ausdriicklicher Hinweis auf die Vorschriften des Fort-
pflanzungsmedizingesetzes aufgenommen worden.

Zu Art. 1 Z 3 (§ 3 Abs. 3):

In Abs. 3 ist eine Anderung der Zitierung erforderlich, weil die die medizinischen Verfahren betreffende
Regelung nunmehr im § 2 Abs. 1 Z 2 enthalten ist.

Zu Art. 1 Z 4 (88 22b und 22c):

Die neu eingefuigten §8 22b und 22c regeln in ergdnzender Weise den Umfang des Schutzes fiir Patente,
die biologisches Material betreffen.

8 22b Abs. 1 entspricht Art. 8 Abs. 1 der Biotechnologie-Richtlinie und sieht vor, dass sich der Schutz
eines patentierten biologischen Materials auch auf die néchste Generation erstreckt, wenn sie durch gene-
rative oder vegetative Vermehrung in gleicher oder abweichender Form entstanden ist, sofern das biologi-
sche Material mit denselben Eigenschaften wie das (Ausgangs-)Material ausgestattet ist. Da die Biotech-
nologie in der Lage ist, den Erfolg bzw. die patentierten Eigenschaften Uber die Generationsgrenze wei-
terzugeben, ist der Schutzumfang entsprechend festzulegen. Voraussetzung fir den Schutz ist, dass die
patentierten Eigenschaften in der néchsten Generation dieselben sein mussen.

8 22b Abs. 2 entspricht Art. 8 Abs. 2 der Biotechnologie-Richtlinie und regelt unter Heranziehung der in
den § 22 Abs. 2 und § 22b Abs. 1 festgelegten Grundsétze den Schutzumfang fiir biologisches Material
betreffende Verfahrenspatente. Fir alle Verfahrenspatente gilt der allgemeine Grundsatz des § 22 Abs. 2,
dass, wenn ein Patent flr ein Verfahren erteilt ist, sich die Wirkung auch auf die durch dieses Verfahren
unmittelbar hergestellten Erzeugnisse erstreckt. Das Einbeziehen von Erzeugnissen in den Schutz von
Verfahrenspatenten garantiert, dass der Erfinder den wirtschaftlichen Wert seiner Erfindung in vollem
Umfang ausnitzen kann. Erst die Einbeziehung der Verwertungsmoglichkeit auch der mit dem geschitz-
ten Verfahren hergestellten Erzeugnisse entspricht dem, was mit dem Patentschutz erreicht werden soll.
Betrifft das Patent daher ein Verfahren, das die Gewinnung eines mit bestimmten Eigenschaften ausges-
tatteten biologischen Materials ermdglicht, dann umfasst der Schutz das mit diesem Verfahren unmittel-
bar gewonnene biologische Material und jedes mit denselben Eigenschaften ausgestattete biologische
Material, das in der im Abs. 1 genannten Form (iber die Generationsgrenze gewonnen wird.

8 22b Abs. 3 entspricht Art. 9 der Biotechnologie-Richtlinie und stellt eine Klarstellung im Zusammen-
hang mit den Ausnahmen des § 1 Abs. 3 Z 2 und 3 dar. GemadlR dieser zuletzt genannten Bestimmungen
wird der menschliche Kérper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung sowie die blo-
Re Entdeckung eines seiner Bestandteile, einschlieBlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens nicht
als eine Erfindung angesehen. § 22b Abs. 3 stellt klar, dass ein biotechnologisch hergestelltes, patentiertes
Erzeugnis mit dem Einbringen in den menschlichen Kérper kein ,,Eigentum am Menschen* begriinden
kann.

8 22¢ Abs. 1 entspricht Art. 10 der Biotechnologie-Richtlinie. Der Patentinhaber ist berechtigt, die Ver-
wendung patentierten selbstreplizierenden Materials unter solchen Umstanden zu verbieten, die den Um-
stdnden gleichstehen, unter denen die Verwendung nicht selbstreplizierenden Materials verboten werden
kann. Diese Regelung tragt dem Grundsatz der Erschopfung Rechnung und stellt klar, dass, wenn patent-
rechtlich geschiitztes biologisches Material vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung im Hoheits-
gebiet des EWR in Verkehr gebracht wurde, sich der Patentschutz nicht auf das biologische Material
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erstreckt, das durch generative oder vegetative Vermehrung des patentrechtlich geschiitzten biologischen
Materials gewonnen wird, wenn diese Vermehrung notwendigerweise das Ergebnis der Verwendung ist,
fiir die das biologische Material in Verkehr gebracht wurde. Klargestellt wird aber, dass das so gewonne-
ne Material nicht weitervermehrt werden darf, da dies einen Patenteingriff darstellen wiirde. Diese Be-
stimmung legt somit in Bezug auf patentrechtlich geschitztes biologisches Material die Grenze fiir die
Erschopfung der Rechte des Patentinhabers fest.

§ 22¢ Abs. 2 entspricht Art. 11 Abs. 1 der Biotechnologie-Richtlinie und regelt das sogenannte ,,Landwir-
teprivileg” in Bezug auf pflanzliches Vermehrungsmaterial. Die Bestimmung sieht eine Ausnahme zu
dem im 8§ 22b Abs. 1 festgelegten Schutzumfang eines Patentes vor, wenn Vermehrungsmaterial, in das
die geschutzte Erfindung Eingang gefunden hat, vom Patentinhaber zum landwirtschaftlichen Anbau an
einen Landwirt verkauft wird. Durch die Formulierung ,,oder mit dessen Zustimmung* wird klargestellt,
dass das Inverkehrbringen nicht nur durch den Patentinhaber selbst, sondern auch durch einen Dritten, der
die Zustimmung des Patentinhabers zur Weitergabe in der Geschaftskette hat, erfolgen kann. Das Land-
wirteprivileg besteht daher auch dann, wenn das Inverkehrbringen nicht durch den Patentinhaber selbst,
sondern zB durch einen Lizenznehmer des Patentinhabers vorgenommen wird. Mit dieser Ausnahmerege-
lung wird dem Landwirt gestattet, sein Erntegut fur spétere generative oder vegetative Vermehrung in
seinem eigenen Betrieb zu verwenden.

Das Ausmal’ und die Modalitaten dieser Ausnahmeregelung entsprechen denjenigen des Art. 14 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2100/94. Dies bedeutet, dass die Weitervermehrung nicht ohne Abgeltung erfolgt,
wobei aber vom Landwirt nur die Vergltung verlangt werden kann, die im gemeinschaftlichen Sorten-
schutzrecht im Rahmen einer Durchfiihrungsbestimmung zu der Ausnahme vom gemeinschaftlichen
Sortenschutzrecht festgelegt ist. Unter Heranziehung des Art. 14 Abs. 3 der genannten Verordnung be-
deutet dies insbesondere, dass die Landwirte dem Patentinhaber, wenn kein Sortenschutzanspruch be-
steht, und wenn ein Sortenschutzrecht besteht, ausschlieRlich dem Sortenschutzinhaber, auf Antrag rele-
vante Informationen zu Ubermitteln haben, und - sofern sie nicht zu den Kleinlandwirten zéhlen - zur
Zahlung einer angemessenen Entschadigung verpflichtet sind, die aber deutlich niedriger sein muss, als
der Betrag, der im selben Gebiet fur die Erzeugung von Vermehrungsmaterial derselben Sorte in Lizenz
verlangt wird.

Fur patentrechtlich geschitztes Vermehrungsmaterial besteht daher jedenfalls eine Vergitungspflicht,
dem Landwirt steht aber das Recht zum Nachbau zu.

Der Patentinhaber kann jedoch seine ihm aus dem Patent zustehenden Rechte gegeniiber dem Landwirt
geltend machen, der die Ausnahme missbrauchlich nutzt, oder gegeniiber dem Zichter, der die Pflanzen-
sorte, in welche die geschiitzte Erfindung Eingang gefunden hat, entwickelt hat, falls dieser seinen Ver-
pflichtungen nicht nachkommt.

Es ist aber davon auszugehen, dass vor dem Hintergrund des Zlchterprivilegs im Sortenschutzrecht die
Zuchtung von Pflanzensorten durch die Wirkung von Patenten fir biologisches Material nicht unange-
messen beeintrachtigt wird.

In der Praxis konnten sich Patentschutz und Sortenschutz insoweit berlappen, als bei geschiitzten Sorten
patentierte Erfindungen verwendet werden — etwa um bestimmte Resistenzen zu erzielen. So kann das
Material, das in den Verkauf gelangt, sowohl die Innovation des Patentinhabers in Form einer Resistenz
als auch die des Sortenziichters enthalten, der die Sorte mit den Ubrigen Eigenschaften geziichtet hat.

8 22¢ Abs. 3 entspricht Art. 11 Abs. 2 der Biotechnologie-Richtlinie und sieht das ,,Landwirteprivileg
auch fir Zuchtvieh und tierisches Vermehrungsmaterial vor. Dies bedeutet, dass der Landwirt das ge-
schiitzte Vieh zu landwirtschaftlichen Zwecken verwenden darf. Diese Befugnis gilt auch fiir die Uberlas-
sung des Viehs bzw. des tierischen Vermehrungsmaterials, also zB im Rahmen von Nachbarschaftshilfe
oder bei Hofteilung im Erbweg oder als Mitgift, wesentlich ist aber, dass die Verwendung immer der
Fortfiihrung der landwirtschaftlichen Tétigkeit dienen muss. Ausgenommen davon sind Verkéufe mit
dem Ziel oder im Rahmen einer gewerblichen Viehzucht. Der Begriff ,,gewerblich* ist kein Rechtsbeg-
riff, der sich mit den in anderen nationalen Gesetzen verwendeten Begriffen ,,gewerblich* deckt, sondern
ein eigener durch die Biotechnologie-Richtlinie gepréagter Begriff. Unter den Begriff ,,gewerblich® fallen
nur solche Betriebe, die flir eine weitere Zucht zlichten. In diesem Fall gilt der volle Schutz des Patentes.

Um keine Ungleichbehandlung zwischen dem Landwirteprivileg fur pflanzliches Vermehrungsmaterial
und jenem flr tierisches Vermehrungsmaterial hervorzurufen, wird ausdriicklich vorgesehen, dass auch
im letzteren Fall eine angemessene Entschadigung zu zahlen ist. Diese Entschadigung muss aber - wie bei
den das pflanzliche Vermehrungsmaterial betreffenden Bestimmungen - deutlich niedriger sein als der
Betrag, der im selben Gebiet fur die Erzeugung von tierischem Vermehrungsmaterial in Lizenz verlangt
wird.
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Bei unbefugter Verwendung eines Patentes hat der Verletzte Anspruch auf ein angemessenes Entgelt
geméal § 150 Abs. 1, wobei dieses Entgelt nach der Judikatur dem Wert der Nutzung des Patentes, dh
einer angemessenen Lizenzgebihr entspricht. Durch die Verwendung des Begriffes ,,angemessene Ent-
schadigung” im Abs. 3 ist sichergestellt, dass die Vergiitung keinesfalls die Héhe eines ,,angemessenen
Entgelts”, dh einer Lizenzgebuhr erreichen darf. In jedem Fall wird die Héhe der Entschédigung nach den
Umsténden des Einzelfalls individuell zu bemessen sein.

Im § 22c Abs. 4 sollen die patentrechtlichen Anspriiche nach § 22b fiir die Félle eingeschrénkt werden, in
denen die Vermehrung im Bereich der Landwirtschaft zuféllig oder technisch nicht vermeidbar erfolgt
(,;Auskreuzungen®). SinngemaR gilt dies auch flr Verunreinigungen im Saatgut. Der Landwirt soll so vor
Anspriichen auf Grund von zufélligen oder technisch nicht vermeidbaren Verunreinigungen geschiitzt
werden. § 22c Abs. 4 dient — ebenso wie § 22¢ Abs. 1 bis 3 — einer Beschréankung des in § 22b festgeleg-
ten Schutzumfanges.

Zu Art. 1 Z5 (836 Abs. 2 und 3):

836 Abs. 2 dient der Umsetzung des Art. 12 Abs. 1 und Abs. 3 lit. b der Biotechnologie-Richtlinie.
Durch diese Bestimmung wird der Kreis der Zwangslizenzen an Patenten erweitert. Fiir den Bereich der
Nutzung der auf gentechnischem Wege erzielten neuen Merkmale von Pflanzensorten wird in Form einer
Zwangslizenz ein Recht zur Benltzung des Patentes vorgesehen, wenn die Pflanzensorte in Bezug auf die
betreffende Gattung oder Art einen bedeutenden technischen Fortschritt von erheblichem wirtschaftlichen
Interesse gegeniiber der patentgeschiitzten Erfindung darstellt und wenn diese Lizenz zur Verwertung der
zu schiitzenden Pflanzensorte erforderlich ist. Das Vorliegen eines ,,bedeutenden technischen Fort-
schritts* und des ,,erheblichen wirtschaftlichen Interesses* wird im Einzelfall unter Berticksichtigung des
Standes der Entwicklung der betreffenden Wirtschaftszweige zu priifen sein. ,,Sortenschutzrecht” im Sinn
dieser Bestimmung bedeutet sowohl ein Sortenschutzrecht nach dem Sortenschutzgesetz als auch ein
Sortenschutzrecht nach der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 (iber den gemeinschaftlichen Sortenschutz.

Art. 12 Abs. 2 der Biotechnologie-Richtlinie sieht umgekehrt auch eine Zwangslizenz an einem Sorten-
schutzrecht flr den Inhaber eines Patentes fiir eine biotechnologische Erfindung vor. Kann der Inhaber
eines Patentes fiir eine biotechnologische Erfindung diese nicht verwerten, ohne ein friiher erteiltes Sor-
tenschutzrecht zu verletzen, so kann er beantragen, dass ihm eine nicht ausschlieRliche Zwangslizenz fur
die durch dieses Sortenschutzrecht geschutzte Pflanzensorte erteilt wird. Diese Zwangslizenz wird fir die
nach dem Sortenschutzgesetz geschitzten Sorten durch eine Novelle des Sortenschutzgesetzes (Art. V)
vorgesehen.

Wenn eine Zwangslizenz an einem Sortenschutzrecht erteilt wird, dann hat der Inhaber des Sortenschutz-
rechtes geméaR Art. 12 Abs. 2 der Biotechnologie-Richtlinie zur Verwertung der geschitzten Erfindung
Anspruch auf eine gegenseitige Lizenz, dh eine Lizenz am Patent, zu angemessenen Bedingungen (soge-
nannte ,,Kreuzlizenz*). Diese Zwangslizenz am Patent wird im § 36 Abs. 3 vorgesehen.

Im Art. 12 Abs. 1 der Biotechnologie-Richtlinie ist auch eine ,,Kreuzlizenz* am Sortenschutzrecht vorge-
sehen. Diesbeziiglich erfolgt eine Regelung im Sortenschutzgesetz.

Zu Art. 1 Z 6 (8 36 Abs. 4 und 5, Entfall der bisherigen Abs. 4 bis 7 des § 36):

Die bisher im Abs. 2 und 3 des § 36 vorgesehenen Zwangslizenzen an einem Patent (Zwangslizenz wegen
Nichtausiibung, Zwangslizenz im 6ffentlichen Interesse) werden nunmehr in den Abs. 4 und 5 geregelt.
Die sonstigen Bedingungen und Verfahrensvorschriften zur Erlangung einer Zwangslizenz, die bisher in
den Abs. 4 bis 7 des § 36 geregelt waren, werden im § 37 geregelt.

Zu Art. |1 Z 7 (Entfall der Uberschrift des § 37, § 37)

Die bisher in den Abs. 4 bis 7 des & 36 geregelten sonstigen Bedingungen und Verfahrensvorschriften zur
Erlangung einer Zwangslizenz werden nunmehr im § 37 geregelt. Die im bisherigen § 37 enthaltenen
Bestimmungen betreffend die Ubertragung von Lizenzen werden in den § 38 aufgenommen. Die bisheri-
ge Uberschrift des § 37 ,,Lizenziibertragung* entfillt daher.

Inhaltlich erfolgt keine Anderung der Bestimmungen. Die im Art. 12 der Biotechnologie-Richtlinie fest-
gelegten Bedingungen, wie insbesondere das Erfordernis des Bemiihens um eine vertragliche Lizenz und
der Anspruch auf eine angemessene Vergltung im Fall der Zwangslizenzerteilung gelten bereits fur die
derzeit im Patentgesetz vorgesehenen Zwangslizenzen, sodass keine Anpassung erforderlich ist.

Die Zustandigkeit zur Zwangslizenzerteilung an Patenten liegt beim Patentamt. Es entscheidet auf Antrag
des Lizenzwerbers in dem fiur die Anfechtung von Patenten vorgesehenen Verfahren kinftig auch tber
die neu in den § 36 Abs. 2 und 3 aufgenommenen Tatbestdnde. Im Hinblick auf die starke Konnexitét
zwischen Patent und Sorte bei der Beurteilung der Abhéngigkeit wird fir diese Verfahren eine besondere
Zusammensetzung der Senate vorgesehen.
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Zu Art. | Z 8 (§ 38 samt Uberschrift):

Die Bestimmungen betreffend die Ubertragung von Lizenzen, die bisher im 8 37 enthalten waren, sind
nun im § 38 geregelt. Die Zitierungen werden entsprechend angepasst und eine Uberschrift wird vorgese-
hen.

ZuArt. 129 (8§47 Abs. 1):

Im Hinblick auf die Anderung des § 36 Abs. 2 in § 36 Abs. 4 wird in dieser Bestimmung die Bezugnahme
entsprechend angepasst.

Zu Art. 1 Z 10 (§ 48 Abs. 1 Z 4):

Der nicht mehr der technischen Entwicklung entsprechende Begriff ,,Mikroorganismus* wird in Uberein-
stimmung mit der Terminologie der Biotechnologie-Richtlinie durch den Begriff ,,biologisches Material*
ersetzt. Die Definition dieses Begriffes findet sich im § 1 Abs. 2. Eine inhaltliche Anderung der Bestim-
mung ist nicht erforderlich, da sie den Vorgaben des Art. 13 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 der Biotechnolo-
gie-Richtlinie entspricht.

Zu Art. 1 Z 11 (§ 48 Abs. 3):

Zur Anderung der Terminologie ,,Mikroorganismus* in ,,biologisches Material** wird auf die EB zu Z 10
(8 48 Abs. 1 Z 4) verwiesen.

Zu Art. | Z 12 (§ 81a samt Uberschrift):

Zur Anderung der Terminologie ,,Mikroorganismus* in ,,biologisches Material** wird auf die EB zu Z 10
(8 48 Abs. 1 Z 4) verwiesen.

§ 81a hat schon bisher die Frage geregelt, wer Anspruch auf eine Probe hat. Die Biotechnologie-
Richtlinie (Art. 13) enthalt diesbeziiglich sehr detaillierte Angaben, die den diesbezlglichen Regelungen
des EPU entsprechen, und bereits mit der Patentrechts- und Gebiihrennovelle 2004 angepasst werden.

Zu Art. 1 Z 13 (§ 87a Abs. 2 und 3):

Zur Anderung der Terminologie ,,Mikroorganismus* in ,,biologisches Material** wird auf die EB zu Z 10
(8 48 Abs. 1 Z 4) verwiesen.

Zu Art. 1 Z 14 (§ 89a):
In dieser Bestimmung wird Art. 5 Abs. 3 der Biotechnologie-Richtlinie umgesetzt.
Zu Art. 1 Z 15 (8 102 Abs. 2 Z 4):):

Zur Anderung der Terminologie ,,Mikroorganismus* in ,,biologisches Material“ wird auf die EB zu Z 10
(8 48 Abs. 1 Z 4) verwiesen.

Zu Art. 1 Z 16 (8 176a):

Im Hinblick darauf, dass mit dieser Novelle einige Bestimmungen in Kraft treten, die inhaltlich auf Sach-
verhalte abstellen, die erst mit dem Inkrafttreten der Patentrechts- und Gebiihrennovelle 2004 in Kraft
treten (insbesondere Verdffentlichung der Anmeldung) sind Ubergangsbestimmungen vorzusehen, die
nur fir die Phase zwischen den beiden Inkrafttretensterminen maRgeblich sind.

Zu Art. 1 217 (8§ 180 Abs. 11 und 12):

Diese Regelungen enthalten die Inkrafttretensbestimmungen und legen ausdricklich klar, welche Be-
stimmungen in der Fassung der Patentrechts und- Gebiihrennnovelle 2004 aufgehoben werden.

Zu Art. 1 Z 18 (8§ 182):
Aus § 182 geht hervor, welche Richtlinie durch dieses Gesetz umgesetzt wird.

Artikel 11
Anderung des Patentvertrage-Einfiihrungsgesetzes

ZuArt. 11 Z1 (84 Abs. 1):

Der nach § 22c Abs. 2 und 3 des Patentgesetzes berechtigte Landwirt hat dem Patentanmelder fir die ab
der Veroffentlichung der Anmeldung im Rahmen der zitierten Bestimmungen erfolgte Beniitzung nur
eine angemessene Entschadigung zu zahlen. Eine solche Entschadigung ist stets geringer als eine ange-
messene Lizenzgebihr. Auf die EB zu Art. | Z 4 (§ 22¢ Abs. 2 und 3) wird verwiesen.

Zu Art. 11 Z 2 (8§ 25 Abs. 8):
Diese Bestimmung enthalt die Inkrafttretensregelung.
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Artikel 111
Anderung des Gebrauchsmustergesetzes

ZuArt. 111 Z1(§2Z3):

Schon nach der bisherigen Rechtslage waren Pflanzensorten und Tierarten (Tierrassen) einschliel3lich
Mikroorganismen sowie im wesentlichen biologische Verfahren zu deren Ziichtung vom Gebrauchsmus-
terschutz, einem inhaltlich ungepriften Schutzrecht, ausgeschlossen. Die Komplexitét und weitreichen-
den Auswirkungen biotechnologischer Erfindungen machen es aus Griinden der Rechtssicherheit erfor-
derlich, in diesem Bereich der Innovationen die Gewéhrung ungepriifter Schutzrechte weitgehend zu
vermeiden. Der Entwurf sieht daher fiir Pflanzen, Tiere und biologisches Material sowie diesbezigliche
Zichtungsverfahren keinen Gebrauchsmusterschutz vor. Eine gesonderte Erwéhnung der Pflanzensorten
und Tierarten (Tierrassen) im Gesetzestext ist insofern entbehrlich, als sie unter die Oberbegriffe Pflanzen
und Tiere einzureihen sind und somit schon aus diesem Grund nach wie vor nicht schutzfahig sind.

Zu Art. 111 Z 2 (§ 53 Abs. 7):
Diese Bestimmung enthalt die Inkrafttretensregelung.

Artikel IV
Anderung des Halbleiterschutzgesetzes

Zu Art. IV Z 1 (8§ 12 Abs. 4):

Die Ubertragung einer Lizenz am Patent wird nunmehr im § 38 des Patentgesetzes geregelt. Die Bezug-
nahme ist daher entsprechend richtig zu stellen.

Zu Art. IV Z 2 (8§ 27 Abs. 5):
Diese Bestimmung enthalt die Inkrafttretensregelung.

Artikel V
Anderung des Sortenschutzgesetzes 2001

Zu Art. V Z 1 (§ 6 Abs. 6 bis 8):

Abs. 6 dient der Umsetzung des Art. 12 Abs. 2 und Abs. 3 lit. b der Biotechnologie-Richtlinie und Abs. 7
der Umsetzung des Art. 12 Abs. 1 der Biotechnologie-Richtlinie. Durch diese Bestimmung wird der Kreis
der Zwangslizenzen an Sortenschutzrechten erweitert. Auf die EB zu Art. | Z 5 (8 36 Abs. 2 und 3) wird
verwiesen.

Die im Art. 12 der Biotechnologie-Richtlinie festgelegten Bedingungen fiir Lizenzen geméaR den Abs. 6
und 7, wie insbesondere das Erfordernis des Bemilhens um eine vertragliche Lizenz und der Anspruch auf
eine angemessene Vergiitung im Fall der Zwangslizenzerteilung werden im Abs. 8 geregelt. Durch das
Kriterium ,,vorwiegend fiir die Versorgung des inlandischen Marktes“ ist auch ein ,,6ffentliches Interes-
se* Voraussetzung fiir die Erteilung der Zwangslizenz.

Die Zwangslizenzerteilung erfolgt geméR § 20 Abs. 1 durch die Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes
und in zweiter Instanz durch den Obersten Patent- und Markensenat unter Beteiligung von fachtechni-
schen und rechtskundigen Mitgliedern, die auf Vorschlag des Bundesministers fiir Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister fir Verkehr, Innovation
und Umwelt ernannt worden sind.

ZuArt. V Z 2 (8 28 Abs. 4):
Diese Bestimmung enthalt die Inkrafttretensregelung.



Textgegeniberstellung

(auf Basis der Patentrechts- und Gebihrennovelle 2004)

Geltende Fassung

Patentgesetz
§1.(1)...

(2) Erfindungen, die die Voraussetzungen des Abs. 1 erfiillen, kénnen
auch dann patentiert werden, wenn sie ein Erzeugnis, das aus biologischem
Material besteht oder dieses enthdlt, oder ein Verfahren, mit dem biologisches
Material hergestellt, bearbeitet oder verwendet wird, zum Gegenstand haben,
wobei biologisches Material ein Material ist, das genetische Informationen
enthélt und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System re-
produziert werden kann. Zu diesen patentierbaren Erfindungen zdhlen auch

§1. (1)...

(2) Als Erfindungen werden insbesondere nicht angesehen:

1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische
Methoden;

2. asthetische Formschépfungen;

3. Plane, Regeln und Verfahren fur gedankliche Tétigkeiten, fur Spiele
oder fur geschéftliche Tatigkeiten sowie Programme fiir Datenverar-
beitungsanlagen;

1.

Vorgeschlagene Fassung:

biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus
seiner natdrlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird, auch wenn
es in der Natur schon vorhanden war;

. ein isolierter Bestandteil des menschlichen Korpers oder ein auf ande-

re Weise durch ein technisches Verfahren gewonnener Bestandteil,
einschlieRlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, selbst wenn
der Aufbau dieses Bestandteils mit dem Aufbau eines natirlichen Be-
standteils identisch ist.

(3) Als Erfindungen werden insbesondere nicht angesehen:

1.

2.

3.

Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische
Methoden;

der menschliche Korper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung
und Entwicklung;

die blofRe Entdeckung eines Bestandteils des menschlichen Kdorpers,
einschliellich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens;

. &sthetische Formschdpfungen;
. Plane, Regeln und Verfahren fur gedankliche Téatigkeiten, fur Spiele

oder fur geschéftliche Tatigkeiten sowie Programme fiir Datenverar-
beitungsanlagen;
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Textgegeniberstellung

(auf Basis der Patentrechts- und Gebihrennovelle 2004)

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung:
4. die Wiedergabe von Informationen. 6. die Wiedergabe von Informationen.

(3) Abs. 2 steht der Patentierung der dort genannten Gegenstande oder (4) Abs. 3 steht der Patentierung der dort genannten Gegenstande oder
Tatigkeiten nur entgegen, soweit flr sie als solche Schutz begehrt wird. Tatigkeiten nur entgegen, soweit fir sie als solche Schutz begehrt wird.

8§ 2. Patente werden nicht erteilt 8§ 2. (1) Patente werden nicht erteilt fur:
1. fur Erfindungen, deren Veroffentlichung oder VVerwertung gegen die 1. Erfindungen, deren Verwertung gegen die 6ffentliche Ordnung oder

9C UOA CT

offentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoRen wirde; ein sol-
cher Verstoll kann nicht allein daraus hergeleitet werden, dal die
Verwertung der Erfindung durch Rechtsvorschriften verboten ist;

. flir Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des
menschlichen oder tierischen Kérpers und Diagnostizierverfahren, die
am menschlichen oder tierischen Kdrper vorgenommen werden; dies
gilt nicht fur Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur
Anwendung in einem dieser Verfahren;

die guten Sitten verstoRen wiirde; ein solcher Verstol3 kann nicht al-
lein daraus hergeleitet werden, dass die Verwertung der Erfindung
durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften verboten ist; als nicht pa-
tentierbar gelten in diesem Sinne unter anderem:

a) Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen;

b) Verfahren zur VVerédnderung der genetischen Identitat der Keimbahn
des menschlichen Lebewesens;

c) die Verwendung von menschlichen Embryonen;

d) die Herstellung und Verwertung von hybriden Lebewesen, die aus
Keimzellen, totipotenten Zellen oder Zellkernen von Menschen und
Tieren entstehen;

e) Verfahren zur Verdnderung der genetischen ldentitat von Tieren,
die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizini-
schen Nutzen fir den Menschen oder das Tier zu verursachen, so-
wie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere;

. Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des

menschlichen oder tierischen Kérpers und Diagnostizierverfahren, die
am menschlichen oder tierischen Kdrper vorgenommen werden; dies
gilt nicht fur Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur
Anwendung in einem dieser Verfahren.
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3. fir Pflanzensorten oder Tierarten (Tierrassen) sowie fiir im wesentli- (2) Patente werden nicht erteilt fiir Pflanzensorten oder Tierrassen sowie
chen biologische Verfahren zur Zichtung von Pflanzen oder Tieren;  fir im wesentlichen biologische Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen oder
diese Ausnahmen sind auf Mikroorganismen als solche sowie auf  Tieren. Der Begriff der Pflanzensorte wird durch Artikel 5 der Verordnung
mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe dieser Verfahren  (EG) Nr. 2100/94 iiber den gemeinschaftlichen Sortenschutz, ABI. Nr. L 227



Textgegeniberstellung

(auf Basis der Patentrechts- und Gebihrennovelle 2004)

Geltende Fassung
gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden.

§3.(1)-(2)..

(3) Die Patentierbarkeit von Stoffen oder Stoffgemischen, die zum Stand
der Technik gehdren, wird durch die Abs. 1 und 2 nicht ausgeschlossen, sofern
sie zur Anwendung in einem Verfahren nach § 2 Z 2 bestimmt sind und ihre
Anwendung in einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehort.

Vorgeschlagene Fassung:

vom 1. September 1994 S.1, in der Fassung der Verordnung (EG)
Nr. 2506/95, ABI. Nr. L 258 vom 28. Oktober 1995 S. 3, definiert. Ein Verfah-
ren zur Zuchtung von Pflanzen oder Tieren ist im wesentlichen biologisch,
wenn es vollstdndig auf natirlichen Phdnomenen wie Kreuzung oder Selektion
beruht. Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, kdnnen pa-
tentiert werden, wenn die Ausfiihrung der Erfindung technisch nicht auf eine
bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschrénkt ist. Satz 1 Teil 2, wonach
Patente nicht fur im wesentlichen biologische Verfahren zur Ziichtung von
Pflanzen oder Tieren erteilt werden, beriihrt nicht die Patentierbarkeit von
Erfindungen, die ein mikrobiologisches oder sonstiges technisches Verfahren
oder ein durch diese Verfahren gewonnenes Erzeugnis zum Gegenstand haben,
wobei ein mikrobiologisches Verfahren jedes Verfahren ist, bei dem mikrobio-
logisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material
durchgefiihrt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird.

(3) Bei der Anwendung des Abs. 1 Z 1 lit. a bis ¢ sind die entsprechen-
den Vorschriften des Fortpflanzungsmedizingesetzes, BGBI. Nr. 257/1992, in
der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes giiltigen Fassung zu be-
achten.

§3.(1)-(2)..

(3) Die Patentierbarkeit von Stoffen oder Stoffgemischen, die zum Stand
der Technik gehdren, wird durch die Abs. 1 und 2 nicht ausgeschlossen, sofern
sie zur Anwendung in einem Verfahren nach 8§ 2 Abs. 1 Z 2 bestimmt sind und

ihre Anwendung in einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik ge-
hort.

8 22b. (1) Der Schutz eines Patentes fur biologisches Material, das auf-
grund der Erfindung mit bestimmten Eigenschaften ausgestattet ist, umfasst
jedes biologische Material, das aus diesem biologischen Material durch gene-
rative oder vegetative Vermehrung in gleicher oder abweichender Form ge-
wonnen wird und mit denselben Eigenschaften ausgestattet ist.

(2) Der Schutz eines Patentes fur ein Verfahren, das die Gewinnung eines
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Textgegeniberstellung

(auf Basis der Patentrechts- und Gebihrennovelle 2004)

Geltende Fassung

Vorgeschlagene Fassung:
aufgrund der Erfindung mit bestimmten Eigenschaften ausgestatteten biologi-
schen Materials ermdglicht, umfasst das mit diesem Verfahren unmittelbar
gewonnene biologische Material und jedes andere mit denselben Eigenschaf-
ten ausgestattete biologische Material, das durch generative oder vegetative
Vermehrung in gleicher oder abweichender Form aus dem unmittelbar gewon-
nenen biologischen Material gewonnen wird.

(3) Der Schutz, der durch ein Patent fur ein Erzeugnis erteilt wird, das
aus einer genetischen Information besteht oder sie enthdlt, erstreckt sich vor-
behaltlich §1 Abs. 3 Z2 und 3 auf jedes Material, in das dieses Erzeugnis
Eingang findet und in dem die genetische Information enthalten ist und ihre
Funktion erfullt.

8 22c. (1) Der im § 22b vorgesehene Schutz erstreckt sich nicht auf das
biologische Material, das durch generative oder vegetative Vermehrung von
biologischem Material gewonnen wird, das im Européischen Wirtschaftsraum
vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung in Verkehr gebracht wurde,
wenn die generative oder vegetative Vermehrung notwendigerweise das Er-
gebnis der Verwendung ist, fiir die das biologische Material in Verkehr ge-
bracht wurde, vorausgesetzt, dass das so gewonnene Material anschlieBend
nicht fir andere generative oder vegetative Vermehrung verwendet wird.

(2) Abweichend von § 22b beinhaltet der Verkauf oder das sonstige In-
verkehrbringen von pflanzlichem Vermehrungsmaterial durch den Patentinha-
ber oder mit dessen Zustimmung an einen Landwirt zum landwirtschaftlichen
Anbau dessen Befugnis, sein Erntegut flir die generative oder vegetative Ver-
mehrung durch ihn selbst im eigenen Betrieb zu verwenden, wobei Ausmal
und Modalitaten dieser Ausnahmeregelung denjenigen des Artikels 14 der
Verordnung (EG) Nr. 2100/94 entsprechen.

(3) Abweichend von § 22b beinhaltet der Verkauf oder das sonstige In-
verkehrbringen von Zuchtvieh oder von tierischem Vermehrungsmaterial
durch den Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung an einen Landwirt des-
sen Befugnis, das geschiitzte Vieh zu landwirtschaftlichen Zwecken zu ver-

9C UOA VT
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Textgegeniberstellung

(auf Basis der Patentrechts- und Gebihrennovelle 2004)

Geltende Fassung

§36. (1)..

(2) Wird eine patentierte Erfindung im Inland nicht in angemessenem
Umfang ausgelibt, wobei die Auslibung auch durch Import erfolgen kann, und
hat der Patentinhaber nicht alles zu einer solchen Ausiibung Erforderliche
unternommen, so hat jedermann flr seinen Betrieb Anspruch auf eine nicht
ausschlieBliche Lizenz an dem Patent, es sei denn, der Patentinhaber weist
nach, dal die Ausiibung der Erfindung im Inland wegen der der Auslibung

Vorgeschlagene Fassung:
wenden. Diese Befugnis erstreckt sich auch auf die Uberlassung des Viehs
oder anderen tierischen Vermehrungsmaterials zur Fortfihrung seiner land-
wirtschaftlichen Tatigkeit, jedoch nicht auf den Verkauf mit dem Ziel oder im
Rahmen einer gewerblichen Viehzucht. Fir diese Befugnis ist eine angemes-
sene Entschadigung zu zahlen.

(4) §22b gilt nicht fir biologisches Material, das im Bereich der Land-
wirtschaft zuféllig oder technisch nicht vermeidbar gewonnen wurde. Daher
kann ein Landwirt nicht in Anspruch genommen werden, wenn er nicht diesem
Patentschutz unterliegendes Saat- oder Pflanzgut angebaut hat.

§36. (1)..

(2) Kann ein Pflanzenziichter ein Sortenschutzrecht nicht erhalten oder
verwerten, ohne eine mit besserem Zeitrang patentierte Erfindung (&lteres
Patent) zu verletzen, hat er Anspruch auf eine nicht ausschlieBliche Lizenz an
dem Patent, soweit die Pflanzensorte einen bedeutenden technischen Fort-
schritt von erheblichem wirtschaftlichen Interesse gegenlber der patentge-
schiitzten Erfindung darstellt und soweit diese Lizenz zur Verwertung der zu
schitzenden Pflanzensorte erforderlich ist.

(3) Wird dem Inhaber eines Patentes fiir eine biotechnologische Erfin-
dung eine nicht ausschlieRliche Lizenz flr eine durch ein mit besserem Zeit-
rang erteiltes Sortenschutzrecht (alteres Sortenschutzrecht) geschiitzte Pflan-
zensorte erteilt, weil er die biotechnologische Erfindung nicht verwerten kann,
ohne ein &lteres Sortenschutzrecht zu verletzen, dann hat der Inhaber des &lte-
ren Sortenschutzrechtes Anspruch auf eine nicht ausschliefliche Lizenz an
dem jlingeren Patent zur Verwertung der geschiitzten Erfindung.

(4) Wird eine patentierte Erfindung im Inland nicht in angemessenem
Umfang ausgelibt, wobei die Auslibung auch durch Import erfolgen kann, und
hat der Patentinhaber nicht alles zu einer solchen Ausiibung Erforderliche
unternommen, so hat jedermann flr seinen Betrieb Anspruch auf eine nicht
ausschlieBliche Lizenz an dem Patent, es sei denn, der Patentinhaber weist
nach, dal die Ausiibung der Erfindung im Inland wegen der der Auslbung
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Textgegeniberstellung

(auf Basis der Patentrechts- und Gebihrennovelle 2004)

Geltende Fassung
entgegenstehenden Schwierigkeiten nicht oder nicht in gréerem Umfang
zumutbar ist, als dies geschehen ist.

(3) Ist die Erteilung einer Lizenz an einer patentierten Erfindung im of-
fentlichen Interesse geboten, hat jedermann fiir seinen Betrieb Anspruch auf
eine nicht ausschlieBliche Lizenz an der Erfindung. Der diesbeziigliche An-
spruch der Bundesverwaltung ist hingegen an keinen Betrieb gebunden.

(4) Verweigert der zur Einrdumung einer Lizenz geméaR Abs. 1 bis 3 Be-
rechtigte deren Einrdumung, obwohl sich der Lizenzwerber bemiiht hat, die
Zustimmung innerhalb einer angemessenen Frist zu angemessenen geschéfts-
ublichen Bedingungen zu erhalten, so entscheidet auf Antrag des Lizenzwer-
bers das Patentamt in dem fur die Anfechtung von Patenten vorgeschriebenen
Verfahren. Im Fall der Lizenzeinrdumung ist eine angemessene Vergitung zu
bestimmen, wobei der wirtschaftliche Wert der Lizenz in Betracht zu ziehen
ist. Die gegebenenfalls erforderliche Sicherstellung sowie die sonstigen Bedin-
gungen der Beniitzung sind unter Beriicksichtigung der Natur der Erfindung
und der Umstande des Falles festzusetzen. Umfang und Dauer der Lizenz
gemal Abs. 1 bis 3 werden vorwiegend fir die Versorgung des inlandischen
Marktes gestattet und sind auf den Zweck zu begrenzen, der sie erforderlich
gemacht hat. Im Falle der Halbleitertechnik kann die Lizenz nur fur den 6ffent-
lichen, nicht gewerblichen Gebrauch oder um eine in einem Gerichts- oder
Verwaltungsverfahren festgestellte wettbewerbswidrige Praxis abzustellen,
eingeraumt werden.

(5) Die Einrdumung einer Lizenz gem&R Abs. 2 kann erst vier Jahre nach
der Anmeldung oder drei Jahre nach der Kundmachung der Erteilung des Pa-
tentes, an dem die Lizenz begehrt wird, beantragt werden; maBgebend ist die-
jenige Frist, die zuletzt ablauft.

(6) Vom Erfordernis der Einholung der Zustimmung des zur Einrdumung
einer Lizenz Berechtigten kann im Fall des Abs. 3 bei Vorliegen eines nationa-
len Notstandes oder sonstiger Umstdnde von duBerster Dringlichkeit abgese-
hen werden. In diesem Fall ist durch Zwischenentscheidung eine vorlaufige

Vorgeschlagene Fassung:
entgegenstehenden Schwierigkeiten nicht oder nicht in gréerem Umfang
zumutbar ist, als dies geschehen ist.

(5) Ist die Erteilung einer Lizenz an einer patentierten Erfindung im of-
fentlichen Interesse geboten, hat jedermann fiir seinen Betrieb Anspruch auf
eine nicht ausschlieBliche Lizenz an der Erfindung. Der diesbeziigliche An-
spruch der Bundesverwaltung ist hingegen an keinen Betrieb gebunden.
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Textgegeniberstellung

(auf Basis der Patentrechts- und Gebihrennovelle 2004)

Geltende Fassung
Bewilligung zur Benlitzung der Erfindung zu erteilen.

(7) Eine gemaR Abs. 4 eingerdumte Lizenz ist vorbehaltlich eines ange-
messenen Schutzes der berechtigten Interessen der erméchtigten Personen auf
Antrag aufzuheben, wenn und sofern die Umstande, die zu ihr gefiihrt haben,
zu bestehen aufhdren und wahrscheinlich nicht mehr eintreten. Das Patentamt
entscheidet tiber diesen Antrag in dem fiir die Anfechtung von Patenten vorge-
schriebenen Verfahren.

Lizenzibertragung

8 37. Die Lizenzen gemé&R §§ 35 und 36 Abs. 2 und 3 sowie am jingeren
Patent geméaR § 36 Abs. 1 kdnnen ohne Zustimmung des Patentinhabers unter
Lebenden nur gemeinsam mit dem lizenzberechtigten Teil des Unternehmens
oder des Geschéftsbetriebs libertragen werden und gehen von Todes wegen nur
dann auf die Rechtsnachfolger tber, wenn von diesen der lizenzberechtigte
Teil des Unternehmens oder des Geschéaftsbetriebs fortgefiihrt wird. Eine ge-
maRk § 36 Abs. 1 am alteren Patent eingerdumte Lizenz ist nicht Gbertragbar, es
sei denn zusammen mit der Ubertragung des jiingeren Patentes.

Vorgeschlagene Fassung:

8 37. (1) Verweigert der zur Einrdumung einer Lizenz geméal § 36 Be-
rechtigte deren Einrdumung, obwohl sich der Lizenzwerber bemiiht hat, die
Zustimmung innerhalb einer angemessenen Frist zu angemessenen geschéfts-
Ublichen Bedingungen zu erhalten, so entscheidet auf Antrag des Lizenzwer-
bers das Patentamt in dem fiir die Anfechtung von Patenten vorgeschriebenen
Verfahren. Im Fall der Lizenzeinrdumung ist eine angemessene Vergitung zu
bestimmen, wobei der wirtschaftliche Wert der Lizenz in Betracht zu ziehen
ist. Die gegebenenfalls erforderliche Sicherstellung sowie die sonstigen Bedin-
gungen der Beniitzung sind unter Beriicksichtigung der Natur der Erfindung
und der Umstdnde des Falles festzusetzen. Umfang und Dauer der Lizenz
gemal § 36 werden vorwiegend fiir die Versorgung des inlandischen Marktes
gestattet und sind auf den Zweck zu begrenzen, der sie erforderlich gemacht
hat. Im Falle der Halbleitertechnik kann die Lizenz nur fur den 6ffentlichen,
nicht gewerblichen Gebrauch oder um eine in einem Gerichts- oder Verwal-
tungsverfahren festgestellte wettbewerbswidrige Praxis abzustellen, einge-
rdumt werden.

(2) Die Einrdumung einer Lizenz gemal § 36 Abs. 4 kann erst vier Jahre
nach der Anmeldung oder drei Jahre nach der Kundmachung der Erteilung des
Patentes, an dem die Lizenz begehrt wird, beantragt werden; mafigebend ist
diejenige Frist, die zuletzt ablauft.

(3) Vom Erfordernis der Einholung der Zustimmung des zur Einrdumung
einer Lizenz Berechtigten kann im Fall des 8 36 Abs. 5 bei Vorliegen eines
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Textgegeniberstellung

(auf Basis der Patentrechts- und Gebihrennovelle 2004)

Geltende Fassung

8 47. (1) Das Patent kann ganz oder teilweise zurlickgenommen werden,
wenn die Einrdumung von Zwangslizenzen (8§ 36 Abs. 2) nicht genligt hat, um
die Austibung der Erfindung im Inland im angemessenen Umfang zu sichern.
Die Rucknahme wird mit Rechtskraft der Entscheidung wirksam.

Vorgeschlagene Fassung:
nationalen Notstandes oder sonstiger Umstande von duBerster Dringlichkeit
abgesehen werden. In diesem Fall ist durch Zwischenentscheidung eine vor-
laufige Bewilligung zur Beniitzung der Erfindung zu erteilen.

(4) Eine gemé&R Abs. 1 eingerdumte Lizenz ist vorbehaltlich eines ange-
messenen Schutzes der berechtigten Interessen der erméachtigten Personen auf
Antrag aufzuheben, wenn und sofern die Umstande, die zu ihr gefiihrt haben,
zu bestehen aufhdren und wahrscheinlich nicht wieder eintreten. Das Patent-
amt entscheidet (iber diesen Antrag in dem fir die Anfechtung von Patenten
vorgeschriebenen Verfahren.

(5) Bei Verfahren uber die Einrdumung oder Aufhebung von Lizenzen
gemdlk § 36 Abs. 2 und 3 hat jedem Senat der Nichtigkeitsabteilung ein fach-
technisches und jedem Senat des Obersten Patent- und Markensenates ein
rechtskundiges und ein fachtechnisches Mitglied anzugehdren, die gemaR § 20
Abs. 3 des Sortenschutzgesetzes 2001, BGBI. I Nr. 109, auf Vorschlag des
Bundesministers fir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
im Einvernehmen mit dem Bundesminister fur Verkehr, Innovation und Tech-
nologie ernannt worden sind.

Lizenzibertragung

8 38. Lizenzen gemal’ den §§ 35 und 36 Abs. 2 bis 5 sowie am jingeren
Patent geméaR § 36 Abs. 1 kdnnen ohne Zustimmung des Patentinhabers unter
Lebenden nur gemeinsam mit dem lizenzberechtigten Teil des Unternehmens
oder des Geschéftsbetriebs libertragen werden und gehen von Todes wegen nur
dann auf die Rechtsnachfolger tber, wenn von diesen der lizenzberechtigte
Teil des Unternehmens oder des Geschéaftsbetriebs fortgefiihrt wird. Eine ge-
maRk § 36 Abs. 1 am alteren Patent eingerdumte Lizenz ist nicht Gbertragbar, es
sei denn zusammen mit der Ubertragung des jiingeren Patentes.

8 47. (1) Das Patent kann ganz oder teilweise zurlickgenommen werden,
wenn die Einrdumung von Zwangslizenzen (8§ 36 Abs. 4) nicht geniigt hat, um
die Austibung der Erfindung im Inland in angemessenem Umfang zu sichern.
Die Rucknahme wird mit Rechtskraft der Entscheidung wirksam.
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Textgegeniberstellung

(auf Basis der Patentrechts- und Gebihrennovelle 2004)

Geltende Fassung

@)...
§48. (1)..
1.-3..

4. der gemdR 8§ 87a Abs. 2 Z 1 hinterlegte Mikroorganismus nicht stén-
dig entweder bei der urspringlichen Hinterlegungsstelle im Sinne des
Budapester Vertrages uber die internationale Anerkennung der Hinter-
legung von Mikroorganismen fiir die Zwecke von Patentverfahren
vom 28. April 1977, BGBI. Nr. 104/1984, (Budapester Vertrag) oder
bei einer anderen Hinterlegungsstelle, an das es nach diesem Vertrag
weitergeleitet worden ist, zuganglich war, es sei denn, der Patentinha-
ber weist nach,

a) dass er den Mikroorganismus erneut hinterlegt hat und die Hinter-
legung gemal Art. 4 dieses Vertrages zu behandeln ist, als wére sie
am Tag der urspriinglichen Hinterlegung erfolgt, oder

b) dass er an einer solchen erneuten Hinterlegung durch ein unvorher-
gesehenes oder unabwendbares Ereignis gehindert worden ist und
sie binnen zwei Monaten nach dem Wegfall des Hindernisses
nachgeholt hat.”

2)...

(3) Die rechtskraftige Nichtigerklarung wirkt in den Fallen des Abs. 1
Z 1 bis 3 auf den Anmeldetag, im Fall des Abs. 1 Z 4 auf den Tag zuriick, an
dem die Hinterlegungsstelle erstmals festgestellt hat, dass sie nicht in der Lage
ist, Proben des Mikroorganismus abzugeben. Wenn der Gegenstand des Paten-
tes nach § 3 Abs. 2 nicht patentierbar war, bleiben jedoch von dieser Riickwir-
kung die vom spateren Anmelder rechtméRig bestellten und von Dritten red-
lich erworbenen Lizenzrechte, die seit einem Jahr im Patentregister eingetra-
gen und durch keine rechtlich begriindete Streitanmerkung betroffen sind
(8 45), unberuhrt, dies unbeschadet der hieraus gegen den spéteren Anmelder
entspringenden Ersatzanspriiche.

Vorgeschlagene Fassung:

@)...
§48. (1)..
1.-3..

4 .das gemdl § 87a Abs. 2 Z 1 hinterlegte biologische Material
nicht standig entweder bei der urspriinglichen Hinterlegungsstelle im Sinne des
Budapester Vertrages Uber die internationale Anerkennung der Hinterlegung
von Mikroorganismen fir die Zwecke von Patentverfahren vom
28. April 1977, BGBI. Nr. 104/1984, (Budapester Vertrag) oder bei einer ande-
ren Hinterlegungsstelle, an das es nach diesem Vertrag weitergeleitet worden
ist, zugénglich war, es sei denn, der Patentinhaber weist nach,

a) dass er das biologische Material erneut hinterlegt hat und die Hin-
terlegung geméaR Art. 4 dieses Vertrages zu behandeln ist, als ware
sie am Tag der urspriinglichen Hinterlegung erfolgt, oder

b) dass er an einer solchen erneuten Hinterlegung durch ein unvorher-
gesehenes oder unabwendbares Ereignis gehindert worden ist und
sie binnen zwei Monaten nach dem Wegfall des Hindernisses
nachgeholt hat.

2)...

(3) Die rechtskraftige Nichtigerklarung wirkt in den Fallen des Abs. 1
Z 1 bis 3 auf den Anmeldetag, im Fall des Abs. 1 Z 4 auf den Tag zuriick, an
dem die Hinterlegungsstelle erstmals festgestellt hat, dass sie nicht in der Lage
ist, Proben des biologischen Materials abzugeben. Wenn der Gegenstand des
Patentes nach § 3 Abs. 2 nicht patentierbar war, bleiben jedoch von dieser
Riickwirkung die vom spateren Anmelder rechtmaRig bestellten und von Drit-
ten redlich erworbenen Lizenzrechte, die seit einem Jahr im Patentregister
eingetragen und durch keine rechtlich begriindete Streitanmerkung betroffen
sind (8 45), unberiihrt, dies unbeschadet der hieraus gegen den spéteren An-
melder entspringenden Ersatzanspriiche.
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Textgegeniberstellung

(auf Basis der Patentrechts- und Gebihrennovelle 2004)

Geltende Fassung
Proben hinterlegter Mikroorganismen

8§ 8la. (1) Vor dem Tag der Veroffentlichung der Anmeldung hat jede
Person, der das Recht auf Akteneinsicht nach § 81 Abs. 3 zusteht, Anspruch
auf eine Probe eines gemalR § 87a Abs. 2 Z 1 hinterlegten Mikroorganismus.
Vom Tag der Veroffentlichung der Anmeldung an hat diesen Anspruch jede
Person, die einen entsprechenden Antrag stellt. Der Zugang wird vorbehaltlich
Abs. 2 und 3 durch Herausgabe einer Probe des hinterlegten Mikroorganismus
an den Antragsteller oder einen unabhéngigen Sachverstandigen hergestellt.

(2) Die Herausgabe erfolgt nur dann, wenn der Antragsteller sich fir die
Dauer der Wirkung des Patentes oder bis die Anmeldung zuriickgezogen oder
zuriickgewiesen worden ist, verpflichtet,

1. Dritten keine Probe des hinterlegten Mikroorganismus oder eines

daraus abgeleiteten Materials zuganglich zu machen und

2. keine Probe des hinterlegten Mikroorganismus oder eines daraus ab-

geleiteten Materials zu anderen als zu Versuchszwecken zu verwen-
den,
es sei denn, der Anmelder oder der Inhaber des Patentes verzichtet ausdriick-
lich auf eine derartige Verpflichtung.

(3) Bis zum Abschluss der technischen Vorbereitungen fur die Verdffent-
lichung der Anmeldung kann der Anmelder beantragen, dass der im Abs. 1
bezeichnete Zugang

1. bis zur Erteilung des Patentes oder

2. im Fall der Zuriickziehung oder Zurickweisung der Anmeldung fiir
die Dauer von zwanzig Jahren ab dem Anmeldetag

nur durch Herausgabe einer Probe an einen unabhdngigen Sachverstandigen
hergestellt wird.

(4) Als Sachverstandiger im Sinne des Abs. 3 kann benannt werden:

1. jede natlirliche Person, sofern der Antragsteller nachweist, dass die

Vorgeschlagene Fassung:
Proben hinterlegten biologischen Materials

8§ 8la. (1) Vor dem Tag der Veroffentlichung der Anmeldung hat jede
Person, der das Recht auf Akteneinsicht nach § 81 Abs. 3 zusteht, Anspruch
auf eine Probe eines gemal § 87a Abs. 2 Z 1 hinterlegten biologischen Materi-
als. Vom Tag der Veroffentlichung der Anmeldung an hat diesen Anspruch
jede Person, die einen entsprechenden Antrag stellt. Der Zugang wird vorbe-
haltlich Abs. 2 und 3 durch Herausgabe einer Probe des hinterlegten biologi-
schen Materials an den Antragsteller oder einen unabhangigen Sachverstandi-
gen hergestellt.

(2) Die Herausgabe erfolgt nur dann, wenn der Antragsteller sich fir die
Dauer der Wirkung des Patentes oder bis die Anmeldung zuriickgezogen oder
zuriickgewiesen worden ist, verpflichtet,

1. Dritten keine Probe des hinterlegten biologischen Materials oder eines
daraus abgeleiteten Materials zuganglich zu machen und

2. keine Probe des hinterlegten Materials oder eines daraus abgeleiteten
Materials zu anderen als zu Versuchszwecken zu verwenden,

es sei denn, der Anmelder oder der Inhaber des Patentes verzichtet ausdriick-
lich auf eine derartige Verpflichtung.

(3) Bis zum Abschluss der technischen Vorbereitungen fur die Verdffent-
lichung der Anmeldung kann der Anmelder beantragen, dass der im Abs. 1
bezeichnete Zugang

1. bis zur Erteilung des Patentes oder

2. im Fall der Zuriickziehung oder Zurickweisung der Anmeldung fiir
die Dauer von zwanzig Jahren ab dem Anmeldetag

nur durch Herausgabe einer Probe an einen unabhdngigen Sachverstandigen
hergestellt wird.

(4) Als Sachverstandiger im Sinne des Abs. 3 kann benannt werden:

1. jede natiirliche Person, sofern der Antragsteller nachweist, dass die
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Textgegeniberstellung

(auf Basis der Patentrechts- und Gebihrennovelle 2004)

Geltende Fassung
Benennung mit Zustimmung des Anmelders erfolgt,

2. jede natirliche Person, die vom Prasidenten des Patentamtes als Sach-
verstandiger anerkannt und in das beim Patentamt gefiihrte Verzeich-
nis von Sachverstandigen eingetragen ist.

Mit der Benennung ist eine Erklarung des Sachverstandigen vorzulegen, in der
er gegentiber dem Anmelder die Verpflichtungen geméal Abs. 2 eingeht.

§ 87a. (1)..

(2) Betrifft eine Erfindung einen Mikroorganismus, der der Offentlich-
keit nicht zugdnglich ist und in der Anmeldung auch nicht so beschrieben
werden kann, dass ein Fachmann die Erfindung danach ausfiihren kann, oder
beinhaltet die Erfindung die Verwendung eines solchen Mikroorganismus, so
gilt die Erfindung nur dann als geméaR Abs. 1 geoffenbart, wenn

1. der Mikroorganismus spatestens am Anmeldetag bei einer Hinterle-

gungsstelle im Sinne des Budapester Vertrages hinterlegt worden ist,

2. die Anmeldung die einschldgigen Informationen enthdlt, die dem

Anmelder beziiglich der Merkmale des hinterlegten Mikroorganismus
bekannt sind und

3. die Hinterlegungsstelle und das Aktenzeichen der Hinterlegung in der

Anmeldung angegeben sind.

(3) Die in Abs. 2 Z 3 genannten Angaben kénnen nachgereicht werden
entweder

1. innerhalb von sechzehn Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn
eine Prioritat in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritéts-
tag, oder

2. bis zum Tag der Einreichung eines Antrags auf vorzeitige Veroffentli-
chung der Anmeldung oder

3. innerhalb eines Monats, nachdem das Patentamt dem Anmelder mit-
geteilt hat, dass ein Recht auf Akteneinsicht gemaR § 81 Abs. 3 be-
steht,

Vorgeschlagene Fassung:
Benennung mit Zustimmung des Anmelders erfolgt,

2. jede natdrliche Person, die vom Prasidenten des Patentamtes als Sach-
verstandiger anerkannt und in das beim Patentamt gefiihrte Verzeich-
nis von Sachverstandigen eingetragen ist.

Mit der Benennung ist eine Erklarung des Sachverstandigen vorzulegen, in der
er gegentiber dem Anmelder die Verpflichtungen geméal Abs. 2 eingeht.

§ 87a. (1)...

(2) Betrifft eine Erfindung biologisches Material, das der Offentlichkeit
nicht zugénglich ist und in der Anmeldung auch nicht so beschrieben werden
kann, dass ein Fachmann die Erfindung danach ausfiihren kann, oder beinhal-
tet die Erfindung die Verwendung eines solchen Materials, so gilt die Erfin-
dung nur dann als gemaR Abs. 1 geoffenbart, wenn

1. das biologische Material spatestens am Anmeldetag bei einer Hinter-

legungsstelle im Sinne des Budapester Vertrages hinterlegt worden ist,

2. die Anmeldung die einschldgigen Informationen enthdlt, die dem

Anmelder beziiglich der Merkmale des hinterlegten biologischen Ma-
terials bekannt sind und

3. die Hinterlegungsstelle und das Aktenzeichen der Hinterlegung in der

Anmeldung angegeben sind.

(3) Die in Abs. 2 Z 3 genannten Angaben kénnen nachgereicht werden
entweder

1. innerhalb von sechzehn Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn
eine Prioritat in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritéts-
tag, oder

2. bis zum Tag der Einreichung eines Antrags auf vorzeitige Verdffentli-
chung der Anmeldung oder

3. innerhalb eines Monats, nachdem das Patentamt dem Anmelder mit-
geteilt hat, dass ein Recht auf Akteneinsicht gemaR § 81 Abs. 3 be-
steht,
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Textgegeniberstellung

(auf Basis der Patentrechts- und Gebihrennovelle 2004)

Geltende Fassung
wobei mal3geblich ist, welche Frist zuerst ablauft.

§102. (1)...

2)...

1.-3..

4. dass der gemé&R § 87a Abs. 2 Z 1 hinterlegte Mikroorganismus nicht
standig entweder bei der urspringlichen Hinterlegungsstelle im Sinne
des Budapester Vertrages oder bei einer anderen Hinterlegungsstelle,
an die er nach diesem Vertrag weitergeleitet worden ist, zugénglich
war, es sei denn, der Patentinhaber weist nach,

a) dass er den Mikroorganismus erneut hinterlegt hat und die Hinter-
legung gemal Art. 4 dieses Vertrages zu behandeln ist, als wére sie
am Tag der urspriinglichen Hinterlegung erfolgt, oder

b) dass er an einer solchen erneuten Hinterlegung durch ein unvorher-
gesehenes oder unabwendbares Ereignis gehindert worden ist und
sie binnen zwei Monaten nach dem Wegfall des Hindernisses
nachgeholt hat.

3)...

Vorgeschlagene Fassung:
wobei mal3geblich ist, welche Frist zuerst ablauft.

8 89a. Die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz
eines Gens muss in der Anmeldung konkret beschrieben werden.

§102. (1)...

2)...

1.-3..

4. dass das gemall 887a Abs.2 Z 1 hinterlegte biologische Material
nicht stdndig entweder bei der urspriinglichen Hinterlegungsstelle im
Sinne des Budapester Vertrages oder bei einer anderen Hinterlegungs-
stelle, an die es nach diesem Vertrag weitergeleitet worden ist, zu-
géanglich war, es sei denn, der Patentinhaber weist nach,

a) dass er das biologische Material erneut hinterlegt hat und die Hin-
terlegung geméaR Art. 4 dieses Vertrages zu behandeln ist, als ware
sie am Tag der urspriinglichen Hinterlegung erfolgt, oder

b) dass er an einer solchen erneuten Hinterlegung durch ein unvorher-
gesehenes oder unabwendbares Ereignis gehindert worden ist und
sie binnen zwei Monaten nach dem Wegfall des Hindernisses
nachgeholt hat.

(3)...
8 176a. (1) Bis zum Inkrafttreten des § 101 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBI. | Nr. xxx/200x (Patentrechts- und Gebuhrennovelle 2004) ist

1. § 81a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. xxx/200x (Bio-
technologie-Richtlinie - Umsetzungsnovelle) mit der Maligabe anzu-
wenden, dass an die Stelle der Veroffentlichung die Bekanntmachung
tritt,

2.887a ADbs.3 Z1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. |
Nr. xxx/200x (Biotechnologie-Richtlinie - Umsetzungsnovelle) mit
der MaRgabe anzuwenden, dass die Nachreichung der im § 87a Abs. 2
Z 3 genannten Angaben noch bis zu Fassung des Bekanntmachungs-
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§ 180. (1) - (10)...

Textgegeniberstellung

(auf Basis der Patentrechts- und Gebihrennovelle 2004)

Geltende Fassung

Vorgeschlagene Fassung:
beschlusses erfolgen kann,
3.887a Abs.3 Z2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. |
Nr. xxx/200x (Biotechnologie-Richtlinie - Umsetzungsnovelle) nicht
anzuwenden.

(2) Bis zum Inkrafttreten des § 48 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBI. I Nr. xxx/200x (Biotechnologie-Richtlinie - Umsetzungsnovelle) ist
§ 48 in der vor dem Inkrafttreten des genannten Gesetzes geltenden Fassung
mit der MaBRgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffes ,,Mikroorga-
nismus* der Begriff ,,biologisches Material* tritt.

§ 180. (1) - (10)...

(11) 8§ 1 Abs. 2 bis 4, 88 2, 3 Abs. 3, §§ 22D, 22c, 36 Abs. 2 bis 5, § 37,
die Uberschrift des § 38, 88 38, 47 Abs. 1, die Uberschrift des § 81a, §§ 81a,
87a Abs. 2 und 3, 8§ 89a, 102 Abs.2 Z 4 und § 182 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBI. | Nr. xxx/200x (Biotechnologie-Richtlinie - Umsetzungs-
novelle) treten mit Beginn des auf die Kundmachung des genannten Bundes-
gesetzes folgenden Tages in Kraft. Zugleich treten § 36 Abs. 4 bis 7 und die
Uberschrift vor § 37 in der bisher geltenden Fassung sowie § 81a, § 87a Abs. 2
und 3 und 8102 Abs.2 Z4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. |
Nr. xxx/200x (Patentrechts- und Gebuhrennovelle 2004) auRer Kraft.

(12) § 48 Abs. 1 Z 4 und § 48 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBI. I Nr. xxx/200x (Biotechnologie-Richtlinie - Umsetzungsnovelle) treten
mit dem Inkrafttreten des § 101 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. |
Nr. xxx/200x (Patentrechts- und Gebiihrennovelle 2004) in Kraft. Zugleich
treten 8§48 Abs. 1 Z4 und §48 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBI. I Nr. xxx/200x (Patentrechts- und Gebiihrennovelle 2004) auBer Kraft.

8 182. Durch dieses Bundesgesetz wird die Richtlinie 98/44/EG des Eu-
ropdischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 (iber den rechtlichen
Schutz  biotechnologischer Erfindungen, ABI. Nr.L 213 vom 30. Juli
1998 S. 13, umgesetzt.
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Textgegeniberstellung

(auf Basis der Patentrechts- und Gebihrennovelle 2004)

Geltende Fassung

Vorgeschlagene Fassung:

Patentvertrage-Einflihrungsgesetz

8 4. (1) Die europdische Patentanmeldung gibt dem Anmelder vom Tag
ihrer Verdffentlichung gemaR Art. 93 EPU an einstweilen gegen denjenigen
einen Anspruch auf ein angemessenes Entgelt, der den Gegenstand der An-
meldung unbefugt benlitzt hat. Dieser Anspruch verjahrt nicht vor dem Ablauf
eines Jahres nach der Erteilung des Patentes. Der europdischen Anmeldung
wird der Schutz nach Art. 64 EPU nicht gewihrt.

Q..
§25. (1) — (7)...

8 4. (1) Die europdische Patentanmeldung gibt dem Anmelder vom Tag
ihrer Verdffentlichung gemaR Art. 93 EPU an einstweilen gegen denjenigen
einen Anspruch auf ein angemessenes Entgelt, der den Gegenstand der An-
meldung unbefugt benutzt hat. Ab diesem Zeitpunkt besteht flr die im § 22c
Abs. 2 und 3 des PatG vorgesehene Befugnis ein Anspruch auf angemessene
Entschadigung. Diese Anspriiche verjdhren nicht vor dem Ablauf eines Jahres
nach der Erteilung des Patentes. Der européischen Anmeldung wird der Schutz
nach Art. 64 EPU nicht gewahrt.

2)...

§25. (1) - (7)...

(8) 84 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. xxx/200x
(Biotechnologie-Richtlinie — Umsetzungsnovelle) tritt mit Beginn des auf die
Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tages in Kraft.
Zugleich tritt 84 Abs.1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. |
Nr. xxx/200x (Patentrechts- und Gebihrennovelle 2004) auRer Kraft.

Gebrauchsmustergesetz

82..

1.-2.

3. Pflanzensorten und Tierarten (Tierrassen) einschlieBlich Mikroorga-
nismen sowie im wesentlichen biologische Verfahren zu deren Ziich-
tung.

§53. (1) - (6)...

82...

1.-2.

3. Pflanzen, Tiere und biologisches Material sowie Verfahren zu deren
Zichtung.

§53. (1) - (6)....

(7) 82 Z3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/200x
(Biotechnologie-Richtlinie — Umsetzungsnovelle) tritt mit Beginn des auf die
Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tages in Kraft.
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Textgegeniberstellung

(auf Basis der Patentrechts- und Gebihrennovelle 2004)
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung:

Halbleiterschutzgesetz
§12. (1) - (3).... §12. (1) - (3)....

(4) Im Ubrigen gelten die Bestimmungen der §§ 27 und 38 des Patentge-
setzes 1970 sinngemas.

§27.(1)-(4).... 8§27.(1)-(4)....
(5) § 12 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. xxx/200x

(Biotechnologie-Richtlinie — Umsetzungsnovelle) tritt mit Beginn des auf die
Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tages in Kraft.

Sortenschutzgesetz 2001
§86.(1)-(5).... §86.(1)-(5)....

(6) Kann der Inhaber eines Patentes fiir eine biotechnologische Erfindung
diese nicht verwerten, ohne ein mit besserem Zeitrang erteiltes Sortenschutz-
recht (&lteres Sortenschutzrecht) zu verletzen, hat er Anspruch auf eine nicht
ausschlieBliche Lizenz an der durch dieses Sortenschutzrecht geschiitzten
Pflanzensorte, soweit die Erfindung einen bedeutenden technischen Fortschritt
von erheblichem wirtschaftlichen Interesse gegeniber der geschitzten Pflan-
zensorte darstellt und soweit diese Lizenz zur Verwertung des Patentes erfor-
derlich ist.

(7) Wird einem Pflanzenziichter eine nicht ausschlieliche Lizenz fiir ein
durch ein mit besserem Zeitrang erteiltes Patent (&lteres Patent) erteilt, weil er
ein Sortenschutzrecht nicht erhalten oder verwerten kann, ohne ein alteres
Patent zu verletzen, dann hat der Inhaber des alteren Patents Anspruch auf eine
nicht ausschlieBliche Lizenz an dem jlingeren Sortenschutzrecht zur VVerwer-
tung der geschiitzten Erfindung.

(8) Verweigert der zur Einrdumung einer Lizenz gemaR den Abs. 6 und 7
Berechtigte deren Einrdumung, obwohl sich der Lizenzwerber bemiiht hat, die
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§28. (1) - (3)....

Textgegeniberstellung

(auf Basis der Patentrechts- und Gebihrennovelle 2004)

Geltende Fassung

Vorgeschlagene Fassung:

Zustimmung innerhalb einer angemessenen Frist zu angemessenen geschéfts-
Ublichen Bedingungen zu erhalten, so entscheidet dartiber auf Antrag des Li-
zenzwerbers die Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes. Umfang und Dauer
dieser Lizenzen werden vorwiegend flr die Versorgung des inléndischen
Marktes gestattet und sind auf den Zweck zu begrenzen, der sie erforderlich
gemacht hat. Fiir Lizenzen gemaR den Abs. 6 und 7 sind die Abs. 2 bis 5 sinn-
gemaR anzuwenden.

§28.(1)-(@3)....
(4) 86 Abs.6 bis 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. |
Nr. xxx/200x (Biotechnologie-Richtlinie — Umsetzungsnovelle) tritt mit Be-

ginn des auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Ta-
ges in Kraft.
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