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RING

der Industrie-Patentingenieure Osterreichs
Mitglied der FEMIPI (Fédération Européenne des Mandataires de I'lndustrie en Propriété Industrielle)

Der Prasident

An das
Osterreichische Patentamt
z.Hd. Herrn Dr. Robert Ciza

Dresdner Strasse 87
1200 WIEN

Email: legstik@patentamt.at
Cc: begutachtungsverfahren@parlament.qv.at Graz, am 23.6.2008

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Patentgesetz 1970, das
Gebrauchsmustergesetz, das Markenschutzgesetz 1970 und das Gebiihren-
gesetz 1957 geéndert werden und ein Bundesgesetz iiber die im Bereich des
Patentamtes zu zahlenden Gebiihren und Entgelte (Innovationsschutzgebiih-
rengesetz — ISGG) erlassen wird; Begutachtung

Sehr geehrter Herr Dr. Ciza,

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der RING der Industrie-Patentingenieure Osterreichs als Vertretung der in der
Industrie im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes tatigen Personen, dankt fiir
die Moglichkeit zur Stellungnahme zur geplanten Novellierung oben genannter
Gesetze.
Nach Konsultation mit den Mitgliedern kénnen wir daher folgende Stellungnahme
abgeben:
Die Novelle betrifft im Wesentlichen die Gesichtspunkte

- Recherchen und Gutachten

- EinfUhrung eines Widerspruchsverfahrens fur Marken

- Anderung der Gebiihren

Zu den einzelnen Punkten nehmen wir wie folgt Stellung:
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Recherchen und Gutachten

Das Osterreichische Patentamt hat bisher im Hoheitsbereich Recherchen und Gut-
achten nach §57a erstellt. Nunmehr soll diese Tatigkeit ausschlieRlich im Bereich der
Teilrechtsfahigkeit des Osterreichischen Patentamtes durchgefiihrt werden. Das
Osterreichische Patentamt hat zur Ausfiihrung dieser Tatigkeiten ca. 100 fach-
technische Mitglieder (Prifer), wéhrend der Bereich Teilrechtsfahigkeit nur ca.
10 Techniker beschaftigt. Ziel dieser Anderung ist es gemaf den Erlauterungen zur
Novelle ,die Einsatzmdglichkeiten der fachtechnischen Priifer fur die Durchflihrung
beschleunigter Anmeldeverfahren flir Patente und Gebrauchsmuster zu erhéhen.”
Bei der geplanten Transferierung der Bearbeitung von Recherchen und Gutachten
vom Hoheitsbereich des Patentamtes zur Teilrechtsfahigkeit ergeben sich jedoch flr
die Industrie und auch KMU Nachteile. Wir halten es fiir notwendig, dass die Bear-
beitung von Rechercheanfragen nur durch entsprechend fachspezifisch geschultes
Personal erfolgt und dass die immer sichergestellt ist.
Kritisch wird hier u.a. angesehen, dass derartige Recherchen in Zukunft keine Ver-
bindlichkeit mehr haben und der Prifer daher génzlich unterschiedlichen Stand der
Technik finden und zitieren kénnte. Damit waren sowohl die Anmeldung, als auch im
Vertrauen auf eine verlassliche Recherche getatigte Investitionen stark beein-
trachtigt. Es stellt sich hier dann auch die Frage der Haftung des Patentamtes im Be-
reich der Teilrechtsféhigkeit gegeniiber den Auftraggebern.
Gutachten zur Patentfahigkeit nach dem dsterreichischen Patentgesetz kbnnen ver-
bindlich nur im Hoheitsbereich von den Prifern erstellt werden. Derartige Gutachten
auflerhalb des Hoheitsbereiches sind gemal § 78 PatG den berufsméRigen Partei-
envertretern vorbehalten.
Bei Recherchen des Patentamtes im Rahmen der Teilrechtsfahigkeit ware darauf zu
achten, dass hier keine Wettbewerbsverzerrung stattfindet. Da der Bereich der Teil-
rechtsféhigkeit offensichtlich exklusiv auf den dem Hoheitsbereich zustehenden Da-
tenbestand des Européischen Patentamtes zugreifen kann, ist dies wettbewerbs-
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rechtlich zumindest bedenklich. Eine wettbewerbsgerechte Méglichkeit bestiinde dar-
in, den Zugang zu diesen Datenbanken auch Patentanwalten, European Patent
Attorneys und einschlagigen Firmen zur Verfugung zu stellen.

Grundsatzlich sollte jedoch nach unserer Auffassung die derzeitige Mdglichkeit der
Einholung von Recherchen und Gutachten im Hoheitsbereich des Osterreichischen
Patentamtes erhalten bleiben.

Durch den geplanten Entfall des §111a wiirden auerdem einige bisher wichtige
Moglichkeiten wie z.B. Abstellen einer Recherche/eines Gutachtens auf einen be-
stimmten (Erfindungs-)Tag, aber auch Einreichung von Texten in englischer oder
franzdsischer Sprache wegfallen. Weiters wiirde auch die zwingende Bearbeitung
durch fachtechnische Mitglieder entfallen.

Weitergehende Beratungen im Rahmen der Teilrechtsfahigkeit wie z.B. Erstattung
von Schutzrechtsrecherchen (Freedom to operate) werfen Fragen der Haftung auf

und werden derzeit von der Industrie mehrheitlich abgelehnt.

Widerspruchsverfahren im Bereich des Markenschutzes

Die Einfuhrung eines (Marken-) Widerspruchsverfahrens wird von der Industrie
grundsatzlich begrifit.

Wesentlich wéare jedoch keine neue, spezielle 6sterreichische Lésung zu schaffen,
sondern eine mit u.a. der européischen Gemeinschaftsmarke harmonisierte Lésung
vorzusehen. Dazu gehdrt u.a. die Information von Inhabern lterer Marken tber die
Verdffentlichung von moglicherweise kollidierenden Marken, wie dies u.a. bei der
Gemeinschaftsmarke der Fall ist. Erst damit wird den Inhabern alterer Marken eine
entsprechende Mdglichkeit geboten, sich zur Wehr zu setzen.

Der Entwurf weit weiters einige Problempunkte auf. §29 b (2) sieht einen ,zustandi-
gen Bearbeiter” vor, ohne diesen zu definieren. Es sollte besser ,nach § 35 (1)
MSchG zustandiges Mitglied” heilen.

§29 b (3) spricht von ,angemessener Frist” ohne diese zu spezifizieren. Hier kdnnte
z.B. erganzt werden ,angemessener Frist von mindestens einem Monat".
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Da das Widerspruchsverfahren ein schnelles Verfahren sein soll wird vorgeschlagen,

die Méglichkeit einer miindlichen Verhandlung in der 1. Instanz zu streichen.

Innovationsschutzgebiihrengesetz

Grundsétzlich wird diesem Gesetzesentwurf nur zugestimmt, wenn gleichzeitig wie in
den Erlauterungen angefiihrt, die bisherigen Schriftengeblhren entfallen. Diese
Schriftengeblhren fihren sowohl beim Anmelder/Einsprechenden als auch bei den
einhebenden Stellen zu einem erhéhten administrativen Aufwand. Eine gesamte
pauschale Gebuhr fir z.B. Anmeldungen ware hier vorzuziehen.

Dies wirde in weiterer Folge auch die Einfihrung eines laufenden Kontos (wie es
dies z.B. beim Européischen Patentamt gibt) ermdglichen.

Auch hier sollte grundsétzlich eine mit dem europaischen Patentsystem harmonisier-
te Vorgangsweise gewahlt werden. Eine eigenstéandige dsterreichische Losung fuhrt
zu grofRen Problemen bei der Patentverwaltung und kénnte durch unibliche Bestim-
mungen (z.B. erstmalige Jahresgebihr ab 6. Jahr, Anspruchsgebtihren) auch zu
Mehraufwand des Patentamtes durch zusatzliche Mitteilungen und gegebenenfalls

Rlckuberweisungen fuhren.

ZUSAMMENFASSUNG

1. Die Industrie schatzt die erganzenden Leistungen, insbesondere Recherchen,
des Osterreichischen Patentamtes im Bereich der Teilrechtsfahigkeit, m&chte
aber die bisherigen Méglichkeiten von verbindlichen Recherchen und Gut-
achten im Hoheitsbereich des Osterreichischen Patentamtes beibehalten.

2. Beim geplanten Widerspruchsverfahren sollte auf eine Harmonisierung mit
den Verfahren vor dem Harmonisierungsamt im Zusammenhang mit Gemein-

schaftsmarken geachtet werden.
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3. Beiden Gebilhren wir die Integration der bisherigen Schriftengebiihren be-
gruit. Es sollte aber auch hier eine weitestgehende Harmonisierung mit der

Gebuhrenstruktur des Européischen Patentamtes angestrebt werden.

Wir bitten um Beriicksichtigung unserer Bedenken und Anderungsvorschlége und
verbleiben mit der Bereitschaft fir eine Besprechung zu diesen Punkten zur Verfi-
gung zu stehen

mit freundlichen GriRen

//C

(Dlpl Ing. Fritz Schwemzer, Prasident)
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