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Patent— und Markenrechts—Novelle 2014 / Begutachtung

STELLUNGNAHME

zum Entwurf zur Patent— und Markenrechts—Novelle 2014 (,,Novelle 2014“)
ausgesendet per E-Mail am 7. Marz 2013

FICPI, die Internationale Foéderation von Patentanwalten, mit etwa 5000 Mitgliedern in 86 Staaten
reprasentiert die freiberuflich tatige Patentanwaltschaft weltweit.
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GZ: BMVIT-19.023/0001-1/PR3/2013
Patent— und Markenrechts—Novelle 2014 / Begutachtung

STELLUNGNAHME

zum Entwurf zur Patent— und Markenrechts—Novelle 2014 (,,Novelle 2014)
ausgesendet per E-Mail am 7. Marz 2013

FICPI, die Internationale FOderation von Patentanwalten, mit etwa 5000 Mitgliedern in 86 Staaten
reprasentiert die freiberuflich tatige Patentanwaltschaft weltweit.

Der zentrale Aspekt der Novelle 2014 betrifft die Schaffung einer Ersatzlosung fiir die — mit Bedauern zur
Kenntnis zu nehmende — Auflésung des Obersten Patent— und Markensenates (OPM) (der OPM hatte als
spezialisierte richterliche Hochstinstanz fiir den gewerblichen Rechtschutz auch aus internationaler Sicht
eine Vorbildwirkung). ,Anstelle des OPM“ soll ab 2014 ,der OGH als dritte Instanz fungieren”
(s. ,MaBnahme 1“ der WFA fiir die Novelle 2014).

1. Die Beschneidung der seit Schaffung des Patentgerichtshofes 1899
bestehenden Vertretungsbefugnisse der Patentanwalte mit der
vorliegenden Novelle 2014 ist vollig unakzeptabel und
durch keine sachlichen Griinde gerechtfertigt.

Obgleich der OGH anstelle des OPM fungieren soll, ist im gegenwartigen Entwurf der Novelle
2014 vorgesehen, Patentanwidlten die seit jeher bestehende Vertretungsbefugnis in diesen
Angelegenheiten zu entziehen. Tatsdchlich waren Patentanwalte seit der Schaffung des OPM im Jahre
1965 und seit seiner Schaffung 1899(!!) vor dem Patentgerichtshof (PGH) zur berufsmaRigen Vertretung in
den vorliegenden Angelegenheiten befugt (s. § 43 PatG 1897) und auch in der Gberwiegenden Anzahl der
Falle praktisch damit befasst, insbesondere in den Fillen vor dem OPM und PGH. Die damalige
Begriindung®, die sowohl 19257 als auch bei der Schaffung des OPM 1965 ausdriicklich bestatigt wurde,
gilt selbstverstandlich heute mehr denn je, insbesondere weil auch die internationalen Entwicklungen in
diese Richtung gehen, wie auch das vor kurzem unterzeichnete Abkommen zur EU-Patentgerichtsbarkeit
zeigt, in welchem qualifizierte Patentanwalte als Parteienvertreter in allen Verfahren, inklusive bei Fragen
der Patentverletzung vertreten diirfen.

Der Vorschlag gemals Novelle 2014, wonach Patentanwalte nur vor dem OLG Wien, nicht jedoch
vor dem OGH in den bislang vom OPM gehdrten Verfahren, vertretungsberechtigt waren, hatte zur Folge,
dass bei der Revision oder beim Revisionsrekurs gegen Entscheidungen des Patentamtes vor dem OGH in
jedem Fall ein Rechtsanwalt zusatzlich von den Parteien mit der Vertretung beauftragt werden miusste.
Dies hatte fiir die Parteien erhebliche Zusatzkosten zur Folge, die ganzlich unnétig sind.

Weiters ist es sachlich und inhaltlich vollig ungerechtfertigt, weshalb Patentanwalte zwar
bislang (seit weit (ber 100Jahren) in bewahrter Weise ihre Mandantschaft in diesen
Rechtsmittelinstanzen vertreten durften, gemaR Novelle 2014 jedoch ab 1.Janner 2014 nicht mebhr,
obgleich es prinzipiell dieselben Fragen unter im Wesentlichen den identischen Verfahrensregeln (ZPO,
AuRerstreitverfahren) zu behandeln gilt.

Geller, PatG’ (1899), S 104-109
PBI 1925, S 96
Art 48 (2) des Ubereinkommens iiber ein einheitliches Patentgericht vom 19.2.2013
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Patentanwalte mussen zu ihrer Zulassung neben dem Nachweis einer flinfjahrigen Praxiszeit ihre
umfassenden Kenntnisse auf allen Gebieten des gewerblichen Rechtschutzes im Rahmen einer
kommissionellen Prifung belegen, inklusive ZPO, JN und den einschligigen EU-Normen hierfur®.
Demgegeniiber fehlt es Rechtsanwalten an einer zwingenden Spezialausbildung auf dem Gebiet des
gewerblichen Rechtschutzes®. Diese iiberlegene Qualifikation wurde zuletzt auch in Deutschland, wo
Patentanwalte eine vergleichbare Ausbildung und ein vergleichbares Qualifikationsprofil haben, bestatigt;
insbesondere wurde festgehalten, dass Patentanwalte — im Gegensatz zu den in Deutschland verbreiteten
»,Fachanwalten fir Patentrecht” — , aufgrund ihrer Vorbildung weitergehende Kenntnisse” haben, selbst
als die auf Patentrecht spezialisierten Rechtsanwilte (eben die ,Fachanwalte fir Patentrecht”)®. Auch
diese deutsche Entscheidung belegt, dass der nunmehr geplante Ausschluss von Patentanwailten von der
Vertretungsbefugnis beim OGH, der anstelle des OPM fungieren soll, sachlich véllig ungerechtfertigt ist.

Nach der in der Novelle vorgesehenen Vertretungsregelung ware es nunmehr fiir einen
Patentinhaber erforderlich, bei der Berufung gegen eine Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung neben
dem Patentanwalt, mit dem er die Erfindung konzipiert und erarbeitet hat, der dann die Patentanmeldung
beim Patentamt eingereicht hat, der den Patentinhaber im Priifungsverfahren vertreten hat, der den
Patentinhaber gegebenenfalls im Einspruchsverfahren vertreten hat und der den Patentinhaber auch im
Nichtigkeitsverfahren vertreten hat, einen Rechtsanwalt als zusatzlichen Vertreter zu engagieren, der
weder die zugrundeliegende Erfindung kennt, keine Kenntnis der technischen Grundlagen der Erfindung
hat und auch die speziellen Fragen und Hintergriinde des Nichtigkeitsverfahrens, insbesondere die damit
verbundenen Rechtsfragen, nicht kennt, sondern sich in jedem Fall erst mithsam erarbeiten musste’. Dies
wirde zu einer unnétigen und nicht begriindbaren zusatzlichen Belastung, Verteuerung und
Verkomplizierung des Verfahrens fiihren, das ohnehin schon aus der zusatzlichen Einfiihrung einer Instanz
(OLG) gegeniiber der bisherigen Praxis jedenfalls komplexer werden wird®. Da Patentanwilte aufgrund
Ihrer speziellen Qualifikation auch zumindest genauso gut geeignet sind, sich mit Rechtsfragen in Marken-,
Gebrauchsmuster—,  Geschmacksmuster—,  Halbleiterschutz— und  Sortenschutzangelegenheiten
auseinanderzusetzen und diese einem Hoéchstgericht zur Uberpriifung vorzulegen (s. die bisherige Praxis
vor dem OPM bzw. bei Vorlagefragen des OPM sogar vor dem EuGH!), besteht kein Grund hier fir
Rechtsanwalte ein ungerechtfertigtes Monopol einzufiihren und Patentanwalte so plotzlich von ihrer
Berufsausiibung in einem zentralen Aspekt ihrer Tatigkeit auszuschlieRen.

Eine derartige Belastung, Verteuerung und Verkomplizierung des Verfahrens, welche sachlich
nicht gerechtfertigt ist, sondern offensichtlich anderen Zwecken dienen soll’, ist fiir das System des
gewerblichen Rechtschutzes in Osterreich keinesfalls akzeptierbar. Insbesondere kleine und mittlere
Unternehmen wirden hierbei mit einem unannehmbaren Mehraufwand konfrontiert werden, vor allem
hinsichtlich der Kosten. Dies hatte negative Folgen fiir den Forschungsstandort Osterreich, der gerade
durch innovative kleine und mittlere Unternehmen gekennzeichnet ist!

U.a. IP-Durchsetzungs—RL (RL 2004/48/EG des Europédischen Parlaments und des Rates vom 29.4.2004), EuGVVO
(VO (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22.12.2000)

insbesondere auf dem Gebiet des Patent—, Marken, Gebrauchsmuster—, Geschmacksmuster—, Halbleiterschutz—
und Sortenschutzrechtes

GRUR RR 2013,39 (OLG KoéIln vom 29.8.2012); hierin wurde auch festgehalten, dass ein Fachanwalt fir
gewerblichen Rechtsschutz daher auch einem Patentanwalt in geblihrenrechtlicher Hinsicht nicht gleichsteht;
dies vor allem wegen ihres technischen Wissens und ihrer speziellen Ausbildung (34 Monate Ausbildungszeit in
Deutschland; demgegeniiber ist die Ausbildungszeit in Osterreich dariiber hinaus sogar noch fast doppelt so
lange (60 Monate)); ein ,Fachanwalt fiir gewerblichen Rechtsschutz” sei ,,daher mit einem Patentanwalt von der
Befdhigung und Ausbildung her nicht ansatzweise vergleichbar”. DemgemaR bestehe auch ,kein Grund, beide
gebiihrenrechtlich gleichzustellen”.

Dasselbe gilt analog in Marken—, Gebrauchsmuster—, Geschmacksmuster—, Halbleiterschutz— und
Sortenschutzangelegenheiten.

Dies ist wiederum ein Punkt, der das Bedauern tber die Abschaffung des OPM begriindet.

Es ist evident, dass gemall dem vorliegenden Entwurf zur Novelle 2014 nunmehr Rechtsanwalte ein Monopol bei
der Vertretung in Verfahren erhalten sollen, in denen sie bislang mit Patentanwalten in direkten Wettbewerb
stehen!
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2. Die vorliegende Novelle sollte als erster Schritt fiir zukiinftige Reformen

angesehen werden, die weiteren Schritte miissen jedenfalls die

Schaffung einer Lokalkammer im Rahmen des Ubereinkommens
liber ein einheitliches Patentgericht vorsehen.

FICPI Austria nimmt zur Kenntnis, dass die Novelle 2014 unter gewissem Zeitdruck beschlossen
werden muss, sodass mit Beginn 2014 bereits ein funktionierendes System zur Verfligung steht. Im Zuge
der Diskussion zu dieser Novelle hat sich aber gezeigt, dass die beteiligten Kreise durchaus interessiert
sind, das bislang vor allem in der Rechtsdurchsetzung als vorbildlich angesehene System in Osterreich
weiterzuentwickeln und zu optimieren. Dabei spielen vor allem die zukiinftigen Entwicklungen in der EU
eine zentrale Rolle, insbesondere beim Ubereinkommen iiber ein einheitliches Patentgericht vom
19. Februar 2013, aber auch bei der EU-Marke, dem EU-Geschmackmuster und beim EU-
Sortenschutzrecht. Osterreich muss — als Land, das seine Wettbewerbsfihigkeit entscheidend aus der
Schaffung von Innovationen schoépft — danach trachten, auch bei den zustidndigen Institutionen im
gewerblichen Rechtsschutz, also beim Patentamt und bei den zustandigen Gerichten, europaweit weiter
Vorbildfunktion zu haben®™. Dazu gehért auch die Schaffung einer dsterreichischen Lokalkammer im
Rahmen Ubereinkommen Uber ein einheitliches Patentgericht. Diese Lokalkammer sollte soweit dies im
Rahmen des Ubereinkommens méglich ist, die Personen und Instrumente des Handelsgerichts Wien
einbeziehen. Damit soll sichergestellt werden, dass Osterreichische Unternehmen als Beklagte in
derartigen Verfahren nicht von vornherein nach Paris, Miinchen oder London reisen miissen, um
eventuell véllig ungerechtfertigte Klagen im Rahmen des Ubereinkommens abzuwenden, sondern sich vor
kompetenten und schnellen Senaten in Osterreich verteidigen kann. Dariiber hinaus férdert eine
Lokalkammer aufgrund der damit einhergehenden, in Osterreich abzuhandelnden Verfahren, die
Erfahrung und Expertise der Senate, wovon schlussendlich alle das System nutzenden Parteien profitieren,
auch jene, welche sich zum Schutz lhres geistigen Eigentums rein nationaler technischer Schutzrechte
bedienen (nationales dsterreichisches Patent oder Gebrauchsmuster).

3. Zusammenfassung:

FICPI Austria beantragt daher, Punkt4. in Artikel 10 der Novelle 2014 (Anderung des
Patentanwaltsgesetzes) wie folgt zu ergdnzen (vorgeschlagene Ergdnzung fett und unterstrichen):

4.8§ 16 Abs. 1 lautet:

»(1) Der Patentanwalt ist zur berufsmalligen Beratung auf dem Gebiet des Erfindungs-,
Sortenschutz-, Halbleiterschutz-, Kennzeichen- und Musterwesens, ferner zur berufsmaligen
Vertretung vor dem Patentamt, in Rechtsmittelverfahren gegen Entscheidungen des Patentamts
vor dem Oberlandesgericht Wien und vor dem Obersten Gerichtshof sowie in Angelegenheiten
des Sortenschutzes vor den zustandigen Verwaltungsbehorden berechtigt.”

Mit der Bitte um Kenntnisnahme
und freundlichen GriiSen

Dipl.—Ing. Bernhard Henhapel
Prasident FICPI Austria

(ELEKTRONISCHE UBERMITTLUNG; IM ORIGINAL UNTERZEICHNET)

' nsofern wird die Konzentration auch der Markenangelegenheiten beim HG Wien gemaR Novelle 2014

ausdricklich begriufit
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