229/ME XXVII. GP - Ministeria entwurf - Erlauterungen
1 von 12

Erliauterungen

Allgemeiner Teil
Hauptgesichtspunkte des Entwurfs:

1. Das 0sterreichische Recht ist an das Ubereinkommen iiber ein Einheitliches Patentgericht (im
Folgenden: Ubereinkommen), BGBI. III Nr. 13/2022, sowie an zwei im Zusammenhang mit diesem
Ubereinkommen stehende EU-Verordnungen, und zwar

- die Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Européischen Parlaments und des Rates vom 17.12.2012 {iber
die Umsetzung der Verstdrkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen
Patentschutzes (ABI. L 361 vom 31.12.2012, S 1) und

- die Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 17.12.2012 iiber die Umsetzung der Verstirkten
Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die
anzuwendenden Ubersetzungsregelungen (ABI. L 361 vom 31.12.2012, S. 89)

anzupassen.

Das Ubereinkommen dient der Errichtung einer neuen europdischen Patentgerichtsbarkeit, die beiden
Verordnungen schaffen ein neues Schutzrecht in Form des europdischen Patents mit einheitlicher
Wirkung. Diese Rechtsakte sind integrale Bestandteile der Reform des europdischen Patentsystems. Die
beiden EU-Verordnungen gelten noch nicht, sie hingen vom Inkrafttreten des Ubereinkommens ab.

Mit dem vorliegenden Entwurf werden die flankierenden MalBnahmen zu dieser europdischen
Patentreform in das Bundesgesetz iiber die Einfithrung des Européischen Patentiibereinkommens und des
Vertrages tiber die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PatV-EG), BGBI.
Nr. 52/1979, und in das Patentamtsgebiihrengesetz (PAG), BGBI. I Nr. 149/2004, aufgenommen und
werden mit dem Inkrafttreten des Ubereinkommens in Kraft treten.

Bislang hat der patentrechtliche Schutz in Osterreich zwei Grundlagen, die nationalen Patente, die vom
Osterreichischen Patentamt erteilt werden, und die europdischen Patente, die vom Europiischen
Patentamt mit Wirkung fiir Osterreich erteilt werden. Diese europdischen Patente haben dieselbe Wirkung
wie ein nationales Patent, gerichtlicher Rechtsschutz kann nur auf nationaler Ebene erlangt werden. Trotz
der Bezeichnung ,.europdisches Patent™ kann bislang kein einheitlicher Schutztitel mit Wirkung fiir die
benannten Vertragsstaaten erlangt werden und wird kein einheitlicher justizieller Rechtsschutz gewéhrt.

Ziel der europdischen Patentreform ist es, einen einheitlichen patentrechtlichen Schutztitel zu schaffen
und eine einheitliche Patentgerichtsbarkeit zu schaffen.

Die Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 schafft die rechtlichen Voraussetzungen, damit einem vom
Europdischen Patentamt erteilten Patent einheitliche Wirkung zukommt, und kniipft an das bestehende
Erteilungsregime des EPA an. Das Ubereinkommen iibertriigt in groBem Umfang die Zustindigkeit fiir
Gerichtsverfahren {iber europdische Patente und europdische Patente mit einheitlicher Wirkung auf das
neue Einheitliche Patentgericht.

Der Entwurf enthélt die erforderlichen Adaptierungen, um das bisherige Patentgefiige an das neue System
anzupassen.

2. Die Verordnung (EU) Nr. 511/2014 iiber Mafinahmen fiir die Nutzer zur Einhaltung der Vorschriften
des Protokolls von Nagoya iiber den Zugang zu genetischen Ressourcen und die ausgewogene und
gerechte Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile in der Union, ABIL. Nr. L 150 vom
20.5.2014, S.59, dient der Umsetzung des genannten Protokolls, regelt die Durchfithrung von
Verpflichtungen aus dem Protokoll von Nagoya iiber den Zugang zu genetischen Ressourcen und die
ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile zum
Ubereinkommen tber die biologische Vielfalt, BGBIL III Nr. 135/2018, womit Rechtssicherheit und
Transparenz sowohl fiir die Anbieter als auch fiir die Nutzer genetischer Ressourcen hergestellt werden
soll. Insbesondere sollen verldsslichere Bedingungen fiir den Zugang zu genetischen Ressourcen
geschaffen und dazu beigetragen werden, die Aufteilung der Vorteile sicherzustellen, wenn genetische
Ressourcen von einer der Vertragsparteien zur Verfiigung gestellt werden.

Ergidnzend zu den iibrigen innerstaatlichen Umsetzungsmafinahmen zur Implementierung des Nagoya
Protokolls (Bundesgesetz zur Durchfithrung von Verpflichtungen aus dem Protokoll von Nagoya sowie
der Verordnung (EU) Nr. 511/2014, BGBL. I Nr. 36/2019) soll auch auf dem Gebiet des Erfindungswesen
durch eine Anderung des Patentgesetzes die erforderlichen Transparenz im Zusammenhang mit
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Erfindungen, die genetische Ressourcen — wie zB. biologisches Material pflanzlichen oder tierischen
Ursprungs — zum Gegenstand haben oder dabei solche Ressourcen verwenden, geschaffen werden.

3. Ferner werden in den einzelnen Schutzrechtsverfahren einzelne MaBnahmen eingefiihrt, die der
Klarstellung, Vereinfachung und Beschleunigung der Verfahren dienen sollen.

Im Zusammenhang mit der Ausschlussbestimmung, wonach fiir Pflanzensorten oder Tierrassen sowie fiir
im Wesentlichen biologische Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen oder Tieren und die ausschlielich
durch solche Verfahren gewonnenen Pflanzen oder Tiere Patente nicht erteilt werden, wird zur
Klarstellung und Verhinderung der Umgehung dieser Bestimmung eine Ausdehnung des Ausschlusses
auch auf Zellen von Tieren und Pflanzen, die einem im Wesentlichen biologischen Verfahren
entstammen, vorgenommen. Darliber hinaus wird die Definition der im Wesentlichen biologischen
Verfahren um notwendige Elemente ergénzt, geklart, dass die Wirkungen eines Patentes sich nicht auf die
durch im Wesentlichen biologischen Verfahren hergestellte Pfalnzen und Tiere erstreckt, sowie ein
Forschungsprivileg zur Nutzung biologischen Materials zum Zweck der Ziichtung, Entdeckung und
Entwicklung einer neuen Pflanzensorte formuliert.

Bei den gesetzlich geregelten Recherchen und Gutachten wird der Forderfokus auf neue Erfindungen
konzentriert, wodurch derartige Verfahren in Zukunft beschleunigter behandelt werden kénnen. Ebenfalls
der Beschleunigung dient eine Maflnahme im Markenrecht, wonach die Priifung auf das Vorhandensein
dhnlicher Marken (Ahnlichkeitspriifung) nicht mehr innerhalb des Anmeldeverfahrens stattfinden soll,
jedoch weiterhin auf Wunsch gesondert zur Verfiigung gestellt werden kann.

Eine Verfahrensvereinfachung im Bereich der Nichtigkeitsabteilung bietet eine Ergdnzung des
Einzelzustindigkeitsbereichs der Vorsitzenden anstelle der Senatszustindigkeit begleitet von der
Maoglichkeit, Bedienstete im Zustdndigkeitsbereich der Nichtigkeitsabteilung zur Besorgung bestimmter
Angelegenheiten zu ermichtigen, und zwar in sdmtlichen Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung
unabhingig von der Art des Schutzrechts. Insbesondere bei Online-Einreichungen soll das Erfordernis der
Vorlage von Zweitschriften entfallen.

4. Das osterreichische Recht ist an die Verordnung (EU) Nr. 2021/2117 des Européischen Parlaments und
des Rates vom 2.12.2021 zur Anderung der Verordnungen (EU) Nr. 1308/2013 iiber eine gemeinsame
Marktorganisation fiir landwirtschaftliche Erzeugnisse, (EU) Nr. 1151/2012 iiber Qualitdtsregelungen fiir
Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, (EU) Nr. 251/2014 iiber die Begriffsbestimmung, Beschreibung,
Aufmachung und Etikettierung von aromatisierten Weinerzeugnissen sowie den Schutz geografischer
Angaben fiir aromatisierte Weinerzeugnisse und (EU) Nr. 228/2013 iiber Sondermafinahmen im Bereich
der Landwirtschaft zugunsten der Regionen in duferster Randlage der Union (Abl. L 435 vom 6.12.2021,
S. 262) anzupassen.

In diesem Zusammenhang sind daher im VII. Abschnitt des Markenschutzgesetz 1970, der das
innerstaatlich abzufiihrende Eintragungs-, Einspruchs—, Loschungs- und Anderungsverfahren sowie die
Durchsetzung von Herkunftsangaben normiert, einzelne Bezugnahmen auf die VO (EU) Nr. 1151/2012
richtig zu stellen, die bisher zusétzlich zur Einspruchsfrist bestehende Frist zur Einspruchsbegriindung zu
streichen und einzelne im Markenschutzgesetz enthaltene Strafbestimmungen fiir Verletzungen
geschiitzter Herkunftsbezeichnungen entsprechend dem Ausbau des Rechtsschutzes durch die unmittelbar
anwendbare Verordnung (EU) Nr.2021/2117 anzupassen. Dies betrifft insbesondere den Schutz
eingetragener Namen auch fiir Waren, die blo als Zutat Verwendung finden oder im Rahmen des
Fernabsatzes verkauft werden sowie die Ausweitung des Schutzes von Ursprungsbezeichnungen und
geografischen Angaben auf Waren, die in das Zollgebiet der Union verbracht werden, ohne dort in den
zollrechtlich freien Verkehr tiberfiihrt zu werden.

Kompetenzgrundlage:

Die Kompetenz des Bundes zur Erlassung dieses Gesetzes ergibt sich aus Art. 10 Abs. 1 Z8 B-VG
(Patentwesen sowie Schutz von Mustern, Marken und anderen Warenbezeichnungen).

Besonderer Teil
Zu Art. 1 (Anderung des Patentvertriige -Einfiihrungsgesetzes):
Zu Art. 171 (§ 1 Z 5a):

§ 1 definiert Begriffe, die in diesem Bundesgesetz hdufig verwendet werden und legt gebrduchliche
Abkiirzungen fest. In der neu eingefiigten Z 5a wird der bisherige Katalog von Definitionen im Hinblick
auf den Begriff ,,europdisches Patent mit einheitlicher Wirkung* erweitert.
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Zu Art. 1Z 2 (§ 14):

§ 14 ist mit der Novelle BGBI. I Nr. 2/2008 ersatzlos aufgehoben worden. Der bisherige § 14a erhilt mit
dieser Novelle nunmehr die Bezeichnung ,,§ 14, nachstehend wird ein neuer Abschnitt betreffend die
europdischen Patente mit einheitlicher Wirkung, beginnend mit einem neuen § 14a, eingefiigt.

Zu Art. 1 Z 3 (§§ 14a bis 14f samt Uberschriften):
Zu § 14a samt Uberschrift:

Im Anschluss an den Abschnitt ,PATENTANMELDUNGEN UND PATENTE AUF GRUND DES
EPU“ (§§ 2 bis 14) wird ein neuer Abschnitt ,EUROPAISCHE PATENTE MIT EINHEITLICHER
WIRKUNG* eingefiigt. Die Verordnung (EU) 1257/2012 schafft die rechtlichen Voraussetzungen, damit
einem vom Europdischen Patentamt erteilten Patent einheitliche Wirkung zukommt, und kniipft dabei an
das bestehende Erteilungsregime des Europdischen Patentamts an. Das einheitliche Patentsystem fiigt sich
in das bestehende Patenterteilungssystem nach dem EPU ein, sodass in den neu geschaffenen Abschnitt
jene Bestimmungen aufgenommen werden, die als flankierende MaB3nahmen fiir die europdischen Patente
mit einheitlicher Wirkung erforderlich sind.

Durch diese Systematik wird klargestellt, dass das europdische Patent mit einheitlicher Wirkung ein
Schutzrecht darstellt, das auf dem européischen Patent aufbaut. Die Entstehung der einheitlichen Wirkung
setzt voraus, dass

- zundchst ein europdisches Patent mit den gleichen Anspriichen fiir alle teilnehmenden
Mitgliedstaaten erteilt wird (Art. 3 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012),

- der Inhaber dieses Europdischen Patentes spétestens einen Monat nach Verdffentlichung des
Hinweises auf die Erteilung des europdischen Patentes im Européischen Patentblatt einen Antrag
auf einheitliche Wirkung stellt (Art. 9 Abs. 1 (g) Verordnung (EU 1257/2012), und

- die einheitliche Wirkung im Register fiir den einheitlichen Patentschutz eingetragen wird (Art. 3
Abs. 1 Satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012), wobei das Register fiir den einheitlichen
Patentschutz beim Europdischen Patentamt gefiihrt wird.

Es sind daher auch fiir die europdischen Patente mit einheitlicher Wirkung grundsétzlich die im
Patentvertrage-Einfithrungsgesetz fiir européische Patente normierten Bestimmungen anzuwenden, es sei
denn, dass die spezielleren Bestimmungen des neu eingefligten Abschnittes (oder der EU-Verordnungen
oder des Ubereinkommens) vorrangig Anwendung finden.

§ 14a entspricht der Vorgabe des Art. 4 Abs. 2 Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 und soll sicherstellen,
dass es nicht zu einer Kollision der Schutzrechte, und zwar des europdischen Patentes und des
europdischen Patentes mit einheitlicher Wirkung kommen kann. Wird die einheitliche Wirkung des
europdischen Patentes beim Europdischen Patentamt beantragt und tritt sie ein, so ist diese allein
mafgeblich. Aus Art. 4 Abs.2 der Verordnung ergibt sich, dass es in diesem Fall kein paralleles
Schutzrecht alleine auf der Grundlage des Europiischen Patentiibereinkommens mit Wirkung fiir den
Hoheitsbereich der einzelnen Vertragsstaaten geben kann. Im § 14a wird ausdriicklich klargestellt, dass
die Wirkungen des europiischen Patentes in Osterreich als von Anfang nicht eingetreten gelten, wenn die
einheitliche Wirkung eintritt.

Zu § 14b samt Uberschrift:

Gemal § 5 ist fiir den Fall, dass die europdische Patentschrift nicht in deutscher Sprache herausgegeben
wird, spétestens drei Monate nach der Verdffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europiischen
Patentes im Europiischen Patentblatt beim Patentamt eine Ubersetzung der Patentschrift ins Deutsche
einzureichen und eine Verdffentlichungsgebiihr zu zahlen.

Wenn der Pateninhaber nach dem neuen Patentrechtssystem die einheitliche Wirkung des europiischen
Patentes beantragt, ist § 5 insofern nicht anwendbar, als keine Wirkung als nur in Osterreich giiltiges
europdisches Patent erzielt werden kann (vgl. die Erlduterungen zu § 14a). Wird aber der Antrag auf
einheitliche Wirkung vom Europdischen Patentamt zuriickgewiesen, so wird es in der Regel im Interesse
des Patentinhabers liegen, sein Schutzrecht in Form eines europdischen Patentes mit Wirkung fiir
Osterreich aufrechtzuerhalten.

§ 14b stellt sicher, dass die Fristen zur Ubersetzungsvorlage und Zahlung der Verdffentlichungsgebiihr
nicht ablaufen, bevor endgiiltig feststeht, dass der Antrag auf einheitliche Wirkung zuriickgewiesen wird.
Dies kann auch erst nach dem Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens gegen die Entscheidung des
Europidischen Patentamtes vor dem nach Art.32 Abs.1 lit.i des Ubereinkommens zustindigen
Einheitlichen Patentgericht der Fall sein. Ankniipfungspunkt fiir den Beginn der dreimonatigen Frist zur
Ubersetzungsvorlage und Gebiihrenzahlung ist daher in diesen Fillen der Tag der Rechtskraft der
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Zustellung der Entscheidung des Europdischen Patentamtes oder bei einer Klage nach Art. 32 des
Ubereinkommens der Tag der Rechtskraft der Entscheidung des Einheitlichen Patentgerichtes.

Wird vom Patentinhaber beim Osterreichischen Patentamt eine deutsche Ubersetzung vorgelegt und die
Veroffentlichungsgebiihr gezahlt, obwohl ein Antrag auf einheitliche Wirkung gestellt wird, der nicht
rechtskriftig zuriickgewiesen wird, ist die Ubersetzungsvorlage und Gebiihrenzahlung ohne
Rechtsgrundlage erfolgt. Da in diesem Fall die Wirkungen eines europdischen Patentes mit Wirksamkeit
fiir Osterreich als von Anfang an nicht eingetreten gelten, ist vom Osterreichischen Patentamt — sofern
keine freiwillige Zuriickziehung erfolgt — die Ubersetzungsvorlage zuriickzuweisen und die
Veroffentlichungsgebiihr zuriickzuzahlen.

Zu beachten sind die Ubergangsbestimmungen der §§ 25¢ und § 26 Abs. 8. Diese stellen klar, dass der
neu geschaffene § 14b auBer Kraft tritt, wenn in Osterreich das Ubereinkommen iiber die Anwendung des
Artikels 65 des Ubereinkommens iiber die Erteilung europdischer Patente (Londoner Ubereinkommen) in
Kraft tritt. § 14b folgt dann dem rechtlichen Schicksal des § 5, der ebenfalls zu diesem Zeitpunkt aufler
Kraft treten wird (vgl. BGBI. I Nr. 126/2009)

Zu § 14c samt Uberschrift:

GemiB § 1 Schutzzertifikatsgesetz 1996 (SchZG); BGBI. I Nr. 11/1997, werden Schutzzertifikate, die in
Osterreich geltende Patente ergéinzen, vom Osterreichischen Patentamt nach MaBgabe der Verordnungen
der Europdischen Gemeinschaft {iber die Schaffung ergénzender Schutzzertifikate erteilt.

Vom bisherigen Gesetzeswortlaut — ,,in Osterreich geltende Patente” — waren sowohl die nationalen als
auch die mit Wirkung fiir die Republik Osterreich erteilten europiischen Patente umfasst. Da weder das
Ubereinkommen noch die beiden Verordnungen (EU) Nr.1257/2012 wund Nr. 1260/2012
Sonderregelungen fiir die Erteilung von ergénzenden Schutzzertifikaten vorsehen, setzten sie offenbar
voraus, dass das bisherige Erteilungsregime auch fiir das européische Patent mit einheitlicher Wirkung
gelten soll. Dies ergibt sich auch aus Regel 16 Abs. 1 lit. v der Durchfiihrungsverordnung zum
einheitlichen Patentschutz. Danach werden in das Register fiir den einheitlichen Patentschutz unter
anderem der Tag der Erteilung eines ergénzenden Schutzzertifikates fiir ein Erzeugnis eingetragen, das
durch das europdische Patent mit einheitlicher Wirkung geschiitzt ist, sowie der Name des erteilenden
Mitgliedstaates. Es wird zur Klarstellung ausdriicklich vorgesehen, dass das Osterreichische Patentamt
auch fiir die Erteilung von ergdnzenden Schutzzertifikaten fiir Erzeugnisse, die durch européische Patente
mit einheitlicher Wirkung, geschiitzt sind, zustdndig ist.

Gemal § 5 SchZG ist zur Beschlussfassung und zu den sonstigen Erledigungen in Angelegenheiten von
erginzenden Schutzzertifikaten grundsitzlich das Patentamt zustindig. Damit umfasst sind auch
Beschlussfassungen betreffend die Verldngerung von ergidnzenden Schutzzertifikaten und deren
Widerruf. Diese Zustindigkeit des Osterreichischen Patentamtes bleibt auch dann gegeben, wenn das
Grundpatent ein europdisches Patent mit einheitlicher Wirkung ist.

Diese Zustandigkeitsregelung gilt selbstverstidndlich nur solange nicht andere vorrangige Regelungen auf
EU-Ebene geschaffen sind.

Zu § 14d samt Uberschrift:

Der zehnte Erwagungsgrund der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 lasst erkennen, dass Zwangslizenzen
dem Recht der teilnechmenden Mitgliedstaaten im Hinblick auf ihr jeweiliges Hoheitsgebiet unterliegen.
Daraus ergibt sich, dass Zwangslizenzen an europdischen Patenten mit einheitlicher Wirkung fiir die
Republik Osterreich erteilt werden kénnen und insoweit wie nationale bzw. europiische Patente (ohne
einheitliche Wirkung) zu behandeln sind. § 14d stellt daher klar, dass die Bestimmungen des
Patentgesetzes {liber Zwangslizenzen an nationalen Patenten auch fiir Zwangslizenzen an einem
europdischen Patent mit einheitlicher Wirkung gelten.

Zu § 14e samt Uberschrift:

Gemil § 46 Abs. 1 Z 3 PatG kann ein Patentinhaber auf sein erteiltes Patent verzichten. Das im PatG
vorgesehene Erldschen eines dsterreichischen Patentes ist in das vom Osterreichischen Patentamt gefiihrte
Patentregister einzutragen. § 14e stellt klar, dass diese Bestimmung auf europdische Patente mit
einheitlicher Wirkung nicht anwendbar ist. Da das européische Patent mit einheitlicher Wirkung nur im
Hinblick auf alle teilnehmenden Mitgliedstaaten der EU erloschen kann, liegt fiir die Entgegennahme
einer Verzichtserklirung keine Zustindigkeit des Osterreichischen Patentamts vor.

Zu § 14f samt Uberschrift:

Mit dieser Bestimmung werden die in (")s"terreich geltenden Vollstreckungsbestimmungen an das
Ubereinkommen angepasst. Art. 82 des Ubereinkommens bestimmt, dass Entscheidungen und
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Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts in allen Vertragsmitgliedstaaten vollstreckbar sind, wobei
eine Anordnung zur Vollstreckung der Entscheidung des Gerichtes beizufiigen ist.

§ 14f stellt durch die Bezugnahme auf § 2 Abs. 2 der Exekutionsordnung klar, dass es keiner weiteren
Vollstreckbarerkldrung in Osterreich bedarf.

Die Vollstreckung von Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts folgt
denselben Regelungen, wie sie auch fiir die Zwangsvollstreckung von inlédndischen Titeln gelten.

GemilB Art. 54 Abs.3 der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 vom 12.12.2012 iiber die gerichtliche
Zustandigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
(ABI. L 351 vom 20.12.2012, S.1), gedndert durch die Verordnung (EU) Nr. 542/2014 vom 15.5.2014 zur
Anderung der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 (ABI. L 163 vom 29.5. 2014, S.1) kann die Partei, die
eine Vollstreckung beantragt, erforderlichenfalls aufgefordert werden, eine Ubersetzung der Entscheidung
zur Verfligung zu stellen. Es unterbleibt daher eine diesbeziigliche Regelung im PatV-EG.

Zu Art. 1 Z 4 (§ 24):

Mit dieser Bestimmung war schon bisher festgelegt, dass ergéinzend zu den Bestimmungen des EPU und
des PCT das Patentgesetz anzuwenden ist. In Bezug auf die europdischen Patente mit einheitlicher
Wirkung ist Entsprechendes vorzusehen. Sind nicht speziellere Vorschriften aus dem EPU, dem
Ubereinkommen oder dem PatV-EG anzuwenden, sind ergiinzend die Bestimmungen des PatG
heranzuziehen.

Zu Art. 175 (§ 25¢):

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten der Novelle, das an das Inkrafttreten des Ubereinkommens
gekoppelt wird.

Der neu eingefiigte § 14b (Ubersetzungsvorlage) ist ebenso wie schon der bisherige § 5 zeitgleich mit
dem Inkrafttreten des Londoner Ubereinkommens fiir die Republik Osterreich auBer Kraft zu setzen. Eine
dem bisherigen § 26 Abs. 7 entsprechende Ubergangsbestimmung fiir vor dem maBgeblichen Zeitpunkt
erteilte Patente wird im § 26 Abs. 8 vorgesehen.

Zu Art. 17 6 (§ 26 Abs. 8):

Diese Bestimmung stellt sicher, dass fiir européische Patente, die vor dem Inkrafttreten des Londoner
Ubereinkommens erteilt werden, das Ubersetzungserfordernis weiterhin aufrecht bleibt.

Zu Art. 2 (Anderung des Patentgesetzes 1970):
Zu Art.2Z 1 und 2 (§ 2 Abs. 2 1. und 3. Satz):

Die Bestimmung des § 2 Abs. 2 erster Satz, wonach die Erteilung von Patenten durch das Osterreichische
Patentamt fiir ,,Pflanzensorten oder Tierrassen sowie fiir im Wesentlichen biologische Verfahren zur
Ziichtung von Pflanzen oder Tieren® verboten ist, wurde durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 42/2005 in
Ubereinstimmung mit Artikel 4 Abs. 1 der Richtlinie 98/44/EG iiber den rechtlichen Schutz
biotechnologischer Erfindungen (im Folgenden: Biopatent-Richtlinie), ABL. L 213 vom 6.7.1998 S. 13, in
das Patentgesetz aufgenommen. Der Erkenntnis, dass ecine fortdauernde Weiterziichtung von
Pflanzensorten und Tierrassen zu den wesensnotwendigen Grundlagen der Landwirtschaft zahlt und die
Erndhrungssicherung auf einen stdndigen Zugang zu einem breiten Genpool angewiesen ist, der auch
durch Patente moglichst wenig eingeschriankt werden soll, folgend wurde durch das Bundesgesetz BGBI.
I Nr. 71/2016 in weiterer Konkretisierung der Biopatent-Richtlinie dieses Patentierungsverbot flir im
Wesentlichen biologische Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen oder Tieren auch auf die durch solche
Verfahren gewonnenen Tiere oder Pflanzen ausgedehnt. Dies entspricht im Ubrigen auch der in der
Mitteilung der Kommission iiber bestimmte Artikel der Richtlinie 98/44/EG des Européischen Parlaments
und des Rates iiber den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, ABI. C 411 vom 8.11.2016
S. 3, dargelegten Ansicht. Eine der im Patentgesetz vorgenommene Osterreichischen Regelung
entsprechende  Prédzision wurde 2017 auch der Ausfilhrungsordnung zum Européischen
Patentiibereinkommen (Regel 28 Abs. 2) hinzugefiigt und das Européische Patentamt hat mittlerweile in
seinen Priifungsrichtlinien (Teil G, 5.5.1.) klargestellt, dass Pflanzenzellen, die von einer Pflanze
stammen, die ausschlieBlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren erzeugt wurde, ebenfalls
von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind.

Um dem Sinn und Zweck der Biopatent-Richtlinie, im Wesentlichen biologische Ziichtungsverfahren von
der Patentierbarkeit auszuschlieen, in vollem Umfang Geltung zu verleihen und eine Umgehung dieses
Verbots zum Nachteil der Ziichter und Landwirte zu verhindern, ist mithin eine weitere Klarstellung im
Zusammenhang mit den Begriffen ,,Pflanzen* und ,,Tiere” erforderlich und zwar dahingehend, dass
nunmehr auch die Zellen dieser Pflanzen und Tiere eine explizite Erwdhnung in der gegenstdndlichen
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Ausnahmebestimmung finden. Mit der Ergénzung des § 2 Abs. 2 um die Formulierung ,,sowie Zellen von
Tieren und Pflanzen, die einem im Wesentlichen biologischen Verfahren entstammen® wird dem
Umstand Rechnung getragen, dass Zellen die kleinsten vermehrungsféhigen Einheiten von Pflanzen und
Tieren sind und dass sich aus diesen mit den heutzutage bekannten Techniken zumindest Pflanzen auf
einfachem Wege generieren lassen.

Im dritten Satz dieser Bestimmung werden zur Klarstellung, dass die natiirlichen Phdnomene wie
Kreuzung und Selektion notwendiger Weise immer in Zusammenhang mit einer in der Natur
stattfindenden, zufilligen Genverdnderung bzw. nicht zielgerichteten (oder auch: ungerichteten)
Mutagenese, namlich der spontanen Entstehung von Mutationen in einem Organismus, stehen miissen,
diese Begrifflichkeiten zusdtzlich in die Definition der im Wesentlichen biologischen Verfahren zur
Ziichtung von Pflanzen und Tieren aufgenommen.

Zu Art.2 Z 3 (§ 22 Abs. 1a und 1b):

In Anlehnung an § 4 Abs. 3 Z 3 Sortenschutzgesetz soll im Abs. la gewdhrleistet werden, dass die
(herkdmmliche) Ziichtung von Pflanzensorten durch die Wirkung von Patenten fiir biologisches Material
nicht unangemessen beeintrichtigt wird. Die Bestimmung ist weiter als ein — im Ubrigen in der
osterreichischen Patentgesetzgebung nicht ausdriicklich normiertes, jedoch von Lehre und Praxis
anerkanntes — Forschungsprivileg, das den freien Zugang zu pflanzlichen Ziichtungsmaterial nicht
ermdglicht, weil es nur die Erforschung der patentierten Erfindung erfasst, nicht jedoch die Forschung mit
ihr. Die privilegierten Handlungen miissen sich nach der neuen Bestimmung nicht nur auf den
Gegenstand der patentgeschiitzten Erfindung beziehen und der Ziichter darf nicht nur an sondern auch mit
der Erfindung forschen. Diese Ergdnzung im Bereich des Patentwesens folgt der internationalen
Entwicklung auf diesem Gebiet; so haben beispielsweise das deutsche und das franzdsischen Patentgesetz
eine vergleichbare Regelung zur Privilegierung von Pflanzenziichtern.

Den in den Erliuterungen zu Art. 2 Z 1 dargelegten Uberlegungen zu den nicht patentierbaren, im
Wesentlichen biologischen Ziichtungsverfahren und der Problematik der Erndhrungssicherheit folgend
soll Abs. 1b der Klarstellung dienen, dass die betriebsméfige Nutzung von Pflanzen oder Tieren (im
Sinne des § 22 Abs. 1), die unabhéngig von patentierten Pflanzen oder Tieren mit denselben spezifizierten
Eigenschaften bzw. dem entsprechenden patentierten Material und mit im Wesentlichen biologischen
Verfahren hergestellt wurden, von der Wirkung der betreffenden Patente nicht erfasst wird. Gleiches gilt
auch fiir jenes biologische Material, das aus diesem Material durch Reproduktion oder Vermehrung
gewonnen wird. Auch hier finden sich vergleichbare Regelungen auch in anderen europdischen Landern,
wie besipielsweise im franzosischen Patentgesetz.

Zu Art.27 4,11 und 12 (§ 57a Z 2, § 111a Abs. 1 2. Satz und Abs. 2):

Dem wiederholt ausgesprochenen Wunsch der 6sterreichischen Wirtschaft, auch unabhéngig von einer
Patentanmeldung zum Zweck der Forschung, der Entwicklung, der Vorbereitung einer Patentanmeldung
oder aus sonstigen Griinden Auskiinfte iiber den Stand der Technik eines bestimmten Gebietes, tiber die
Patentfahigkeit eines Gegenstandes oder Verfahrens udgl erhalten zu kénnen, wurde mit der Novelle
BGBI. Nr. 581/1973 durch die Einfiihrung von Recherchen und Gutachten, wie sie heute geméll § 57a
beantragt werden kdnnen, Rechnung getragen.

Die fiir Antrdge von Recherchen und Gutachten eingehobenen Gebiihren werden im Hinblick auf die
Stiarkung des Wirtschaftsstandorts Osterreich bewusst niedrig gehalten, denn obwohl nach den
urspriinglichen Intentionen des Gesetzgebers sowie auch nach dem im Zusammenhang mit der
Verordnungsermichtigung gemal § 14 Abs. 3 bestehenden Kriterien das Prinzip der Kostendeckung bei
der Bemessung der fiir Recherchen und Gutachten bestehenden Gebiihren zu beriicksichtigen wire, wird
derzeit mit den erforderlichen Gebiihren aktuell ein Kostendeckungsgrad von durchschnittlich etwa 15 %
erzielt.

Besonders aufwindig und mit noch weit geringerem Kostendeckungsgrad als bei Antrigen zu
mutmaBlich neuen Erfindungen sind in diesem Zusammenhang vor allem jene Gutachten, bei denen der
Stand der Technik vom Antragsteller bekanntgegeben wird, und wenn der Stand der Technik auf einen
Tag abstellt, der viele Jahre vor dem Tag des Antrags liegt. Wie die Entwicklungen der letzten Jahre
zeigen, werden solche Gutachten — nicht nur aus Griinden der Qualitét, sondern vor allem wegen des
international konkurrenzlosen Preises — zunehmend fiir auslandische Nichtigkeits- und Eingriffsverfahren
beantragt. Wahrend zur Zeit der Schaffung der Recherchemdglichkeit die Intentionen fiir eine Férderung
gleichermaBen auf die kostengiinstige Uberpriifung neuer Erfindungen als auch auf jene der
Rechtsbestindigkeit bereits bestehender Schutzrechte gerichtet war, verschiebt sich bei modernen
Forderstrategien dieses Gleichgewicht zugunsten der Unterstiitzung bei der Schaffung von Innovationen
(insb. von KMUs und Start-Ups).
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Zur Verringerung des Priiffungsaufwands und damit auch zur Erreichung eines hdheren
Kostendeckungsgrads sowie zur Beschleunigung der Verfahren sollen zundchst Recherchen und
Gutachten nicht auf einen Stand der Technik gestiitzt werden konnen, der weiter als ein Jahr vor der
Antragstellung liegt (§ 111a Abs. 1 und 2). Da in weiterer Folge aufgrund dieser Befristung Gutachten
mit vom Antragsteller angegebenen Stand der Technik kaum oder gar nicht mehr nachgefragt wiirden,
soll der Stand der Technik bei Gutachten ebenso wie bei den Recherchen vom Patentamt obligatorisch zu
recherchieren sein. Um das dem Gutachten zugrundeliegende Recherchenergebnis zu erginzen, soll dem
Antragsteller allerdings die Mdoglichkeit geboten werden, den ermittelten Stand der Technik durch die
Namhaftmachung zusétzlicher Dokumente zu ergénzen (§ 57aZ 2, § 111a Abs. 2).

Zu Art. 2 Z 5 (§ 63 Abs. 2):

Derzeit féllt die Zustdndigkeit fiir bloBe Zuriickweisungsbeschliisse der Nichtigkeitsabteilung wegen
Nichtzahlung von  Antragsgebiihren in jene der jeweils zustindigen Senate. Aus
verfahrensvereinfachenden Griinden soll diese Zustindigkeit nunmehr in die
Einzelentscheidungskompetenz der jeweiligen Vorsitzenden — wie bereits bei verfahrenseinstellenden
Entscheidungen ohne Erfordernis einer Entscheidung in der Sache selbst und Beschliissen iiber
Anspriiche nach dem Gebiihrenanspruchsgesetz — iibertragen werden.

Zu Art.2 Z 6 und 7 (§ 64 Abs. 2 3. Satz und Abs. 5):

Die Hinweise auf technisch veraltete und zum Teil nicht mehr verfiigbare Ubermittlungsformen
(telegraphisch, fernschriftlich, mit Telefax) sollen gestrichen werden. Das Erfordernis der amtswegigen
Zustellung von Erledigungen, die gemdB § 85 nach dem Zustellgesetz, BGBIL. Nr.200/1982,
vorzunehmen sind, stellt ausreichend sicher, dass Zustellungen neben der physischen auch im Wege
moderner elektronischer Ubermittlung erfolgen kénnen.

Zu Art.2 Z 8 (§ 89 Abs. 2):

Das Erfordernis, bei der Anmeldung von Patenten eine Beschreibung der Erfindung, einen oder mehrere
Patentanspriiche, die zum Verstidndnis der Erfindung nétigen Zeichnungen sowie eine Zusammenfassung
in zweifacher Ausfertigung vorzulegen, beruhte einerseits auf den Erfordernissen der internen
Geschiftsbehandlung — so muss z. B. manchmal ein Patentgesuch von mehreren Referenten gepriift
werden — (vgl. auch die EB zum Patentgesetz 1897, RGBI. Nr. 30) andererseits auf der Notwendigkeit die
Patentanmeldung in ihrer urspriinglich eingereichten Fassung (dem sogenannten ,,Urtext®), etwa fiir die
Anfertigung von Prioritdtsbelegen, zuverldssig und einfach zugénglich bereit zu halten.

Da mittlerweile alle Patentanmeldungen entweder auf elektronischem Wege eingereicht oder — bei
Einreichung auf Papier — gescannt werden, sind sdmtliche der genannten Unterlagen elektronisch
verfliigbar und erreichbar, weshalb vom Erfordernis der Vorlage von zwei Ausfertigungen abgesehen
werden kann.

Zu Art.2 79 (§ 89 Abs. 3):

Diese Bestimmung dient der Begleitung bei der Implementierung des sogenannten Nagoya Protokolls und
der Erhohung der erforderlichen Transparenz betreffend die Herkunft genetischer Ressourcen auf dem
Gebiet des Patentwesens. Ob die Patentanmeldung die vorgesehene verpflichtende Angabe zum
geographischen Herkunftsort der genetischen Ressource oder zur Quelle von traditionellem Wissen, das
sich auf genetische Ressourcen bezieht, enthilt, wird im Rahmen der Formalpriifung nicht untersucht, da
ansonsten bei deren Fehlen die Patentanmeldung zur Génze zuriickgewiesen werden miisste. So lautet
bereits der Erwdgungsgrund 27 der Richtlinie 98/44/EG iiber den rechtlichen Schutz biotechnologischer
Erfindungen, ABL. L 213 vom 30.7.1998, S. 13, folgendermaf3en:

,Hat eine Erfindung biologisches Material pflanzlichen oder tierischen Ursprungs zum Gegenstand oder
wird dabei derartiges Material verwendet, so sollte die Patentanmeldung gegebenenfalls Angaben zum
geographischen Herkunftsort dieses Materials umfassen, falls dieser bekannt ist. Die Priifung der
Patentanmeldungen und die Giiltigkeit der Rechte aufgrund der erteilten Patente bleiben hiervon
unberiihrt.”

Der neue Abs. 3 tibernimmt den Gedanken dieses Erwédgungsgrundes im Lichte des Nagoya Protokolls in
Bezug auf genetische Ressourcen und solche Ressourcen betreffendes traditionelles Wissen, wobei
Legaldefinitionen im Hinblick auf die bereits in Art. 3 der Verordnung (EU) Nr. 511/2014 befindlichen
Begriffsbestimmungen unterbleiben konnen. Demnach bedeutet ,,genetische Ressourcen™ genetisches
Material (d.i. jedes Material pflanzlichen, tierischen, mikrobiellen oder sonstigen Ursprungs, das
funktionale Erbeinheiten enthdlt) von tatsdchlichem oder potenziellem Wert. Unter ,traditionellem
Wissen, das sich auf genetische Ressourcen bezieht wird traditionelles Wissen einer indigenen oder
ortsansdssigen Gemeinschaft, das fiir die Nutzung der genetischen Ressourcen relevant ist und das in den
einvernehmlich festgelegten Bedingungen fiir die Nutzung genetischer Ressourcen als solches
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beschrieben ist, verstanden. Dariliber hinaus wird eine Informationsverpflichtung des Patentamts
gegeniiber dem Bundesministerium fiir Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitdt, Innovation und
Technologie als gemilB § 2 Abs. 1 des Bundesgesetzes zur Durchfiihrung von Verpflichtungen aus dem
Protokoll von Nagoya sowie der Verordnung (EU) Nr. 511/2014, BGBI. I Nr. 36/2019, zustdndigen
Behorde festgeschrieben.

Zu Art. 2 Z 10, 15 und 16 (§ 102 Abs. 2 1. Satz, § 114 Abs. 4, § 115 Abs. 2):

In den durch das Patentgesetz 1970 geregelten Verfahren vor dem Patentamt sind der Einspruch sowie die
von der Nichtigkeitsabteilung zu behandelnden Antrdge und Gegenschriften samt Beilagen in zumindest
zweifacher Ausfertigung einzubringen, um diese Unterlagen dem jeweiligen Antragsgegner auf
postalischem Weg zur Kenntnis zu bringen. Aufgrund der bereits gegebenen Moglichkeit, Eingaben auch
in diesen Verfahren elektronisch einzubringen, ist klarzustellen, dass in den Fillen der elektronischen
Einbringung der genannten Eingaben, sofern diese ordnungsgemal erfolgt, eine zweite Ausfertigung und
gegebenenfalls weitere Ausfertigungen nicht erforderlich sind.

Diese Anderungen gelten aufgrund der Rezeption der maBgeblichen Bestimmungen auch in den zu
anderen Schutzrechtsarten, wie etwa Gebrauchsmuster, Marken und Muster, vor der Nichtigkeitsabteilung
durchzufiihrenden Verfahren. Da § 29b Abs. 1 Markenschutzgesetz 1970, BGBI. Nr. 260, auf die im § 35
Abs. 5 Markenschutzgesetz enthaltene Regelung, womit jene Bestimmungen des Patentgesetzes iiber die
Anfechtung sinngemiB iibernommen werden, verweist, gelten diese Anderungen — erginzend zur
Anderung im § 29a Abs. 3 Markenschutzgesetz — auch fiir das Markenwiderspruchsverfahren.

Zu Art.2 Z 13 und 14 (§ 111a Abs. 3 1. Satz; Entfall von § 111a Abs. 4 letzter Satz):

Den bei Recherchen und Gutachten ergehenden Erledigungen sind — vor allem zu
Dokumentationszwecken und zur Unterstiitzung von Antragstellern, die keine Kopien ihrer Unterlagen
angefertigt hatten — Ausfertigungen der vom Antragsteller beigebrachten Beilagen anzuheften. Da
mittlerweile der iiberwiegende Teil von derartigen Antrdgen online eingebracht wird und auch die
postalisch iibermittelten Eingaben vom Antragsteller in der Regel elektronisch abgespeichert werden, ist
der Bedarf nach Riickiibermittlung der Beilagen nicht mehr vorhanden, weshalb nicht zuletzt aus
Griinden der Papierersparnis diese Regelung Im Abs. 4 nicht mehr aufrechterhalten werden soll. Damit
zusammenhdngend ist auch vom Erfordernis der Vorlage von Zweitexemplaren der Antrige samt
Beilagen abzusehen (Abs.3).

Zu Art. 2 Z.17 (§ 115 Abs. 3):

Aus verfahrensokonomischen Griinden werden nunmehr auch Notare als dritte Berufsgruppe der
berufsméBigen Parteienvertreter vor dem Patentamt (vgl. § 77 Patentgesetz) neben Rechtsanwilten und
Patentanwélten in das System der Direktiibermittlung von Gleichschriften an andere berufsmaBige
Parteienvertreter im Sinne des § 112 ZPO aufgenommen.

Zu Art. 2 Z 18 (§ 176d):

Die Ubergangsbestimmung regelt die Anwendbarkeit der im Zeitpunkt der Stellung der Antrige auf
Recherchen oder Gutachten geltenden Fassung von § 57aZ 2, § 111a Abs. 1 2. Satz und Abs. 2.

Zu Art.2 7,19 (§ 180b Abs. 5):

Diese Bestimmung enthilt die Inkrafttretens-Regelung.
Zu Art. 3 (Anderung des Gebrauchsmustergesetzes):
Zu Art.37Z 1 (§ 14 Abs. 4):

Ebenso wie bei der Patentanmeldung sind auch bei einer Gebrauchsmusteranmeldung die Beschreibung
der Erfindung, die Anspriiche, die Zeichnungen und die Zusammenfassung in zweifacher Ausfertigung
vorzulegen. Da auch hier sdmtliche dieser Unterlagen elektronisch erfasst werden und verfiigbar sind,
kann auch hier vom Erfordernis der Vorlage von Zweitstiicken abgesehen werden (vgl. Erlduterungen zu
Art.2Z5).

Zu Art.37Z 2 und 3 (§ 18 Abs. 3, § 19 Abs. 4):

Wird im Gebrauchsmusteranmeldeverfahren eine neue Fassung aller aufrechterhaltenen Anspriiche
vorgelegt, kann das Erfordernis der Vorlage von Zweitstiicken entfallen, da im Verfahren bendtigte
Duplikate jederzeit durch Ausdruck aus den elektronisch zur Verfiigung stehenden Unterlagen erhalten
werden konnen (vgl. Erlduterungen zu Art. 2 Z 5).

Zu Art. 37 4 (§ 36 Abs. 2):

Ebenso wie in Patentangelegenheiten soll die Zusténdigkeit fiir bloe Zuriickweisungsbeschliisse der
Nichtigkeitsabteilung ~ wegen  Nichtzahlung  von  Antragsgebiihren  nunmehr auch in
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Gebrauchsmusterangelegenheiten in die Einzelentscheidungskompetenz der jeweiligen Vorsitzenden
iibertragen werden (vgl. Erlduterungen zu Art. 2 Z 2).

Zu Art. 375 (§ 53a Abs. 9):

Diese Bestimmung enthilt die Inkrafttretens-Regelung.
Zu Art. 4 (Anderung des Markenschutzgesetzes 1970):
Zu Art. 4 Z 1 (Entfall von § 21):

Nachdem die Anzahl jener Anmeldenden, die die Erstellung einer Ahnlichkeitsrecherche im
Markenpriifungsverfahren beantragen, in den letzten Jahren aufgrund eines zunehmenden Angebots
kostenfreier Selbstabfragetools kontinuierlich auf zuletzt lediglich 20% gesunken ist, soll diese Priifung
auf dhnliche dltere Marken nunmehr generell aus dem Eintragungsverfahren herausgelost werden. Dies
ermoglicht eine Straffung und Beschleunigung des Priifablaufs sowie eine bedarfsgerechte Optimierung
des amtlichen Ressourceneinsatzes. Der Entfall der Ahnlichkeitspriifung im Verfahren soll durch ein
verbessertes amtliches Info- und Schulungsangebot, vor allem aber durch einen Ausbau der bestehenden
amtlichen Serviceleistungen in diesem Bereich — Markendhnlichkeitspriifung (MAEP) und PreCheck —
kompensiert werden. Die MAEP bietet gegeniiber den freien Abfragen wichtige Zusatzinformationen;
beschrinken sich die Letztgenannten zumeist auf die Suche nach identen Zeichen mit oder ohne Zusétzen,
so berticksichtigt die MAEP auch phonetische und sinngemifle Markendhnlichkeiten und bietet neben
einer von Experten ausgewerteten Bildersuche auch eine Firmenbuchabfrage. Thr Ergebnis wird den
Antragstellenden elektronisch und wesentlich rascher iibermittelt, als dies beim amtlichen
Ahnlichkeitsprotokoll der Fall ist. Potentielle Anmeldende kénnen solcherart schon vor einer Anmeldung,
dh auch vor der Entrichtung der Anmeldegebiihren, die bisher Voraussetzung fiir die Erstellung einer
Recherche im Verfahren war, eine fundierte Entscheidung dariiber treffen, ob ihrer Marke allenfalls dltere
Zeichen entgegenstehen wiirden und Anmeldungskosten frustriert wéren.

Zu Art.4Z 2 und 5 (§22,§ 36 Abs.2 Z 1):

Hier wurden lediglich Bezugnahmen auf den entfallenen § 21 gestrichen beziehungsweise textlich
aufgelost.

Zu Art. 4 7 3 (§ 29a Abs. 3):

Ebenso wie bei den durch das Patentgesetz 1970 geregelten Verfahren vor dem Patentamt (vgl.
Erlduterungen zu Art.2 Z 7, 12 und 13) soll auch bei Einbringung eines Widerspruchs gegen eine
registrierte Marke das Erfordernis der Vorlage von Zweitstiicken des Schriftsatzes und seiner Beilagen
entfallen, wenn diese Unterlagen auf ordnungsgemifBem Weg elektronisch eingereicht werden.

Zu Art. 4 Z 4 (§ 35 Abs. 3):

In Patent-, Schutzzertifikats-, Gebrauchsmusterschutz- und Halbleiterschutzverfahren besteht eine
Verordnungserméchtigung fiir die Préasidentin oder den Présidenten des Patentamts geeignete Bedienstete,
die nicht Mitglieder des Patentamtes sind, zur Besorgung von der Art nach bestimmt zu bezeichnenden
Angelegenheiten betreffend Anmeldungen und erteilte/registrierte Schutzrechte zu erméchtigen, sofern
dies wegen der Einfachheit der Erledigungen zweckméBig ist und die Ausbildung der erméchtigten
Bediensteten Gewidhr fiir ordnungsgeméfe Erledigungen bietet (§ 62a Patentgesetz, §7
Schutzzertifikatsgesetz mit dem Verweis auf § 62a Patentgesetz, § 34a Gebrauchsmusterschutzgesetz,
§ 16 Abs. 4 Halbleiterschutzgesetz). In Marken- und Musterangelegenheiten besteht bislang eine solche
Verordnungserméchtigung nur hinsichtlich der Angelegenheiten der Rechtsabteilung, nicht jedoch
anderer wie der Nichtigkeitsabteilung.

In den Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung sollen Bedienstete zur Formalpriifung, insbesondere in
Gebiihrenangelegenheiten erméchtigt werden konnen, sodass diese Bediensteten anstelle der
Senatsmitglieder, vor allem der Referenten, etwa Aufforderungen zur Gebiihrenzahlung und
Beanstandungen der Nichtzahlung von Gebiihren erlassen kénnen, einschlieBlich der Uberwachung von
Fristen und Uberpriiffung von Zahlungen, wodurch die Referenten von diesem formalen
Verfahrensbereich der Gebiihrenzahlung in Verbindung mit der nun neu geregelten Alleinzustandigkeit
der Vorsitzenden fiir Zuriickweisungsbeschliisse wegen Nichtzahlung der Gebiihren vollstindig entlastet
werden konnen. Aus verfahrensokonomischen Griinden und zur weiteren Harmonisierung der die
Verfahren im Patentamt betreffenden Materiengesetze sollen kiinftig wie in Patent-, Schutzzertifikats-,
Gebrauchsmusterschutz- und Halbleiterschutzverfahren auch hinsichtlich der Marken- und
Musterangelegenheiten nicht nur im Zustdndigkeitsbereich der Rechtsabteilung sondern auch in jenem
der Nichtigkeitsabteilung ermichtigte Bedienstete zum Einsatz kommen konnen und die betreffenden
Verordnungserméachtigungen entsprechend erweitert werden.
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Zu Art. 47 6 (§ 39 Abs. 2):

Ebenso wie in Patentangelegenheiten soll die Zusténdigkeit fiir bloe Zuriickweisungsbeschliisse der
Nichtigkeitsabteilung ~ wegen  Nichtzahlung  von  Antragsgebiihren  nunmehr auch in
Markenangelegenheiten in die Einzelentscheidungskompetenz der jeweiligen Vorsitzenden {ibertragen
werden (vgl. Erlduterungen zu Art. 2 Z 2).

Zu Art. 47 7 und 8 (§ 68a Abs. 1 und 8):

Das im § 68a Abs. 1 letzter Satz enthaltene Wort ,,Berufungsfrist™ ist durch das Wort ,,Rekursfrist zu
ersetzen, da im gegebenen Zusammenhang gemdB § 37 tatsdchlich nur das Rechtsmittel eines Rekurses
zuléssig ist.

§ 68a Abs. 8 nahm im Zusammenhang mit den prozeduralen Auswirkungen eines nationalen Einspruchs
gegen eine beantragte Schutzgewihrung Bezug auf ,,nicht geringfiigige Anderungen* des verdffentlichten
Einzigen Dokuments, die eine Wiederholung des Priifungs- und Einspruchsverfahrens bewirkten. Was
unter dieser Wortfolge zu verstehen war, ergab sich bisher aus einer Definition in Art. 53 Abs. 2 der
Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 (aF). Durch die Anderung dieser Verordnung im Rahmen der
Verordnung (EU) Nr. 2021/2117 fiel diese Definition nun allerdings weg, sodass die bisherige Textierung
unbestimmt wurde. Stattdessen wird nunmehr auf die Kriterien fiir das Vorliegen einer Unionsdnderung
abgestellt, fiir welche im Rahmen des nationalen Verfahrensteiles jedenfalls eine Einspruchsmoglichkeit
vorzusehen ist.

Zu Art. 4 Z 9 (§ 68b Abs. 1):

Im Bestreben die Verfahrensabldufe zu vereinfachen und zu straffen, damit neue Namen innerhalb
kiirzerer Fristen eingetragen werden konnen, wurde die bisher zur Einspruchsbegriindung gesondert
eingerdumte Zweimonatsfrist aus der neuen Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 gestrichen. Dies musste ins
nationale Verfahren iibernommen werden. Wie bisher sind daher osterreichische Einspriiche gegen auf
Gemeinschaftsebene verodffentlichte Antrdge anderer Mitglieds- oder Drittstaaten innerhalb von zwei
Monaten beim Osterreichischen Patentamt zu erheben, miissen dabei allerdings bereits die Griinde fiir den
Einspruch und Einzelheiten zu diesen Griinden enthalten. Das Osterreichische Patentamt priift die
Unterlagen hinsichtlich des Vorliegens der erforderlichen Angaben und leitet den Einspruch unter
Einhaltung der in der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 zur Einspruchserhebung vorgesehenen Frist von
drei Monaten ab  Veroffentlichung im  Amtsblatt der Europdischen Union an die
Kommissionsdienststellen weiter. Im Laufe der nachfolgenden Konsultationen geméf Art. 51 Abs. 3 der
Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 koénnen weitere Einzelheiten zur Begriindung hinzugefiigt oder diese
noch genauer ausgefiihrt werden (vgl. Verordnung (EU) Nr. 2021/2117, Erwéagungsgrund 74).

Zu Art. 47 10 (§ 68c Abs. 1 und 2):

Art. 53 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 sicht vor, dass im Verfahren zur Anderungen von
Produktspezifikationen nicht mehr zwischen geringfiigigen und nicht geringfiigigen Anderungen, sondern
zwischen Standardinderungen und Anderungen durch die Union unterschieden wird. Wihrend
Anderungen durch die Union der Genehmigung der Kommission unterliegen, fallen Standardinderungen
— im Einklang mit dem Subsidiaritétsprinzip — in die nationale Zustidndigkeit. Im § 68c Abs. 1 war daher
die Zitierung der VO (EU) Nr. 1151/2012 anzupassen und textlich auf die nunmehrigen ,,Anderungen
durch die Union“ Bezug zu nehmen.

Der im § 68c Abs. 2 letzter Satz enthaltene Verweis auf Art. 3 Abs. 2 der VO (EU) Nr. 1151/2012 war
inkorrekt und deshalb zu berichtigen.

Zu Art.47Z 11 (§ 68h Abs. 1 Z 3):

§ 68h Abs. 1 Z3 war aufgrund der Neufassung des Art. 13 Abs. 1 lit. a der VO (EU) Nr. 1151/2012
anzupassen.

Zu Art. 47 12 (§ 68h Abs. 2):

Art. 13 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 sieht vor, die Schutzbestimmungen fiir eingetragene Namen
auch auf Erzeugnisse anzuwenden, die den geschiitzten Namen unerlaubterweise zur Bezeichnung einer
blofe Zutat verwenden. Die diesbeziigliche strafrechtliche nationale Umsetzung soll mit § 68h Abs. 2 Z 1
erfolgen.

Der besseren Bekdmpfung der Produktpiraterie dient Art. 13 Abs. 4 lit.a der Verordnung (EU)
Nr. 1151/2012, der den Schutz eingetragener Namen auch dann vorsieht, wenn es sich um Waren handelt,
die in das Zollgebiet der Union verbracht werden, ohne dass sie innerhalb dieses Gebiets in den
zollrechtlich freien Verkehr iiberfiihrt werden. Diese Ergdnzung des Gemeinschaftsrechts wird ebenso
wie der in Art. 13 Abs. 4 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 normierte Schutz eingetragener
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Namen fiir Waren, die im Wege des Fernabsatz (beispielsweise im elektronischen Geschéftsverkehr)
vertrieben werden, auf nationaler Ebene in § 68h Abs. 2 Z 2 umgesetzt.

Zu Art. 4 7,13 (§ 77g):

Diese Ubergangsbestimmung regelt die weitere Anwendbarkeit des aufgehobenen § 21 fiir die
Bearbeitung der bis zum Entfall dieser Bestimmung einlangenden Antrige auf Erstellung einer
Ahnlichkeitsrecherche innerhalb des Markenanmeldeverfahrens (vgl. Erlduterungen zu Art. 4 Z 8).

Zu Art. 47 14 (§ 81c Abs. 2 und 3):

Diese Bestimmung enthdlt die Inkrafttretens-Regelung. Die Moglichkeit, die Erstellung einer
Ahnlichkeitsrecherche innerhalb des Priifungsverfahrens beantragen zu konnen, soll erst ab dem der
Kundmachung des Bundesgesetzes folgenden Monatsersten entfallen. Diese Legisvakanz dient der
besseren Administrierung der amtlichen IT-Systeme sowie der analogen Begekleitmalnahmen.

Zu Art. 5 (Anderung des Musterschutzgesetzes 1990):
Zu Art.57 1 (§ 27 Abs. 1):

Ebenso wie in Markenangelegenheiten besteht derzeit auch in Musterangelegenheiten keine
Verordnungserméachtigung fiir die Prasidentin oder den Prasidenten des Patentamts geeignete Bedienstete,
die nicht Mitglieder des Patentamtes sind, zur Besorgung von Angelegenheiten der Nichtigkeitsabteilung
zu ermichtigen. Aus den nicht nur fiir den Bereich der Marken zutreffenden Griinden sollen nunmehr
auch in den Muster betreffenden Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung erméchtigte Bedienstete zum
Einsatz kommen koénnen und die Verordnungsermichtigung erweitert werden (vgl. Erlduterungen zu
Art. 4 Z 4).

Zu Art. 572 (§ 31 Abs. 6):

Die Bestimmung zu Ausnahmen von der Akteneinsicht wurde durch Einfligung eines Satzes iiber
mogliche Ausnahme bei Vorliegen eines Geschifts- oder Betriebsgeheimnisses an die nunmehr
gleichlautenden Bestimmungen im Patentgesetz 1970 (§ 81 Abs.7 letzter Satz) sowie im
Markenschutzgesetz 1970 (§ 50 Abs. 5 letzter Satz) angepasst.

Zu Art. 5 Z 3 (§ 32 Abs. 4):

Die Bestimmung tiber die Erfordernis der Bestellung eines Vertreters oder Zustellungsbevollméchtigten
durch Antragsteller, die im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung haben, wurden fiir Antragsteller
aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft an die korrespondierenden Bestimmungen im
Patentgesetz 1970 (§ 21 Abs. 4) und Markenschutzgesetz 1970 (§ 61 Abs. 4) angepasst. Ebenso wie fiir
Antragsteller aus dem EWR soll die Bestellung eines im Inland wohnhaften Zustellungsbevollméchtigten
ausreichend sein. Zudem wurde korrespondierend mit Patent- und Markenschutzgesetz auch im
Musterschutzgesetz ~ klargestellt, dass fliir die Inanspruchnahme von  Service- und
Informationsdienstleistungen des Patentamtes keine Vertreterbestellung erforderlich ist.

Zu Art. 5 Z 4 (§ 44a)

Dem Art.2 Abs.2 der Verordnung (EU) 2017/1001 iiber die Unionsmarke, ABIL. Nr.L 154 vom
16.6.2017 S.1, folgend, wonach alle Verweise auf das Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt
(Marken, Muster und Modelle) als Verweise auf das Amt der Europdischen Union fiir geistiges Eigentum
zu gelten haben, wird im § 44a die Bezeichnung dieses Amtes aktualisiert.

Zu Art.57.5 (§ 46 Abs. 13):

Diese Bestimmung enthilt die Inkrafttretens-Regelung.

Zu Art. 6 (Anderung des Patentamtsgebiihrengesetzes):
Zu Art. 6 Z. 1 (§ 9 Abs. 6):

Mit dieser Bestimmung wird eine Sonderregelung fiir jene Jahresgebiihren getroffen, die vor der
rechtskréftigen Zuriickweisung des Antrags des Inhabers eines europdischen Patentes auf einheitliche
Wirkung féllig geworden sind.

Der neu angefiigte Abs. 6 stellt sicher, dass das Patent nicht wegen Nichtzahlung der Jahresgebiihr
untergeht, bevor endgiiltig feststeht, dass der Antrag auf einheitliche Wirkung zuriickgewiesen wird. Dies
kann auch erst nach dem Ausgang eines gerichtlichen Verfahrens gegen die Entscheidung des
Europdischen Patentamtes vor dem nach Art.32 Abs.1 (i) des Ubereinkommens zustindigen
Einheitlichen Patentgericht der Fall sein. Ankniipfungspunkt fiir den Beginn der dreimonatigen (Nach-)
Frist ist daher der Tag der Rechtskraft der Entscheidung des Europidischen Patentamtes oder bei einer
Klage nach Art. 32 des Ubereinkommens der Tag der Rechtskraft der Entscheidung des Einheitlichen
Patentgerichtes.

www.parlament.gv.at

11von 12



12von 12

229/ME XXVII. GP - Ministeria entwurf - Erlauterungen
12 von 12

Zu Art. 6 Z 2 (§ 14 Abs. 1 bis 3):

Aufgrund der Anderung des § 57a Patentgesetz wird bei Gutachten der Stand der Technik obligatorisch
vom Patentamt zu recherchieren sein, weshalb hinsichtlich der Gebiihrenhéhe einer moglichen
Differenzierung fiir den Fall, dass nur der Antragsteller den Stand der Technik angibt und somit mit
geringerem Aufwand zu rechnen wire, die Grundlage entzogen wird. Der Gebiihrenansatz fiir Gutachten,
bei denen der Stand der Technik ausschlielich vom Antragsteller bekanntgegeben wird, die Hinweise auf
den Stand der Technik in den {ibrigen Gebiihrenansdtzen (Abs. 1), die fiir den entfallenden
Gebiihrenansatz geltende Riickzahlungsregelung (Abs. 2) sowie die im Zusammenhang mit der
Verordnungserméachtigung erforderliche Bedachtnahme (Abs. 3) hatten daher zu entfallen.

Die Riickzahlungsregelung fiir den Fall, dass Antrdge zuriickgewiesen oder zuriickgezogen wurden, gilt
sowohl fiir Recherchen als auch fiir Gutachten. Zur Klarstellung, dass dies auch fiir die Gebiihren gemaf
einer allfilligen Verordnung der Présidentin oder des Présidenten des Patentamts zu gelten hat, war im
letzten Satz des Abs. 3 eine entsprechende Ergdnzung vorzunehmen.

Zu Art. 6 Z 3 (§ 22 Abs. 1 Z 2; Entfall des § 22 Abs. 1 Z 3):

Nachdem die Madglichkeit zur Erstellung einer  Ahnlichkeitsrecherche innerhalb  des
Markenanmeldeverfahrens mit 1. Janner 2022 entfillt, ist auch der hiefiir vorgesehene Gebiihrenansatz
(Z 3) zu streichen. Z 2 als nunmehriges Absatzende war mit einem Punkt abzuschlief3en.

Zu Art. 6 Z. 4 (§ 37 Abs. 3 und 4)

Die Ubergangsbestimmung in Abs. 3 regelt die weitere Anwendbarkeit des aufgehobenen § 22 Abs. 1 Z 3
fiir die Bearbeitung der bis zum Entfall dieser Bestimmung einlangenden Antrdge auf Erstellung einer
Ahnlichkeitsrecherche innerhalb des Priifungsverfahrens (vgl. Erlduterungen zu Art. 4 Z 7). Abs. 4 regelt
die Anwendbarkeit der im Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Fassung von § 14 Abs. 1 bis 3.

Zu Art. 6 Z 5 (§ 40a Abs. 6 und 7):
Diese Bestimmung enthilt die Inkrafttretens-Regelung.

§9 Abs. 6 betrifft Patente mit einheitlicher Wirkung und war daher an das Inkrafttreten des
Ubereinkommens iiber ein Einheitliches Patentgericht zu koppeln (Abs. 6). Da die Mdglichkeit, die
Erstellung einer Ahnlichkeitsrecherche innerhalb des Markenanmeldeverfahrens beantragen zu kdnnen,
erst ab dem der Kundmachung des Bundesgesetzes folgenden Monatsersten entfallen soll, war das
Inkrafttreten von § 22 Abs. 1 Z2 und § 37 Abs. 3 und das AuBerkrafttreten von § 22 Abs. 1 Z 3 auf
diesen Tag abzustimmen (Abs. 7; vgl. Erlduterungen zu Art. 4 Z 8). § 14 Abs. 1 bis 3 tritt zeitgleich mit
den die Recherchen und Gutachten (§ 57a Patentgesetz) betreffenden Bestimmungen unmittelbar nach
dem Tag der Kundmachung in Kraft.
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