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Betreff: Gebrauchsmustergesetz und Bundesgesetz, mit dem das
Patentgesetz geandert wird;

Begutachtungsverfahren
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Das Bundesministerium fur wirtschaftliche Angelegenheiten,
Referat fir den gewerblichen Rechtsschutz, beehrt sich, den
Entwurf eines Gebrauchsmustergesetzes samt Vorblatt und
Erlauterungen sowie den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das
Patentgesetz geandert wird, samt Vorblatt, Frlauterungen und
Gegenuberstellung zur allfalligen Stellungnahme zu ubersenden.

Der Entwurf des Gebrauchsmustergesetzes sieht derzeit Kkeine
den §§ 31 und 32 PatG (Befugnis ohne Gewerbeberechtigung nach der
GewO das Patent gewerbsmaPfig auszuiben), § 36 PatG (Zwangs-
lizenz), § 38 ff PatG (MiBbrauch patentrechtlicher Befugnisse)
und § 47 PatG (Ricknahme) entsprechenden Bestimmungen vor. Das
Bundesministerium fur wirtschaftliche Angelegenheiten, Referat
fur den gewerblichen Rechtsschutz, wiurde Stellungnahmen der
interessierten Kreise zur Frage, ob derartige Regelungen in das
Gebrauchsmustergesetz aufgenommen werden sollen, begrifen.

Sollte bis zum 12. Mdrz 1993 eine Stellungnahme nicht ein-
langen, darf angenommen werden, daB gegen den vorliegenden Ent-
wurf keine Einwande erhoben werden.

Unter Bezugnahme auf das Rundschreiben des Bundeskanzler-
amtes - Verfassungsdienst vom 10. August 1985, GZ2.602.271/1-V/
6/85, ergeht auBerdem das Ersuchen, 25 Ausfertigungen der do.
Stellungnahme dem Prasidium des Nationalrates zu Ubermitteln und
das Bundesministerium fir wirtschaftliche Angelegenheiten,
Referat fur den gewerblichen Rechtsschutz, hievon zu

verstandigen.

7 Beilagen

-~ Fur den Bundesminister:

Fir }{7%@%" Dr. 0. Rafeiner
. na:

der | sl

1
r -
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Entwur e

Bundésgesetz, mit dem das Patentgesetz gedndert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Patentgesetz 1970, BGB1.Nr.259, zuletzt gedandert durch
das Bundesgesetz BGB1.Nr.771/1992, wird wie folgt geandert:

1. § 4 Abs.3 lautet:

"(3) Wenn die gewerbliche Verwendung einer zur Patentierung
angemeldeten Erfindung die vollstandige oder teilweise Benitzung
einer Erfindung voraussetzt, die durch ein prioritatsalteres
Patent oder ein prioritatsalteres Gebrauchsmuster im Sinne des
Gebrauchsmustergesetzes, BGB1. Nr. / , in der jeweils
geltenden Fassung geschitzt ist, so kann der Inhaber des
prioritatsalteren Schutzrechtes beantragen, dap auf die
angemeldete Erfindung ein Patent mit dem Beisatz erteilt wird,
daB es vom prioritatsalteren, bestimmt zu bezeichnenden Patent
oder Gebrauchsmuster abhdangig ist (Abhangigerklarung). Dieser
Beisatz ist auch in die Kundmachung uber die Erteilung des

Patentes und in die Patenturkunde aufzunehmen."

2. § 48 Abs. 1 Z 2 lautet:

"2. die Erfindung Gegenstand eines prioritatsalteren
Patentes oder eines prioritatsalteren Gebrauchsmusters
im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes, BGB1.Nr. / .

in der jeweils geltenden Fassung ist,"

3. § 50 lautet:

"§ 50. Der Inhaber eines prioritatsalteren Patentes oder
eines prioritdatsdalteren Gebrauchsmusters im Sinne des Gebrauchs-
mustergesetzes, BGB1.Nr. / , in der jeweils geltenden

Fassung kann beim Patentamt die Entscheidung beantragen, daf die

| www.parlament.gv.at
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gewerbliche Verwendung einer patentierten Erfindung die voll-
standige oder teilweise Beniuitzung seiner Erfindung voraussetzt.
Uber einen solchen Antrag hat das Patentamt in dem fir den

Anfechtungsprozef vorgesehenen Verfahren zu entscheiden."”

4. § 92a wird folgender § 92b samt Uberschrift angefligt:

"Umwandlung der Anmeldung

§ 92b. Der Anmelder kann bis zur Fassung des Bekannt-
machungsbeschlusses (§ 101 Abs.1l) oder des Zuriuckweisungs-
beschlusses (§ 100 Abs.1l) die Umwandlung der Anmeldung in eine
Gebrauchsmusteranmeldung im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes,
BGB1.Nr. / , in der jeweils geltenden Fassung be-
antragen. Dieser Gebrauchsmusteranmeldung kommt als Anmeldetag
der Tag zu, an dem die Patentanmeldung beim Patentamt

eingereicht worden ist."

5. § 102 Abs.2 Z 2 lautet:

"2. daB die Erfindung Gegenstand eines prioritatsalteren
Patentes oder eines prioritatsalteren Gebrauchsmusters
im Sinne des Gebrauchsmustergesetzes, BGBl.Nr. / '
in der jeweils geltenden Fassung oder einer zur

Patenterteilung oder zum Schutz als Gebrauchsmuster

fihrenden prioritatsalteren Anmeldung ist;"

6. § 102 Abs.2 Z 4 lautet:

"4, daB der Gegenstand der bekanntgemachten Anmeldung iliber
den Inhalt der Anmeldung in ihrer urspringlich einge-
reichten, den Anmeldetag begrindenden Fassung hinaus-
geht;"

\ www.parlament.gv.at
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7. § 102 Abs.5 lautet:

"(5) Innerhalb der Einspruchsfrist (Abs.1) kann auch die
Abhangigerklarung (§ 4 Abs.3) vom Inhaber des prioritatsalteren
Patentes oder des prioritatsdalteren Gebrauchsmusters im Sinne des
Gebrauchsmustergesetzes, BGBl.Nr. / , in der jeweils
geltenden Fassung beantragt werden. Hinsichtlich dieses Antrages

gelten die Bestimmungen lUber den Einspruch.”
8. § 174 wird folgender Abs.3 angeflgt:

"(3) § 4 Abs.3, § 48 Abs.1 Z 2, § 50, die Uberschrift des
§ 92b, § 92b, § 102 Abs.2 Z 2 und 4 sowie § 102 Abs.5 treten mit
Beginn des vierten auf die Kundmachung des Gebrauchsmuster-

gesetzes, BGB1l.Nr. , folgenden Monats in Kraft."
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Vorblatt

Problem: Das geltende Patentgesetz und das gleichzeitig
mit diesem Entwurf in Kraft tretende Gebrauchs-
mustergesetz regeln ineinander ilbergreifende
Rechtsbereiche, sodaB eine Anpassung des
Patentgesetzes an das Gebrauchsmustergesetz

erforderlich ist.

Probleml dsung: Die Anpassung an das Gebrauchsmustergesetz er-

folgt durch Abanderung der bestehenden Rege-
‘ lungen des Patentgesetzes, insbesondere unter
i Beriicksichtigung der Tatsache, daB bei den
Einspruchs- und Nichtigkeitsgriinden kinftig
nicht nur auf prioritatsaltere Patente, sondern
auch auf prioritatsaltere Gebrauchsmuster

Bedacht genommen werden muf.

Durch das Einfiigen neuer Bestimmungen in das
Patentgesetz wird die Moglichkeit geschaffen,

Patentanmeldungen in Gebrauchsmusteranmeldungen

umzuwandeln.
Alternativen: Keine
EG-Konformitat: Bestrebungen der EG zur Vereinheitlichung des

Regelungsgegenstandes sind nicht bekannt.

Kosten: Keine

www.parlament.gv.at
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Erlduterungen

I. Allgemeiner Teil

Die Kompetenz des Bundes zur Erlassung dieses Gesetzes er-
gibt sich aus Art.10 Abs.1 Z 8 B-VG.

In Osterreich kénnen Erfindungen auf technischem Gebiet der-
zeit nur patentrechtlich geschitzt werden. Durch das Gebrauchs-
mustergesetz, das gleichzeitig mit der gegenstandlichen Novelle
in Kraft treten soll, wird nunmehr eine weitere Schutzm6glich-
Keit fur technische Neuentwicklungen geschaffen. Unterschiede zum
Patentgesetz bestehen inshesondere in den geringeren An-
forderungen an die Erfindungshdéhe und in der Kkirzeren Schutzdauer
eines Gebrauchsmusters.

Nach dem Entwurf Kkoénnen nicht nur prioritdatsaltere Patent-
anmeldungen und Patente, sondern auch prioritatsaltere Gebrauchs-
musteranmeldungen und Gebrauchsmuster (sog. "adltere Rechte") als
Einspruchs- oder Nichtigkeitsgrund geltend gemacht werden.
Weiters sieht der Entwurf die Mdglichkeit vor, eine Patentan-
meldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung umzuwandeln.

Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn die Erfindung
nicht die Schutzvoraussetzungen des Patentgesetzes, wohl aber
jene des Gebrauchsmustergesetzes erfiillt. Die umgewandelte
Anmeldung wird in der Folge so behandelt, als ware sie von
vornherein als Gebrauchsmusteranmeldung eingereicht worden.

Die Mdglichkeit, eine Gebrauchsmusteranmeldung in eine
Patentanmeldung umzuwandeln, ist im Entwurf des Gebrauchsmuster-

gesetzes vorgesehen.

www.parlament.gv.at
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II. Besonderer Teil
2u 2 1:

Durch das Gebrauchsmustergesetz wird ein Schutzrechtssystem
geschaffen, das dem Patentrecht insofern nahesteht, als es den
Schutz von Erfindungen auf technischem Gebiet zum Gegenstand hat
und auch an sich patentierbare Erfindungen als Gebrauchsmuster
geschiutzt werden kénnen. Um dem Umstand Rechnung zu tragen, dap
der Schutzbereich eines Patentes deckungsgleich mit jenem eines
Gebrauchsmusters und umgekehrt sein kann, sieht diese Bestimmung
nunmehr vor, dapP eine Abhangigerklarung nicht nur - wie bisher -
dann méglich ist, wenn die gewerbliche Verwendung einer zur
Patentierung angemeldeten Erfindung die vollstandige oder teil-
! weise Benilitzung eines prioritatsalteren Patentes voraussetzt,

sondern auch dann, wenn eine zur Patentierung angemeldete Er-

findung ohne vollstandige oder teilweise Benutzung eines priori-
tatsalteren Gebrauchsmusters nicht gewerblich verwendet werden
kann.

Die bisher im Gesetz enthaltene Formulierung "friiheres
Patent" hatte die Bedeutung "prioritatsalteres Patent", die Um-
formulierung in "prioritatsalter" erfolgte daher nur zur Klar-

stellung.
Zu 72 2:

Durch diese Bestimmung wird klargestellt, daf zu den
"alteren Rechten", die zur Nichtigerklarung eines Patentes fiihren
kénnen, nicht nur prioritdtsaltere Patente, sondern auch priori-
tatsaltere Gebrauchsmuster zahlen.

Die sonst vorgenommene Umformulierung der bisherigen Fassung

dieser Bestimmung dient der Klarstellung.

www.parlament.gv.at
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Zu 7 3:

In Ubereinstimmung mit der nuﬂmehrigen Regelung des § 4
Abs.3 kann nicht nur ein prioritatsalteres Patent sondern auch
ein prioritatsalteres Gebrauchsmuster die Abhangigkeit eines be-
reits erteilten Patentes bedingen. Uber das Vorliegen dieser Vor-
aussetzung wird auf Antrag des Patent- bzw. Gebrauchsmuster-
inhabers in einem vor der Nichtigkeitsabteilung zu verhandelnden
Verfahren entschieden.

Zu 7 4:
Diese neu eingefiuhrte Bestimmung sieht fir den Anmelder die

Mo6églichkeit vor, wahrend des Anmeldeverfahrens eine Patentan-

meldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung umzuwandeln. Dies wird

insbesondere dann von Bedeutung sein, wenn der Anmelder dem
ersten Vorbescheid entnimmt, daB seine Erfindung nicht die nach
dem Patentgesetz erforderliche Erfindungshdéhe aufweist. Von einer
Umwandlungsméglichkeit wird der Anmelder auch dann Gebrauch

machen, wenn die Erfindung nicht patentierbar ist, weil sie der

Offentlichkeit vor dem Prioritadtstag der Anmeldung zuganglich
gemacht wurde, die Zugdnglichmachung aber innerhalb der
Neuheitsschonfrist des § 3 Abs.3 Z 1 des Gebrauchsmustergesetzes
erfolgt ist, sodaPB die Erlangung eines Gebrauchsmusters moglich
j ware.

Die Umwandlung kann wie die freiwillige Teilﬁng (§ 92a) nur
bis zur Fassung des Bekanntmachungsbeschlusses bzw. bis zur
Fassung des Zuriuckweisungsbeschlusses beantragt werden, da eine
Umwandlung zu einem spateren Zeitpunkt zu verfahrenstechnischen
Schwierigkeiten fihren wirde. Nach der Umwandlung wird die
Anmeldung als Gebrauchsmusteranmeldung weiterbehandelt und das

diesbeziigliche GesetzmaBigkeitspriufungsverfahren eingeleitet.

www.parlament.gv.at
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Zu Z 5:

Dieser Einspruchsgrund beriicksichtigt als "altere Rechte"”
nunmehr auch prioritatsaltere Gebrauchsmuster oder zur
Verdffentlichung und Registrierung fihrende prioritatsdltere Ge-
brauchsmusteranmeldungen. Im ubrigen wird klargestellt, daf unter
den "&dlteren Rechten" jeweils "prioritatsdltere" Patente oder
Gebrauchsmuster bzw. Anmeldungen zu verstehen sind.

Die bisher enthaltene Formulierung "ganz oder teilweise" ist
in sofern entbehrlich, als bereits aufgrund des § 108 klarge-
gestellt ist, daB die Anmeldung teilweise zuriickgewiesen wird,

sofern der Einspruchsgrund nur teilweise vorliegt.

Zu 2 6:

Diese Bestimmung, die den Einspruchsgrund der unzulédssigen
Erweiterung regelt, wurde zu Zwecken der Anpassung an das Ge-
brauchsmustergesetz umformuliert.

Anstelle einer detaillierten Sonderregelung wird nunmehr
festgelegt, daPB fiir die Prifung, ob eine unzulassige Erweiterung
vorliegt, der Inhalt der Anmeldung in ihrer urspriunglich
eingereichten, den Anmeldetag begriindenden Fassung heranzuziehen
ist. Durch diese Neuformulierung werden sowohl die bisher unter
§ 102 Abs.2 2 4 lit.a und b geregelten Falle der unzuldassigen

Erweiterung erfaft, als auch jene, die sich daraus ergeben, daB

nach dem Entwurf des Gebrauchsmustergesetzes Gebrauchsmusteran-

meldungen in Patentanmeldungen umgewandelt werden Kkoénnen.

Zu 2 7:

GemaB dieser Regelung kann innerhalb der Einspruchsfrist
nunmehr auch die Abhangigerklarung eines Patentes (§ 4 Abs.3)
von einem prioritdatsdlteren Gebrauchsmuster geltend gemacht

werden.
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Zu 7 8:

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten, das gleichzeitig
mit jenem des Gebrauchsmustergesetzes erfolgen soll.

www.parlament.gv.at
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Gegenuberstellung

Geltender Text Entwurf

§ 4.(3) Wenn die gewerbliche § 4.(3) Wenn die ge-

Verwendung einer zur Patentierung werbliche Verwendung einer

angemeldeten Erfindung die voll- zur Patentierung angemel-

stdandige oder teilweise Benutzung deten Erfindung die voll-

einer bereits patentierten Er- standige oder teilweise

findung voraussetzt, so ist das Benitzung einer Erfindung

angemeldete Patent auf Antrag voraussetzt, die durch

des Inhabers des friuher er-
teilten Patentes (§ 102 Abs.b)
mit dem Beisatz zu erteilen,
daB es vom fruher erteilten,
bestimmt zu bezeichnenden
Patent abhangig ist (Abhangig-
erklarung). Dieser Beisatz ist
auch in die Kundmachung uber
die Erteilung des Patentes

und in die Patenturkunde auf-

zunehmen.

ein prioritatsalteres

Patent oder ein priori-

tatsalteres Gebrauchs-

muster im Sinne des Ge-

brauchsmustergesetzes,
BGB1.Nr. / . 1in

der jeweils geltenden

Fassung geschutzt ist, so

Kkann der Inhaber des pri-

oritatsalteren Schutz-

rechtes beantragen, dapB

auf die angemeldete Er-

findung ein Patent mit

dem Beisatz erteilt wird,

daB es vom prioritats-

dlteren, bestimmt zu be-
zeichnenden Patent
oder Gebrauchsmuster ab-

hangig ist (Abhangiger-
klarung). Dieser Beisatz
ist auch in die Kund-
machung uber die Er-
teilung des Patentes und
in die Patenturkunde auf-

zunehmen.

www.parlament.gv.at




§ 48.(1) Das Patent wird
nichtig erklart, wenn
2. die Erfindung Gegenstand
des Patentes eines friheren
Anmelders ist,

§ 50. Der Inhaber eines Patentes

kann beim Patentamt die Ent-
scheidung beantragen, dap die
gewerbliche Verwendung einer
patentierten Erfindung die
vollstandige oder teilweise
Benutzung seiner Erfindung
voraussetzt. Uber einen
solchen Antrag hat das Patent-
amt in dem fir den An-
fechtungsprozef vorgesehenen

Verfahren zu entscheiden.
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§ 48.(1) Das Patent
wird nichtig erklart, wenn
2. die Erfindung Gegen-

stand eines priori-

tatsalteren Patentes

oder eines priori-

tatsalteren Ge-

brauchsmusters im

Sinne des Gebrauchs-

mustergesetzes,
BGB1l .Nr. / ‘

in der jeweils gel-

tenden Fassung ist,

§ 50. Der Inhaber eines
prioritatsdlteren Patentes

oder eines prioritats-

dlteren Gebrauchsmusters

im Sinne des Gebrauchs-

mustergesetzes, BGBl.

Nr. / , _in der je-

weils geltenden Fassung

kann beim Patentamt die
Entscheidung beantragen,
dap die gewerbliche Ver-
wendung einer patentierten
Erfindung die vollstandige
oder teilweise Beniitzung
seiner Erfindung voraus-
setzt. Uber einen solchen
Antrag hat das Patentamt
in dem fur den An-
fechtungsprozef vorge-
sehenen Verfahren zu ent-

scheiden.
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102.(2) Der Einspruch

daB die Erfindung ganz
oder teilweise bereits
Gegenstand eines Patentes
oder einer in Verhandlung
befindlichen und zur
Patenterteilung fiuhrenden

fritheren Anmeldung ist;

-3-

Umwandlung der Anmeldung

§ 92b. Der Anmelder

kann bis zur Fassung des

Bekanntmachungsbeschlusses

(§ 101 Abs.1l) oder des
Zurickweisungsbeschlusses
(§ 100 Abs.1) die Umwand-

lung der Anmeldung in eine

Gebrauchsmusteranmeldung

im Sinne des Gebrauchs-

mustergesetzes, BGBl.
Nr. /

jeweils geltenden Fassung

,in der

beantragen. Dieser Ge-

brauchsmusteranmeldung

kommt als Anmeldetag der

Tag zu, an dem die Patent-

anmeldung beim Patentamt

eingereicht worden ist.

2. daB die Erfindung
Gegenstand eines

prioritatsdlteren

Patentes oder eines

prioritatsdlteren

Gebrauchsmusters im

Sinne des Gebrauchs-

mustergesetzes,
BGRB]1 .Nr. / .

in der jeweils gel-

www.parlament.gv.at
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§ 102.(2) Der Einspruch ist
schriftlich .......

4.

§ 102.(5)
spruchsfrist

die Abhangigerklarung

dap der Gegenstand der

bekanntgemachten Anmeldung

a)

b)

uber den Inhalt der An-
meldung in ihrer ur-
springlich eingereichten
Fassung oder

bei einer gesonderten An-
meldung gemaB § 92a oder
einer Anmeldung gemap

§ 106 uber den Inhalt der
friheren Anmeldung in
ihrer urspringlich einge-
reichten Fassung hinaus-

geht;

Innerhalb der Ein-
(Abs.1) kann auch
(§ 4

Abs.3) vom Inhaber des friuher

erteilten Patentes beantragt

werden.

Hinsichtlich dieses

Antrages gelten die Be-

stimmungen uber den Einspruch.

—-4-

tenden Fassung oder

einer zur Patenter-
teilung oder zum
Schutz als
Gebrauchsmuster

fuhrenden priori-
tatsalteren Anmel-

dung ist;

§ 102.(2) Der Einspruch
ist schriftlich .........
4. daB der Gegenstand
der bekanntgemachten
Anmeldung uber den
Inhalt der Anmeldung
in ihrer urspring-
lich eingereichten,
den Anmeldetag be-

griundenden Fassung
hinausgeht;

§ 102. (5)

Einspruchsfrist

Innerhalb der
(Abs.1)
kann auch die Abhangiger-
klarung (§ 4 Abs.3) vom
Inhaber des prioritats-

dlteren Patentes oder des

prioritatsidlteren Ge-

brauchsmusters im Sinne
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_5_
des Gebrauchsmusterge-
setzes, BGBl.Nr. / ,
in der jeweils geltenden :

Fassung beantragt werden.
Hinsichtlich dieses An-
trages gelten die Be-
stimmungen uber den Ein-

spruch.

§ 174.(3) § 4 Abs.3,
§ 48 Abs.1 Z 2, § 50,
die Uberschrift des § 92b,
§ 92b, § 102 Abs.2 Z 2 und
4 sowie § 102 Abs.5 treten

mit Beginn des vierten auf

die Kundmachung des Ge-

brauchsmustergesetzes,
BGB1.Nr. .
folgenden Monats in Kraft.
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