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Vorblatt
Inhalt:

Der Gesetzentwurf dient folgenden Zielen:

- Anpassung der nationalen, das Erfindungswesen betreffenden Bestimmungen an die revidierte
Fassung des Europaischen Patentlibereinkommens

- Aufnahme flankierender MaRnahmen zur Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 (ber Kinderarznei-
mittel und zur Anderung der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92, der Richtlinien 2001/20/EG und
2001/83/EG sowie der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 fiir den Bereich der ergdnzenden Schutz-
zertifikate.

- Aufnahme flankierender MaRnahmen zur Verordnung (EG) Nr. 510/2006 zum Schutz von geo-
graphischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel.

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

Der Entwurf soll zur Rechtssicherheit im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes beitragen. Dies liegt
sowohl im Interesse der Beschéaftigungssituation als auch im Interesse des Wirtschaftsstandortes.

Finanzielle Auswirkungen:

Eine finanzielle Mehrbelastung des Bundes und der anderen Gebietskdrperschaften ist nicht zu erwarten.
Die Haushalte der Lander und Gemeinden werden durch die im Entwurf vorgesehenen Regelungen nicht
belastet.

Verhéltnis zu Rechtsvorschriften der Européischen Union:

Der Entwurf sieht die erforderlichen flankierenden MaRnahmen zu Verordnungen der Europdischen Ge-
meinschaft vor. Er geht in den Art. I bis Ill, die die Anpassung an die revidierte Fassung des Européi-
schen Patentiibereinkommens vorsehen, Uber eine verpflichtende Umsetzung zwingender Vorschriften
des Gemeinschaftsrechts hinaus, doch sind diese MaBnahmen erforderlich, um eine Harmonisierung der
nationalen Bestimmungen mit jenen des Européischen Patentiibereinkommen herzustellen. Es sind damit
weder finanzielle Auswirkungen auf die Gebietskorperschaften noch Auswirkungen auf die Beschéfti-
gung und den Wirtschaftsstandort Osterreich verbunden, da sich die Anderungen vorwiegend auf die
Anpassung der Bestimmungen (ber die Schutzvoraussetzungen von Patenten und Gebrauchsmustern
beziehen sowie formale Anpassungen vorgenommen werden.

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens:
Keine.
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Erlauterungen

Allgemeiner Teil
Hauptgesichtspunkte des Entwurfes:

1) Die Anpassung der nationalen, das Erfindungswesen betreffenden Bestimmungen an die revi-
dierte Fassung des Europdischen Patentiibereinkommens

Der Gesetzentwurf dient der Anpassung des Patentgesetzes, des Gebrauchsmustergesetzes und des Pa-
tentvertrage-Einflihrungsgesetzes an die revidierte Fassung des Européischen Patentiibereinkommens. Im
Rahmen der Revisionskonferenz im Jahr 2000 wurde das Européische Patentiibereinkommen (EPU) an
aktuelle internationale Entwicklungen (TRIPS-Abkommen, WIPO-Patentrechtsiibereinkommen, Rechts-
vorschriften der EU) angepasst. Die Revisionsakte enthalt Anderungen des EPU, die dieses in seiner
ganzen Breite erfassen: die institutionelle Vorschriften, das materielle Patentrecht, die Verfahren vor dem
Europdischen Patentamt einschlieRlich seiner Beschwerdekammern und die Phase nach der Erteilung des
europiischen Patentes. Zahlreiche Bestimmungen des EPU iiber verfahrenstechnische Einzelheiten wur-
den aus dem Ubereinkommen in die Ausfiihrungsordnung uberfiihrt, um das europaische Patentrecht auch
in Zukunft rasch und wirksam an neue Erfordernisse anpassen zu kénnen. Die Ratifikation der Revisions-
akte ist durch Osterreich erfolgt (BGBI. 111 Nr. xxx/2007).

Sowohl das Patentgesetz, das Gebrauchsmustergesetz als auch das Patentvertrdge-Einfihrungsgesetz
nehmen auf das EPU Bezug bzw. enthalten ergianzende Bestimmungen. Durch den vorliegenden Entwurf
soll das nationale Recht mit der revidierten Fassung des EPU in Einklang gebracht werden. Die Anderun-
gen sollen gleichzeitig mit dem In-Kraft-Treten der revidierten Fassung des EPU in Kraft treten.

2) Aufnahme flankierender MalRinahmen zur Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 uber Kinderarznei-
mittel fur den Bereich der erganzenden Schutzzertifikate

Am 27.12.2006 ist die Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 {iber Kinderarzneimittel und zur Anderung der
Verordnung (EWG) Nr. 1768/92, der Richtlinien 2001/20/EG und 2001/83/EG sowie der Verordnung
(EG) Nr. 726/2004 (CELEX-Nr. 32006R1901) im Amtsblatt der Européischen Union erschienen.

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 (ber die Schaffung eines erganzenden Schutzzertifikates fiir
Arzneimittel wurde seinerzeit fur die Inhaber von Arzneimittelpatenten die Mdglichkeit geschaffen, einen
an die Patentdauer anschlieRenden Schutz zu erwerben, und zwar in Form eines erganzenden Schutzzerti-
fikates. Der erganzende Schutz gilt gemal dieser Verordnung ab Ablauf der gesetzlichen Laufzeit des
Grundpatentes fur eine Dauer, die dem Zeitraum zwischen der Einreichung der Anmeldung des Grundpa-
tentes und dem Zeitpunkt der ersten Genehmigung fiir das Inverkehrbringen im EWR entspricht, abzig-
lich eines Zeitraumes von flnf Jahren. Die Laufzeit betrdgt jedoch hochstens funf Jahre vom Zeitpunkt
seines Wirksamwerdens an.

Zweck der Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 uber Kinderarzneimittel ist es, die Entwicklung und die Zu-
ganglichkeit von Arzneimitteln zur Verwendung bei der pédiatrischen Bevdlkerungsgruppe (= Teil der
Bevolkerung zwischen der Geburt bis 18 Jahren) zu erleichtern und zu gewéhrleisten, dass die zur Be-
handlung dieser Bevolkerungsgruppe verwendeten Arzneimittel im Rahmen ethisch vertretbarer und
qualitativ hochwertiger Forschungsarbeiten entwickelt und genehmigt werden. Damit diese Ziele verwirk-
licht werden, sieht die Verordnung sowohl Verpflichtungen als auch Bonusse und Anreize vor, wobei ein
Bonus die Verlangerung der Laufzeit von erganzenden Schutzzertifikaten ist.

Dieser Bonus wird dann gewahrt, wenn eine Genehmigung fiir das Inverkehrbringen eines Humanarz-
neimittels oder - im Fall zugelassener Arzneimittel - eine Genehmigung neuer Indikationen, einschlie3-
lich péadiatrischer Indikationen, neuer Darreichungsformen und neuer Verabreichungswege die Ergebnisse
von Studien, die in Ubereinstimmung mit einem gebilligten padiatrischen Prifkonzept durchgefiihrt wur-
den, enthalt.

Der Antrag auf Verlangerung der Laufzeit des ergdnzenden Schutzzertifikats ist beim Patentamt zu stel-
len. Das Patentamt hat dem Schutzrechtsinhaber eine sechsmonatige Verldngerung der Laufzeit des er-
ganzenden Schutzzertifikats zu bewilligen, wenn die erforderlichen Voraussetzungen erfillt sind. Die
Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 und die ge&nderte Verordnung (EWG) Nr. 1768/92 enthalten detaillierte
Regelungen Uber Antragsfrist, Antragsinhalt etc, sodass im vorliegenden Gesetzentwurf nur mehr ergan-
zende flankierende MaRnahmen innerhalb des von den Verordnungen gewéhrten Spielraums erforderlich
sind.
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3) Aufnahme flankierender MaRnahmen zur Verordnung (EG) Nr. 510/2006 zum Schutz von geo-
graphischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fur Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

Mit Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20.3.2006 zum Schutz von geographischen Angaben
und Ursprungsbezeichnungen fir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABI. Nr.L 93 vom 31.3.2006
(CELEX-Nr. 32006R0510), wurde die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 ersetzt, auf welche die Bestim-
mungen des VII. Abschnitts des Markenschutzgesetzes bislang Bezug genommen haben. Die neue Ver-
ordnung Ubertragt den Mitgliedstaaten im Rahmen des neu gestalteten Priifungsverfahrens mehr Eigen-
verantwortung und starkt die Moglichkeiten der interessierten Offentlichkeit, Einfluss auf den Ausgang
nationaler Priifungsverfahren zu nehmen. So ist nunmehr die elektronische Verdffentlichung der Antrags-
unterlagen sowie die Etablierung eines Einspruchsverfahrens auf nationaler Ebene zur angemessenen
Berticksichtigung der Interessenslagen Dritter zwingend vorgesehen. Der vorliegende Gesetzentwurf
dient der Umsetzung dieser VVorgaben.

Nach dem Begutachtungsverfahren wurden folgende Anderungen vorgenommen, die aber insgesamt
gesehen zu keinen finanziellen Auswirkungen fuhren: Die geplante Einfllhrung des Rechtsinstituts der
Beschrankung und des Widerrufs von nationalen Patenten und Gebrauchsmustern wird auf einen spateren
Zeitpunkt verschoben, da es sich dabei um keine zwingende MaRnahme zur Anpassung an die revidierte
Fassung des EPU handelt und weitere Diskussionen dariiber gefordert wurden. Weiters sind sprachliche
Verbesserungen und Klarstellungen in Bezug auf Gesetzestext und Erlauterungen erfolgt.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Entwurf geht in den Art. | bis Ill, die die Anpassung an die revidierte Fassung des Européischen
Patentlibereinkommens vorsehen, Uber eine verpflichtende Umsetzung zwingender Vorschriften des Ge-
meinschaftsrechts hinaus, doch sind diese MalRnahmen erforderlich, um eine Harmonisierung der nationa-
len Bestimmungen mit jenen des Europédischen Patentiibereinkommen herzustellen bzw. die Rechtssi-
cherheit zu erhéhen. Es sind damit keine Mehrbelastungen fiir den Bund und weitere Gebietskdrperschaf-
ten zu erwarten, da sich die Anderungen vorwiegend auf die Anpassung der Bestimmungen Uber die
Schutzvoraussetzungen von Patenten und Gebrauchsmusters beziehen und formale Adaptierungen vorge-
nommen werden. Ein durch den Entwurf allenfalls entstehender Verwaltungsaufwand ist durch die dafr
vorgesehenen Verfahrensgebiihren abgedeckt.

Kompetenzgrundlage:

Die Kompetenz des Bundes zur Erlassung dieses Gesetzes ergibt sich aus Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG (Pa-
tentwesen und Schutz von Marken).

Besonderer Teil
Zu Art. | (Anderung des Patentgesetzes 1970):
ZuArt. 1 Z1(81Abs. 1):

Diese Bestimmung wurde an Art. 52 Abs. 1 EPU angepasst, der die , Technik“ - in Orientierung an
Art. 27 Abs. 1 des TRIPS-Abkommens - in die grundlegende Bestimmung des materiellen européischen
Patentrechts verankert. Auch im PatG soll augenfallig zum Ausdruck gebracht werden, dass der Patent-
schutz grundsétzlich technischen Erfindungen aller Art offen steht. Um patentfahig zu sein, muss der
beanspruchte Gegenstand ,.technischen Charakter” aufweisen oder - etwas préziser umschrieben - eine
»Lehre zum technischen Handeln* zum Gegenstand haben, d.h. eine an den Fachmann gerichtete Anwei-
sung, eine bestimmte technische Aufgabe mit bestimmten technischen Mitteln zu Igsen.

Zu Art. 1 Z2 (8§ 3 Abs. 2 und 3):
Zu 8§ 3 Abs. 2:

Mit dem Bundesgesetz BGBI. Nr. 634/1994 wurde im Bereich des nationalen Patentrechts beziglich
»alterer Rechte* (= prioritatsaltere Patentanmeldungen, die erst nach dem Prioritatstag der jiingeren Pa-
tentanmeldung veréffentlicht worden sind) der im EPU normierte Grundsatz des ,,whole contents appro-
ach* tbernommen. § 3 Abs. 2 Z 4 normiert die Voraussetzungen, die erfillt sein mussen, damit eine prio-
rittsaltere européische Patentanmeldung in Bezug auf eine jlingere nationale Patentanmeldung als ,,alte-
res Recht* anzusehen ist.

Die revidierte Fassung des Europiischen Patentiibereinkommens (EPU) und der Ausfiihrungsordnung
(AO) macht es erforderlich, § 3 Abs. 2 Z 4 entsprechend anzupassen. Der bisherige Art. 54 Abs. 4 EPU
beschrankte den Kreis der ,alteren Rechte* in Bezug auf europdische Patentanmeldungen auf das zur
Vermeidung einer Rechtskollision erforderliche Minimum, dh auf diejenigen Staaten, die in der friheren
und in der spéteren europdischen Patentanmeldung benannt waren. Fir die Benennung eines Staates



4von 10 216 der Beilagen XXIII. GP - Regierungsvorlage - Materialien

musste gemaR Art. 79 Abs. 2 EPU eine Benennungsgebiihr im Laufe des Anmeldeverfahrens gezahlt
werden. Im Hinblick darauf, dass mittlerweile in den meisten europaischen Patentanmeldungen samtliche
EPU-Staaten benannt sind, wurde Art. 54 Abs. 4 EPU gestrichen. Dies bedeutet, dass &ltere europaische
Patentanmeldungen im Vergleich zu jiingeren europdischen Patentanmeldungen immer - unabhéangig
davon, fur welche Staaten letztendlich Benennungsgebiihren gezahlt wurden - fur die Beurteilung der
»altere Rechte” heranzuziehen sind.

In Anpassung an die revidierte Fassung des EPU wird im § 3 Abs. 2 Z 4 die Voraussetzung gestrichen,
dass eine europdische Patentanmeldung nur dann als ,alteres Recht* im Vergleich zu einer nationalen
Patentanmeldung anzusehen ist, wenn die Benennungsgebuhr gezahlt wurde.

8 3 Abs. 2 Z 4 berucksichtigte in seiner bisherigen Fassung als ,altere Rechte” auch die sogenannten
»EUro-PCT-Anmeldungen“, dh jene européischen Patentanmeldungen, die aus einer internationalen An-
meldung hervorgegangen sind. Die Voraussetzungen dafiir sind nicht mehr in Art. 158 Abs. 2 EPU son-
dern in Art. 153 Abs. 5 EPU normiert, sodass die Bezugnahmen entsprechend anzupassen sind. Die Be-
stimmung wurde zu Zwecken der Ubersichtlichkeit in eine neue Z 5 aufgenommen.

Die Ubergangsbestimmung des § 173 Abs. 3, die auf bereits erteilte Patente oder auf anhangige Patent-
anmeldungen Bezug nimmt, ist zu beachten.

Zu 8 3 Abs. 3:

Als Kompensation flr den Patentierungsausschluss medizinischer Verfahren (§ 2 Abs. 1 Z 2) wird nach
der bisherigen Fassung des 8 3 Abs. 3 bekannten Stoffen und Stoffgemischen Neuheit zuerkannt, sofern
sie zur erstmaligen Anwendung in einem medizinischen Verfahren bestimmt sind. Diese Neuheit der
Lersten medizinischen Indikation* entspricht der diesbeziiglichen Bestimmung im EPU. Die gesetzlich
anerkannte Neuheit der ,ersten medizinischen Indikation“ wurde von der Rechtsprechung des Européi-
schen Patentamtes zum EPU und auch in Osterreich auf jede weitere medizinische Indikation (,,zweite
medizinische Indikation*) ausgedehnt, und zwar bisher in Form eines Anspruchs, der auf die Verwendung
eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels fur eine bestimmte neue therapeu-
tische Anwendung gerichtet ist.

Die revidierte Fassung des EPU (Art. 54 Abs. 5) sieht nun ausdriicklich eine Regelung fiir die ,,zweite
medizinische Indikation” vor. 8 3 Abs. 3 wird daher entsprechend angepasst, wobei der Wortlaut der
revidierten Fassung des EPU ibernommen wurde.

Zu Art. 1 Z 3 (§ 21 Abs. 4):

In dieser Bestimmung werden Personen und Unternehmen, die Wohnsitz oder Niederlassung in der
Schweizerischen Eidgenossenschaft haben, jenen mit Wohnsitz oder Niederlassung im EWR gleichge-
stellt.

Zu Art. | Z 4 (8 22a):

Diese Bestimmung wird an die revidierte Fassung des Art. 69 EPU angepasst. Auch im nationalen Patent-
recht soll die Formulierung, wonach der Schutzbereich des Patentes durch den ,,Inhalt* der Anspriiche
bestimmt wird, durch die klarere Regelung, dass der Schutzbereich des Patentes durch die Anspriiche
bestimmt wird, ersetzt werden.

Im Abs. 2 wird klargestellt, dass eine riickwirkende teilweise Vernichtung des Patentes nicht zu einer
Erweiterung des Schutzbereiches fuhren darf.

Zu Art. 1 25 (860 Abs. 3 Z1):

Durch diese Bestimmung soll eine Bereinigung der Zustandigkeitsregelungen fiir die Kenntnisnahme von
Verzichten erfolgen. Nach der bisherigen Rechtslage ist fir die Kenntnisnahme eines Verzichts oder
Teilverzichts bei Patenten die Rechtsabteilung, bei Gebrauchsmustern die Technische Abteilung (8 33
Abs. 1 Z 1 GMG) zustandig. Bei einem Teilverzicht auf ein Patent wird in der Praxis immer die Techni-
sche Abteilung um Stellungnahme ersucht, ob es durch die beantragte Einschrankung nicht zu einer Er-
weiterung des Schutzbereiches kommt. Zum Zweck der Verfahrensbeschleunigung soll kiinftig auch im
Bereich der Patente die Kenntnisnahme von Verzichten bzw. Teilverzichten im Zustdndigkeitsbereich der
Technischen Abteilung angesiedelt werden.

Zu Art. 1 Z6 (8 173 Abs. 3):

Abs. 3 erster Satz sieht die Weiteranwendung der bisher geltenden Bestimmungen betreffend ,,altere
Rechte* fiir jene Patente und Patentanmeldungen vor, deren Anmeldetag vor dem In-Kraft-Treten der
Novelle liegt. Die Ubergangsbestimmung entspricht jener des Art. 1 Z 1 des Beschlusses des Verwal-
tungsrates (iber die Ubergangsbestimmung nach Art. 7 der Akte zur Revision des EPU.
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Abs. 3 zweiter Satz sieht vor, fur welche Anmeldungen der neu eingeflgte 8§ 3 Abs. 3 zweiter Satz An-
wendung findet. Die Ubergangsbestimmung entspricht jener des Art. 1 Z 3 des Beschlusses des Verwal-
tungsrates Uber die Ubergangsbestimmung nach Art. 7 der Akte zur Revision des EPU.

Zu Art. 1 Z 7 (8§ 180a Abs. 5 und 6):

Diese Bestimmung enthalt die In-Kraft-Tretens-Regelung.

Zu Art. 11 (Anderung des Gebrauchsmustergesetzes):

ZuArt. 1121 (81 Abs. 1):

Zur Einfahrung des Begriffes ,,Technik* wird auf die EB zu Art. 1 Z 1 (§ 1 Abs. 1) verwiesen.
Zu Art. 11 Z2 (8 3 Abs. 2 und 3):

Mit dieser Anderung werden die Bestimmungen betreffend die Anforderungen an die Neuheit eines
Gebrauchsmusters in Bezug auf dltere Rechte und Stoffe und Stoffgemische an jene fur Patente ange-
passt. Auf die EB zu Art. 1 Z 2 (8§ 3 Abs. 2 und 3) wird verwiesen.

Zu Art. 11 Z3 (8 4 Abs. 2):

Zur Klarstellung des Schutzbereiches wird auf die EB zu Art. 1 Z 4 (§ 22a) verwiesen.

Zu Art. 11 Z4 (8 39 Abs. 4):

Zur Anderung der Vertreterregelungen wird auf die EB zu Art. | Z 3 (§ 21 Abs. 4) verwiesen.

Zu Art. 11 Z5 (8§ 51a Abs. 9):

Zu den Ubergangshestimmungen wird auf die EB zu Art. 1 Z 6 (§ 173 Abs. 3) verwiesen.

Zu Art. 11 Z 6 (§ 53a Abs. 3 und 4):

Diese Bestimmung enthélt die In-Kraft-Tretens-Regelung.

Zu Art. 111 (Anderung des Patentvertrage-Einfiihrungsgesetzes):

ZUuArt. 11121 (8 2):

Die Anforderungen betreffend die Einreichung von europaischen Patentanmeldungen wurden mit der
revidierten Fassung des EPU liberalisiert. Die bisher in dieser Bestimmung vorgesehenen Formvorschrif-

ten bei Einreichung einer europaischen Patentanmeldung beim Osterreichischen Patentamt konnten daher
ersatzlos entfallen.

Zu Art. 111 22 (85 Abs. 2):

Der bisherige Abs. 2 hat die Vorlage einer Ubersetzung bei Anderungen der europaischen Patentschrift
im Einspruchsverfahren vorgesehen. Die neue Fassung berlcksichtigt das neu eingefiihrte Beschran-
kungsverfahren beim Europdischen Patentamt. GeméR Art. 65 EPU kann jeder Vertragsstaat nicht nur im
Fall einer gednderten Fassung der Patentschrift nach einem Einspruchsverfahren, sondern auch im Fall
einer geanderten Fassung der Patentschrift nach einem Beschrankungsverfahren eine Ubersetzung der
Patentschrift verlangen, wenn die Patentschrift nicht in einer Amtssprache des Vertragsstaates abgefasst
ist.

Zu Art. 111 Z3 (8§ 9 Abs. 1):

In dieser Bestimmung wird lediglich die Bezugnahme auf die revidierte Fassung des EPU richtig gestellt.
Zu Art. 111 Z 4 (8 10 Abs. 2):

Art. 167 EPU bot den Vertragsstaaten die Mdglichkeit, wéahrend eines begrenzten Zeitraums bestimmte
Vorbehalte beziiglich der Anwendung des EPU zu erklaren. Osterreich machte seinerzeit von der Mdg-
lichkeit nach Art. 167 EPU Gebrauch, den Schutz fiir chemische Erzeugnisse als solche und fiir Nah-
rungs- oder Arzneimittel als solche auszuschlieRen. Die Wirksamkeit des Vorbehalts endete im Oktober
1987, ist aber auf alle bis einschlieBlich 7. Oktober 1987 eingereichte europdische Patentanmeldungen
weiter anzuwenden (VfGH 26.11.1990, PBI 1991, 17). Art. 167 EPU wurde bei der Revision gestrichen,
da die Erklarung solcher Vorbehalte nun nicht mehr zuldssig ist. Da auch jetzt noch Nichtigkeitsverfahren
betreffend europdische Patente, die bis 7. Oktober 1987 angemeldet wurden, auf den seinerzeitigen Vor-
behalt Osterreichs gestiitzt werden konnen, ist im Abs. 2 eine Bezugnahme auf Art. 167 EPU in der Fas-
sung vor dem In-Kraft-Treten der Revision des EPU herzustellen.

Zu Art. 111 Z 5 (8 25 Abs. 9):
Diese Bestimmung enthélt die In-Kraft-Tretens-Regelung.
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Zu Art. IV (Anderung des Schutzzertifikatsgesetzes 1996):
Zu Art. IV Z 1 (8§ 2 samt Uberschrift):

Fir die Verlangerung eines ergdnzenden Schutzzertifikats aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1901/2006
Uber Kinderarzneimittel ist ein eigener Antrag zu stellen, wobei dieser Antrag sowohl bei der Anmeldung
des ergdnzenden Schutzzertifikates, wahrend des Anmeldeverfahrens und unter bestimmten Vorausset-
zungen auch noch nach der Erteilung des Schutzzertifikates gestellt werden kann.

Im § 2 ist daher auf diesen gesonderten Antrag explizit Bezug zu nehmen.
ZuArt. IV Z2 (85 Abs. 1):

Mit dieser Bestimmung wird festgelegt, dass sich im Osterreichischen Patentamt die Zustandigkeit fur die
Beschlussfassung Uber die Verlangerung von erganzenden Schutzzertifikaten nach der Zustandigkeit fir
Schutzzertifikatsanmeldungen richtet.

Zu Art. IV Z 3 (8§ 11 Abs. 4):

Diese Bestimmung enthalt die In-Kraft-Tretens-Regelung.
Zu Art. V (Anderung des Markenschutzgesetzes 1970):
Zu Art. V Z1 (8 61 Abs. 4):

Vgl. Erlauterungen zu Art. | Z 3.

Zu Art. V Z 2 (8 68 samt Uberschrift):

Die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 wurde durch Art. 19 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates
vom 20. Mérz 2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fir Agrarer-
zeugnisse und Lebensmittel, ABI. Nr. L 93 vom 31.3.2006, S 12 aufgehoben. Die Bezugnahmen auf die
aufgehobene Verordnung waren daher durch Zitierungen der neuen Norm zu ersetzen.

GemaR der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 muss der Mitgliedstaat dafiir Sorge tragen, dass fiir die Of-
fentlichkeit ein elektronischer Zugang ua zur Spezifikation, ihren Anderungen und bezughabenden L6-
schungsantragen sichergestellt ist (vgl. Art. 5 Abs. 5 5. Unterabsatz sowie Bezugnahmen darauf in Art. 9
und 12). Die bereits bisher bestehende Erméchtigung des Prasidenten, Form und Inhalt der entsprechen-
den Antrége per Verordnung naher regeln zu konnen, wurde daher dahingehend erweitert, dass dieser
unter besonderer Beachtung der in Abs. 2 genannten Parameter auch die speziellen Anforderungen an
elektronische Veroffentlichungen im Verordnungsweg festlegen kann.

Zu Art. V Z 3 (88 68a bis 68d):
Zu § 68a:

Das Verfahren zur Priifung eines Eintragungsantrages auf nationaler Ebene muss aufgrund der VVorgaben
der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 (Art. 5) geéndert werden. So verpflichtet die Verordnung die Mit-
gliedstaaten, fiir naturliche und juristische Personen mit einem berechtigten Interesse und Sitz oder Nie-
derlassung in ihrem Staatsgebiet ein nationales Einspruchsverfahren vorzusehen. Auch muss der Mit-
gliedstaat vor Weiterleitung eines Antrages an die Kommission mittels zu vertffentlichender, rechtsmit-
telfahiger Entscheidung zum Ausdruck bringen, dass der Antrag seiner Auffassung nach den Anforderun-
gen der Rats-Verordnung und den zu ihrer Anwendung erlassenen Bestimmungen (zB Verordnung (EG)
Nr. 1898/2006 der Kommission vom 14. Dezember 2006 mit Durchfiihrungsbestimmungen zur Verord-
nung (EG) Nr. 510/2006 des Rates zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnun-
gen fur Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABI. Nr. L 369 vom 23.12.2006, S 1) entspricht.

Das nationale Verfahren stellt sich folgendermal3en dar:

Nach Prifung der formalen und materiellrechtlichen Anforderungen (vgl. § 68 Abs. 3) durch das nach der
Geschéftsverteilung zustadndige Mitglied (§ 35) wird ein ordnungsgemaler Antrag vom Patentamt in
elektronischer Form (iber die Webseite des Amtes) verdffentlicht. Um den interessierten Kreisen in die-
sem Zusammenhang die standige Uberpriifung der elektronischen Publikationen des Amtes zu ersparen,
wird im Patentblatt Teil 1 zusétzlich ein Hinweis auf diese elektronische Verdffentlichung publiziert.

Die nationale Einspruchsfrist wird in Ubereinstimmung zur Frist fir die Vorlage eines Einspruchs beim
Osterreichischen Patentamt gegen einen Eintragungs-, Loschungs- oder Abanderungsantrag eines anderen
Mitglied- oder Drittstaates (vgl. 8 68b) mit vier Monaten beginnend mit dem Tag der elektronischen Ver-
offentlichung festgelegt, um Irrtimer Uber das FristausmaR zu vermeiden. Eine l&ngere Einspruchsfrist,
die Zulassung der Mdglichkeit einer Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bei Versdumung der Ein-
spruchsfrist oder der Beschwerdefrist wiirde die Dauer des nationalen Priifungsverfahrens iber Gebuhr
verlangern und der Weiterleitung des Antrages an die Kommission auf gesicherter nationaler Basis entge-
genstehen.
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Die zuldssigen Einspruchsgriinde sind in Art. 5 Abs. 5 2. Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 510/2006
durch Verweis auf Art. 7 Abs. 3 1. Unterabsatz festgelegt.

Obgleich das Patentamt bei der Antragspriifung zwar jederzeit Stellungnahmen von Bundesministerien,
Gebietskorperschaften oder Wirtschaftsverbénden einholen kann (vgl. 8 68d), sind doch die Mitarbeit der
antragstellenden Vereinigung bzw. der Verfahrensparteien, deren Ausfiihrungen und Belege - zB zu den
bestehenden Handelsbrauchen - fir die Entscheidung des Amtes von wesentlicher Bedeutung. AuRert
sich die antragstellende Vereinigung demnach nicht zu den erhobenen Einspruchsgriinden, so soll dies
nach § 68a Abs. 2 — nicht zuletzt zur Erzielung eines rascheren Verfahrensablaufes - als Riicknahme des
Antrages gewertet werden.

Das ebenfalls vom Einzelpriifer durchzufihrende Einspruchsverfahren bildet einen Teil des nationalen
Prufungsverfahrens erster Instanz. Eine miindliche Verhandlung ist auf Antrag einer Partei oder wenn der
Bearbeiter dies im Einzelfall fur erforderlich hélt auch von Amts wegen anzuberaumen und durchzufih-
ren. Die sodann in diesem Zusammenhang einzuhaltenden VVorgangsweisen sowie die Rechte und Pflich-
ten des zustdndigen Bearbeiters als Leiter dieser Verhandlung wurden den Bestimmungen des patent-
rechtlichen Einspruchsverfahrens nachgebildet.

Die Parteien des Einspruchsverfahrens missen ihre Kosten selbst tragen. Dies mindert einerseits das
Kostenrisiko fir beide Seiten und soll dazu ermutigen, berechtigte Einwande gegen einen in Prifung
stehenden Antrag auch tatséchlich vorzubringen, andererseits soll vermieden werden, dass Einspriiche zB
bei erfolgter Parteieneinigung lediglich aus Kostengriinden weiter verfolgt werden.

Das Einspruchsverfahren endet entweder mit der Abweisung des Eintragungsantrages, der Feststellung,
dass der Eintragungsantrag (die Angaben des einzigen Dokuments) nicht bloR geringfligig zu andern ist
oder bei Abweisung des Einspruches mit der Erlassung der von der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 fir
den Fall der Zul&ssigkeit des Antrages auch auBerhalb eines Einspruchsverfahrens vorgeschriebenen
positiven Entscheidung und ihrer elektronischen Verdffentlichung. Im Zuge dieser positiven Entschei-
dung kénnen als lediglich geringfiigig zu bewertende Anderungen der Antragsunterlagen vorgenommen
werden.

Ob eine Anderung als ,,geringfiigig* anzusehen ist oder nicht, hingt davon ab, ob sie ein wesentliches
Merkmal des Erzeugnisses betrifft oder den Zusammenhang zwischen Erzeugnis und Herkunftsort &ndert
(vgl. Art. 16 lit. h der Verordnung (EG) Nr.510/2006 und Art. 16 Abs.4 der Verordnung (EG)
Nr. 1898/2006).

Beriihrt der Einspruch nicht die Zul&ssigkeit des Antrages, so erlasst das Patentamt unter gleichzeitiger
Abweisung des Einspruchs eine positive Entscheidung und verdffentlicht sie in elektronischer Form. Die
Frist fiir die Beschwerde gegen diese Entscheidung an die Beschwerdeabteilung des Osterreichischen
Patentamtes (Senatsentscheidung) betrdgt zwei Monate und beginnt - ungeachtet der schriftlichen Ver-
stdndigung der Parteien des Einspruchsverfahrens - mit dem Tag der elektronischen Veréffentlichung.
Wurden mehrere Einspriiche erhoben, so ist Uber sie gemeinsam abzusprechen, um ein Ubersichtliches
Verfahren mit einheitlichem Fristenlauf auch hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens sicherstellen zu
kénnen.

Eine Trennung der Einspruchsentscheidung von der fir den Fall der Zulédssigkeit des Antrages von der
Verordnung vorgeschriebenen Erlassung einer positiven Entscheidung des Mitgliedstaates kommt nicht in
Betracht. Nachdem die Verordnung vorschreibt, dass auch gegen diese positive Entscheidung ein
Rechtsmittel gegeben sein muss (vgl. Art. 5 Abs. 5 4. Unterabsatz) hétte eine jeweils gesonderte Be-
schlussfassung uber Einspruch und positive Entscheidung zur Folge, dass hinsichtlich beider Beschlisse
eine gesonderte Rechtsmittelmdglichkeit eroffnet werden misste, was die Dauer des nationalen Verfah-
rens weiter verlangern wirde.

Dem Verfahren auf Gemeinschaftsebene (Art. 7 Abs.5 2. Unterabsatz der Verordnung (EG)
Nr. 510/2006) nachgebildet ist die Bestimmung des § 68a Abs. 8, wonach auch im nationalen Prifungs-
verfahren das Verfahren der Offentlichkeitsbeteiligung (Veréffentlichung mit Einspruchsméglichkeit) zu
wiederholen ist, wenn aufgrund der Feststellungen des Einspruchsverfahrens nicht bloR geringfligige
Anderungen des veroffentlichten einzigen Dokuments (dieses ist Teil der Antragsunterlagen und enthélt -
von Art. 5 Abs. 3 lit. ¢ der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 vorgegeben — die wichtigsten Angaben der
Produktspezifikation) erforderlich sind. Dadurch soll den nationalen Verkehrskreisen die Mdglichkeit der
Beeinspruchung und Uberpriifung auch der geinderten Antragsangaben gewahrt werden. Nach Méglich-
keit sollen die erforderlichen Anderungen im Einspruchsverfahren selbst festgelegt werden, sodass auf
Basis des rechtskréftigen Feststellungsbeschlusses die sofortige Neuverdffentlichung des geénderten
Antrages erfolgen kann. Ist dies nicht moglich, weil zB seitens der antragstellenden Vereinigung erst tber
die konkrete Umsetzung und praktische Ausgestaltung der nétigen Anderungen entschieden werden
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muss, so ist hach Vorlage der geédnderten Antragsunterlagen auch das amtliche Prufungsverfahren weiter-
zuflhren.

Ein Einspruch kann unter anderem darauf gestiitzt werden, dass sich die begehrte Eintragung des vorge-
schlagenen Namens nachteilig auf das Bestehen von Erzeugnissen auswirken wiirde, die von dem ein-
sprechenden Unternehmen mindestens wahrend der letzten fiinf Jahre vor der nationalen Verdffentlichung
des Antrages unter stdndiger Verwendung des betreffenden Namens rechtmaRig vermarktet wurden (vgl.
Art. 7 Abs. 3 lit. ¢ der Verordnung (EG) Nr. 510/2006). Sind die geltend gemachten Umsténde nicht so
schwerwiegend, dass sie zur Zuriickweisung des Antrages fuhren (zB weil sie sich als lediglich in Einzel-
fallen auftretende Abweichungen von der im Antrag dargestellten Produktionsmethode erweisen), so
kann dem einsprechenden Unternehmen gemé&R § 68a Abs. 6 - in Wahrnehmung der den Mitgliedstaaten
in Art. 5 Abs. 6 2. Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 eingerdumten Option - im Rahmen der
positiven Entscheidung eine den Umsténden des Einzelfalles angemessene Frist zur Anpassung seiner
Verfahrensweise an die VVorgaben des Antrages eingeraumt werden.

Die Option der Einraumung eines nationalen Ubergangsschutzes beginnend mit der Ubermittlung des
Antrages an die Kommission bis zur Entscheidung auf Gemeinschaftsebene (vgl. Art.5 Abs. 6
1. Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 510/2006) konnte nicht wahrgenommen werden, da in Oster-
reich keine sondergesetzliche Regelung fur den Schutz von Herkunftsangaben im Sinne der Verordnung
besteht.

Zu § 68b:

Gegen Antrége aus anderen Mitgliedsstaaten oder Drittlandern kénnen Personen mit Sitz oder Niederlas-
sung in Osterreich gemaR Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 Einspruch erheben. Um méglichst
sicherzustellen, dass die Angaben des Einspruches vollsténdig sind, ist der Einspruch auf dem von der
Verordnung (EG) Nr. 1898/2006 vorgegebenen Formblatt oder nach dessen Vorbild zu erstellen und beim
Osterreichischen Patentamt einzubringen. Uber ihn wird auf Kommissionsebene entschieden. Eine an das
Patentamt zu zahlende Einspruchsgeblhr ist daher — anders als beim Einspruch nach 8§ 68a - nicht vorge-
sehen.

§ 68b legt in weitgehender Fortschreibung der schon bisher in Geltung stehenden Regelung die Anforde-
rungen fest, die eine zeitgerechte Weiterleitung der eingebrachten Einspriiche an die Kommission inner-
halb der hierflr von der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 vorgegebenen Sechsmonatsfrist ab Veroffentli-
chung im Amtsblatt der Européischen Union gewéhrleisten sollen. Die zur Einbringung derartiger Ein-
spriiche beim Patentamt offen stehende Frist konnte aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre allerdings
von bisher drei auf nunmehr vier Monate verlangert werden.

Zu § 68c:

Gemal dieser Bestimmung ist das nationale Verfahren zur Priifung von Eintragungsantrédgen gleicherma-
Ren sowohl auf Antrage auf Anderung der Produktspezifikation zu bereits eingetragenen Bezeichnungen,
wenn dadurch auch Anderungen des einzigen Dokuments erforderlich werden, als auch auf Antrage auf
Loéschung einer eingetragenen Bezeichnung aus dem von der Kommission geflihrten Register der ge-
schiitzten Ursprungsbezeichnungen und der geschiitzten geographischen Angaben anwendbar. Bei L6-
schungsantragen kommt die Einrdumung einer gemaRl § 68a Abs. 6 mdglichen Anpassungsfrist allerdings
nicht in Betracht (vgl. Art.17 Abs. 2 3. Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 1898/2006).

Uber Spezifikationsanderungen, die zu keinen Anderungen der Angaben des einzigen Dokuments fihren,
entscheidet der Mitgliedstaat eigenstdndig und ohne die Mdglichkeit eines nationalen Einspruchsverfah-
rens zu er6ffnen (vgl. Art. 9 Abs. 3 i) der Verordnung (EG) Nr. 510/2006).

Zu § 68d:

8 68d Abs. 1 bleibt gegenuber der bisherigen Regelung unverdndert. In den letzten Jahren hat sich in
diesem Zusammenhang eine enge Zusammenarbeit mit dem BMLFUW und der Kodexkommission etab-
liert. Diese Praxis soll beibehalten werden. Der neue Abs. 2 nimmt auf Fragen der Kontrolle der Verord-
nung (EG) Nr. 510/2006, die in den Zustandigkeitsbereich des BMGFJ fallen, Bezug. Das Kontrollsystem
ist in § 45 LMSVG idgF geregelt. Nach Ablauf einer Ubergangsfrist wird die Kontrolle der Einhaltung
der Spezifikation von privaten Kontrollstellen durchgefiihrt. Diese sind zuvor vom Landeshauptmann
zuzulassen, der auch fiir ihre Uberwachung sowie die Marktkontrolle zustindig ist. Nachdem die Kon-
trollstellen und ihre besonderen Aufgaben bei Neuantrdgen in die einen Teil des Eintragungsantrages
bildende Spezifikation aufzunehmen sind, sind diesbezugliche Fragen im Rahmen des Eintragungsverfah-
rens mit dem genannten Ressort abzuklaren.
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Zu Art. V Z 4 (8 68f Abs. 1):

Die Bezugnahme auf die aufgehobene Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 war durch Zitierung der Verord-
nung (EG) Nr.510/2006 zu ersetzen. Wie bisher nimmt § 68f auf Art. 13 der VO (EG) Nr. 510/2006
Bezug, daneben aber neu, lediglich auf den ersten Absatz von Art. 8, da die diesem Artikel durch die neue
VO (EG) Nr.510/2006 angefligten Abs.2 und 3 fiir einen Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch
sachlich nicht in Frage kommen.

Zu Art. V Z 5 (8 80):

Diese Bestimmung enthdlt die VVollzugsklausel, die lediglich im Bereich der Z 4 gegenuber der bisherigen
Regelung veréndert wurde.

Zu Art. V Z 6 (8 81a Abs. 3):

Die Bestimmungen des Abs. 3 enthdlt die In-Kraft-Tretens-Regelung, wonach die flankierenden Bestim-
mungen zur Verordnung (EG) Nr. 510/2006 im Hinblick auf die in Art. 5 Abs. 8 der Verordnung enthal-
tene und bereits verstrichene Frist zum Erlass der erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften
umgehend in Kraft treten sollen.

Zu Art. VI (Anderung des Patentamtsgebiihrengesetzes):
Zu Art. VI Z 1 und 2 (2. Hauptstiick 6. und 11.Abschnitt des Inhaltsverzeichnisses):

Das Inhaltsverzeichnis ist im Hinblick auf die neu eingefiihrte Verlangerungsgebihr (8§ 17) fur erganzen-
de Schutzzertifikate und die Einspruchsgebihr (§ 26) zu aktualisieren.

Zu Art. VI Z 3 (§ 17 samt Uberschrift):

Diese Bestimmung sieht entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 uber Kinderarzneimittel fur
den Antrag auf Verlangerung eines erganzenden Schutzzertifikats eine Gebuhr vor. Da beim Antrag auf
Verlangerung - im Unterschied zur Anmeldung - keine inhaltliche Priifung vorgenommen wird, sondern
die Erfillung von bestimmten Formerfordernissen geprift werden muss, ist die Verlangerungsgebhr
geringer als die Anmeldegebdihr.

Zu Art. VI Z 4 (8 18 Abs. 1 und 3):

Ein ergdnzendes Schutzzertifikat gilt ab Ablauf der gesetzlichen Laufzeit des Grundpatents fur eine Dau-
er, die dem Zeitraum zwischen der Einreichung der Anmeldung des Grundpatents und dem Zeitpunkt der
ersten Genehmigung flr das Inverkehrbringen im EWR entspricht, abziglich eines Zeitraums von funf
Jahren. Die Laufzeit betragt jedoch hdchstens finf Jahre vom Zeitpunkt seines Wirksamwerdens an. Die-
se durch die Verordnungen Uber ergédnzende Schutzzertifikate vorgeschriebene individuelle Berechnung
bedeutet, dass nach der bisherigen Rechtslage die Laufzeit eines ergdnzenden Schutzzertifikats mindes-
tens einen Tag und hdchstens finf Jahre betragen kann. § 18 Abs. 1 in seiner bisherigen Fassung sieht
daher Jahresgebiihren fiir das erste bis funfte Jahr der Laufzeit vor.

Die sechsmonatige Verlangerung, die aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 Uber Kinderarznei-
mittel vorgesehen ist, schliet unmittelbar an die individuell berechnete Laufzeit des ergdnzenden Schutz-
zertifikats an. Wird durch die Verldngerung der ndchste Félligkeitstag fiir eine Jahresgebiihr erreicht,
dann ist fur die weitere Aufrechterhaltung die Jahresgebiihr flr das nachstfolgende Jahr der Laufzeit zu
bezahlen. Fiir den Fall, dass die Verlédngerung Uber das funfte Jahr der Laufzeit hinausgeht, wird eine
zuséatzliche Gebuhr fiir das begonnene sechste Jahr normiert. Da die Verlangerung keinesfalls langer als
sechs Monate sein kann, wird eine entsprechend reduzierte Gebihr vorgesehen.

Die im Abs. 3 enthaltene Sonderregelung betreffend die zuschlagsfreie Zahlung von Jahresgebiihren ist
im Hinblick auf das neue Verfahren auf Verlangerung der Laufzeit entsprechend zu ergénzen.

Zu Art. VI Z 5 (§ 26):

Die Abs. 1 und 3 entsprechen den bisherigen Abs. 1 und 2. Der neue Abs. 2 sieht fir den Fall, dass
gleichzeitig getrennte Antrage flr ein Grunderzeugnis und daraus hergestellte Verarbeitungsprodukte
gestellt werden (zB.: Mohn mit herkunftsindizierten Eigenschaften - daraus hergestellte Mohndéle, Mohn-
kuchen), eine herabgesetzte amtliche Priifungsgebihr fir den zweiten und jeden weiteren Antrag vor.
Dies ist darin begriindet, dass davon ausgegangen wird, dass in diesen Féllen der Priifungsaufwand hin-
sichtlich der Verarbeitungsprodukte durch Ruckgriff auf die Ergebnisse der Priifung des Grundproduktes
wesentlich vermindert werden kann. Eine Ruckzahlung der Halfte dieser reduzierten Gebuhr in den Fél-
len des Abs. 3 ist nicht vorgesehen.

Abs. 4 bestimmt die Hohe der Geblihr fir einen im Rahmen des nationalen Priifungsverfahren (§ 68a
Markenschutzgesetz) erhobenen Einspruch. Fir einen Einspruch nach 8 68b Markenschutzgesetz (Ein-
spruch gegen die Bezeichnung eines anderen Mitgliedstaates oder eines Drittstaates) wird hingegen wie
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bisher keine Gebiihr eingehoben, nachdem iiber diesen Antrag nicht das Osterreichische Patentamt, son-
dern die Kommission entscheidet.

Zu Art. VI Z 6 (8 40 Abs. 5):
Diese Bestimmung enthalt die In-Kraft-Tretens-Regelung.



