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INDUSTRIELLEN Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien
VEREINIGUN Osterreich

CRe | Fvaarecme & o Tel.: +43 1 711 35-2341
- Fax: +43 1 711 35-2923
www.iv-net.at

finanzpolitik@iv-net.at

An das

Bundesministerium fur Verkehr,
Innovation und Technologie
Radetzkystralle 2

1030 Wien

Per email: pr3@bmvit.gv.at
Cc: begutachtungsverfahren@parlament.gv.at
legistik@patentamt.at

Wien, am 03. April 2013

Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz 1970, das Gebrauchsmustergesetz, das
Patentvertrage-Einflihrungsgesetz, das Schutzzertifikatsgesetz 1996, das
Halbleiterschutzgesetz, das Markenschutzgesetz 1970, das Musterschutzgesetz, das
Patentamtsgeblihrengesetz, das Gebiihrengesetz 1957, das Sortenschutzgesetz, das
Patentanwaltsgesetz, die Jurisdiktionsnorm und das Gerichtsgeblihrengesetz,
gedndert werden soll (Patent- und Markenrechts-Novelle 2014}

GZ, BMVIT-19.023/0001-1/PR3/2013 DVR:0000175

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Industriellenvereinigung bedankt sich fUr die Gelegenheit zu dem vorliegenden
Gesetzesentwurf Stellung zu nehmen. Dem Ersuchen, eine Ausfertigung der Stellungnahme
dem Prisidium des Nationalrats elektronisch zu Ubermitteln, wurde nachgekommen.

Zu ausgewahiten Vorschlagen des Gesetzesentwurfs dirfen wir folgende Punkte anmerken:

Neuordnung der Rechisziige

Im Zusammenhang mit der Verwaltungsgerichtsbarkeifs-Novelle wird mit Wirkung
01.01.2014 der Oberste Patent- und Markensenat (,OPM") aufgeldst. Aufgrund des
angestrebten eingliedrigen Verwaltungsverfahrens scllen auch die Rechtsmittelabteilungen
im Osterreichischen Patentamt abgeschafft werden.

In diesem Zusammenhang wurden zwei L&sungsansétze diskutiert. Im Rahmen einer ersten
Lésung ( kleine Lésung") bleibt die Nichtigkeitsabteilung des Osterreichischen Patentamtes
als Erste Instanz bestehen und der Rechtszug von der Nichtigkeitsabteilung ebenso wie von
den Technischen Abteilungen und der Rechtsabteilung des Osterreichischen Patentamtes
wiirde sodann zum Oberlandesgericht Wien {,OLG Wien®) und im Fall des Falles zum
Obersten Gerichtshof {,OGH®) fihren.
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Im Rahmen einer zweiten Losung (,grofte Lésung*) wiirde der Rechtszug im
Anmeldeverfahren von der Technischen Abteilung sowie der Rechtsabteilung des
Osterreichischen Patentamtes an das Cberlandesgericht Wien (,OLG Wien®) bzw. den
Obersten Gerichtshof (,OGH") als dritte {reine Rechts-) Instanz fiihren, wohingegen
Nichtigkeitsverfahren (Marken, Muster, Patente, Gebrauchsmuster, Schutzzertifikate)
ausschlieBlich dem Handelsgericht Wien als Erstinstanz zugewiesen werden wirden. Bei
diesem Gericht ist bereits die zivilprozessuale Zustandigkeit der Eingriffsverfahren fur
Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster konzentriert.

Der weitere Instanzenzug wirde — wie im Zivilprozess — zum OLG Wien und zum OGH
fahren. Dariber hinaus ware eine weitere Konzentration der Zusténdigkeit auch far
Eingriffsverfahren aus nationalen Marken und Geschmacksmustern sowie
Urheberrechtseingriffe zielfihrend.

Um effiziente und kostenglinstige Verfahren von kompetenten Spruchkérpern anzubieten,
wire aus Sicht der Industriellenvereinigung der ,grof’en Ldsung“ aus folgenden Grinden der
Vorzug zu geben:

¢« Vermeidung von Doppelgleisigkeiten: Die im gerichtlichen Eingriffsverfahren bisher
notwendige Unterbrechung zur Abklarung des Bestands des Schutzrechts durch die
Behdrde wilrde entfallen; das Gericht entscheidet sogleich Giber den Bestand
desselben.

+ Konzentration und Verfahrensbeschleunigung: Da schon das Gericht erster Instanz
im Weg der Widerklage mit dem Einwand der Nichtigkeit des klagsseitigen
Schutzrechts befasst wird, ist es in der Lage lber die Léschung selbst zu
entscheiden.

¢ Nutzung der Uber Jahrzehnte aufgebauten hohen Kompetenz der Richterschaft
{Spezialabteilungen sowohl in Erstinstanz als auch beim OGH) einerseils, sowie
durch Senatshesetzung mit fachtechnischen Laienrichtern, insbesondere durch die
bestens qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Osterreichischen
Patentamts (Mitglieder und Vorsitzende der bisherigen Nichtigkeitsabteilung)
andererseits.

Vertretungsbefugnisse der Patentanwilte

Aus Sicht der Industrie ist es wesentlich, dass die fur diese Verfahren {(Nichtigkeitsklagen,
Léschungsklagen, Beschwerdeverfahren) bisher geltenden Vorschriften zur Vertretung auch
in Hinkunft vor den Gerichten gelten.

Mit einer verpflichtenden letztinstanzlichen Vertretung durch Rechtsanwélte erhdhen sich
jedoch die Kosten dieser Verfahren erheblich. Viele aus Sicht der Rechtspflege notwendigen
Verfahren wiirden nur verzéigernd stattfinden und finanziell starke Parteien wéaren durch die
hohen Kosten gegeniiber finanziell schwachen Parteien auch bei patent- bzw.
markenrechtlich schwacher Position im Vortelil,

Dazu ist anzumerken, dass bei diesen Verfahren - wie auch der OGH in seiner
Stellungnahme OBL 2012/38 feststellt - regelmiRig die Rechtsfrage gegenliber den
Tatfragen in den Hintergrund tritt oder doch mit diesen untrennbar verbunden ist.
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Gerade in forschungs- und entwicklungsintensiven Industriezweigen ist eine kostensparende
und zeithahe Abwicklung von grofiter Bedeutung. Um dies zu gewahrleisten besteht die
Notwendigkeit, technisch und juristisch ausgebildete Sachversténdige als Parteienvertreter in
diesen Verfahren zuzulassen, um Schutzrechtsinhabern eine effiziente Durchsetzung ihrer
Schutzrechte zu erméglichen und im Gegenzug das &ffentliche Interesse an der wirksamen
Begrenzung von Schutzrechten zu wahren. In der Regel wiirden dem Rechtsanwalt daher
erst recht Experten beigestellt und technische Gutachten von patentrechtlichen
Sachversténdigen (Patentanwéiten) eingeholt werden, womit erhebliche zusétzliche Kosten
anfallen.

Patentanwilte sollten daher in allen Verfahren, in denen technische Sachverstandige dem
Senat als Laienrichter angehdren, als alleinige Vertreter handeln kéinnen.

Fristangleichung an die ZPO bei Berufung und Rekurs

Die bisherigen zwei Monatsfristen in den Verfahren vor dem Osterreichischen Patentamt
{OPA) sind historisch bedingt und auf die Kommunikationsmittel der damaligen Zeit
zuriickzuftihren. In Zeiten des Internets wilrde sich eine Fristangleichung an die ZPO
hinsichtlich Berufungen und Rekurse ebenso anbieten, wie die Angleichung der Fristen im
Eingriffs- und Léschungsverfahren. Eine vierwdchige Frist ist einerseits unstrittig zu
berechnen, andererseits tragen verschiedene gerichtliche Fristen in Spezialgesetzen namlich
auch zu einer ,Verunsicherung"” bei.

Aus aktuellem Anlass diirfen wir zum Europaischen Ubereinkommen fiir
Patentstreitigkeiten erginzend anmerken: Das Ubereinkommen iiber ein einheitliches
Patentgericht vom 19. Februar 2013 sieht vor, dass auf europdischer Ebene neben den
zentralen Kammern, auch regicnale und lokale Kammern fiir mehrere Mitgliedsstaaten oder
lokale Kammern flir einzelne Mitgliedstaaten eingerichtet werden kénnen.

Die Industriellenvereinigung nimmt dies zum Anlass, die Bedeutung einer lokalen
dsterreichischen Kammer auch fir den Industrie- und Wirtschaftsstandort Osterreich zu
betonen.

Diese Lokalkammer sollte soweit dies im Rahmen des Ubereinkommens mdglich ist, die
Personen und Instrumente des Handelsgerichts Wien einbeziehen. Damit soll sichergestellt
werden, dass sich ésterreichische Unternehmen als Klager oder Beklagte in derartigen
Verfahren nicht von vornherein vor einem im Ausland gelegenen Gerichtsstand klagen oder
auch verantworten miissen. Bei den in Osterreich streitanhangigen Patentverletzungsfallen
europdischer Patente waren bisher schon zu einem hohen Anteil beide Parteien
Osterreicher. In den verbleibenden Streitigkeiten ist die beklagte Partei regelmanig
Osterreicher.

Die Einrichtung einer lokalen Kammer ist daher eine wichtige Voraussetzung zur
internationalen Positionierung Osterreichs als Forschungsland und High-Tech-Standort. Die
Einrichtung einer solchen Kammer stéarkt nicht nur die Position der ésterreichischen
Unternehmen im internationalen Wettbewerb, sondern gewéhrleistet auch das Funkticnieren
des auflergerichtlichen Patentwesens durch spezialisierte Fachleute, wovon sowohl das
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osterreichische Patentamt profitiert, als auch die weiterhin flr nationale Patente zusténdige
dsterreichische Patentgerichtsbarkeit.

Wir danken fr die Kenntnisnahme der Anliegen der Industrie und ersuchen um deren

Bericksichtigung.

Mit freundlichen Grifien
INDUSTRIELLENVEREINIGUNG

ﬁ r'r'-.f.-_f_::E'.._ r'{? {1«:

Dr. Elisabeth Hirschbichler
Bereichsleitung Finanzpolitik & Recht Experte Rechtspolitik
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