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Erlduterungen

Allgemeiner Teil
Hauptgesichtspunkte des Entwurfs:

1. Mit Klage vom 23. Mérz 2018 beantragte die Europdische Kommission beim EuGH die Feststellung,
dass die Republik Osterreich im Bereich des Patentanwaltsrechts gegen ihre Verpflichtungen aus Art. 14
Nr. 1, Art. 15 Abs. 1, Abs. 2 Buchst. b und ¢ und Abs. 3 sowie Art. 25 der Richtlinie 2006/123/EG iiber
Dienstleistungen im Binnenmarkt (im Folgenden ,,Dienstleistungsrichtlinie) ABI. 2006, L 376 vom
12.12.2006 S. 36, und aus den Art. 49 und 56 AEUV versto3en habe.

Laut Urteilsspruch des EuGH C-209/18 vom 29. Juli 2019 liegen folgende drei VerstoBBe gegen die
Richtlinie 2006/123/EG vor:

- unzulédssige Anforderungen an den Ort des Sitzes fiir Patentanwalts-Gesellschaften

- unzuldssige Anforderungen an die Rechtsform und die Beteiligung am Gesellschaftsvermdgen fiir
Patentanwalts-Gesellschaften

- Beschrankung multidisziplindrer Tatigkeiten flir Patentanwalts-Gesellschaften.
Der EuGH ist in seinem Urteil in wesentlichen Teilen der Ansicht der Kommission gefolgt.

Das Patentanwaltsgesetz wurde zuletzt durch die Novelle BGBI. I Nr. 39/2019 (im Folgenden ,,Novelle®)
novelliert. Die Priifung und das Urteil des EuGH erfolgte auf Basis des Patentanwaltsgesetzes in der
Fassung vor der jiingsten Novelle, da das Vorliegen einer Vertragsverletzung anhand der Lage zu beurteilen
ist, in der sich der Mitgliedstaat bei Ablauf der Frist befand, die in der mit Griinden versehenen
Stellungnahme gesetzt wurde, und dass spédter etwa eingetretene Verdnderungen vom Gerichtshof nicht
beriicksichtigt werden kdnnen.

Aus der Analyse und Evaluierung des EuGH-Urteils ergibt sich, dass das Patentanwaltsgesetz auch in der
seit der Novelle BGBI. I Nr. 39/2019 geltenden Fassung zu novellieren ist. Insbesondere sind im Lichte des
Urteils des EuGH jene Regelungen, die Beschrankungen in Bezug auf den Sitz, die Rechtsform und die
Beteiligung am Gesellschaftsvermdgen von Patentanwaltsgesellschaften vorsehen, richtlinienkonform zu
gestalten. Daneben ist auch die Moglichkeit multidisziplindrer Tétigkeiten fiir Patentanwaltsgesellschaften
vorzusehen.

2. Nach der Richtlinie (EU) 2018/958 iiber eine VerhéltnismaBigkeitspriifung vor Erlass neuer
Berufsreglementierungen, ABL. Nr. L 173 vom 9.7.2018, S. 25, sind die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet,
vor der Einfithrung neuer oder der Anderung bestehender Rechts- und Verwaltungsvorschriften, mit denen
der Zugang zu reglementierten Berufen oder deren Ausiibung beschrinkt wird, eine
VerhiltnismaBigkeitspriifung durchzufiihren. Dabei bedarf es einer Beurteilung, ob solche in Aussicht
genommene Regelungen durch Ziele des Allgemeininteresses gerechtfertigt und fiir die Verwirklichung
des angestrebten Ziels geeignet sind; zu priifen ist ferner das Nichtvorliegen einer direkten oder indirekten
Diskriminierung aufgrund der Staatsangehorigkeit oder des Wohnsitzes. Da auch einzelne den Organen der
Patentanwaltskammer gesetzlich zugewiesene Aufgaben in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen
konnen, ist ein gesetzliches Regulativ vorzusehen, das gegebenenfalls die Vornahme entsprechender
Priifungen ermdglicht und sicherstellt.

Kompetenzgrundlage:

Die Kompetenz des Bundes zur Erlassung dieses Gesetzes ergibt sich aus Art. 10 Abs. 1 Z 8 B-VG
(Angelegenheiten der Patentanwilte).

Besonderer Teil
ZuZ1 (§25Abs. 1):

In dieser Bestimmung, die lediglich eine Definition des Begriffs ,Kanzleisitz* enthdlt, wird der
Inlandsbezug gestrichen und auf eine Einrichtung in einem Mitgliedstaat der EU oder eines Vertragsstaates
des EWR oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft abgestellt.

ZuZ 2 (§ 29a):

Zum ersten Klagsgrund fiihrte der EuGH aus, dass sich aus dem bisherigen § 29a Z 7 (idF vor Inkrafttreten
der Novelle; danach § 29a Z 5) im Zusammenhang mit § 2 Abs. 1 lit. ¢ fiir Patentanwalts-Gesellschaften
die Pflicht ergebe, ihren satzungsméBigen Sitz in Osterreich zu haben, was gegen Art. 14 der
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Dienstleistungsrichtlinie verstoBe. Die nunmehrige, der vormaligen Z 7 entsprechende Z 5 betreffend die
Regelung iiber den Sitz bzw. Kanzleisitz von Patentanwalts-Gesellschaften soll daher zur Génze entfallen.

Hinsichtlich des zweiten Klagsgrundes stellte der EuGH fest, dass die Anforderungen, die fiir Patentanwiélte
in Bezug auf die Beteiligung am Vermogen gelten, insofern gegen Art. 15 der Dienstleistungsrichtlinie
verstofen, als nur Patentanwélte selbst, manche ihrer néchsten Angehorigen und von diesen natiirlichen
Personen errichtete Stiftungen an einer Patentanwaltsgesellschaft beteiligt sein diirfen (§ 29a Z 1 idF vor
Inkrafttreten der Novelle), wiahrend diese Moglichkeit fiir einschligig tatige Gesellschaften, die in anderen
Mitgliedstaaten als der Republik Osterreich niedergelassen sind, nicht vorgesehen ist. Ferner miisste den
Patentanwiélten in einer solchen Gesellschaft ein bestimmender Einfluss zukommen (§ 29a Z 11 idF vor
Inkrafttreten der Novelle).

Die vom Erkenntnis des EuGH als Verstol gegen Art.25 der Dienstleistungsrichtlinie erkannte
Beschriankung der Tétigkeit von Patentanwalts-Gesellschaften auf die Ausiibung des Patentanwaltsberufs
einschlieBlich der erforderlichen Hilfstatigkeiten und der Verwaltung des Gesellschaftsvermdgens (§ 29a
Z 6 idF vor Inkrafttreten der Novelle) sowie die Bestimmung, dass Patentanwélten in einer Patentanwalts-
Gesellschaft ein bestimmender Einfluss zukommen miisse (§ 29a Z 11 idF vor Inkrafttreten der Novelle),
wurden bereits aufgehoben.

In § 29a Z 1 wurde nunmehr im Sinne der erforderlichen Liberalisierung die Moglichkeit, Gesellschafter
einer Patentanwalts-Gesellschaft zu werden, neben den in die Liste der Patentanwaltskammer
eingetragenen Patentanwilten auch auf natiirliche Personen und Gesellschaften, mit denen Patentanwélte
gemil § 29d Abs. 1 beruflich zusammenarbeiten (lit. a; vgl. die Erlduterungen zu Z 3) sowie auf andere
natiirliche Personen und Gesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der EU oder einem Vertragsstaat des
EWR oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft niedergelassen sind, ausgedehnt (lit. b). Die bisher fiir
Rechtsnachfolger eines verstorbenen Gesellschafters vorgesehenen Sonderbestimmungen konnten daher
ersatzlos entfallen.

Z 2 war im Hinblick auf die Erweiterung des Gesellschafterkreises und die Ermoglichung der beruflichen
Zusammenarbeit mit anderen Berufstridgern (vgl. § 29d) dahingehend anzupassen, dass die organschaftliche
Vertretung und Geschiftsfiihrung der Gesellschaft fiir den Bereich der patentanwaltlichen Téatigkeiten
ausnahmslos durch Gesellschafter mit aufrechter Patentanwaltsbefugnis erfolgen kann.

Z 3 und 4 bleiben mit Ausnahme einer notwendigen Anderung der Zitierung in Z 3 inhaltlich unverindert.
Ferner wurde der zweite Satz der bisherigen Z 2 mit einer durch die Erweiterung des Gesellschafterkreises
erforderlichen Umformulierung als neue Z 5 iibernommen.

Zur Sicherstellung, dass die Unabhéngigkeit und die Unparteilichkeit, die bestimmte Tétigkeiten der
Patentanwalts-Gesellschaft erfordern, gewdhrleistet sind, sowie die Anforderungen allfilliger
Standesregeln und die Verhaltensweisen der Gesellschafter hinsichtlich verschiedener Tatigkeiten der
Gesellschaft insbesondere im Hinblick auf das Berufsgeheimnis miteinander vereinbar sind, wurde in Z 6
normiert, dass Gesellschafter, die keinen Patentanwaltsberuf ausiiben, zur Einhaltung dessen Standesregeln
vertraglich zu verpflichten sind.

Dem gleichen Gedanken folgend sowie zur Erhaltung der insbesondere fiir Konsumenten notwendigen
Dienstleistungsqualitit normiert Z 7, dass iiber die fachlichen Fragen der Berufsausiibung der
Patentanwalts-Gesellschaft in den jeweils zustindigen Geschiftsorganen ausschlieBlich die Gesellschafter,
die eine entsprechende Berufsbefugnis innehaben, entscheiden konnen. Dariiber hinaus wird der
Unabhingigkeit und Unparteilichkeit der fachlich befugten Gesellschafter insofern Rechnung getragen, als
gegen deren Willen keine Entscheidung getroffen werden kann, sofern der Gegenstand der Entscheidung
einschligige Befugnis erfordert. Jedenfalls ist die Unabhéngigkeit der Patentanwilte bei der Ausiibung
ihres Patentanwaltsberufs zu gewihrleisten. Eine in der bisherigen Z 9 enthaltene Bestimmung mit
vergleichbarem Regelungsziel konnte entfallen.

Z 8 entspricht dem zweiten Satz der bisherigen Z 8 und bleibt unveréndert. Der erste Satz der bisherigen
Z 8 konnte im Hinblick auf die generelle Regelung der Vertretung und Geschéiftsfithrung einer
Patentanwalts-Gesellschaft in Z 2 ersatzlos entfallen.

Zur Sicherstellung der Dienstleistungsqualitit und vor allem der Objektivitdt und Unabhingigkeit des
Berufsstandes der Patentanwilte soll in Z 9 geregelt werden, dass die Beteiligung berufsfremder Personen
oder Gesellschaften an Patentanwalts-Gesellschaften das Ausmal} von 50 % nicht iibersteigen darf.

In Z 10 hatten im Hinblick auf die Erweiterung des Gesellschafterkreises in Z 1 bis auf den ersten,
umformulierten Halbsatz die Regelungen betreffend Patentanwalts-Partnerschaften, deren einziger
Komplementir eine Gesellschaft mit beschrankter Haftung ist, zu entfallen.

Z 11 stellt ergéinzend sicher, dass die der Patentanwalts-Gesellschaft geméf § 16 zukommenden Befugnisse
der Patentanwiélte zur berufsmiBigen Beratung und Vertretung ausschlieBlich durch Personen ausgeiibt
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werden kann, denen die dem Patentanwaltsberuf vorbehaltenen Befugnisse zukommen. Die einem
Patentanwaltsanwirter oder sonstigen Angestellten einer Patentanwalts-Gesellschaft zustehenden
Befugnisse gemill §§ 26 bis 29, wie etwa die Erméachtigung fachlich befdhigter Angestellter zu
Besprechungen, zur Entgegennahme von Aufirdgen, zur Akteneinsicht und zur Empfangnahme von
Urkunden und Erledigungen oder die Berechtigung eines Patentanwalts, sich unter seiner Verantwortung
von einem bei ihm beschiftigten Patentanwaltsanwérter vertreten zu lassen, sollen unberiihrt bleiben.

Die vor der Einfiihrung neuer oder der Anderung bestehender Rechts- und Verwaltungsvorschriften, mit
denen der Zugang zu reglementierten Berufen oder deren Ausiibung beschrinkt wird, durchgefiihrte
VerhéltnismaBigkeitspriifung 1dsst zunichst die im Entwurf formulierten Beschrankungen als erforderlich
erscheinen:

Der patentanwaltliche Beruf ist ein freier Beruf mit eigenen beruflichen Standesregeln, der unter anderem
zur berufsméBigen Beratung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, ferner zur berufsméfigen
Vertretung vor dem Patentamt, in Rechtsmittelverfahren gegen Entscheidungen des Patentamts vor dem
Oberlandesgericht Wien sowie zur berufsmifBigen Erstellung von Gutachten und zur Tatigkeit als
Sachverstindiger berechtigt. Dariiber hinaus werden Patentanwilte auch flir die fachménnische
Zusammenstellung von Senaten von Gerichten (zB. Oberlandesgericht Wien; Oberster Gerichtshof) im
Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes herangezogen.

Im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tétigkeit — und mit dieser notwendigerweise untrennbar
verbunden — besteht die Verpflichtung der Patentanwilte, iibernommene Vertretungen mit
Gewissenhaftigkeit zu fiihren und die Interessen der Parteien mit Eifer und Treue zu wahren. Die besondere
patentanwaltliche Verschwiegenheitspflicht fiihrt sogar dazu, dass diesem Berufsstand ein origindres
Zeugnisverweigerungsrecht vor den Gerichten und vor den Verwaltungsbehorden zusteht.

Der EuGH hat in seinem Urteil (C-209/18) vom 29.7.2019 wiederholt die Ziele des Schutzes von
Dienstleistungsempféngern und der Sicherstellung der Dienstleistungsqualitét als zwingende Griinde des
Allgemeininteresses anerkannt, die eine Beschrinkung der unionsrechtlich verbiirgten Freiheiten
rechtfertigen konnen. Der Gerichtshof raumt zudem ein, dass die Gewihrleistung der Objektivitit und
Unabhéngigkeit des Berufsstandes sowie die Sicherstellung von Rechtssicherheit in Zusammenhang mit
den genannten Zielen stehen.

Patentanwaltliche Dienstleistungen miissen zundchst vor allem im Sinne des Klienten- und
Konsumentenschutzes unabhéngig von den Interessen anderer Schutzrechtsinhaber sowie davon
verschiedenen Herstellern, Konzernen und Investoren erbracht werden. Geforderte Objektivitdt und
Unabhingigkeit sind auch Grundbedingung fiir das Vertrauensverhiltnis zwischen Patentanwélten und
Mandanten. Dieses Vertrauensverhéltnis wiirde massiv beeintriachtigt werden, wenn man es dem einzelnen
Patentanwalt erlauben wiirde, sich im Ergebnis mit einzelnen Berufsgruppen zu verbinden und gemeinsame
Dienste in einer Berufsausiibungsgemeinschaft anzubieten, ohne sicherzustellen, dass diese
Grundforderungen an die patentanwaltliche Tétigkeit erfiillt werden. Dariiber hinaus ist die Garantie der
Unabhingigkeit auch im Zusammenhang mit Sachverstindigengutachten und mit der Teilnahme an der
geordneten Rechtspflege unabdingbar.

Wire der Berufsstand von wirtschaftlichen Einmischungen und Zwéngen abhéngig, wiirde dies einerseits
die Qualitit seiner Leistungen gefdhrden, andererseits wiirde der mit der Aufnahme von berufsfremden
Wagniskapitalgebern einhergehende wirtschaftliche Druck auf die patentanwaltlichen Berufstréger sich mit
dem Grundverstdndnis der uneingeschrénkten Unabhéngigkeit nicht in Einklang bringen lassen.

Das grundlegendste Erfordernis zur Erreichung des Schutzes von Dienstleistungsempfiangern, der
Sicherstellung der Dienstleistungsqualitit und der ungefdhrdeten Gewdahrleistung der Objektivitidt und
Unabhingigkeit des Berufsstandes ist, die unabhéngige Entscheidungsmoglichkeit und die Unparteilichkeit
von Patentanwilten unter allen Umstdnden von duBleren oder durch die Vergesellschaftung entstandenen
Einflissen freizuhalten. Bloe Kommerzialisierungsgesichtspunkte wiirden eine Beeintrdchtigung der
Frage der beruflichen Unabhingigkeit nicht rechtfertigen.

Die in §29a vorgesehenen Anderungen fiihren neben bisherigen Normen, bei denen vorhandene
Beschriankungen zum Teil aufgehoben werden, auch Normen ein, die durch neue Grundsétze zur Regelung
der gesellschaftlichen Organisation zu Beschridnkungen fiihren.

1. Strikte Standesregeln des Berufsstands der Patentanwilte reichen zur Erreichung der Ziele der
Unabhingigkeit und der Vertraulichkeit bei Patentanwilten aus, andere Berufsgruppen sind jedoch keinen
oder in seltenen Féllen oft unterschiedlichen Standesregeln unterworfen, weshalb Gesellschafter, die keinen
Patentanwaltsberuf ausiiben, zur Einhaltung dessen Standesregeln vertraglich zu verpflichten sein sollen.

2. Viele spezialisierte Berufe benétigen zur Berechtigung der Berufsausiibung bestimmte Qualifikationen.
Im Sinne der interdiszipliniren Zusammenarbeit konnen Angehdrige verschiedenster Berufe
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vergesellschaftet und damit vertretungsbefugte Gesellschafter werden. Insbesondere bei Patentanwalts-
Gesellschaften, denen als solchen etwa ebenso wie natiirlichen Personen Vollmacht erteilt werden kann
und die im Zusammenhang mit jenen dem Patentanwaltsberuf vorbehaltenen berufsméBigen Tatigkeiten
wie Patentanwilte zu behandeln sind, ist es einerseits aus Griinden der Dienstleistungsqualitdt und
andererseits aus dem bestehenden Verbot der Winkelschreiberei (§ 78 Patentgesetz) geboten, die
Geschiftsfiihrung fiir den Bereich der patentanwaltlichen Tétigkeiten auf Gesellschafter mit aufrechter
Patentanwaltsbefugnis zu beschrénken. Zur weiteren Sicherstellung der Dienstleistungsqualitit sollen
dariiber hinaus (ausschlieBlich) {iber fachliche Fragen der jeweiligen Berufsausiibung nur jene
Gesellschafter entscheiden, die die entsprechende berufliche Befugnis und Qualifikation innehaben, und
gegen deren Willen keine Entscheidung getroffen werden diirfen. Die einer Patentanwalts-Gesellschaft
gemil} § 16 zukommenden patentanwaltlichen Befugnisse zur berufsméfigen Beratung und Vertretung soll
ausschlieBlich durch Personen ausgeiibt werden kénnen, denen die dem Patentanwaltsberuf vorbehaltenen
Befugnisse zukommen.

3. Ferner soll die Regelung der Beteiligung berufsfremder Personen oder Gesellschaften an Patentanwalts-
Gesellschaften im Ausmall von nicht mehr als 50% neben der Dienstleistungsqualitit vor allem die
Objektivitdt und Unabhangigkeit des Berufsstandes sicherstellen.

Nach ihrer Eintragung firmiert die Gesellschaft als ,,Patentanwalts-Gesellschaft. Demgemall wird im
Rechtsverkehr die Erwartung geweckt und sollen Mandanten darauf vertrauen kdnnen, dass Patentanwilte
den Charakter der Gesellschaft, gegebenenfalls neben anderen Berufstrigern bzw. Gesellschaftern, in
nennenswerter Weise pragen. Wenn in einer Gesellschaft mehr als die Hélfte des Kapitals von Nicht-
Patentanwilten gehalten wird, besteht eine Gefihrdung der oben genannten Schutzzwecke, insbesondere
die der mit dem Patentanwaltsberuf untrennbar verbundenen notwendigen Wahrung von Objektivitit und
Unabhéngigkeit, weil die Ziele der Gesellschaft und der Weg zur Erreichung dieser Ziele nicht mehr
ausschlieBlich durch Patentanwélte bestimmt werden konnen, sondern die Interessen anderer Berufstrager
bzw. der Kapitalgeber befriedigt werden missen. Geschéftsfiihrer konnten von Investoren durch
gesetzwidrige Weisungen oder die Androhung der Abberufung unter Druck gesetzt werden und daher zu
dem Schutzziel widersprechenden Entscheidungen gezwungen werden.

Den patentanwaltlichen Berufstriigern soll es mithin moglich sein, Anderungen des Gesellschaftsvertrages
bzw. der Satzung, durch welche die Beachtung des Berufsrechts der Patentanwélte durch alle anderen
Gesellschafter in Frage gestellt wiirde, zu verhindern.

Patentanwilte haben ausschlieBlich die Interessen ithrer Mandanten zu vertreten und tun dies auch in ihrem
eigenen Interesse, um weitere Auftrige zu erhalten. Investoren hingegen haben per se vorrangig zum Ziel,
hohe Renditen aus der Gesellschaft zu lukrieren. Dieses Ziel steht den Interessen der Mandanten und
Konsumenten, die diese Renditen letztlich mitfinanzieren, hdufig entgegen. Auch wenn Patentanwilte
ebenfalls das Ziel verfolgen, Gewinne zu erzielen, ist in erster Linie deren Handeln von Unabhéngigkeit
und Objektivitdt und nicht nur von rein wirtschaftlichen Zwecken bestimmt. Die Ausfiihrungen des EuGH
zu Beteiligungsbeschrankungen bei Apotheken (Urteil vom 19. Mai 2009, verb. Rs. C- 171/07 und C-
172/07, DocMorris, Rz. 37 f) lassen sich auch auf Patentanwilte anwenden. Durch ihr Berufsrecht und ihre
standesrechtlichen Verpflichtungen steht die Gewinnerzielungsabsicht nicht im Vordergrund. Zudem kann
ein Versto3 gegen einschldgige Rechtsnormen insbesondere der Standesregeln bis zum Ausschluss von der
Ausiibung des Patentanwaltsberufes und damit zu einem Verlust der beruflichen Existenz fiihren. Fiir
berufsfremde Personen besteht hingegen nur das Risiko eines Investitionsverlusts. Vor diesem Hintergrund
ist die Gefahr der Nichteinhaltung berufsrechtlicher Vorschriften (und damit verbunden eine Gefahrdung
der erwdhnten Schutzziele) durch andere Berufsgruppen bzw. reine Kapitalgeber ungleich héher.
Patentanwalts-Gesellschaften, hinter denen kaum mehr Patentanwilte stehen, konnten hohe Gewinne ohne
Gefdahrdung ihrer beruflichen Zukunft und daher unter Vernachldssigung der Dienstleistungsqualitit
erzielen.

Um die Unabhéngigkeit und Objektivitit der Berufsausiibung zu erhalten und die Gefahr einer
ausschlieBlich auf Gewinnerzielung gerichteten Fremdbestimmung wirksam zu verhindern, ist es
unumginglich, dass Patentanwilte und/oder Patentanwalts-Gesellschaften mindestens die Hilfte des
Kapitals innehaben. Die zur Sicherstellung der Dienstleistungsqualitidt geplante Regelung, dass iiber
fachliche Fragen der jeweiligen Berufsausiibung nur jene Gesellschafter entscheiden, die die entsprechende
berufliche Befugnis und Qualifikation innehaben, bietet fiir sich alleine keine gleichwertige Garantie, um
auch die Unabhingigkeit und Objektivitidt der Berufsausiibung zu sichern. Und auch wenn in einem
Gesellschaftsvertrag aufgenommen wiirde, dass andere Berufstriager bzw. Gesellschafter Berufspflichten
nach patentanwaltlichen Standesregeln einzuhalten hétten, wire ein Verstol gegen anwaltliche
Berufspflichten hier lediglich einer Sanktionierung im Gesellschaftsverhiltnis unterworfen, sei es durch
eine Vertragsstrafe oder die Entziehung von Anteilen.
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Die oben dargestellten Beschrankungen sind im Hinblick auf Schutzzweck und Eignung zur Erreichung
der Schutzziele auch verhéltnisméaBig:

1. Ein Verstof3 gegen die patentanwaltlichen Pflichten, insbesondere der Verschwiegenheitspflicht, die auch
die Patentanwalts-Gesellschaft und ihre Gesellschafter trifft, ist im Regelfall nur beim Patentanwalt und
allenfalls bei anderen reglementierten Berufen im Wege von Standesregeln mit Sanktionen bedroht,
weshalb eine prohibitive MaBBnahme erforderlich ist, die auch andere Gesellschafter von einem solchen
Verstol3 abzuhalten geeignet ist.

Besondere Versicherungs- oder Gewahrleistungsregeln, wie sie bereits existieren, sind zur Vermeidung des
Eintritts eines VerstoBes gegen diese Pflicht nicht geeignet, denn sie wirken einerseits nicht prohibitiv
gegen den Handelnden und greifen andererseits erst dann, wenn der Schadensfall eingetreten ist.

Als Alternative, eine Regelung mit gesetzlichen Sanktionen bei Verstol gegen die
Verschwiegenheitspflicht zu schaffen, ist die Mafinahme der Verpflichtung zur vertraglichen Einhaltung
der Pflichten und der eigenverantwortlichen Gestaltung von sinnvollen SanktionsmaBnahmen durch die
Gesellschafter der Gesellschaft selbst, das am wenigsten in die Gestaltung der Gesellschaft und ihrer
Dienstleistungen eingreifende Mittel.

2. Bestimmte Tétigkeiten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes konnen und diirfen ex lege nur
von (speziell und intensiv ausgebildeten) Patentanwalten ausgeiibt werden. Gleiches oder dhnliches gilt
auch fiir manche anderen Berufsgruppen, mit denen Patentanwilte vergesellschaftet sein kdnnen.

Um die Dienstleistungsqualitét abzusichern und Schadenseintritte von vornherein abzuwenden sowie um
der geforderten Entscheidungsunabhéngigkeit zumindest in Fachfragen nachzukommen, sind Mafinahmen
erforderlich, welche im Fall, dass die Gesellschaft patentanwaltliche Tétigkeiten berufsmaBig ausiibt bzw.
die fachliche Berufsausiibung nur mit spezieller Fachkompetenz durchgefiihrt werden kann, geeignet sind,
die betreffenden Handlungen und Entscheidungen der Gesellschaft von Personen mit der geforderten
Befugnis bzw. Fachkompetenz treffen zu lassen.

Besondere Versicherungs- oder Gewihrleistungsregeln bieten wie oben dargestellt keine vorbeugende
Sicherheit; gesetzliche Regelungen wie beim Patentanwalt etwa das Verbot der Winkelschreiberei reichen
nur aus, die Handlungen der Gesellschaft nach auflen hin zu beeinflussen. Zur Vermeidung, dass
Handlungen und Entscheidungen der Gesellschaft in ausschlieBlich fachlichen Fragen ohne die geforderte
Fachkompetenz bzw. ohne die geforderten gesetzlichen Voraussetzungen zur Berufsausiibung bereits von
vornherein im Innenverhidltnis getroffen werden, ist es unabdingbar, diese Entscheidungen durch
fachkompetente Gesellschafter treffen zu lassen. Nur durch die geplanten Malinahmen ist es moglich,
Mandanten ohne widerstehende Gesellschafterbeschliisse oder Weisungen beriicksichtigen zu miissen, auf
die bestmogliche Weise unabhingig und qualitativ hochwertig zu vertreten und etwa in den Besitz starker
gewerblicher Schutzrechte zu bringen oder allféllige Klagen gegen ihre Schutzrechte abzuwehren.

3. Die Beteiligungsregeln leisten ihren Beitrag zu allen der vorgenannten Schutzzielen, dienen jedoch in
erster Linie der Erreichung der erforderlichen Objektivitdt und Unabhingigkeit, da die zu Pkt. 1 und 2
dargestellten neuen Grundsétze alleine nicht weitreichend genug sind und lediglich eine begleitende
MaBnahme darstellen, das geforderte Schutzziel zu erreichen.

Hinsichtlich der vertraglichen Verpflichtung von Berufsfremden, die patentanwaltlichen Standesregeln
einzuhalten, ist zundchst festzuhalten, dass Berufsfremde nahezu regelméBig nicht der Disziplinarhoheit
der Patentanwaltskammer unterliegen und somit gegen diese bei einem Verstoll gegen Standesregeln auch
kein Disziplinarverfahren mit weitreichenden Sanktionen durchgefiihrt werden kann. Die Einhaltung der
Standesregeln konnte somit allenfalls aufgrund der vertraglichen Verpflichtung zivilrechtlich durchgesetzt
werden. Ob es tatsdchlich zu einer Sanktionierung eines PflichtenverstoBes eines nichtpatentanwaltlichen
Gesellschafters kommt, hiangt jedenfalls allein von dem Willen der Mitgesellschafter ab, die auf die
Geltendmachung einer Vertragsstrafe oder die Entziehung von Anteilen freilich auch verzichten konnen.
Reine gesellschaftsvertragliche Beschrankungen bieten keine ausreichende Moglichkeit zur Erreichung des
Schutzziels, da ihre Einhaltung letztendlich — zeitaufwéindig und mit hohen Prozesskosten verbunden —
gerichtlich erzwungen werden muss bzw. Gesellschafterbeschliisse bei Nichteinhaltung angefochten
werden konnten. Von Kapitalinteressen gesteuerte Entscheidungen gegen die Unabhidngigkeit und
Objektivitit werden durch diese MafBlnahme nicht von vornherein verhindert und allfilligen
Schadenseintritten in keinster Weise vorausschauend vorgebeugt, sondern konnten diese allenfalls
nachtréiglich angefochten werden.

Hinsichtlich einer Regelung, dass iiber die fachlichen Fragen der Berufsausiibung nur mit spezieller
Fachkompetenz entschieden werden soll, ist allenfalls die Objektivitit und Unabhingigkeit in eben jenen
fachlichen Fragen gewihrleistet, nicht jedoch in allen anderen Fragen.
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Hinsichtlich einer MaBinahme, die nur Versicherungs- oder Gewihrleistungsregeln umfasst, ist neben den
obigen Feststellungen auch auf die Auffassung des EuGH Bedacht zu nehmen, wonach die Gefahren fiir
die berufliche Unabhingigkeit durch eine Versicherungspflicht nicht beseitigt werden kénnen (C- 171/07
und C-172/07). In dieser Entscheidung wurde auch das Recht der Mitgliedstaaten anerkannt, im nationalen
Recht den Ausschluss von Fremdgesellschaftern oder Fremdbesitz fiir Apotheken vorzusehen. Dass nur
Apotheker Eigentiimer und Betreiber von Apotheken sein diirften, stelle eine zuldssige Beschrankung der
Niederlassungsfreiheit dar. Die MaBinahme diene dem Schutz der Gesundheit der Bevdlkerung, weil die
berufsrechtliche Unabhéngigkeit einen Ausgleich zur bloBen Gewinnerzielungsabsicht darstelle. Der
EuGH bejaht in diesem Fall auch die VerhiltnismaBigkeit der Niederlassungsbeschrankungen. Auf die
Regelungen zur Patentanwalts-Gesellschaft iibertragen bedeutet dies nichts anderes, dass, wenn der
ginzliche Ausschluss von Berufsfremden mit der Niederlassungsfreiheit vereinbart werden kann,
Beteiligungsbeschrankungen erst recht zuldssig sein miissen.

Eine Kapitalmehrheit im Besitz von Berufsfremden schafft jedenfalls ein Machtverhiltnis, das die
Unabhéngigkeit der Patentanwilte im Zusammenhang mit ihrer Beratungs- und Vertretungstatigkeit sowie
als Teil der geordneten Rechtspflege als nicht ausreichend gewihrleistet erscheinen ldsst. Andere ,,gelinde
Mittel” sind nicht in vollem Malle wirksam und haben kaum vorbeugenden, schadensabwehrenden
Charakter, weil erst nach Eintritt des schutzzielwidrigen Zustands der Zivilrechtsweg beschritten werden
kann, der zudem oft nur mit hohem Zeit- und Kostenaufwand verbunden ist. Es gibt daher kein gelinderes
Mittel, das auch nur anndhernd im gleichen Ausmal} vollumfanglich geeignet wire, die Schutzziele zu
erreichen.

Zu Z 3 (§ 29d):

Der neue § 29d betrifft die vom EuGH festgestellte und gegen Art. 25 der Dienstleistungsrichtlinie
verstolende Beschrankung multidisziplindrer Tatigkeiten fiir Patentanwalts-Gesellschaften und regelt
nunmehr die berufliche Zusammenarbeit von in die Liste der Patentanwaltskammer eingetragenen
Patentanwilten mit den verschiedenen Berufsgruppen.

Die in diesem Zusammenhang vom Urteil des EuGH angesprochene Beschrinkung der Tatigkeit von
Patentanwalts-Gesellschaften (§ 29a Z 6 idF vor Inkrafttreten der Novelle) wurde bereits aufgehoben (vgl.
die Erlduterungen zu Z 2).

Nunmehr wird die der beruflichen Zusammenarbeit dienende Vergesellschaftung der in die Liste der
Patentanwaltskammer eingetragenen Patentanwélte mit in einem Mitgliedstaat der EU oder einem
Vertragsstaat des EWR oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft niedergelassen natiirlichen Personen
und Gesellschaften ermdglicht, sofern die entsprechende berufliche Tatigkeit dort befugt ausgeiibt wird.
Wihrend Z 1 und 3 von Abs. 1 die Zusammenarbeit mit Personen, die den Patentanwaltsberuf ausiiben,
betrifft, regelt Z 2 und 4 die Zusammenarbeit mit anderen, auch nicht reglementierten Berufsgruppen. In
diesem Kontext beziehen sich daher Begriffe und Wendungen wie etwa ,berufliche Befugnisse’,
,Berufsrecht’ und ,befugt ausiiben‘ auf sdmtliche innerhalb der Gesellschaft selbstdndig ausgeiibten
beruflichen Tétigkeiten, unabhingig davon, ob es sich um einen reglementierten Beruf oder um die
Ausiibung eines reglementierten oder freien Gewerbes handelt.

Bei beruflicher Zusammenarbeit mit Gesellschaftern aus anderen Berufen wird ergidnzend zu den
Vorschriften fir Firma oder Bezeichnung einer den Patentanwaltsberuf ausiibenden Patentanwalts-
Gesellschaft (§ 1b) in Abs. 2 vorgesehen, dass die Firma oder die Bezeichnung auch einen Hinweis auf die
anderen ausgeiibten Berufe zu enthalten hat. Dariiber hinaus kdnnen die Namen von Gesellschaftern aus
den anderen zuldssigen Berufsgruppen in die Firma oder die Bezeichnung einer Patentanwalts-Gesellschaft
zusitzlich aufgenommen werden.

In Abs. 3 wird klargestellt, dass Patentanwalts-Gesellschaften, abhéngig davon, welche zusétzlichen Berufe
sie ausiiben, den diesbeziiglichen inldndischen Berufsvorschriften unterliegen (Z 1) und Mitglied in den
anderen jeweils zustindigen Interessensvertretungen zu sein haben, sofern eine derartige
Interessensvertretung existiert (Z 2). Dariiber hinaus wurde erginzend zu § 18 Abs. 1, wonach
Patentanwilte die Beratung oder Vertretung einer Partei ablehnen miissen, wenn sie die Gegenpartei in
dieser oder in einer damit unmittelbar zusammenhéngenden Sache vertreten oder vertreten haben oder wenn
sie gewahr werden, dass die Beratung oder Vertretung sie mit iibernommenen Pflichten in Widerstreit
bringen konnten, normiert, dass keine Mandanten vertreten werden diirfen, deren Interessen durch
Ausiibung der Berufsbefugnis und anderer beruflicher Tétigkeiten der Gesellschaft und der Gesellschafter
einander widerstreiten (Z 3).

Im Hinblick darauf, dass der Unternechmensgegenstand der Patentanwalts-Gesellschaft aufgrund der im
Zusammenhang mit der Ermdglichung der beruflichen Zusammenarbeit mit Angehorigen anderer Berufe
nicht mehr nur auf die Ausiibung des Patentanwaltsberufs einschlieBlich der erforderlichen Hilfstétigkeiten
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und der Verwaltung des Gesellschaftsvermdgens beschriankt ist, war auch die Beschrankung des Kreises
der Liquidatoren auf Patentanwélte aufzuheben (bisheriger § 29d).

Zu Z 4 und 6 (§§ 34a und 35 Abs. 5):

Die EU-Mitgliedstaaten sind nach der Richtlinie (EU) 2018/958 iiber eine VerhéltnisméBigkeitspriifung
vor Erlass neuer Berufsreglementierungen verpflichtet, vor der Einfiihrung neuer oder der Anderung
bestehender Rechts- und Verwaltungsvorschriften, mit denen der Zugang zu reglementierten Berufen oder
deren Ausiibung beschriankt wird, eine VerhéltnismaBigkeitspriifung durchzufiihren.

Unter den in Art. 2 der Richtlinie (EU) 2018/958 definierten Geltungsbereich der Richtlinie fallen im
Bereich des Patentanwaltsberufs auch Regelungsvorschlige der Hauptversammlung der
Patentanwaltskammer (§ 34 Abs. 2 lit. a: Erlassung der Geschéftsordnung der Kammer und des
Vorstandes) und des Vorstandes (§ 35 Abs. 2 lit. d: Erlassung von Richtlinien zur Ausiibung des
Patentanwaltsberufs), sofern mit diesen Vorschldgen eine Beschrankung des Zugangs zum Beruf des
Patentanwalts oder seiner Ausiibung einhergeht.

Ist dies der Fall, so sind die nach den neuen Bestimmungen von § 34a Abs. 1 bzw. § 35 Abs. 5 vorgesehen,
der Richtlinie entsprechende Priifungen vorzunehmen, wobei diese Aufgabe in beiden Féllen dem Vorstand
zukommen soll.

Der in Art. 4 Abs. 5 der Richtlinie (EU) 2018/958 vorgeschriebenen Sicherung der Objektivitdt und
Unabhingigkeit der Priifung wird neben der Festschreibung von zu beachtenden Qualitétskriterien vor
allem aber durch die der Erlassung neuer Vorschriften vorgeschalteten Genehmigungsverfahren
nachgekommen. Wihrend die Erlassung der Geschéftsordnung der Kammer und des Vorstandes durch die
Hauptversammlung der Genehmigung der Prisidentin des Patentamts als Leiterin der Zentralbehorde fiir
den gewerblichen Rechtsschutz unterliegt (§ 34 Abs. 4), bediirfen die vom Vorstand zu erlassenden
Richtlinien zur Ausiibung des Patentanwaltsberufs der vorherigen Genehmigung durch die
Bundesministerin fiir Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitét, Innovation und Technologie (35 Abs. 4).

ZuZ5 (§35Abs. 1):

Zur Ermdglichung von Beratungen und der Herstellung der Beschlussféhigkeit des Vorstands in Fillen, in
denen nicht alle oder einzelne Teilnehmer physisch anwesend sein konnen, etwa bei Maflnahmen zur
Verhinderung der Verbreitung von Viren (COVID-19), soll es in Hinkunft méglich sein, Sitzungen auch
ohne physische Anwesenheit der Teilnehmer durchzufiihren und Beschliisse mittels Videokonferenz zu
fassen.

Dariiber hinaus sollen in einfacheren Angelegenheiten die Beschliisse auch im Umlaufweg gefasst werden
konnen, sofern keines der Vorstandsmitglieder dem widerspricht. Bei diesen gemafl § 35 Abs. 2 in den
Wirkungskreis des Vorstands fallenden Angelegenheiten handelt es sich um die Fiihrung der Liste der
Patentanwalte, der Liste der Patentanwalts-Gesellschaften und des Meldeverzeichnisses der
dienstleistenden Vertreter sowie die Entscheidung iiber die Eintragung in diese (lit. a), die Fiihrung der
Liste der Patentanwaltsanwirter und die Entscheidung iiber die Eintragung in diese (lit. b), die Erstattung
von Gutachten iiber die Angemessenheit eines Honorars (lit. f), die Erstattung von Gutachten iiber
Gesetzes- und Verordnungsentwiirfe (lit. g), die Bestellung eines Stellvertreters fiir einen aus der Liste der
Patentanwilte gestrichenen Patentanwalt sowie fiir einen Patentanwalt, der ldnger als drei Monate an der
Ausiibung seines Berufs gehindert ist und keinen Vertreter bestellt hat, im Umfang der dem gestrichenen
oder verhinderten Patentanwalt erteilten Vollmacht fiir die Dauer von drei Monaten, die einmal um weitere
drei Monate erstreckt werden kann (lit. 1), die Bestimmung eines Vertreters gemaB § 23 Abs. 4 (lit. j) sowie
die Vormerkung rechtskriftiger Disziplinarstrafen (lit. n).

ZuZ 7 (§ 80a Abs. 4):

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten.

www.parlament.gv.at

7von7





