§1 Stanke/Alge/Brunner

1. Technizitat (Stanke)

Gemaif3 Abs 1 werden Patente fiir Erfindungen ,,auf allen Gebieten der Technik®
erteilt. Ein Patentschutz steht somit nur Erfindungen offen. Als Erfindungen
werden nur technische Schopfungen angesehen. Dieses Erfordernis wird auch
als Technizititserfordernis bezeichnet.S Es ist von der Frage der Neuheit und
der erfinderischen Titigkeit strikt zu trennen.”

A. Internationaler Kontext

Die Erginzung ,auf allen Gebieten der Technik“ wurde erst 2007 in § 1 Abs 1
des Patentgesetzes aufgenommen.® Zweck der Anderung war die Anpassung
an Art 52 Abs 1 EPU 2000. Es ist daher eine harmonisierte Auslegung des Er-
findungsbegriffs unter Beriicksichtigung der Rsp der BK des EPA geboten.'
Vor der Aufnahme des Bezugs auf alle Gebiete der Technik in das EPU war
diese Formulierung bereits in Art 27 Abs 1 TRIPS enthalten. Die Erginzung
war als Betonung eines weiten, simtliche Gebiete der Technik umfassenden Er-
findungsbegriffs gewollt'! und wird auch in der Lit so interpretiert.!?

Das TRIPS-Ubereinkommen mit dem fiir das Technizitatserfordernis einschlé-
gigen Art 27 ist in Deutschland und Osterreich unmittelbar anwendbar.!® Die
fur das Kriterium der Technizitit relevanten Passagen des § 1 dPatG finden
sich zudem alle wortgleich im osterreichischen § 1. Letzterer nimmt lediglich
zusitzlich mit Abs 3 Z 2-3 Gegenstdnde im unmittelbaren Zusammenhang mit
dem menschlichen Korper vom Patentschutz aus. Aufgrund der — davon abge-
sehen — zwischen Osterreich und Deutschland iibereinstimmenden Rechtslage
kann die dRsp bei der Auslegung der korrespondierenden und wortgleichen
Bestimmungen des PatG beriicksichtigt werden.

B. Nichterfindungen (Abs 3)

Abs 3 enthilt eine lediglich demonstrative Aufzihlung von Gegenstinden,'
die als solche nicht als Erfindungen angesehen werden. Demnach sind diese

6 OGH 31.8.2020, 4 Ob 119/20h - Verfahrens- und Kontrollsystem/any hardware,
Gr. 2.

7 RS0130899 = OGH 25.8.2016, 4 Ob 94/16a - indizierter Datenbestand, mVa
EPA 1.7.1998, T 173/97; Burgstaller, Patentrecht, § 1 PatG, 27.

8 BGBI12007/81.
RV 216 BIgNR 23. GP.

10 OGH 31.8.2020, 4 Ob 119/20h - Verfahrens- und Kontrollsystem/any hardware,
Gr. 2.

11 Technische Erfindungen aller Art, RV 216 BIgNR 23. GP.

12 Weiser’ § 1 PatG 18.

13 RIS Justiz RS0124042 = OGH 26.8.2008, 17 Ob 18/08h - Losartan-Kalium, insb
Punkt 5.2.

14§ 1 Abs 3 f, wobei ,,Gegenstand hier nicht im korperlichen Sinn verwendet wird,
sondern den ,,Anspruchsgegenstand“ meint, dh dasjenige, wofiir Patentschutz
beantragt wird.
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Nach § 3 (1) Wildhack/GroB/Miller-Huber

Stoffen und Stoffgemischen, die im Stand der Technik bekannt sind, in medi-
zinischen Verfahren als neu anzusehen.

In einer weiteren Grundsatzentscheidung der GBK-EPA?** wurden die Eck-
punkte von Anspriichen auf zweite medizinische Indikationen festgelegt, wo-
bei diese Entscheidung in den wesentlichsten Punkten auch in Osterreich
Anwendung findet. Dabei wurde zunachst bestimmt, dass der mit der Novel-
lierung des EPU eingefithrte Art 54 Abs 5 EPU unmittelbar Anwendung fin-
det und ,,Swiss-type claims“ als solche - zumindest vor dem EPA - nicht
mehr zuldssig sind. Daher kann das EPA nach einer in der Entscheidung
selbst festgelegten Ubergangsfrist, die am 28.1.2011 verstrichen ist, keine
»Swiss-type claims“ mehr erteilen. Zudem ist der Begriff ,,spezifische Anwen-
dung® in Art 54 Abs 5 EPU bzw § 3 Abs 3 S 2 breit auszulegen, sodass beide
gesetzlichen Regelungen nicht auf bekannte Stoffe und Stoffgemische zur
Verwendung in einem medizinischen Verfahren beschrankt sind. Dies be-
deutet, dass die bisherige zu ,,Swiss-type claims“ ergangene Rsp in Bezug auf
neue Patientengruppen, neue technische Wirkungen, neue Verabreichungs-
arten und neue Dosierungsanleitungen auch auf die zweckgebundenen Stoff-
anspriiche anzuwenden sein wird. Zum Stichtag bereits erteilte ,,Swiss-type
claims“ behalten aber auch nach Anderung der Rechtslage ihre Giiltigkeit.

Anspriiche gerichtet auf zweite medizinische Indikationen werden gemaf3
Abs 3 S2 und der Rsp**> des EPA als sogenannte zweckgebundene Stoffan-
spriiche formuliert. Dabei muss aus dem Wortlaut der Anspriiche klar her-
vorgehen, dass ein Stoff oder Stoffgemisch X ,zur Anwendung® in einem
medizinischen Verfahren bestimmt ist, wie dies auch in Abs 3 S 2 wortlich
gefordert ist. Daher konnen Anspriiche auf eine medizinische Indikation
»Stoff oder Stoffgemisch X zur Verwendung bei der Behandlung der Krank-
heit Y* gerichtet sein. Alternativ dazu kann die Zweckangabe des Anspruchs
auch ,,bei der Therapie von Y, ,,in einem Verfahren fiir die Behandlung von Y*
oder dergleichen lauten, sofern eine spezifische medizinische Verwendung,
beispielsweise die Behandlung einer spezifischen Erkrankung, klar aus dem
Anspruchswortlaut hervorgeht.

Nach § 3 (1)
Erfinderische Tatigkeit

Literatur: Beetz, Zur Erfindungsqualitit im Gebrauchsmusterrecht, OBI 2007/34,
148; Benkard, Patentgesetz11 (2023); Benkard, Europdisches Patentiibereinkom-
men: EPU (2023); Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz® (2016); Epstein, Patentrecht
und Erfindungsschutz (1977); Europdisches Patentamt, Richtlinien fiir die Priifung
im Europdischen Patentamt (Mérz 2023); Exner/Hiittermann/Michalski, Patent-

244 GBK-EPA 19.2.2010, G 2/08.
245 GBK-EPA 19.2.2010, G 2/08.
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Wildhack/GroB/Miiller-Huber Nach § 3 (1)

erteilung als Hilbertprogramm - M®dglichkeiten und Grenzen der regelbasierten
Priffungspraxis des EPA, Mitt 2017, 49; Friebel/Pulitzer, Osterreichisches Patent-
recht (1972); Gassauer-Fleissner, Aufgaben und Grenzen des Sachverstindigengut-
achtens bei Fragen der Patentverletzung, OBl 2005, 56; Gruber/Schallmoser, Offen-
barung und erfinderische Téigkeit — Die Rechtsprechung des BGH seit 2009 mit
Querverweisen auf die Européische Praxis, Mitt; 2012, 377; Hermann/Schmidt,
Osterreichisches Patentgesetz? (1978); Holzer, Anmerkungen zur Nichtigkeit von
Patenten, OBl 2008, 42; Hiittermann, Abschied von Hilbert (?) — Die Entscheidun-
gen G1/15 und G1/16, Mitt 2018, 53-55; Knesch, Die erfinderische Titigkeit — der
Priifungssatz im EPA, Mitt. 2000, 311-318; Krafler/Ann, Patentrecht’ (2016); Kiih-
nen, Handbuch der Patentverletzung (2023); May, Das Wesen der Erfindung, Mitt
2016, 111-120; Mes, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz. Kommentar* (2015);
Niedlich, Zur erfinderischen Titigkeit, Mitt 2000, 281-286; Osterreichisches Patent-
amt - Gruppe Technik, Qualitdtshandbuch (2013); Reinisch, Zum Begriff des ,,Erfin-
derischen Schritts, OBl 2017, 17; Reitbéck, Gedanken zu Erfindungshohe und
Patentdauer, OBl 2008, 41; Singer/Stauder, Europdisches Patentiibereinkommen’
(2023); Stadler, Vom Ende der Plausibilitdt - Anmerkung zur E G 2/21 der Grofien
Beschwerdekammer des Européischen Patentamts, OBI 2023/45; Stellmach, Zur Be-
urteilung der Erfinderischen Titigkeit Organisch-Chemischer Verfahren, Mitt 2007,
5-9; Stellmach, Zur grafischen Darstellung des Konzeptes von Aufgabe und
Losung, Mitt 2007, 542-547; Stadler, Technizitat von Patenten und Gebrauchs-
mustern, OBl 2014/35; Visser, The Annotated European Patent Convention®
(2024); Weiser, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz3 (2016); Wiebe, Wettbewerbs-
und Immaterialgiiterrecht? (2012); Wiltschek, Patentrecht® (2013); Wuttke, Aquiva-
lenz und erfinderische Titigkeit: was liegt hier nahe? Mitt 2015, 489-493; Wuttke,
Das deutsche Gebrauchsmuster — Eine Waffe? Mitt 2015, 110-116.

Ubersicht
I Allgemein 1,2
A. Historische Entwicklung 3-9
B. Aktuelle Situation 10-11a
II.  Beurteilung der erfinderischen Titigkeit
A. Abgrenzung von Tat- und Rechtsfragen .........ccccccoovuvvivninnnnns 12-14
B. Priifschema — Aufgabe-Lsungs-Ansatz 15-22
C. Einheitliche Beurteilung Osterreichische Patente -
Europdische Teilrechte 23-27
D. Entscheidungen ohne Bindungswirkungen ...........cccccoecvvuennns 28-31
E. Vergleich zur deutschen Rechtsprechung..........ccccoecuureuenence. 32-36
III. Der Aufgabe-L3sungs-Ansatz im Detail 37
A. Fachperson 38-40
B. Relevanter Stand der Technik 41
C. Auslegung der Patentanspriiche 42,43
D. Ermittlung des ,nichstliegenden Stands der Technik.......... 44-49
E. Bestimmung des Unterschieds und des technischen Effekts —
objektive technische Aufgabe 50-59
F. Priifung des Naheliegens (,,Could-Would-Approach®)......... 60, 61
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Nach § 3 (1) Wildhack/GroB/Miller-Huber

IV. Der ,,Could-Would-Approach® in der aktuellen

Rechtsprechung 63
A. Selbstverstindliche routinemaflige Tatigkeit ..........cccvvuurunnce 64
B. Weit entferntes Fachgebiet 65
C. Artder Verwendung bekannter Elemente..........ccccccovvueiunnnce 66
D. Funktion bekannter Elemente 67
E. Verwendung einer naheliegenden Ausfithrungsform ........... 67a, 67b
F. Vorurteil in der Fachwelt 67¢
G. Kombinationserfindungen 68-69a
H. Angaben im Patent selbst.........cccoeunrueruneucinernineierireneninens 70-72
1. Abhingige Patentanspriiche 73
J. Beweisanzeichen 74-81
V. Notwendigkeit der Begriindung 82-91

Die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ist vermutlich eines der meist
diskutierten Themen im Patentrecht und von erheblicher praktischer Bedeu-
tung. Es gibt kaum eine inhaltliche Diskussion iiber die Erteilbarkeit oder die
Rechtsbestindigkeit eines Patents bzw kaum eine diesbeziigliche Entschei-
dung, die sich nicht zumindest am Rande auch mit dieser Patentierbarkeits-
voraussetzung auseinandersetzt.

1. Allgemein

Das Erfordernis, dass sich eine patentierbare Erfindung nicht naheliegend aus
dem Stand der Technik ergibt, ist gesetzlich in § 1 Abs 1 verankert. Die materiell-
rechtliche Patentierbarkeitsvoraussetzung der erfinderischen Tatigkeit bzw des
Nicht-Naheliegens soll verhindern, dass bereits geringfiigige und fiir die Fach-
person selbstverstindliche Anderungen ein Monopolrecht begriinden kénnen
und der Markt dadurch beeintrachtigt wird. Ziel dieser Regelung ist es, einen ge-
rechten Ausgleich zwischen dem Schutz der Innovationstitigkeit und dem freien
Marktzugang zu schaffen. Das Kriterium, ob eine Entwicklung auf einer erfinde-
rischen Titigkeit beruht und damit ein Monopol auf diese Entwicklung gerecht-
fertigt ist, bildet daher eine Grundlage fiir ein funktionierendes Patentsystem.

In der Regel ist die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit inhaltlich kom-
plexer und vielschichtiger als die Beurteilung anderer Patentierbarkeitsvor-
aussetzungen, wie zB der Neuheit oder des Fehlens einer Uberschreitung der
urspriinglichen Offenbarung, und ldsst auch einen breiteren Argumentati-
onsspielraum zu. Dies liegt daran, dass bei der Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit versucht werden muss, moglichst objektiv zu bewerten, ob es fiir
eine fiktive Fachperson zu einem oft viele Jahre in der Vergangenheit liegen-
den Zeitpunkt nahegelegen war, ausgehend vom damaligen Stand der Tech-
nik zu der den Gegenstand des Patents oder der Patentanmeldung bildenden
Erfindung zu gelangen oder nicht. Der Weg zur Beantwortung dieser Frage
erfordert die schrittweise Bewertung zahlreicher einzelner Aspekte und Teil-
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Stadler/Gehring Vor §§ 102 ff

gliedern und einem rechtskundigen Mitglied besteht, wobei der Vorstand der
TA (ein fachtechnisches Mitglied) den Vorsitz fithrt. Die Missachtung dieser
Vorschrift fithrt zur Nichtigkeit aufgrund fehlerhafter Besetzung der TA.*

I1l. Parteien des Einspruchsverfahrens

Wer als Partei im Einspruchsverfahren auftreten kann, richtet sich nach den
allgemeinen Grundsitzen der Partei- und Verfahrensfihigkeit.!® Das Ein-
spruchsverfahren ist als zweiseitiges Verfahren konzipiert, wobei als ASt zu-
mindest ein Einsprechender und als AG der oder die Patentinhaber auftreten.
In Analogie zum Anfechtungsverfahren verwendet das OLG Wien bei Ent-
scheidungen betreffend Einspruchsverfahren oft die Begriffe ASt und AG.

Durch in § 138 vorgenommene Verweisung der Vorschriften iiber das Rechts-
mittelverfahren auf das Verfahrensrecht des Auf3StrG erscheint es folgerichtig,
den auflerstreitigen Parteibegriff auch fiir das erstinstanzliche Verfahren anzu-
nehmen.

A. Patentinhaber

Der im Patentregister eingetragene Patentinhaber ist aufgrund des gegen sein
Patent gerichteten Antrags jedenfalls Partei des Einspruchsverfahrens. Die
Passivlegitimation des Patentinhabers ergibt sich aus seiner Rechtszustidndig-
keit fiir das Patent, da der im Einspruch beantragte Widerruf des Patents die
materiellrechtliche Position des Patentinhabers beeintrichtigen wiirde.

Ein Einspruch gegen einen nicht im Patentregister eingetragenen AG ist
grundsitzlich unter Beteiligung des im Register eingetragenen Patentinhabers
zu fithren, da dieser unter den materiellen Parteibegriff'° fallt. Das OLG Wien
wendet in seinen Entscheidungen den materiellen Parteibegriff auch auf die
Verfahren vor dem PA an.!” Dariiber hinaus ist auch der als AG Bezeichnete
am Verfahren zu beteiligen.!® Hat dieser beispielsweise als zivilrechtlicher, je-
doch noch nicht im Register eingetragener Erwerber des Patents ein recht-
liches Interesse, so ist auch er in das Verfahren einzubeziehen, andernfalls ist
der Einspruch, soweit er gegen den als solchen bezeichneten AG gerichtet ist,
als unzuldssig zuriickzuweisen.

Erwirbt wihrend des Verfahrens ein Dritter das Patent, so erlangt er Partei-
stellung im Einspruchsverfahren, wobei uE aufgrund des weiten Partei-
begriffs des Au3StrG die Eintragung in das Patentregister zwar ausreichend,
jedoch nicht zwingend erforderlich fiir den Erwerb der Parteistellung ist.!?

14 Koller/Stadler, Vor §$ 138 ff Rz 24.

15 Stadler/Gehring, Vor §$ 87 ff Rz 12-22.
16  §2 Abs1Z3 Auf3StrG.

17 OLG Wien 17.7.2015, 34 R 72/15f.

18  §2 Abs1Z3 Auf3StrG.

19  Koller, $ 145 Rz 6 ff.
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Marosi Nach § 151b

einer inhaltsgleichen EV berechtigen wiirde.”® Hingegen steht die Zuriick-
ziehung eines Sicherungsantrags der Einbringung eines inhaltsgleichen neuen
Antrags nicht entgegen.?”

Nach § 151b
Exkurs: Produktpiraterie

Literatur: Woller/Hofmarcher, Die neue Produktpiraterieverordnung 2014,
ecolex 2014, 54 ff.

Ubersicht
I.  Einfilhrung I, 1a
II.  Rechtsgrundlagen fiir das Tatigwerden der Zollbehorden........... 2
III. Gegenstand und Anwendungsbereich der PPV
A. Gegenstand 3
B. Anwendungsbereich ........cccoccveuovineininiiniincines 4
C. Begriffsbestimmungen 5-13
D. Ausnahmen 14-16
E. Durchfuhrwaren..... 17-19
IV. Aufgaben der zustindigen Zolldienststelle 20
V. Antrége auf Tatigwerden
A. Berechtigung zur Antragstellung..........ccocoevveueiuvcrvinecneinennns 21,22
B. Formblitter und Inhalt der Antrége; elektronische
ANtragstellung ... 23-25
C. Entscheidung iiber die Antrége 26,27
D. Verlingerung des Zeitraums fiir das Titigwerden
der Zollbehérden 28-28b
E. Anderung der Entscheidung hinsichtlich der Rechte
geistigen Eigentums .........coevveicncicicccc e 29, 29a
F. Mitteilungspflichten der zustindigen Zolldienststelle............ 30, 31
G. Mitteilungspflichten des Inhabers der Entscheidung 32
H. Nichterfiillung der Pflichten des Inhabers der

Entscheidung, Sanktionen 33,34
VI. Titigwerden der Zollbehérden
A. Aussetzung der Uberlassung oder Zuriickhaltung

von Waren durch die Zollbehérden 35-39a
B. Priifung der Ware, Proben und Muster...........cccccoeuveuvincnnnce. 40, 41
C. Lagerung der Waren 42
D. Zulissige Verwendung bestimmter Informationen

durch den Inhaber der Entscheidung 43-43b
E. Allgemeines Verfahren zur Vernichtung von Waren............. 44-48

278 G. Kodek in Deixler-Hiibner, EO § 390 Rz 65 mwN.
279  G. Kodek in Deixler-Hiibner, EO § 390 Rz 63 mwN.
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§ 5 PatV-EG Stadler/Gehring

Ill. Anspriiche und Verjahrung

Zu den Anspriichen aus dem vorldufigen Schutz und die Verjahrungsregeln
siehe die gleichlautende Regelung fiir dsterreichische Anmeldungen.!!

Mit der Veroffentlichung der europdischen Anmeldung entsteht zudem der
Anspruch auf angemessene Entschadigung in Bezug auf das Landwirte- und
Ziichterprivileg.!?

Ubersetzung der europiischen Patentschrift

§ 5. (1) Wird die europiische Patentschrift nicht in deutscher Sprache
herausgegeben, so ist spitestens drei Monate nach der Veroffentlichung
des Hinweises auf die Erteilung des européischen Patentes im Europii-
schen Patentblatt beim Patentamt eine Ubersetzung der Patentschrift ins
Deutsche einzureichen und eine Veroffentlichungsgebiihr zu zahlen. Die
Ubersetzung wird vom Patentamt verdffentlicht.

(2) 'Abs. 1 ist sinngemifl anzuwenden, wenn das europiische Patent in ge-
inderter oder beschrinkter Fassung aufrechterhalten wird. 2In diesem
Fall ist die Ubersetzung spitestens drei Monate nach der Verdffentlichung
des Hinweises auf die Aufrechterhaltung in geinderter oder beschrinkter
Fassung im Européischen Patentblatt einzureichen.

(3) Wird die Frist (Abs. 1 und 2) zur Einreichung der erforderlichen Uber-
setzung nicht eingehalten, werden innerhalb der hiefiir einzuriumenden
Frist die Zahlung der Veroffentlichungsgebiihr nicht ordnungsgemif3 nach-
gewiesen oder sonstige Formalméngel nicht behoben, so gelten die Wirkungen
des europiischen Patentes als von Anfang an nicht eingetreten.

[idF BGBI I 2009/126]

Ubersicht

I.  Rechtliche Grundlagen...........cccccconuueeen. 1
II. Form und Frist......cccoeenrvevnerecrreniecirniineninnns 2-5
II. Verfahren und Priifung 6-9
IV. Entscheidung................ . 10-15
V. WITKUNGEN....oiiiicci s 16
VI. Vorlage der Ubersetzung der beschrinkten Fassung 17,18
VIIL. Berichtigung der Ubersetzung...........cc.coeeeeeemeeeeeesmereesseseesesnneens 19

Europiische Patente konnen in deutscher, englischer oder franzosischer
Sprache erteilt werden. Die Sprache des Anmeldeverfahrens kann grundsitz-
lich vom Anmelder gewdhlt werden. Das in dieser Bestimmung beschriebene

11 Stadler/Gehring/Strobl, § 101 Rz 34.
12 Alge/Brunner, § 22c Rz 5.
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§ 18 GMG Stadler/Gehring

Aufgrund der fiir lingere Zeit unsicheren Rechtslage hinsichtlich der Beur-
teilung der Technizitdt von Erfindungen, die eine Mischung von technischen
und nicht-technischen Merkmalen umfassen, hatte das Patentamt in einer
Reihe von fritheren Entscheidungen die Auffassung vertreten, den technischen
Charakter von Erfindungen bei Gebrauchsmustern weitreichender zu priifen.?
Nach Klarstellung durch den OGH ist das Technizitdtskriterium bei Patent
und Gebrauchsmuster identisch zu beurteilen, sodass Erfindungen betref-
fend Kombinationen aus technischen und nicht-technischen Merkmalen im
Rahmen der Gesetzmafligkeitspriifung nicht mehr auf mangelnde Technizitit
zu beanstanden sind.’

1I. Prifungsverfahren

Wie auch eine Patentanmeldung wird eine Gebrauchsmusteranmeldung
einer Formalpriifung unterzogen, in der zunéchst festzustellen ist, ob der An-
meldung iiberhaupt ein Anmeldetag zuerkannt werden kann.!® Ist dies nicht
der Fall, wird die Eingabe nicht als Gebrauchsmusteranmeldung behandelt.

Kann ein Anmeldetag zuerkannt werden, liegen aber formale oder inhaltliche
Mingel der Anmeldung vor, die im Rahmen des Priifungsumfangs wahr-
zunehmen sind, gibt die TA eine diesbeziigliche Mitteilung heraus. In dieser
wird der Anmelder aufgefordert, innerhalb einer zweimonatigen verlanger-
baren Frist die Méangel zu beseitigen. Die TA hat dabei dem Anmelder alle
aufgefundenen Méngel tunlichst in einer einzigen Mitteilung zur Kenntnis zu
bringen. !!

Bestehen die Bedenken darin, dass die Anmeldung uneinheitlich ist, wird der
Anmelder nach Abs 3 aufgefordert, die uneinheitlichen Teile aus der Anmel-
dung auszuscheiden und die Einheitlichkeit herzustellen. Anders als im Patent-
verfahren besteht kein Anspruch auf Erlassung eines separat anfechtbaren Zwi-
schenbeschlusses'?, mit dem ausschlielich die Frage der Einheitlichkeit geklért
wird. Wird der Aufforderung nicht entsprochen, so folgt die ganzliche Zuriick-
weisung der Anmeldung.

Sofern der Anmelder der Aufforderung der TA nachkommt, besteht auch
nach Abs4 die Moglichkeit, die uneinheitlichen Teile der Anmeldung in
einer gesonderten Anmeldung weiterzuverfolgen. Diese ist als eigenstdndige
Gebrauchsmusteranmeldung in derselben Frist wie eine Teilanmeldung nach

8 Stadler, Technizitit von Patenten und Gebrauchsmustern, OBI 2014/35, 161 un-
ter Hinweis auf OPM 11.12.2013, OBGM 1/13 - Differentialgleichungen; OLG
Wien 18.9.2018, 133 R 41/18d, OB 2019/38 (krit Stanke).

9 OGH 31.8.2020, 4 Ob 119/20h, OB 2021, 130 (Stadler).

10 Zu den diesbeziiglich analogen patentrechtlichen Vorschriften siehe Stadler/
Gehring, § 87 Rz 4 ff.

11  OLG Wien 20.2.2017, 34 R 108/16a - Effizienzoptimierte Wirmepumpenanlage.

12 Stadler/Gehring, § 99 Rz 36.
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Bonta SchzG § 2

derlich.!? Dies gilt auch, wenn eine Verlingerung der Laufzeit erst nach Ab-
lauf der Laufzeit des SPC rechtskriftig bewilligt wird.!? Hierin liegt ein we-
sentlicher Unterschied zu osterreichischen Patenten, fiir die Jahresgebiihren
erst fiir die nach der Erteilung liegenden Jahre zu entrichten sind.!*

Die Nachzahlung der bereits féllig gewordenen Jahresgebiihren hat binnen
sechs Monaten ab Zustellung des jeweiligen Beschlusses iiber die Schutz-
zulassung zu erfolgen, wobei keine Zuschlagsgebiihren anfallen.!>!

Regulire Jahresgebiihren konnen drei Monate vor ihrem Falligkeitstag gezahlt
werden und sind spitestens innerhalb von sechs Monaten nach dem Fillig-
keitstag zu zahlen, wobei bei Zahlung nach dem Falligkeitstag neben der Jahres-
gebiihr ein Zuschlag von 20 vH zu zahlen ist.!*?

Hinsichtlich weiterer Details ist auf die Kommentierung zu den Jahresgebiihren
fiir Patente zu verweisen.'*?

Anmeldung und Antrag auf Verlingerung

§ 2. (1) Die Anmeldung eines erginzenden Schutzzertifikats und der
Antrag auf Verlingerung der Laufzeit eines erginzenden Schutzzertifi-
kats haben beim Patentamt schriftlich zu erfolgen.

(2) Entspricht die Anmeldung oder der Antrag auf Verlingerung der
Laufzeit eines erginzenden Schutzzertifikats nicht den vorgeschriebenen
Erfordernissen, so ist der Anmelder aufzufordern, die Méngel innerhalb
einer angemessenen Frist zu beheben. Werden die Mingel nicht innerhalb
der gesetzten Frist behoben, so ist die Anmeldung oder der Antrag auf
Verlidngerung zuriickzuweisen.

[idF BGBI 1 2007/81]

Ubersicht

I.  Schutzzertifikatsanmeldung
A. Zeitpunkt der Anmeldung.... 1-8
B. Berechtigung zur Anmeldung 9-14
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§§ 15, 16 PAG L.-M. Stadler/Fleischer

I. Bei Einreichung féllige Gebiihren
A. Recherchengebiihr

Die Recherchengebiihr! ist samt Schriftengebiihr? grundsitzlich mit der Ein-
bringung des Antrags auf Registrierung eines Gebrauchsmusters fallig.

Bei Einreichung einer Anmeldung muss zunichst die Mitteilung des Akten-
zeichens abgewartet werden, bevor die entsprechende Gebiihr entrichtet wer-
den kann. Bei elektronischer Einreichung wird jedoch das Aktenzeichen be-
reits mit der automatisch erstellten Empfangsbestatigung am Ende der Ein-
reichung mitgeteilt und gilt sohin als Zahlungsaufforderung® - allerdings
ohne Fristsetzung. Wird im Rahmen der Gesetzmafligkeitspriifung fest-
gestellt, dass innerhalb eines gesetzlich nicht geregelten Zeitraums von typi-
scherweise 6 Wochen ab dem Anmeldetag die entsprechende Gebiihr nicht
entrichtet wurde bzw nicht im elektronischen Gebiihrenerfassungssystem
des PA aufscheint, erldsst der Priifer eine Gebithrenmitteilung mit der Auf-
forderung zur Zahlung binnen zwei Monaten ab Zustellung, wobei diese Frist
nur aus riicksichtswiirdigen Griinden verlidngert werden kann.*

Wird auch nach dieser Aufforderung die entsprechende Gebiihr nicht ent-
richtet, erfolgt die Zuriickweisung,”> welche grundsitzlich mittels Weiter-
behandlung® und Entrichtung der Weiterbehandlungsgebiihr” sanierbar ist.
Dass fiir Gebrauchsmusteranmeldungen keine Anmeldegebiihr, sondern die
Recherchengebiihr zu entrichten ist, ist dem historischen Umstand geschul-
det, dass fiir Patentanmeldungen und Gebrauchsmusteranmeldungen in der
Erstfassung des PAG dieselbe Gebiithrenbezeichnung und dieselbe Gebiih-
renh6he verwendet wurde, was die Zuordnung von Zahlungen erschwerte.
Der Unterschied in der Gebiihrenhohe gegeniiber der bei der Einreichung
einer Patentanmeldung zu entrichtenden Recherchen- und Priifungsgebiihr
ist in der fiir Gebrauchsmuster fehlenden Veréffentlichung der Anmeldung
zu verorten.®

B. Anspruchsgebiihr

Sind bei Einreichung der Anmeldung mehr als zehn Anspriiche vorhanden, so
werden die Anspruchsgebiihr’ sowie die Recherchengebiihr mit Einreichung
der Anmeldung fallig.

1 § 15 Abs 1 PAG.

2 § 14 TP 10 Abs 1 Z 1 GebG idF BGBI I 2023/188: EUR 50,-; idF BSMG 2025 II:
EUR 74,—; siehe L.-M. Stadler/Fleischer, Vor § 1 PAG Rz 39.

Mutz in Kucsko/Schumacher, marken.schutz® PAG FN 13.

GMRIili 3.2 idF PBI-1 2022, 68.

§ 18 GMG.

§ 33 Abs 2 GMG iVm § 128a PatG.

§ 28 Abs 1 Z 7 PAG; L.-M. Stadler/Fleischer, §$ 28,29 PAG Rz 15.
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§ 15 Abs 2 PAG.
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