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An das
Bundesministerium Verkehr, lnnovation und Technologie

Via E-Mail an:
p13@bmv¡t.gv.at. leqistik@patentamt.at, begutachtungsverfahren@parlament.Sv.at

Wien, den 14. Dezember 2018

BMVrf-17.50ilooo3{/Pß/2O18

Brmdesgcsetz, mit dem das Patentanwaltsgesetz geãndert wird; Segutachtt¡nt

Sehr geehrte Frau Mag. Sterkl,

die Õsterreichische Patentanwaltskammer dankt für die Zusendung des Ministerialentwurfs und

erlaubt sich wie folgt Stellung zu nehrnen:

À Alþemeines

Die Patentanwaltskammer begrüßt ausdrücklich den im Ministerialentwurf vorgesehenen

Vorschlaç mit welcher die Ausbildung der Patentanwälte um eine universitäre juristische

Ausbildung erweitert und somit vertieft wird. ln Anbetracht der gestiegenen

Anforderungen an die von Patentanwälten erbrachten Rechtsdienstleistungen und insb

auch um - wie im Ministerialentwurf zutreffend festgehalten - österreichischen

Patentanwälten geschlossen Vertretungsrechte vor dem einheitlichen Patentgericht zu

sicåern, ist die vorgesehene vertiefte rechtswissenschaftliche Ausbildung äberaus

zweckmäßig.

Ebenfalls begrüßt werden die vorgeschlagenen Klarstelllungen und Präzisierungen

hinsichtlich der vorübergehenden Erbringung patentanwaltlicher Dienstleistungen im

Rahmen der DienstleistungsRl sowíe - in Anpassung an die RAO - die En¡eiterung der

mõglichen Gesellschaftsformen zur Ausübung des Patentanwaltsberufs in Form der

Patentanwalts-GmbH & Co KG.
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Zahlreiche Änderungsvorschlägen, insb 5 5 (Ausweiskarten!, 5 11 Abs 1 und S 15b Abs 1

{Anpassung der zu prüfenden Rechtsgebiete}, $ 15a bis 16c {partielle

Dienstleistungserbrinung im Einzelfall), 5 17 Abs I und Abs 2 (Setonung der beruflichen

Unabhängigkeitl, S 19 {Frist für Vertretungshandlungen nach Kündigung}, $ 21a Abs 1

{Haftung der GmbH & Co KG}, 5 25 (Kanzleisitz} finden die ausdrückliche Zustimmung der

Patentanwaltskammer; demnach werden wir zu diesen vollumfãnglich zu begrüßenden

Anderungsvorschlägen nicht im Einzelnen Stellung nehmen.

Unverständlich ist hingegen, weshalb - insbesondere irn Lichte des Verfahrens C-209/18,

in welchem die Europäische Kommission bekanntlich die Öffnung der

Patentanwaltsgesellschafren für multidisziplinäre Tãtigkeiten eingeklagt hat - weiterhin

keine Offnung für die Seteiligung Angehõriger anderer rechtsberatender Berufe {insb

Rechtsanwälte) vorgesehen ist {vgl" Vorschlag der Patentanwaltskammer v. 14. Mãn

2015, insb 529a1. ln zahlreichen EU-Misliedsstaaten, zB in der Bundesrepublik

Deutschland, praktizieren seit mehreren Jahaehnten Patentanwälte überaus erfolgreich

im Rahmen derartiger multidisziplinärer Geselkchaften zur vollen Zufriedenheit sowohl

der Serufsangehörigen als auch der Rechtssuchenden; eine Abkehr von der

rúckwärtsgewandten, isolationistischen Politik zum vermeintlichen Schutz einer

speziellen Berufsgruppe ist demnach überfällig.

B. tm Detail

S 2 Aba 1lit d - Voltenduns universitãrer te€hnischer oder natuntissenschaftlicher

Studien:

Ðie Patentanwaltskammer stimmt der vorgeschlagenen Neuregelung, in welchem

l.lmfang technische oder naturwissenschaftliche Studien für die Qualifikation als

Patentanwalt erforderlich sind, im Wesentlichen zu.

Konsens besteht insbesondere dahingehend, dass Fachhochschulstudien keíne

angemessene Grundlase für die Zulassung zum Patentanwaltsberuf bilden. Die

Beschränkung auf technische oder naturwissenschaftliche Studien, welche an einer

Universität vollendet wurden, ist für die Gewãhrleistung der hohen Qualität der

Rechtsdienstleistungen von Patentanwälten insbesondere im lnteresse der

Rechtsuchenden auch weiterhin erforderlich. Die dabei zu stellenden Anforderungen sind

dadurch geprägt, dass der Patentanwalt zu einer abstrahierenden Erfassung an ihn

herangetragener Erfindungen in der Lage sein muss, deren Gehalt mit möglichst
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\ileitre¡chend zu formulierenden Patent- oder Gebrauchsmusteransprüchen zu schützen

ist, also hinter dem einzelnen das Grundsätzliche zu erfassen, ohne dabei die Erteilung

oder den Rechtsbestand des Schutzrechts zu gefährden. Ðies verlangt vom Patentanwalt

in besonderem Maße Abstraktionsvermögen und die Fähigkeit zur selbstàndigen,

systematischen und antizipierenden Vertiefung in ihm oft unbekannte technische und

rechtliclre Zusammenhänge. Ðass u.a. aus diesen Gründen die eher praktische und nicht

wissenschaftliche Ausrichtung von tachhochschulen dafür keine geeisnete Basis bildet,

hat iZm korrespondierenden Bestimmungen auch bereits der deutsche

Bundesgerichtshof erkannt (BGH 29.11.2013, PatAnwZ f12). Zudem ist auch aufgrund

des internationalen Wettbewerbs, in dem österreichischen Patentanwälte stehen, von

ganz erheblicher Bedeutung, dass die Ausbildungsanforderungen im Patentanwaltsgesetz

nicht hinter jenen der deutschen Patentanwaltsordnung (dPAOl zurückbleiben.

Da an ästerreichischen Universitäten aber mittþrweile fast ausschließlich Bakkalaureat-

/Masterstudiengänge und kaum noch Diplomstudiengänge angeboten werden, sollte in

dem Entwurf klargestellt werden, dass auch die Bakkalaureats-studien vor Vollendung der

Masterstudien an einer Universität zu absolvieren sind. Zudem wird angeregt hinsichtlich

des European Credit Transfer System unmittelbar auf die einschlägige Norm zu venreisen.

I 2 Abs 1 lit d sollte daher lauten:

,d) Vollendung von Diplorn- oder Masterstr¡dien ¿n einer inländischen Universitât oder

gleichwerriger Str¡die¡¡ an einer l"trnivcrsifit im Europãischen Wirtschaflsrau¡n oder in

der Schweizerischen Eidgenossenscha*. die ein Gebia der Technik oder der

Natur$'issenschaften zum Gegenshnd h¿bsr, oder Nostrilizierung entsprechender

auslãndischer akademischerGrade, wobei im Rah¡¡ren dcr Diplorn- oder Mastersludien

sowie ¡llñltiser ftr dic Zulassung zu dicscm Studium nohvendiqer universitärer

Vorstudien Studienleistungcn im Arbeitsumfang votr zumindcst 270 ECTS-

Anrechnungspunkten (European Credit Transfer Slstem - ECTS. 253/20001EG.

A¡ntsblqtt Nr. L 28 vqm 3. Eebrutr 2q0Q @
SCB|-I--ÞJç'--Jj!{¡) zu erbrinqcn sind. ron dencn zumindcst 210 ECTS-

Anrechnungspunkte technischen oder nalun*-issenschaftlichen Fächern zuzuordnen

sindi'

2" I 2a - Studien des österreichischen Rechts

Wie bereits eingehend dargelegt begrüßt und unterstützt die Patentanwaltskammer

ausdrücklich die vert¡efte juristische Ausbildung welche zukünftig u.a. auch

rechtswissenschaftliche Universitätsstudien umfassen so¡|.
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Da diese vertiefte Ausbildung insb auch zur frlangung der Vertretungsrechte vor dem

einheitlichen Patentgericht dienen soll, welche unabhängig von der Zulassung vor dem

Osterreichischen Patentamt ist, wãre es nach Ansicht der Patentanwaltskammer

zweckrnäßig dass nicht - wie vorgeschlagen - die Präsidentin/der Präsident des

Patentamts Umfang und Art der einzelnen Lehrveranstaltungen durch Verordnung regelt.

Viel eher sollte der Vorstand der Patentanwaltskammer im Rahmen der ihr übertragenen

Selbstverwaltung zum Erlass einer entsprechenden Verordnung ermächtigt werden. Es ist

zudem üblich das die Körperxhafte¡ õffentlichen Rechts der unterschiedlichen freien

Berufe selbst die Details zur Ausbildung ihrer zukíinftigen Mitglieder festlegen und

hierüber nicht das Aufsichtsorgan entscheidet {vgl. z'8. RAO 5 28 Abs 1 lit m}.

5 2a Abs 3 sollte daher wie folgt lauten:

-$ tr.t-.-l-
(3) Umfang uxl Art der cinzel¡ren Lcbrteransøltunçn sind nach Antrõrung-der
Prãsidcntin oder des Präsidenten dcs Patc¡rt¡nfs dorch Vero¡dnung des Vorslands der

Patentanwtlskamnrcr {S351 zu rcgcln-*

3. S3-Praxiszeiten

Aufgrund der in den letzten Jahzehnten deutlich ausdifferenzierten Anforderungen an

den patentanwattsberuf und jenen des *aadich befugten und beeideten Ziviltechnikers,

ist die bisher vorgesehene Verkùnung der Praxiszeit ein nicht mehr aufrecht zu

erhaltenderAnachronisrnus: es ist nichterkennbar, inwiefem die Zulassung zum dem eine

völlig verschiedene Expertise erfordernden Eeruf des staatlich befugten und beeideten

Ziviltechnikers ein 3{!þiährige Verkünung der Praxiszeit für die Ausbildung zum

Patentanwalt rechtfertigen würde.

Die Patentanwaltskammer regt daher an S 3 Abs 1 lit b zur Gänze zu streichen'

Sofern - aus welchen Gründen auch immer - an einer Verkürzung der Praxiszeit ftir

staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker festgehalten werden sollte, ist jedenfalls

die im Ministe¡alentwurf vorgesehen Ve*ürzung auf lediglich 1 Jahr Praxis strikt

abzulehnen. Eine derartige Verkünung würde dazu führen, dass ein

patentanwaltsanwärter, der Ziviltechniker ist, sofort nach dem Beginn der Praxis, d.h.

ohne überhaupt irgendeine praktische Ausbildung als Patentanwaltsanwärter erfahren zu

haben, zur Patentãnwaltsprüfung antreten könnte (dies ist íhm nämlich frühestens l Jahr

vor Vollendung der Praxis erlaubt, vgl" I 2 Abs I lit f|. Ein völlig unbilliges Ergebnis, dass

vom Gesetzgeber keinesfalls intendiert sein kann, ist doch die vergleichsweise lange
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praktische Ausbildungszeit der Patentanwälte zutreffenderweise nur damit begründbar,

dass das erforderliche Wissen für eine hochqualitative patentanwaltliche Rechtsberatung

ausschließlich im Zuge langiähriger Praxis erlernt werden kann.

Sollte daher der bevorzugten, vorstehenden Anregung {sänzliche Streichuns der

Praxisverkürzung) nicht gefolgt werden, müsste zumindest an der bisher

vorgeschriebenen Praxiszeit für staatlich befugte und beeidete Ziviltechniker von 2 Jahren

festgehalten werden.

4. I 8 und I 15 - Anmeldeverfahrens fiir die Prüfuns und Prüfunsswiederholunsen

Ebenso begrüßt die Patentanwaltskammer ausdrücklich die Einführung eíner gesetzlichen

Regelung für das Verfahren zur Anmeldung zur Patentanwaltsprüfung.

Völlig unverständlich ist hingegen die Enreiterung auf eine dreimalige Wiederholung der

Prüfung. Hier erscheint wesentlich, dass der bestehende Gleichlauf mit anderen

Zulassungsprüfungen zu rechtsberatenden Berufen {S 25 RAPG, 5 25 NPG} beibehalten

wird. Die nun vorgeschlagene, weniger strenge Regelung ist nicht zu rechtfertigen, wie

dies insb die EB zum Ministerialentwurf selbst zeigen: ln den EB wird nämlich versuch eine

Differen¿ierung zur Rechtsanwaltsprüfung damit zu begrtinden, dass es sich bei der

Patentanwaltsprüfung - vermeintlich anders als bei der Rechtsanwaltsprüfung - um eine

Gesamtprüfung handelL bei welcher keine Absolvierung in Teilprüfungen möglich ist.

Dieser vermeintliche Unterschied besteht in Wahrheit nicht Auch die

Rechtsanwaltsprúfung ist eine Gesamþrüfung, die nicht in Teilprüfungen absolviert

werden kann (S 25 RAPGI; Gleiches ist demnach gleich zu behandeln.

Da somit - wie die EB zum Ministerialentwurf zeigen - der Entwurf auf unzutreffenden

Vermutungen aufsetzt, sind die Änderungsvorschläge in S 15 in Wahrheit völlig

u nbegründet und strikt abzulehnen.

S 15 S 2 und 3 müssen datrer weiterhin lauten:

,, $ l5 (...) Eine zweite Wiedcrlrolung dct Präfung ist frühestens nach cinem Jahr scit

der letzten Prüfimg mõglich. Einc wcitse lViederholung ist nicht zulãssig-"

5. 99Abs2-VerlänserunsderFunktionsD€riode
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Der Verlängerung der Funktionsperiode der Mitglieder der Prüfungskommission wird

zugestimmt.

Unverståndlich ist, weshalb die im Ministerialentwurf zur PatAnwG-Novelle 2016

(184/ME XXV.GP) bereits vorgesehen Êrgänzung des Prüfungssenats um einen Richter im

gegenwãrtigen Entwurf nicht mehrvorgesehen ist. ln den EB zum Ministerialentwurf 2016

war bereits völlig zutreffend ausgeführt, dass in Anbetracht der Ausdehnung der

patentanwaltlichen Vertretunçbefugnis auf die ordentlichen Gerichte, insbesondere

dem Oberlandesgericht Wien. und der damit zusammenhängenden zunehmenden

Bedeutung der Kenntnisse des Verfahrensrechts vor den Gerichten durch Ergänzung der

Prüfungskommission um einen Richter als fünftes Mitglied Rechnung getragen werden

soll- daran hat sich nichts geãndert-

I9 Abs. l und 2 sollten daher lauten:

-19
(l) Di€ Prüfirng ist vq einm Prúfungskommission abzulegen' die aus eine¡n

rechsklndigen Mitglicd des P¡renarrcs ab \lorsitzenden sowie aus einem

f¡chtËchn¡{chcn Mitglicd dcs Patenturtes. cinc¡n Richte¡ und zwci Pattntanwãlten als

Be¡siÞem bcstcht.

(2) Die Mitgli*t der Prüfungstornmissi'on wcdm. so$'eit es sich um Mitglieder des

Patentan*s handclt. næh Anhõrung des Prãsklerten des Patentamls und. soweit cs sich

um Patenlan$ültc ha¡xlclt. auf Vm-hlag di:l PatentanruattslaÍuner !'om

Bu¡rdesminister Íûr Vcrkehr. lnnorati¡n und Tech¡¡ologic u¡d soweit es sich um cinen

Richter harxlett. vorn Bu¡rdes¡ninisfer ñ¡ Justiz ñr die Darær ton sechs Jahrçn bestellt.

ln gleichcr lil'eise sind frr die Mitgli*r dcs Pnteritam¡s uod den Richter jc ein

Ersaamitgtied. ñr dÈ der Kommission angehõrenden Pat€ntånlr¡ãlte vier

Ersatzmirglied* zu b€st€llen.-

6. Ð77b - Überganqsbestimmunqen

Der im Ministerialentwurf vorgesehene Vorschlag der Übergangsbest¡mmungen

erscheint insb hinsichtlich Z l missverständlich, da nicht klar zum Ausdruck kommt, ob die

praxiszeiten isd S 3 vollstãndig erworkn sein müssen oder ob ein teilweiser Erwerb

ebenfalls genûgt. Nach Ansicht der Patentanwaltskammer dürfte in Anbetracht des

gewãhlten stichtages (1. Jänner 2022) der vollständige Erwerb gemeint sein.

Dieser Vorschlag hat fúr Anwärter nicht nachvollziehbare {potentiell gleichheitswidrige}

Auswirkungen, welche ihre Praxis im Jahr 2018 begonnen haben und {nach neuem Recht)

nach 2022 beendet haben werden, þdoch schon im Jahr 2021 zur Prüfung antreten

können. Sofern ein solcher Anwãrter die Prüfung 2021 erfolgreich besteht, fãllt er unter
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c.

1.

g 77b Z 3 und bräuchte damit keine rechtswissenschaftlichen Studien mehr zu

absolvieren. Sofern der Anwãrter allerdings die Prüfung nicht beim ersten Antritt

erfolgreich ablegen sollte, fållt der Anwãrter dann unter keine der Z 1 bis 3 und muss in

diesem fall dann die rechtswissenschaftlichen Studien nachholen.

Um derart unbillige Ergebnisse zu vermeiden, erscheint es zweckmäßiger den Stichtag an

den Beginn der Praxiszeit knüpfen; ein solcher Stichtag kann dann zeitnah festçsetzt

werden, da in diesem Fall alle bestehenden Patentanwaltsanwärter ohnehin noch unter

das alte Regime fallen. Um Personen, die gerade in Erwågung ziehen, sich als

Patentanwaltsanwårter eintragen zu lassen, eine ausreichend Planungssicherheit zu

geben, erscheint der 1. Juli 2019 ein angemessener Stichtag zu sein.

I 77b sollte daher wie folgt lauten

--6 77b. Pcrsonen- die r.ordem-l=Jãnnçl{E!3 l. Juli 2019

l. P¡a*is¡eitcn ihrc Pmxis im Sinns dcs $ 3 *e*cn begonnen haben

2. in dic Lisle der Patentanuåltc cinge&agen s'arcn oder

J. die P¡tentançnltsprüûng abgeleg¡ habcn,

können auch ohne Voditgcn der \forausetzungen des $ 2 Abs. h in die Liste der

Patentan\ilãltc e¡ngsr¿gFû *€tìdcil"-

Weitere Anregung€n

S 17 - Verschwiegenlæitsttemfl¡chtuns von Gesellschaftern und Hilfskrãfteo

ln Anbetracht der Neuregfung des Slga7,Lsollte klargestellt werden, dass Gesellschafter,

die nicht Patentanwälte sind, ebenfalls aufgrund ihrer funktionellen Einordnung in die

Gesellschaft derVerschwiegenheitspfficht unterliegen. Zugleich erscheint es opportun die

Regelung zur VerschwiegenheÍtspflicht von Hilfskräften analog zu S 9 Abs 3 RAO zu

übernehmen.

I 17 Abs 2, 3 und 3a sollten deinnaclr wie folgt lauten:

-$ t7(..'l

(2) Er ist insùcsondcrc anr Ycrsch*'icgenhÈil üb€r die ihm in seiner Eigenschaft afs

Patentanr*alt anYcrFaut¿n ångclegcnheiten l'erpflichtet und darf hinsichtlich dieser

Angelegcnheiten arrch dic Aussage als Zeuge vor den Gcrichtcn und vor den

Verwaltungsbehõrrden vcr*tþm- Gteiches gilt ffir die C¡esellschaftcr sowic die

Mítqlied€r dcf, durch CÉstlz od€r Gcscllschôftsvcrtraq vorgcsehcne¡ Aufsichtsorqanc

einer P¡tcr¡t¡nwals-Gcscllschaft .
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(l) DiÈ Bestirnmu*g rJcs ¡\bs. 2 hat si:rngenuiß auch auf Patetltatrwaltsanwirter urld

sûnstigc Angestcllle tlcs PatentiurlÃaltes Anrvendung nr findcn. Das Recht dcs

Patcnt¡rrralts auf Vctsch*'ietenhcit r**h Abs.2 darf durch r¡erichtliche odcr sonsti8e

belxi¡dliclre htaßnåhmsn. insbcso¡lde¡E durch Vcrnchmung von Hilfskrãftcn des

Pate¡rtançr¡ltt's odet d¡durr:h dass die Hcmuscabe von Schriflstücken. Bild-. Ton- odcr

Datcntrãgcrn aufgetr¡gen t'ird oder die$ bcschlagnahmt wqrden. nicht u¡nqangen

rverdcn: bcsrìoderc RegÊlrutl¡:n zrlråbgfçr¡a¡¡rg dicscs Ycrþtes blcibcu.unþruhí.

(3a) Sowcit dics d¡s Recht des Patentan*alts auf Versqhwieqenheit zur Sichextellung

des Schutzes dcr Partei oder dcr Rechte und Freihciten anderer Personen ode¡ dcr

ljurchsetzung ziviircchtiicher "tnsorücirc 
ertordert- kann sich die irtrolienc Ferson

nichtaufdicRcchtedcrArt l2bis22und.{rt.34derVtrordnunq{EU)2016/6?92¡¡m

Schutz natù¡lichcr Personcn bci dcr \y'erarbcitung ocrsonenbezogener Dalen. zum frci€n

D¡lçnv.er*ehL- und . ã¡r.,,
C¡¡rxlgero¡dnuurl.ÅB!--Nr. L ¡ 19 r'a!Eå5-.2O1ÓS. I rim fqlgËndco: ÞSGYO)- sorryic

des$ I DSGberufcn"*

2. $ 16 Abs 1- S€tutz von Geschãfrs*eheimnissen

M¡t Einführung der 55 26aff t WG zur verbesserten Rechtsdurchsetzung von

Geschåftsgeheimnissen {vgl. Regierungsvorlage, UWG-Novelle 2018}wird dem Schutzvon

Geschäftsgehe¡mnissen zukünftig eine deutliche htihere Bedeutung zukommen. Jeder

Patentanwalt steht im Zr.rç seine Beratungsdienstleistung somit vor der Frage, ob fÛr

gew¡sse - noch nicht offengelegte - technische Neuerungen Patentschutz beantragt

werden soll oder ob der Mandant im Einzelfall besser beraten ist sich im Streitfall auf den

Schutz von Geschãftsgeheimnissen zu berufen. Somit muss jeder Patentanwalt s€¡ne

Mandanten - in Abwãgung des bestmõglichen Schutzes für seine Mandanten - auch auf

in Sachen des Schutzes von Geschãftsgeheimnissen beraten. Demnach ist es auch nur

recht und billig, dass das õsterreichische Wettbewerbsrecht (inkl. Schutz von

Geschäftsgeheimnissenl Gegenstand der Patentanwaltsprüfu ng ist'

ln Anbetracht der Tatsache, dass Patentanwãlte somit zur bestmõglichen Wahrung der

lnteressen ihrer Mandanten auf dem Gebiet des Schutzes von Geschåftsgeheimnissen

beratend tätig werden mússen und d¡eses Rechtsgebiet auch Prüfungsgegenstand der

Patentanwaltsprúfung bildet, sollte dies explizit in den gesetzl¡chen Befugnissen des

Patentanwalts entsprechend reflektiert sein.

5 16 Abs I sollte daher wie folgt lauten

.,$ 16 (l) Dcr Pútsfltao$'alt ist u¡r berußmåßþn Beratung auf dem Cebiet dcs

Erfindungs-, Sortctrschue-. Halbleiterschutz-, Kcnnzcichcn- und Musterwcsc¡s sowic

in Sachen des Schutzes von Geschiftsgeheirnnissen, ferner zur berufsmåßigcn
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Vertreruug vor dcm Pat€nt¡rrt, in Rechtsmittelvcrfahren gegen Entscheidungen des

Patentanrts vor der Oberlondesgericht Wien sowie in Angelegenlrciten des

Sortcnschutzes vor den anständigen Verwaltungsbehörden be¡echtigt."

Die österreichische Patentanwaltskammer hofft hiermit einen konstrukt¡ven Beitrag zur

Neugestaltung des Patentanwaltsgesetzes gele¡stet zu haben und steht für weiterführende

Diskussionen gerne zur Verfl¡gung.

Dr. Michael Stadler
Vorsitzender des Rechtsausschusse!
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