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Begutachtungsverfahren zur

Verordnung des Prasidenten des Patentamtes, mit der die
Patentamtsverordnung 2019 geindert wird; Anderung der Kundmachung
der Prasidentin des Patentamtes liber die elektronische Einbringung von
Eingaben.

Sehr geehrter Herr Prasident!

Die Osterreichische Patentanwaltskammer (OPAK) dankt fur die Ubersendung

des Entwurfes und erstattet dazu folgende Stellungnahme:

1. Allgemeines

Zur Verbesserung der Ubersichtlichkeit und zur Vermeidung der Zersplitterung des
Verordnungsrechts ersucht die Patentanwaltskammer um Herausgabe einer einzigen

einheitlichen Verordnung, in der sdmtliche Durchfiihrungsvorschriften enthalten sind.
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In diesem Zusammenhang besteht auch kein sachlicher Grund, gerade elektronische
Einreichungen in einer gesonderten Verordnung zu regeln und von den ubrigen

administrativen Durchflihrungsvorschriften abzutrennen.

Dabei ist insbesondere zu bemerken, dass die beiden Verordnungen dieselbe
rechtliche Qualitdt aufweisen, vor allem auch nach denselben Vorschriften
kundzumachen sind. Die Promulgationsklausel der vorliegenden Kundmachung
impliziert falschlicherweise, dass diese der PAV nachgeordnet wére. Insbesondere
sollten auch Verweise zwischen einzelnen Durchflihrungsvorschriften vermieden

werden.

Darlber hinaus erscheint ein zentrales und einziges in konsolidierter Fassung
verbindliches Verordnungsdokument auch deshalb sinnvoll, um eine ohne

aufwendige Recherche und einfach nachvollziehbare Rechtslage zu schaffen.

2. § 23 PAV:

Die Anpassungen und Verwaltungsvereinfachungen des § 23 Abs 2 PAV sind
ausdrucklich zu begriiRen. Ebenso ist die Vereinfachung der Papier-Einreichung und

der Entfall der Vorlage von fiinf Markenabbildungen von Vorteil.

Generell ist jedoch das Verhaltnis zwischen Online-Einreichung, Papier-Einreichung
und Einreichung als Datentréger (weiterhin) klarungsbediirftig. Die vorliegende
Fassung kann so verstanden werden, dass das Patentamt die Online-Einreichung
vorwiegend winscht, die Papier-Anmeldung aber ohne nahere Begrindung
akzeptiert. Noch ,unerwilnschter” erscheint im Verhéltnis hierzu scheinbar die
Einreichung eines Datentragers. Auch wenn eine solche Hierarchie aus Griinden der
Verfahrensokonomie durchaus nachvollziehbar ist, sollte klargestellt werden, ob eine
Abweichung von der gewlinschten Form begriindungsbedirftig ist oder nicht und
unter welchen Voraussetzungen von der bevorzugten Online-Anmeldung

abgewichen werden darf.

Hinsichtlich der Wendung ,/st die Wiedergabe bei Marken geméf3 Abs. 1 Z 3 bisZ 11
in Papierform nicht méglich" ist unklar, welche Anforderungen an die hier normierte

,Unmoglichkeit® bestehen. Wenn beabsichtigt ist, dem Anmelder eine alternative



Moglichkeit zur Einreichung zu bieten, ihn jedoch zur Verwendung der bevorzugten
Einreichformen zu ermahnen, sollte dies zum Ausdruck kommen. Andernfalls ware

anzugeben, unter welchen Voraussetzungen eine Wiedergabe ,nicht méglich ist.

Besonders wiinschenswert wére es, in langeren Absatzen Zwischengliederungen
einzufihren, um die betreffenden Teile zu adressieren und um dem Leser die

Moglichkeit zu geben, den Text einfach zu verstehen.

§ 23 Abs 2 sollte lauten:

(2) 1. Die Markenanmeldung sollte grundsétzlich online erfolgen.

2. Sofern die Markenanmeldung nicht online erfolgt, muss hat die Wiedergabe
der Marke grundsétzlich in der Papieranmeldung erfolgen. Die Bilddarstellung
auf Papier darf nicht grofler als 8 x 8 cm sein; die Bildqualitat muss eine
Veroffentlichung der Marke im Osterreichischen Markenanzeiger ermdglichen.
3. Ist-die-Wiedergabe bBei Marken gemafR Abs. 1 Z 3 bis Z 11-in-Papierform
nicht—mogliech, kann die Wiedergabe stattdessen auf einem der
Papieranmeldung beiliegenden Datentrager erfolgen. Dieser hat den von-der
Prasidentin—oder—vom-Prasidenten—des—Patentamtes durch Kundmachung
Verordnung festgelegten Standards und Formaten fiir die Einreichung von
Unterlagen auf externen Datentragern zu entsprechen. Fir jede Marke ist nur
ein Datentrager vorzulegen, der die Wiedergabe nur einer Marke zu enthalten
hat.

3.§ 24 PAV:

Eine Unterscheidung zwischen (Wort-)Bildmarken mit und ohne transparenten
Anteil wirkt in Bezug auf die Mdglichkeit der Aufnahme einer Beschreibung sachlich
nicht gerechtfertigt. Insbesondere kann es auch bei (Wort-)Bildmarken ohne

Transparente Anteile sinnvoll sein, eine klarstellende Beschreibung hinzuzufligen.

Es ware zu Gberlegen, das Verbot einer Beschreibung fiir Wort-Bild-Marken und
Bildmarken Uberhaupt aufzugeben und das Verbot von Beschreibungen des Abs 1

auf reine Wortmarken zu beschranken.

Sofern aber nicht gewollt ist, bei (Wort-)Bildmarken mit transparentem Anteil

unbeschréankt Beschreibungen zuzulassen, sollte in § 24 Abs 2 klargestellt werden,



dass eine Markenbeschreibung bei solchen Marken ausschlieRlich zulassig ist, um

klarzustellen, welche Teile der Marke transparent sein sollien.

§ 24 Abs 2 sollte allenfalls lauten:

(2) Ungeachtet Abs. 1 kann bei Wortbild- und Bildmarken, die transparente
Bildteile enthalten, eine Beschreibung vorgelegt werden. Diese Beschreibung
darf ausschlieRlich dazu verwendet werden, klarzustellen, welche Teile der
jeweiligen Marke transparent sind.

4. § 35a PAV:

Die Verwendung von ermachtigten Bediensteten ist grundsatzlich zur Einsparung von
Kosten geeignet und sollte sich bei entsprechender Schulung und Einsatz von
ermachtigten Bediensteten insgesamt  beschleunigend auf die langen

Verfahrensdauern im Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung auswirken.

Insgesamt solite sich der Wirkungskreis der ermachtigten Bediensteten jedenfalls
nicht auf Angelegenheiten erstrecken, die in einem analogen zivilgerichtlichen
Verfahren einem Rechtspfleger zugewiesen werden konnen. Die Prifung von
Zahlungen, einzelne administrative Angelegenheiten im Zusammenhang mit der
Vertretung, sowie die Ausstellung von Vollstreckbarkeitsbestatigungen erscheint in

diesem Zusammenhang zweckmanig.

Da die Fristen, die von den erméchtigten Bediensteten verlangert werden kénnen,
grundsatzlich keinen unmittelbaren Rechtsnachteil nach sich ziehen, da die Dauer
der Verlangerung beschréankt ist und auch eine Kontrolle durch den jeweiligen
Vorsitzenden besteht, ergeben sich hinsichtlich § 35a Abs 1 Z 3 ebenfalls keine
Zweifel an der Sicherheit der Erweiterung der Zustandigkeit ermdachtigter

Bediensteter.

5.§36 27 lita PAV:

Nach § 35 Abs 3 MSchG konnen durch Verordnung bestimmte Bedienstete zu

einzelnen Geschéften ermachtigt werden, sofern dies wegen der Einfachheit der



Erledigungen zweckmaRig ist und die Ausbildung der ermachtigten Bediensteten
Gewéhr fir ordnungsgemafRe Erledigungen bietet. Dabei ist insbesondere zu
berticksichtigen, dass hoheitliche Aufgaben an Personen Ubertragen werden, die
jedenfalls nicht die Anforderungen an ein rechtskundiges Mitglied des Patentamts

erfullen.

Insbesondere ist auch in § 35 Abs 3 MSchG ausdriicklich festgehalten, dass die
abschlielende Beurteilung eines Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses
jedenfalls nicht durch ermachtigte Bedienstete erfolgen sollte, da diese Beurteilung —
anders als etwa die Prifung von Zahlungen, von Vertretungsiibernahmen oder auf
Rechtzeitigkeit von Eingaben — jedenfalls einer rechtlichen Einzelfall-Beurteilung von

vom Anmelder vorgebrachten Begriffen bedarf.

Grundsétzlich ist anzuerkennen, dass eine Vorab-Priifung auf Klarheit dazu geeignet
ist, offensichtliche Mangel einfach zu beheben und das rechtskundige Mitglied zu
entlasten. Zu vermeiden ist hingegen eine bisweilen gelibte Praxis, in der erméchtigte
Bedienstete mehrfach Beanstandungen des Waren- und Dienstleistungs-
verzeichnisses aussprechen, ohne dass das rechtskundige Mitglied hiervon

verstandigt wird.

Die endgultige Beurteilung des Verzeichnisses solite nach einer solchen

Beanstandung ausschlielich dem rechtskundigen Mitglied zustehen.

Die Prufungsbefugnis der ermachtigten Bediensteten sollte daher darauf beschrénkt
werden, zu prifen, ob bestimmte Waren und Dienstleistungen in vorgegebenen
harmonisierten Datenbanken enthalten sind und ob fiir solche Waren und

Dienstleistungen die Klassifikation richtig vorgenommen wurde.

Die Formulierung von Warenverzeichnissen, zumal fernab der vorgegebenen
harmonisierten Datenbanken, zahlt zu den Kernaufgaben der Beratungs- und
Vertretungstatigkeit von Patentanwalten und erfordert umfangreiche wirtschaftliche
und rechtliche Uberlegungen. Dementsprechend solite eine Prafung aullerhalb

dieser Datenbanken von rechtskundigen Mitgliedern des Patentamts vorgenommen



werden. Die Vorgabe von alternativen Formulierungsvorschldgen seitens rechtlich

nicht qualifizierter Bediensteter des Patentamts ist daher zu vermeiden.

§ 36 Z 7 lit a PAV sollte lauten:

a) zum einmaligen unverbindlichen Hinweis an den Anmelder dahingehend,
dass im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, Begriffe enthalten sind, die
nicht in einer vorgegebenen Datenbank enthalten sind,

6. Anderungen der Kundmachung (§ 8a)

Die Bestimmung einzelner Dateiformate sowie die technischen Spezifikationen
erscheinen grundsatzlich ausreichend, um die elektronische Ubermittlung von
Markendarstellungen zu ermdéglichen. Es wird jedoch ersucht, die in § 8a Abs 3
vorgesehene Rechtsfolge dahingehend abzumildern, dass eine Inanspruchnahme
des Prioritatsrechts dann mdglich ist, wenn der Dateninhalt lesbar ist. In einem
solchen Fall sollte der Anmelder vor dem Verlust des Prioritdtsrechts aufgefordert

werden, eine den § 8a Abs 1 und 2 entsprechende Darstellung vorzulegen.

(3) Die Wiedergabe der Marke in fir das Patentamt nicht lesbarer oder nach
§ 4 entsprechender Form ist nicht prioritdtsbegriindend. Liegt eine
Wiedergabe der Marke in flir das Patentamt lesbarer und § 4 entsprechender
Form vor, wird der Anmelder aufgefordert, eine den Abs 1 und 2
entsprechende Wiedergabe der Marke innerhalb einer festzusetzenden Frist
nachzureichen. Zeigen die urspringliche Wiedergabe und die verbesserte
Wiedergabe dieselbe Marke, kommt der Marke die Prioritat der ersten
Anmeldung zu. Entspricht auch die vom Anmelder neu vorgelegte
Wiedergabe nicht Abs 1 und 2 oder antwortet der Anmelder nicht fristgerecht,
ist die Wiedergabe nicht prioritatsbegriindend.

7. Amtskileid

Nach § 16 PatAnwG ist fur Patentanwélte ein Amtskleid vorgesehen, das durch
Verordnung zu definieren ist. Bislang ist eine solche Verordnung nicht erlassen
worden. Die Patentanwaltskammer schlagt daher vor, einen neuen § 9a PAV
einzufihren, der klarstellt, dass auch Patentanwaélten das Tragen eines Amtskleides

vor der Nichtigkeitsabteilung zu gestatten ist.



Der Promulgationsklausel wird folgende Ziffer 9 hinzugefiigt:

9. 8 16 Abs 3 des Patentanwaltsgesetzes sowie des § 67 Abs 2 des Patentgesetzes
Nach § 9 wird folgender § 9a eingefiigt:

§ 9a. Die in Vertretung von Parteien vor der Nichtigkeitsabteilung erschienenen

Patentanwilte sind berechtigt, bei miindlichen Verhandlungen das Amtskleid und

Barett nach § 9 Abs 2 7Z 1 tragen. Sofern Patentanwilte das Amtskleid tragen, haben

sie bei der Verkiindung der Endentscheidung und wihrend der Eidesabnahme ihr
Haupt mit dem Barett zu bedecken.

8. Einheitlichkeit

Das PatG normiert keine Erméachtigung Verordnung von Durchfiihrungsrecht zu § 88
PatG (Einheitlichkeit). Es wird daher ersucht, § 13 PAV ersatzlos zu streichen.




