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Uberblick

1. Grundstrukturen
= Typologie und Grundbegriffe

2. Patentrecht
* Rechtsquellen, geographischer Schutzbereich

= Das Patent: Schutzgegenstand, Schutzvoraus-
setzungen und Erfinder

= Patenterteilung: Institutionen und Verfahren
=  Wirkung, Ubertragung, Schutzdauer und Sanktionen

: RECHTSANWALTE Patentrecht

STOLZ - MANHART - EINSLE 17.04.2009



Grundstrukturen 1

Einteilung der subjektiven Rechte nach dem Objekt

= Forderungsrechte
= Subjektive Rechte

= Dingliche Rechte
= eine Sache zu gebrauchen
und

= andere davon
auszuschliefen

= |[mmaterialglterrechte
= Potentielle Ubiquitat”
= Ausschliel3ungsrecht!
= Verfligungsrecht

Dingliche Forderungs-
(absolute) ol
Rechte

Immaterialglter-
rechte (geistiges
Eigentum)

Patentrecht

: RECHTSANWALTE
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Grundstrukturen 2

= Enumerationsprinzip
= Numerus clausus der ImmaterialgUterrechte

= Entstehung durch
= Schopfung (zB Uhrheberrecht) oder
= Registrierung (zB Patentrecht, Markenrecht)

= Territorialitat
= Nationale, autonome Regelung der Immaterialgtterrechte
= Erwerb von Immaterialglterrechten flir jeden Staat gesondert

» |nternationale Abkommen und Organisationen
= WIPO, WTO, EPO (samt EPA), ...
= Pariser Verbandsubereinkunft, TRIPS, ....

: RECHTSANWALTE Patentrecht

STOLZ - MANHART - EINSLE 08.01.2012



Grundstrukturen 3
Typologie & Begriffe

£

- e = Gewerbliche
—_—_ ... Schutzrechte
zertifikate Qter / = Technische
| o \../““““\ Schutzrechte
Varken l" \"-| GeIStlges Halbleiter- = Patente
Eigentum topographlen/ = Gebrauchsmuster

= Kennzeichenrechte

Sorten \

= Marken
~ = Urheberrecht

(Muster)

/

: RECHTSANWALTE Patentrecht
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Patentrecht

= Definition: Schutzrechte an Erfindungen, die
neu sind, sich far den Fachmann nicht in nahe
liegender Weise aus dem Stand der Technik
ergeben und gewerblich anwendbar sind.

= Verwandte technische Schutzrechte:

» Gebrauchsmusterrecht
= Schutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen

= Sortenschutz
= Schutzzertifikate fur Arzneimittel

= Ubertragbare Vermogensrechte

: RECHTSANWALTE Patentrecht
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Schutzzweck

Wirtschaftliche Rechtfertigung und rechtspolitische Ziele
= Naturrechts- und Eigentumstheorie

= Belohnungstheorie

= Anspornungstheorie

= Offenbarungstheorie

Interessen des Interessen der
Schopfers Allgemeinheit

e Moglichst e Offenbarung
umfassender Schutz e Freie Nutzung
: RECHTSANWALTE Patentrecht
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Rechtsquellen

e PatentG 1970 e Gemeinschafts- e Europaisches
* Patentvertrage- PatenUbk/-VO PatentUbk
EinfihrungsG (Entwurf) e StraRburger Abk tiber
e Verwandte * Biotechnologie-RL Patentklassifikation
Schutzrechte: e Schutzzertifikat-VO e Patent Cooperation
e GebrauchsmusterG e Halbleiterschutz-RL Treaty (Washingtoner
e SchutzzertifikatG e Produktpiraterie-VO Vertrag, PCT)
e HalbleiterschutzG e Schutz-RL * Budapester Vertrag
e SortenschutzG * Pariser VerbandsUbk
e ProduktpiraterieG (PVU)
e TRIPS-Abk

e Diverse Verordnungen
(BMwA, PA)

: RECHTSANWALTE Patentrecht
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Nationale/internationale Patente

e Eine
Anmeldung
(OPA)

e Nationale
Erteilung

e Nationales
Patent mit
Wirkung nur
in Osterreich

: RECHTSANWALTE

e Eine
Anmeldung
(EPA in
Minchen /
OPA)

e Zentralisierte
Erteilung

e Zerfall in
Blindel
nationaler
Patente

PCT

e Eine
Anmeldung
(OPA)

¢ Dezentrale /
nationale
Erteilung

e Biindel
nationaler
Patente mit
Wirkung fir
die jeweiligen
Staaten

GPU / GP-VO

e Eine
Anmeldung
(EPA in
Minchen)

e Zentralisierte
Erteilung

e Gemein-
schaftspatent
mit Wirkung
in EU

e Entwirfe
1975 / 2000

Patentrecht

STOLZ - MANHART - EINSLE

17.04.2009



Schutzgegenstand ,,Erfindung“ 1

= |egaldefinition der ,Erfindung” (TRIPS-Abk):
= Erzeugnisse und Verfahren auf allen Gebieten der Technik,

= sofern sie
" neu sind,
= auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen und
= gewerblich anwendbar sind.

= Kenntnis der Regel zum technischen Handeln
» Erfindungsbesitz
= Zufallserfindungen
» Wiederholbarkeit und Ausfthrbarkeit

= Auf dem Gebiet der Technik
= umfassendes Verstandnis

: RECHTSANWALTE Patentrecht
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Schutzgegenstand ,,Erfindung® 2

= Keine Erfindungen sind:
= Entdeckungen und wissenschaftliche Theorien
= Asthetische Formschopfungen ohne besondere technische
Wirkung

= Plane, Regeln und Verfahren fur gedankliche Tatigkeiten (auch
Computerprogramme)

= Wiedergabe von Informationen (zB Modelle)

: RECHTSANWALTE Patentrecht
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Schutzvoraussetzung 1.
Neuheit

= Nicht ,Stand der Technik® (Absoluter Neuheitsbegriff)

= Alles, was der Offentlichkeit (= im Wesentlichen
unbeschrankter und unbestimmter Personenkreis)

= vor dem Prioritatstag (idR Tag der Anmeldung)

= durch schriftliche und mindliche Beschreibung
(Vorveroffentlichung), durch Benltzung (Vorbenttzung) oder

auf sonstige Weise zuganglich gemacht worden ist (Mdglichkeit
der Kenntnisnahme)

Beispiele: Vortrag, Publikation, Vorfuhrung, Verkauf
= Keine Neuheitsschonfrist, aber Offenbarungen 6
Monate vor dem Prioritatstag,
= die auf einem Missbrauch beruhen,
= auf amtlichen oder amtlich anerkannten Ausstellungen.

: RECHTSANWALTE Patentrecht
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Schutzvoraussetzung 2:
Erfindungshohe

» Erfindung ergibt sich fir den Fachmann, der Gber
durchschnittliche Fahigkeiten verfigt, nicht in
naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

= Aber:
= Ubertragungserfindungen
= Kombinationserfindungen
= Auswabhlerfindungen
= Aufgabenerfindungen
» Verfahrensvereinfachung

: RECHTSANWALTE Patentrecht
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Schutzvoraussetzung 3.
Gewerbliche Anwendbarkeilt

= Erfullung der aulReren ,bildhaften® Merkmale einer
beruflichen Tatigkeit

= Kaum Probleme in der Praxis

= unabhangig von gesetzlichen Beschrankungen

= Auf Erlaubtheit des Vertriebes des Produkts kommt es nicht an
(zB Gentechnik)

: RECHTSANWALTE Patentrecht
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Nicht patentierbare Erfindungen

= Verstol3 gegen die offentliche Ordnung oder die guten
Sitten (zB Einbruchswerkzeug)

= Verfahren zur chirurgischen und therapeutischen
Behandlung und Diagnose von Menschen oder Tieren
= Pflanzensorten und Tierrassen

= Anwendung biologischer Verfahren zur Zichtung
= Aber: SortenschutzG (Zustandigkeit BMLF)
= Aber: Biotechnologische Erfindungen

: RECHTSANWALTE

Patentrecht
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Sonderprobleme 1

= Biotechnologische Erfindungen

= Erzeugnis aus oder Verfahren zur Herstellung, Bearbeitung oder
Verwendung von biologischem Material (genetischer Code)

= Schutz des biologischen Materials oder des mikrobiolo-
gischen Verfahrens zur dessen Herstellung oder Isolierung
= Nicht patentierbar, wenn

» bloRe Entdeckung (aber Isolierung bestimmter Gene durch
technische Verfahren)

= Verstol3 gegen die guten Sitten (insbesondere betreffend
menschliche Lebewesen)

= Verfahren zur Behandlung und Diagnose bei Menschen oder
Tieren

» Pflanzensorten und Tierrassen als Ganzes (SortenschutzG), aber
Verfahrenspatente und isolierte Bestandteile derselben

= Reproduzierbarkeit, aber auch Offenbarung durch Hinterlegung

: RECHTSANWALTE Patentrecht
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Sonderprobleme 2

= Softwarepatente

= QOsterreichische Rechtslage
= Kein Anspruch auf Schutz von ,Computerprogrammen®

= Aber, wenn das Programm Teil eines technischen Verfahrens ist (zB
Steuerung von Maschinen, Verarbeitung von Bilddaten)

» Schutz der Programmlogik als Gebrauchsmuster
» Schutz des Verfahrens als Patent

= Urheberrechtsschutz des Quellcodes als Werk der Literatur, nicht
aber als Patent oder Gebrauchsmuster (aber kein Schutz der Logik)

= Europaisches Patent

= Keine Patentierbarkeit der ,Software als solche” ohne
,hichttechnische Neuerungen®, bereits 30.000 Patente

= USA

= Seit 1980 Softwarepatente mit Bezug zu industriellen Prozessen
= Seit 1999 auch Patentierbarkeit der Geschéaftsidee

: RECHTSANWALTE Patentrecht
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Erfinder 1

» Erfinder = Schopfer der Erfindung, der den ,,Realakt des
Findens der Regel zum technischen Handeln" gesetzt
hat.

= Samtliche wesentliche Merkmale der Erfindung
= Anregung zur Erfindung keine Erfindung

= Personlichkeitsrechtliche Seite
» Schutz der Erfinderehre — Nennung als Erfinder
= Unubertragbar, unverzichtbar und unvererbbar
= Vermdgensrechtliche Seite
= Anspruch auf Patenterteilung

= Urhebervermutung (erster Anmelder)
= Ubertragbar

: RECHTSANWALTE Patentrecht
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Erfinder 2

= Doppelerfindung
= First to file Rule”

= Vorbenitzerrecht
= Mehrere Patentinhaber wie Miteigentiimer nach bR

= Verflgungen nur gemeinsam
= Verfolgung von Patentverletzungen durch jeden einzeln

* Diensterfindung

= Definition
» In das Arbeitsgebiet des Unternehmens fallend, in dem der
Dienstnehmer tatig ist und
= Beteiligung des Unternehmens am Zustandekommen, wenn (i) die
Tatigkeit zu den dienstlichen Obliegenheiten gehdart, (ii) die
Anregung zur Erfindung durch die Tatigkeit im Unternehmen
erhalten wird, oder (iii) die Erfindung durch das Unternehmen

wesentlich erleichtert wurde.

: RECHTSANWALTE Patentrecht
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Erfinder 3

* Diensterfindung

= Anspruch auf das Patent
» Vorrang des Erfinderprinzips, aul3er
Aufgriffsrecht des DG bei

= gegenteiliger Vereinbarung (Achtung: Due Diligence-Prufung!)
oder

= (ffentlich-rechtlichem Dienstverhaltnis (auch Universitaten)
Unverzugliche Mitteilungspflicht des DN
Inanspruchnahme durch DG binnen 4 Monaten

Besondere Diensterfindungsvergutung in angemessener H6he nach
wirtschaftlicher Bedeutung fiir Unternehmen

» Rechnungslegungsanspruch
» Clausula rebus sic stantibus

: RECHTSANWALTE Patentrecht
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Institutionen 1

Patentamt (OPA)

ePatenterteilung
eGutachten

Rechtsabteilung (RA)
eUbertragung, Lizenzierung, sonstige Verfiigungen iiber bereits erteilte \

Patente

eWiedereinsetzungen

Beschwerdeabteilung (BA)

eBeschwerden gegen Entscheidungen der TA und der RA Oberster Patent- und Markensenat

eBeschwerdefrist 2 Monate
e4er- und 3er-Senate

(OPM)

® Beschwerden gegen Entscheidungen

Nichtigkeitsabteilung (NA) der NA

e N
eNichtigerklarung Welsupgsun?bhang.lge. )
-~ Kplleglalbehorde mit richterlichem
eVorbenutzerrecht Elnschlag

eZwangslizenzen usw e 5er-Senate
e5er- und 3er- Senate

: RECHTSANWALTE Patentrecht
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Institutionen 2

Handelsgericht Wien LG fur Strafsachen Wien

e Klagen wegen e Gerichtsbarkeit in Strafsachen
Patentverletzung

e Einstweilige Verfliigungen
wegen Patentverletzung

Europalschef, PRI [ER Internationales Biro (Genf)
Mdinchen)

e Erteilung Europaischer Patente e Koordination bei PCT-
e Zustandigkeit OPA als Anmeldungen
Anmeldestelle und fir e Zustandigkeit OPA als
Nichtigerklarung Anmeldestelle, fir Patenterteilung,
e Zustandigkeit HG Wien / LG fiir Recherchebericht und
Strafsachen Wien fiir Verletzungen Nichtigerklarung

e Zustandigkeit HG Wien / LG fur
Strafsachen Wien fur Verletzungen

: RECHTSANWALTE Patentrecht
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Patentertellung 1

= Anmeldung

= Anspriche (= Schutzumfang, zB ,Schnellkocher, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Heizspirale zur Erwarmung des
Wassers vorhanden ist)

= Offenbarung der Erfindung, sodass sie ein Fachmann ausfihren
kann (bei Mikroorganismen Hinterlegung ausreichend)
= Beschreibung

= Technische Zeichnungen
= Einheitlichkeit: pro Erfindung gesonderte Anmeldung
= Prioritat
» Tag des Einlangens der Anmeldung

* |nnere Prioritat: Anmeldetag einer 12 Monate friheren Patent-
oder Gebrauchsmusteranmeldung betreffend dieselbe Erfindung

= Auslandsprioritat: Anmeldetag einer 12 Monate friiheren Patent-
oder Gebrauchsmusteranmeldung im Ausland

: RECHTSANWALTE Patentrecht
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Patenterteilung 2

= Vorprufung
» |n formeller Hinsicht (Gebuhrenzahlung)

* |n materieller Hinsicht (Neuheit, Erfindungshohe)
= Gelegenheit zur Verbesserung

= Zurlckweisung der Anmeldung
= Beschwerdemoglichkeit

= Offentliche Bekanntmachung und Auslegung
= Spatestens 18 Monate ab Einlangen der Anmeldung

= Bekanntmachung im PBIl und Auslegung der Unterlagen beim PA
= Einstweilige Wirkung eines Patentes
= Aussetzung auf Antrag bis zu einem Jahr

: RECHTSANWALTE

Patentrecht
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Patenterteilung 3

= Einspruch
= Binnen 4 Monaten ab Bekanntmachung
= Wegen Mangel der Patentanmeldung (insb Offenbarung)

= Wegen materieller Mangel des Patentes (Patentierbarkeit,
Anspruch des Anmelders)

= Abhangigerklarung

» JUngeres Patent setzt alteres voraus

= Antrag des Inhabers des alteren Patentes
= Patenterteilung oder Versagung

= Beschwerde
= Bel Zurlickweisung: durch Anmelder
= Bel Erteilung: durch Einsprecher

: RECHTSANWALTE Patentrecht
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Patenterteilung 4

= Gebuhren:
= Anmeldegebthr (ca € 500) und
= progressive Jahresgebihr (ca € 80 bis € 1.400 / Jahr)
= Befreiung bei Mittellosigkeit oder Erfindung zur
Energiegewinnung/-einsparung moglich
= Patentarten

= Sachpatent eines raumlich fassbaren Gegenstandes
(Arbeitsmittel, Stoff, Raumliche Anordnung von Gegenstanden)

» Verfahrenspatent eines zeitlichen Ablaufs von Vorgangen
(Herstellungsverfahren, Arbeitsverfahren)
= Beispiel: chemische Patente in Deutschland friiher nur

Verfahrenspatente, kein Schutz des Stoffes selbst - chemische
Industrie in der Schweiz

= Gutachten durch TA

: RECHTSANWALTE Patentrecht
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Patentwirkung 1

= Ausschliel3ungsrecht

= Patentverletzung

» Sachpatente: den Gegenstand betriebsmalig herzustellen, in
Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen

= Verfahrenspatente: das Verfahrens anzuwenden, Schutz auch der
unmittelbar aus dem Verfahren gewonnene Erzeugnisse

= Schutzumfang nach dem Inhalt der Patentansprtiche und
,2aquivalente Losungsmittel”

= Erschopfung durch legales In-Verkehr-Bringen des
Gegenstandes

= Territorialitat
» Grundsatz der EWR-weiten Erschopfung

: RECHTSANWALTE Patentrecht
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Patentwirkung 2

= \orbenutzerrecht

= Vorbenutzer ist, wer die Erfindung vor dem Prioritatstag im guten
Glauben im Inland in Benltzung genommen hat oder
diesbezlgliche Veranlassungen getroffen hat.

» Eingeschrankte Weiterbenutzung
» Teil des Erfindungsgedankens, der tatsachlich benltzt wurde
» Bedrfnisse des eigenen Betriebes
= Gleiche Art der Benilitzung

= Streitanmerkung auf Antrag
= Patente in Fahrzeugen
» Freie Einfuhr bei voribergehender Benitzung im Inlandsverkehr

= Bindung an Rechtsvorschriften
= 7B Gewerberecht

: RECHTSANWALTE Patentrecht
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Ubertragung und Lizenzierung 1

= Ubertragung des Rechts aus der Anmeldung und des
Patentrechts
= durch Rechtsgeschaft, Richterspruch oder im Erbweg (Titel)
= Erwerb durch Registereintragung (Modus)

* Freiwillige Lizenzen
= Weitergabe des Nutzungsrechtes durch Lizenzvertrag
Ausschliel3liche oder nicht-ausschliel3liche Lizenzen

Abgrenzung
» Know-How-Vertrage (auch nicht geschutzte Erfindungen)
» Franchise-Vertrage (dauernde kaufméannische Beziehung)
Weitertbertragung nur mit Zustimmung des Lizenzgebers
= auBer: Ubertragung gemeinsam mit Unternehmen
Wirkung gegenuber Dritten durch Registereintragung

: RECHTSANWALTE Patentrecht
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Ubertragung und Lizenzierung 2

= Zwangslizenzen
= Drei Falle:

= Abhangigkeit, wenn das jlingeres Patent einen wesentlichen

technischen Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung
zum &lteren darstellt

* mangels Ausibung im Inland
= im Offentlichen Interesse

= Bemuhung um Einrdumung durch Lizenznehmer erfolglos
= EinrAumung auf Antrag und angemessene Vergutung

= Pfandrecht

= Vertragliches Pfandrecht
» Verbindung mit Verfigungsverbot mdglich)
= Exekutives Pfandrecht

: RECHTSANWALTE

Patentrecht
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Schutzdauer

= Hobchstdauer 20 Jahre
= Ende des Schutzes durch

: RECHTSANWALTE

Zeitablauf
Nicht rechtzeitige Einzahlung der Jahresgebihr
Verzicht
RiUcknahme

= Zwangslizenzen nicht ausreichend
Nichtigerklarung

= Erfindung nicht patentierbar oder

= Offenbarung nicht vollstandig
Aberkennung

= Anmelder nicht Erfinder
erblosen Tod des Patentinhabers

STOLZ - MANHART - EINSLE

Patentrecht
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Schutzzertifikate

= Spezieller Schutz far
= Arzneimittel und Pflanzenschutzmittel

= die einem speziellen verwaltungsrechtlichen
Zulassungsverfahren unterliegen

» Verlangerung der Schutzdauer
= anschlief3end an das Grundpatent
= um 5 Jahre

: RECHTSANWALTE Patentrecht
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Anfechtungsverfahren

= Verfahren vor der NA nach den Grundsatzen der ZPO

» Verfahrensgang
= Einleitung auf Antrag
= Schriftliches Vorverfahren
= Muindliche Verhandlung und Beweisverfahren
= Entscheidung

= Berufung an den OPM
= Berufungsfrist 2 Monate
= Neuerungsverbot

: RECHTSANWALTE Patentrecht
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Sanktionen 1

= Zivilrechtlicher Schutz

= Unterlassung
= verschuldensunabhangig
= Einstwelilige Verfligung auch ohne Gefahrdungsbescheinigung
= Beseitigung
= der patentverletzenden Gegenstande (Eingriffsgegenstande)
= der Werkzeuge (Eingriffsmittel)

= Urteilsverdffentlichung

= Geldanspriche
» angemessenes Entgelt (Lizenzentgelt)
= Verdoppelung bei grober Fahrlassigkeit oder Vorsatz

» Schadenersatz einschliel3lich des entgangenen Gewinnes,
Herausgabe des Gewinnes und Ersatz des ideellen Schadens bei
Verschulden

: RECHTSANWALTE Patentrecht
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Sanktionen 2

= Zivilrechtlicher Schutz

* Erganzende Bestimmung

Rechnungslegungsanspruch

Unternehmerhaftung

Haftung zur ungeteilten Hand bei mehreren Schadigern
Verjahrung 3 Jahre ab Kenntnis von Schaden und Schadiger

Nichtigkeit als Vorfrage durch NA zu beurteilen (Verletzer hat Antrag
binnen eines Monats zu stellen)

= Zustandigkeit HG Wien
= Strafrechtliche Sanktionen
= Vorsatzliche Patentverletzung, Geldstrafe bis 360 Tagessatze

» Privatanklagedelikt
= Zustandigkeit LG fur Strafsachen Wien

: RECHTSANWALTE Patentrecht
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Sanktionen 3

= Auskunftspflicht

= \Wer Eindruck des Patentschutzes erweckt, hat Auskunft zu
erteilen, auf welches Schutzrecht er sich stiitzt

= Bekdmpfung der Patentanmaflung gemal § 2 UWG

» Feststellungsantrag
= Negativer

= Antrag auf Feststellung, dass ein Gegenstand oder Verfahren nicht
unter ein Patent fallt

= Positiver

= Antrag des Patentinhabers, dass ein Gegenstand oder Verfahren
unter ein Patent fallt

: RECHTSANWALTE Patentrecht
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Exkurs: Gebrauchsmuster 1

= EinfUhrung des GMG in Osterreich 1994

= Schutzvoraussetzungen
= Erfindungsgegenstand: auch Programmliogik

= Neuheit
= Erfindung gehort nicht zum Stand der Technik

= Neuheitsschonfrist von 6 Monaten, wenn Offenbarung durch
Anmelder oder Rechtsvorganger

» Erfinderischer Schritt
» Geringere Erfindungshdhe als beim Patent

= Gewerbliche Anwendbarkeit

: RECHTSANWALTE Patentrecht

STOLZ - MANHART - EINSLE 17.04.2009



Exkurs: Gebrauchsmuster 2

= Verfahren
= Lediglich formale Prifung

= Keine Prufung der Neuheit (aber Zustellung eines
Recherchenberichtes mit Stand der Technik) und der materiellen
Schutzvoraussetzungen

= Abzweigung: Patentanmeldung - Gebrauchsmusteranmeldung
= Umwandlung: Gebrauchsmusteranmeldung - Patentanmeldung

= Schutzdauer
= 10 Jahre

= Erloschen durch
= Nichteinzahlung der Jahresgebuhr
= Nichtigerklarung, Aberkennung
= Verzicht

: RECHTSANWALTE Patentrecht
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