An das
Bundesministerium Verkehr, Innovation und Technologie

Via E-Mail an:
pr3@bmvit.gv.at, legistik@patentamt.at, begutachtungsverfahren@parlament.gv.at

Wien, den 14. Dezember 2018

BMVIT-17.501/0003-1/PR3/2018

Bundesgesetz, mit dem das Patentanwaltsgesetz gedndert wird; Begutachtung

Sehr geehrte Frau Mag. Sterkl,

die Osterreichische Patentanwaltskammer dankt fiir die Zusendung des Ministerialentwurfs und
erlaubt sich wie folgt Stellung zu nehmen:

A.

Allgemeines

Die Patentanwaltskammer begriiRt ausdriicklich den im Ministerialentwurf vorgesehenen
Vorschlag, mit welcher die Ausbildung der Patentanwilte um eine universitare juristische
Ausbildung erweitert und somit vertieft wird. In Anbetracht der gestiegenen
Anforderungen an die von Patentanwilten erbrachten Rechtsdienstleistungen und insb
auch um - wie im Ministerialentwurf zutreffend festgehalten — &sterreichischen
Patentanwilten geschlossen Vertretungsrechte vor dem einheitlichen Patentgericht zu
sichern, ist die vorgesehene vertiefte rechtswissenschaftliche Ausbildung (iberaus
zweckmaRig.

Ebenfalls begriiRt werden die vorgeschlagenen Kliarstelllungen und Prazisierungen
hinsichtlich der voriibergehenden Erbringung patentanwaltlicher Dienstleistungen im
Rahmen der DienstleistungsRL sowie — in Anpassung an die RAO — die Erweiterung der
moglichen Gesellschaftsformen zur Ausiibung des Patentanwaltsberufs in Form der
Patentanwalts-GmbH & Co KG.
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Zahireiche Anderungsvorschidgen, insb § 6 (Ausweiskarten), § 11 Abs 1 und § 15b Abs 1
{Anpassung der zu prifenden Rechtsgebiete), § 16a bis 16¢ (partielle
Dienstleistungserbrinung im Einzelfall), § 17 Abs 1 und Abs 2 (Betonung der beruflichen
Unabhangigkeit), § 19 (Frist fiir Vertretungshandlungen nach Kiindigung), § 21a Abs 1
{Haftung der GmbH & Co KG), § 25 (Kanzleisitz) finden die ausdriickliche Zustimmung der
patentanwaltskammer; demnach werden wir zu diesen vollumfinglich zu begriiRenden
Anderungsvorschligen nicht im Einzelnen Stellung nehmen.

Unverstandlich ist hingegen, weshalb — insbesondere im Lichte des Verfahrens C-209/18,
in welchem die Europidische Kommission bekanntlich die Offnung  der
Patentanwaltsgesellschaften fiir multidisziplinire Tatigkeiten eingeklagt hat — weiterhin
keine Offaung fir die Beteiligung Angehariger anderer rechtsberatender Berufe (insb
Rechtsanwilte) vorgesehen ist (vgl. Vorschlag der Patentanwaltskammer v. 14. Marz
2016, insb §29a). In zahlreichen EU-Mitgliedsstaaten, zB in der Bundesrepublik
Deutschland, praktizieren seit mehreren Jahrzehnten Patentanwilte iiberaus erfolgreich
im Rahmen derartiger multidisziplinarer Gesellschaften zur vollen Zufriedenheit sowohi
der Berufsangehérigen als auch der Rechtssuchenden; eine Abkehr von der
riickwirtsgewandten, isolationistischen Politik zum vermeintlichen Schutz einer
speziellen Berufsgruppe ist demnach tiberfllig.

Im Detail

§ 2 Abs 1 lit d — Vollendung universitarer technischer oder naturwissenschaftlicher
Studien:

Die Patentanwaltskammer stimmt der vorgeschlagenen Neuregelung, in welchem
Umfang technische oder naturwissenschaftliche Studien fiir die Qualifikation als
Patentanwalt erforderlich sind, im Wesentlichen zu.

Konsens besteht insbesondere dahingehend, dass Fachhochschulstudien keine
angemessene Grundlage fiir die Zulassung zum Patentanwaltsberuf bilden. Die
Beschrinkung auf technische oder naturwissenschaftliche Studien, welche an einer
Universitat vollendet wurden, ist far die Gewdhrleistung der hohen Qualitit der

Rechtsdienstieistungen von Patentanwilten insbesondere im Interesse der
Rechtsuchenden auch weiterhin erforderlich. Die dabei zu stellenden Anforderungen sind
dadurch geprigt, dass der Patentanwalt zu einer abstrahierenden Erfassung an ihn
herangetragener Erfindungen in der Lage sein muss, deren Gehalt mit moglichst



weitreichend zu formulierenden Patent- oder Gebrauchsmusteranspriichen zu schiitzen
ist, also hinter dem einzelnen das Grundsitzliche zu erfassen, ohne dabei die Erteilung
oder den Rechtsbestand des Schutzrechts zu gefihrden. Dies verlangt vom Patentanwalt
in besonderem MaRe Abstraktionsvermégen und die Fihigkeit zur selbstandigen,
systematischen und antizipierenden Vertiefung in ihm oft unbekannte technische und
rechtliche Zusammenhange. Dass u.a. aus diesen Griinden die eher praktische und nicht
wissenschaftliche Ausrichtung von Fachhochschulen dafiir keine geeignete Basis bildet,
hat iZm korrespondierenden Bestimmungen auch bereits der deutsche
Bundesgerichtshof erkannt (BGH 29.11.2013, PatAnwZ 1/12). Zudem ist auch aufgrund
des internationalen Wettbewerbs, in dem 6sterreichischen Patentanwilte stehen, von

ganz erheblicher Bedeutung, dass die Ausbildungsanforderungen im Patentanwaltsgesetz
nicht hinter jenen der deutschen Patentanwaltsordnung (dPAO) zuriickbleiben.

Da an &sterreichischen Universititen aber mittlerweile fast ausschlieRlich Bakkalaureat-
/Masterstudienginge und kaum noch Diplomstudienginge angeboten werden, sollte in
dem Entwurf klargestellt werden, dass auch die Bakkalaureats-Studien vor Vollendung der
Masterstudien an einer Universitit zu absolvieren sind. Zudem wird angeregt hinsichtlich
des European Credit Transfer System unmittelbar auf die einschlagige Norm zu verweisen.

§ 2 Abs 1 lit d sollte daher lauten:

) Vollendung von Diplom- oder Masterstudien an einer infindischen Universitat oder
gleichwertiger Studien an einer Universitit im Europiiischen Wirtschafisraum oder in
der Schweizerischen Eidgenossenschaft. die cin Gebiet der Technik oder der
Naturwissenschaften zum Gegenstand haben, oder Nostrifizierung entsprechender
auslindischer akademischer Grade, wobei im Rahmen der Diplom- oder Masterstudicn
sowie allfilliger fiir dic Zulassung zu diesem Studium notwendiger universitiirer
Vorstudien Studicnlcistungen  im  Arbeitsumfang  von  zumindest 270 ECTS-

Anrechnungspunkten (European Credit Transfer System — ECTS, 253/2000/EG,

Amisblatt Nr. L 28 vom 3. Februar 2000 §-5+-Abs2-Z 26-Universithtsgese=2002;
BGBL—1Ne—120) zu_ crbringen sind, von denen zumindest 210 ECTS-
Anrechnungspunkic technischen oder naturwissenschaftlichen Fichern zuzuordnen

sind;*

§ 2a — Studien des 8sterreichischen Rechts

Wie bereits eingehend dargelegt begriiRt und unterstiitzt die Patentanwaltskammer
ausdriicklich die vertiefte juristische Ausbildung, welche zukinftig u.a. auch
rechtswissenschaftliche Universitatsstudien umfassen soll.



Da diese vertiefte Ausbildung insb auch zur Erlangung der Vertretungsrechte vor dem
einheitlichen Patentgericht dienen soll, welche unabhéngig von der Zulassung vor dem
Osterreichischen Patentamt ist, ware es nach Ansicht der Patentanwaltskammer
zweckmaBig, dass nicht — wie vorgeschlagen — die Prisidentin/der Prasident des
Patentamts Umfang und Art der einzelnen Lehrveranstaltungen durch Verordnung regelt.
Viel eher sollte der Vorstand der Patentanwaltskammer im Rahmen der ihr Gbertragenen
Selbstverwaltung zum Erlass einer entsprechenden Verordnung ermachtigt werden. Es ist
zudem iblich das die Korperschaften offentlichen Rechts der unterschiedlichen freien
Berufe selbst die Details zur Ausbildung ihrer zukiinftigen Mitglieder festlegen und
hieriiber nicht das Aufsichtsorgan entscheidet (vgl. z.B. RAO § 28 Abs 1 lit m).

§ 2a Abs 3 sollte daher wie folgt lauten:

§2a. ().

(3) Umfang und An der cinzelnen Lehrveranstaltungen sind nach Anhérung-der
Prisidentin oder des Prisidenten des Patentamts durch Verordnung des Vorstands der

Patentanwaltskammer (§35) zu regeln.”
§ 3 - Praxiszeiten

Aufgrund der in den letzten Jahrzehnten deutlich ausdifferenzierten Anforderungen an
den Patentanwaltsberuf und jenen des staatlich befugten und beeideten Ziviltechnikers,
ist die bisher vorgesehene Verkiirzung der Praxiszeit ein nicht mehr aufrecht zu
erhaltender Anachronismus: es ist nicht erkennbar, inwiefern die Zulassung zum dem eine
vollig verschiedene Expertise erfordernden Beruf des staatlich befugten und beeideten
Ziviltechnikers ein 3(!}-jihrige Verkirzung der Praxiszeit fur die Ausbildung zum
Patentanwalt rechtfertigen wiirde.

Die Patentanwaltskammer regt daher an § 3 Abs 1 lit b zur Ganze zu streichen.

Sofern — aus welchen Griinden auch immer — an einer Verkirzung der Praxiszeit fur
staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker festgehalten werden sollte, ist jedenfalls
die im Ministerialentwurf vorgesehen Verkirzung auf lediglich 1 Jahr Praxis strikt
abzulehnen. FEine derartige Verkiirzung wirde dazu filhren, dass ein
Patentanwaltsanwirter, der Ziviltechniker ist, sofort nach dem Beginn der Praxis, d.h.
ohne iiberhaupt irgendeine praktische Ausbildung als Patentanwaltsanwarter erfahren zu
haben, zur Patentanwaltspriifung antreten konnte (dies ist ihm namlich friihestens 1 Jahr
vor Vollendung der Praxis erlaubt, vgl. § 2 Abs 1 lit ). Ein vollig unbilliges Ergebnis, dass
vom Gesetzgeber keinesfalls intendiert sein kann, ist doch die vergleichsweise lange



5.

praktische Ausbildungszeit der Patentanwilte zutreffenderweise nur damit begrindbar,
dass das erforderliche Wissen fiir eine hochqualitative patentanwaltliche Rechtsberatung
ausschlieBlich im Zuge langjdhriger Praxis erlernt werden kann.

Solite daher der bevorzugten, vorstehenden Anregung (ganzliche Streichung der
Praxisverkiirzung) nicht gefolgt werden, miisste zumindest an der bisher
vorgeschriebenen Praxiszeit fiir staatlich befugte und beeidete Ziviltechniker von 2 Jahren
festgehalten werden.

§ 8 und § 15 — Anmeldeverfahrens fiir die Priifung und Prifungswiederholungen

Ebenso begriift die Patentanwaltskammer ausdriicklich die Einfiihrung einer gesetzlichen
Regelung fiir das Verfahren zur Anmeldung zur Patentanwaltspriifung.

Vollig unverstandlich ist hingegen die Erweiterung auf eine dreimalige Wiederholung der
Priifung. Hier erscheint wesentlich, dass der bestehende Gleichlauf mit anderen
Zulassungspriifungen zu rechtsberatenden Berufen (§ 25 RAPG, § 25 NPG) beibehalten
wird. Die nun vorgeschlagene, weniger strenge Regelung ist nicht zu rechtfertigen, wie
dies insb die EB zum Ministerialentwurf selbst zeigen: In den £B wird namlich versuch eine
Differenzierung zur Rechtsanwaltspriifung damit zu begriinden, dass es sich bei der
Patentanwaltspriifung — vermeintlich anders als bei der Rechtsanwaltsprifung — um eine
Gesamtpriifung handelt, bei welcher keine Absolvierung in Teilprifungen méglich ist.
Dieser vermeintliche Unterschied besteht in Wahrheit nicht: Auch die
Rechtsanwaltspriifung ist eine Gesamtpriifung, die nicht in Teilprufungen absolviert
werden kann (§ 25 RAPG); Gleiches ist demnach gleich zu behandeln.

Da somit — wie die EB zum Ministerialentwurf zeigen — der Entwurf auf unzutreffenden
Vermutungen aufsetzt, sind die Anderungsvorschlige in § 15 in Wahrheit vollig

unbegriindet und strikt abzulehnen.

§ 15 S 2 und 3 missen daher weiterhin lauten:

. § 15 (...) Eine zweite Wiederholung der Priifung ist friihestens nach einem Jahr scit
der letzten Priifung méglich. Eine weitere Wiederholung ist nicht zuldssig.*

§ 9 Abs 2 - Verldngerung der Funktionsperiode




Der Verlingerung der Funktionsperiode der Mitglieder der Prifungskommission wird
zugestimmt.

Unverstandlich ist, weshalb die im Ministerialentwurf zur PatAnwG-Novelle 2016
(184/ME XXV.GP) bereits vorgesehen Erganzung des Priifungssenats um einen Richter im
gegenwirtigen Entwurf nicht mehr vorgesehen ist. In den EB zum Ministerialentwurf 2016
war bereits vollig zutreffend ausgefiihrt, dass in Anbetracht der Ausdehnung der
patentanwaltlichen Vertretungsbefugnis auf die ordentlichen Gerichte, insbesondere
dem Oberlandesgericht Wien, und der damit zusammenhingenden zunehmenden
Bedeutung der Kenntnisse des Verfahrensrechts vor den Gerichten durch Erginzung der
Priifungskommission um einen Richter als fiinftes Mitglied Rechnung getragen werden
soll — daran hat sich nichts geandert.

§ 9 Abs. 1 und 2 sollten daher lauten:

»§9

(1) Die Prifung ist vor ciner Prifungskommission abzulegen, die aus einem
rechiskundigen Mitglied des Patentamics als Vorsitzenden sowie aus einem
fachtechnischen Mitglicd des Patentamites, cinem Richier und zwei Patentanwilien als
Beisitzern besicht.

(2) Die Mitglieder der Priifungskommission werden. soweit es sich um Mitglieder des
Patentamts handelt, nach Anhorung des Prisidenten des Patentamis und. soweil es sich
um Patentanwiilte handelt, auf Voeschlag der Patentanwaltskammer vom
Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und Technologic und soweit es sich um cinen
Richter handelt, vom Bundesminister fir Justiz fiir die Dauer von sechs Jahren bestellt.
In gleicher Weise sind fiir dic Mitglieder des Patentamts und den Richier je cin
Ersatzmitglied, fir die der Kommission angehorenden Patentanwilte vier

Ersatzmitglicder zu bestellen.

§77b — Ubergangsbestimmungen

Der im Ministerialentwurf vorgesehene Vorschlag der Ubergangsbestimmungen
erscheint insb hinsichtlich Z 1 missverstandlich, da nicht klar zum Ausdruck kommt, ob die
Praxiszeiten iSd § 3 volistindig erworben sein miissen oder ob ein teilweiser Erwerb
ebenfalls geniigt. Nach Ansicht der Patentanwaltskammer diirfte in Anbetracht des
gewahlten Stichtages (1. Janner 2022) der vollstandige Erwerb gemeint sein.

Dieser Vorschlag hat fir Anwirter nicht nachvollziehbare (potentiell gleichheitswidrige)
Auswirkungen, welche ihre Praxis im Jahr 2018 begonnen haben und (nach neuem Recht)
nach 2022 beendet haben werden, jedoch schon im Jahr 2021 zur Priifung antreten
konnen. Sofern ein solcher Anwarter die Priifung 2021 erfolgreich besteht, fillt er unter



§ 77b Z 3 und briuchte damit keine rechtswissenschaftlichen Studien mehr 2u
absolvieren. Sofern der Anwarter allerdings die Prifung nicht beim ersten Antritt
erfolgreich ablegen sollte, fillt der Anwiérter 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 zweckmafiger den Stichtag an
den Beginn der Praxiszeit kniipfen; ein solcher Stichtag kann dann zeitnah festgesetzt
werden, da in diesem Fall alle bestehenden Patentanwaltsanwarter ohnehin noch unter
das alte Regime fallen. Um Personen, die gerade in Erwdgung ziehen, sich als
Patentanwaltsanwirter eintragen zu lassen, eine ausreichend Planungssicherheit zu
geben, erscheint der 1. Juli 2019 ein angemessener Stichtag zu sein.

§ 77b sollte daher wie folgt lauten:

.§ 7Tb. Personcn, dic vor dem-i-Jannes 2022 1. Juli 2019

1. Praxiszeiten ihre Praxis im Sinne des § 3 esworben begonnen haben

2. in die Liste der Patentanwalte cingetragen waren, oder

3. die Patentanwaltspriifung abgelegt haben,

konnen auch ohne Vorlicgen der Voraussetzungen des § 2 Abs. h in die Liste der
Patentanwilte eingetragen werden

Weitere Anregungen

§ 17 — Verschwiegenheitsverpflichtung von Gesellschaftern und Hilfskraften

In Anbetracht der Neureglung des §29a Z1 sollte klargestellt werden, dass Gesellschafter,
die nicht Patentanwilte sind, ebenfalls aufgrund ihrer funktionellen Einordnung in die
Gesellschaft der Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Zugleich erscheint es opportun die
Regelung zur Verschwiegenheitspflicht von Hilfskriften analog zu § 9 Abs 3 RAO zu
iibernehmen.

§ 17 Abs 2, 3 und 3a soliten demnach wie folgt lauten:

S170.0)

(2) Er ist insbesondere zur Verschwiegenheit Gber die ihm in seiner Eigenschaft als
Patentanwalt anvertrauten Angclegenheiten verpflichtet und darf hinsichtlich dieser
Angelegenheiten auch dic Aussage als Zeuge vor den Gerichten und vor den
Verwaltungsbehirden verweigern. Gleiches gilt fiir die Gesellschafier sowie die
Mitglieder der durch Gesetz oder Gesellschafisvertrag vorgesehenen Aufsichtsorgane
ciner Patentanwalts-Gesellschaft.



2.

(3) Dic Bestimmung des Abs. 2 hat sinngemi8 auch auf Patentanwaltsanwiirter und
sonstige Angestelite des Patentanwaltes Anwendung 7 finden. Das Recht des
Patentanwalts auf Verschwiegenheit nach Abs. 2 darf durch gerichtliche oder sonsti
behdrdliche MaBnahmen, insbesonders durch Vemchmung von Hilfskrdiften des
be ven Schrifistiicken, Bild-, Ton- oder
Datentriigern_ aufgetragen wird oder dicse beschlagnahm werden, nicht umgangen
werden; besondere Regelungen zur Abgrenzung dicses Verbotes bleiben unberiibrt,

Patentanwaltes oder dadurch, dass dic Herausg

(3a) Soweit dies das Recht des Patentanwalts auf Verschwicgenheit zur Sicherstellung
des Schutzes der Partei oder der Rechte und Freiheiten anderer Personen oder der
Durchsetzung zivilrechtlicher Anspriiche crfordert, kann sich die betroffene Person
nicht auf die Rechte der Art. 12 bis 22 und Art. 34 der Verordnung (EU) 2016/679 zum
Schutz natiiflicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien
Datenverkchr und zur Aufhebung der Richtlinic  9546/EG  (Datenschutz-
Grundverordnung), ABL Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. | (im Folgenden: DSGVO), sowie
des § | DSG berufen™

§ 16 Abs 1 — Schutz von Geschiftsgeheimnissen

Mit Einfiilhrung der §§ 26aff UWG zur verbesserten Rechtsdurchsetzung von
Geschiftsgeheimnissen (vgl. Regierungsvorlage, UWG-Novelle 2018) wird dem Schutz von
Geschiftsgeheimnissen zukiinftig eine deutliche hohere Bedeutung zukommen. Jeder
Patentanwalt steht im Zuge seine Beratungsdienstleistung somit vor der Frage, ob far
gewisse — 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 Geschaftsgeheimnissen zu berufen. Somit muss jeder Patentanwalt seine
Mandanten — in Abwagung des bestméglichen Schutzes fiir seine Mandanten — auch auf
in Sachen des Schutzes von Geschaftsgeheimnissen beraten. Demnach ist es auch nur
recht und billig, dass das &sterreichische Wettbewerbsrecht (inkl. Schutz von
Geschiftsgeheimnissen) Gegenstand der Patentanwaltsprifung ist.

In Anbetracht der Tatsache, dass Patentanwilte somit zur bestmdglichen Wahrung der
Interessen ihrer Mandanten auf dem Gebiet des Schutzes von Geschaftsgeheimnissen
beratend titig werden missen und dieses Rechtsgebiet auch Prifungsgegenstand der
Patentanwaltspriifung bildet, sollte dies explizit in den gesetzlichen Befugnissen des
Patentanwalts entsprechend reflektiert sein.

§ 16 Abs 1 sollte daher wie folgt fauten:

.§ 16 (1) Der Patentanwalt ist zur berufsmiBigen Beratung auf dem Gebiet des
Erfindungs-, Sortenschutz-, Halbleiterschutz-, Kennzeichen- und Musterwesens sowie
in Suchen des Schuizes von Geschifisgeheimnissen, femer zur berufsmiBigen



Vertretung vor dem Patentamt, in Rechtsmittelverfahren gegen Entscheidungen des
Patentamts vor dem Oberlandesgericht Wien sowie in  Angelegenheiten des
Sortenschutzes vor den zustiindigen Verwaltungsbehdrden berechtigt.

Die Osterreichische Patentanwaltskammer hofft hiermit einen konstruktiven Beitrag zur
Neugestaltung des Patentanwaltsgesetzes geleistet zu haben und steht fiir weiterfihrende

Diskussionen gerne zur Verfiigung.
(i)t

Or. Michael Stadler
Vorsitzender des Rechtsausschusses

Prasident






