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Diese Unterlage dient ausschliel3lich der Verwendung zur
Prifungsvorbereitung im Repetitorium und enthalt verktrzte
Inhalte, die im Rahmen der Lehrveranstaltung erlautert und

erganzt werden.
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Patentrecht - Grundlagen

®* - schitzen neue technische Losungen, die auf einer
erfinderischen Leistung beruhen und gewerblich anwendbar
sind

* = territorial und zeitlich begrenztes Ausschlieldungsrecht

* Zweck: Innovationsforderung

° §pannungsverhéltnis: Interessen Erfindern €<-> Ausschluss der
Offentlichkeit

* Kosten: O : € 550 + Jahresgebuhr ab 6. Jahr/ 10 J EP: € 28.000

* Andere technische Schutzrechte:

» Gebrauchsmuster (,kleines Patent")
« Halbleiterschutz - Mikrochips
« Sortenschutz - Pflanzensorten

« Erganzende Schutzzertifikat = Verlangerung des Patentschutzes bei
Arznei- und Pflanzenschutzmitteln )



Rechtsquellen - Systematik

®* Patentgesetz 1970
®* FEuropdisches Patenrecht

» Europaisches Patentamt (EPA) in Minchen

 Europaisches Patentiibereinkommen (EPU): ,klassisches® europaisches Patent

. einheitliche Anmeldung aber Blndel nationaler Patente
. Harmonisierung nationaler Patentrechtsordnungen

» EinheitspatentVO: Patent mit einheitlicher Wirkung (EPEW)

. = nach EPA-Erteilungsverfahren Antrag auf einheitliche Wirkung
. ,einheitlich® - Ruckgriff auf nationales Recht eines MS
. Harmonisierung nur flr bestimmte Bereiche

. noch nicht ratifiziert: Ubereinkommen Uber ein einheitliches Patentgericht
(EPGU) = dh kann noch nicht erteilt werden!

* Internationale Anmeldung: Vertrag tber die internationale Zusammenarbeit auf

dem Gebiet des Patentwesens (PCT)
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Die patentfahige Erfindung |

®* Definition § 1 Abs 1 PatG:

LFar Erfindungen auf allen Gebieten der Technik werden, sofern
sie neu sind (8 3), sich fur den Fachmann nicht in nahe
liegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben und
gewerblich anwendbar sind, auf Antrag Patente erteilt.”

- Schutzvoraussetzung harmonisiert durch EPU (Art 52ff EPU)

« gewerbliche Anwendbarkeit: muss auf3ere Merkmale beruflicher
Tatigkeit erfullen = IdR unproblematisch



Die patentfahige Erfindung Il
- 1. Erfindungshbegriff

Lit & Rspr: ,Lehre zum technischen Handeln®
Biotechnologische Erfindungen § 1 Abs 2 - grsl patentfahig
Software & Computerprogramme - patentfahig wenn Technik-Bezug

Ausschlusstatbestande § 1 Abs 3;

- Abs 4: nur wenn ,als solche” losgelost von techn. Umsetzung
Z 1:Entdeckungen & wissenschaftliche Theorien & mathematische Methoden
Z 2&3: der menschliche Korper & blol3e Entdeckungen eines Bestandteils
Z 4. asthetische Formschopfungen (= UrhR, Geschmacksmuster!)
Z 5: Plane/Regeln fur gedankliche Tatigkeiten/Spiele & Geschaftsmethoden
Z 6: Wiedergabe von Informationen

Ausnahmen von der Patentierbarkeit § 2 Abs 1.
Verstol3 gegen oOffentliche Ordnung oder gute Sitten: zB Klonen von Menschen
Behandlungsverfahren an Mensch und Tier (an Tieren = Gebrauchsmuster)
(Zuchtverfahren ftr) Pflanzensorten oder Tierarten (- Sortenschutz) 5
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Die patentfahige Erfindung Il
- 2. Neuheit 8§ 3 Abs 1

®* Neu = wenn Erfindung nicht zum Stand der Technik gehort (= der
Offentlichkeit vor dem Prioritatstag zuganglich gemacht)

® Stichtag = Prioritatstag
« = Grsl Tag des Einlangens der Patentanmeldung beim PA
®* Neuheitsschadlich: vorveroffentlichter Stand der Technik

« Offenbarung = ,schriftliche oder mundliche Beschreibung, durch Benutzung
oder in sonstiger Weise": insbes Artikel in Fachzeitschriften, Vortrage

« Offentlichkeit = fur Erfindern nicht mehr kontrollierbar
 rein hypothetische Kenntnisnahme reicht

® Ausnhahmen: Offensichtlicher Missbrauch > 6 Monate Neuheitsschonfrist

®* Absolute & weltweite Neuheit

* - ,Notfallplan®: Gebrauchsmusteranmeldung da dort 6 Monate-
Neuheitsschonfrist 6
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Die patentfahige Erfindung VI

- 3. Erfinderische Tatigkeit
* - darf sich fur den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem
Stand der Technik ergeben

* Beurteilungsmal3stab: fiktiver Durchschnittsfachmann
« PrufungsRL des EPA: ,Mann [...] der Praxis”

 durchschnittliches Fachwissen & Fachkdnnen auf dem jeweiligen
Gebiet

* LAufgabe-LOsungs-Ansatz®-Test

* Ubertragungserfindungen

* Beurteilungskriterien der Rspr:
* Losungsbedarf fr Problem in der Fachwelt bekannt
« Uberwindung einer technischen Fehlvorstellung
 Uberraschungsmoment in der Lehre
« Entgeltliche Lizenzerteilung
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Recht an der Erfindung | — Erfinderrecht

. Anspruch des Erfinders auf Patent(erteilung) 8 4 Abs 1

. Anspruch auf Erfindernennung in amtlichen Publikationen und Urkunden
§ 20 Abs 1 - unverzichtbares & unubertragbares
Erfinderpersonlichkeitsrecht

« - entsteht mit Realakt der Erfindung (,Schopferprinzip®)
« Erfinder = immer nur nattrliche Person
« unvollkommen absolutes ImmaterialgUterrecht vor Registrierung
®* Anspriche bei Verletzung:
« Unterlassung, Beseitigung, Urteilsveroffentlichung, angemessenes Entgelt,
Rechnungslegung, Auskunft und Schadenersatz & Gewinnherausgabe
* Doppelerfindung - beide Erfinder iSd PatG aber first to file-Prinzip”
®* Anmeldung durch Nichtberechtigten § 5 Abs 1> Aberkennungsantrag
* Erfindergemeinschaft § 27 - 38§ 825ff ABGB

N =
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Recht an der Erfindung Il — Dienstnehmererfindung
88 6-19 PatG

®* - Grundsatz: Dienstnehmer selbst hat Anspruch auf Patenterteilung
 Aufgriffsrecht des AG nur bei schriftlicher Vereinbarung/KV
« A: bei Universitatsangehorigen ex-lege Aufgriffsrecht gem § 106 UG
* A: bei o6ffentlich-rechtlichen Dienstverhaltnissen gem § 7 Abs 2

* Diensterfindung = Tatigkeitsgebiet des Unternehmens & urséachlicher
Zusammenhang

* 8§ 7 Abs 3: Dienstliche Obliegenheit, Anregung, Hilfsmittel
* Mitteilungspflicht des DN - Erklarung DG binnen 4 Monaten
®* Geheimhaltungspflicht 8 13
®* besondere Vergitung
« Ausnahme § 8 Abs 2: wenn ausdricklich zur Erfindertatigkeit angestellt
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Patenterteilungsverfahren | - Patenanmeldung

* - beim 6sterr. Patentamt (OPA)/Technische Abteilung
®* Formanforderungen § 89 Abs 1.

« Beschreibung der Erfindung in Worten

» ggfs Zeichnungen, Skizzen, Diagramme

« Patenanspriche = definieren Erfindungsgegenstand
. Hauptanspruch, Nebenanspriche (& Unteranspriiche)

* Offenbarung:-> Erfindung ist so deutlich & vollstandig zu offenbaren, dass
sie ein Fachmann ausfihren kann (A: Hinterlegung bei biologischen Mat)

* Einheitlichkeit der Anmeldung

® Prioritat = Vorrang vor spater angemeldeter Erfindung

® Prioritatstag grsl = Tag der ordnungsgemafen Anmeldung
® kann sich auch durch Zeitpunkt einer friiheren Anmeldung bestimmen

* Innere & &uRere (Unionsprioritat nach Art 4 PVU) Prioritat: Frist 12 Monate
10
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Patenterteilungsverfahren |l — Verfahren vor dem
OPA

1. GesetzmaRigkeitspriifung

* Prifung der materiellen & formellen Voraussetzungen durch
technische Abteilung

« —> Zurickweisung der Anmeldung bei Mangein

2. Veroffentlichung 18 Monate nach Anmeldung
 vorlaufiger Schutz: Anspruch auf angemessenes Entgelt

« -2 Einwendungen Dritter

3. Erteilung des Patents durch Beschluss
« Bekanntmachung im Patentblatt - gesetzliche Wirkungen

* nachgeschaltetes Einspruchsverfahren: innerhalb von 4 Monaten

e Instanzenzug neu seit Patent- und Markenrechtsnovelle 2014
PA - OLG Wien - OGH 11
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Schutzwirkungen des Patents |
vorbehaltene Benutzungshandlungen

®* - gibt dem Patentinhaber das Recht, Dritte von der betriebsmal3igen
Nutzung auszuschlief3en (Ausschlief3ungsrecht)

* ,Betriebsmaldig“ # privater Gebrauch
®* Ausnahme: Arzneimittelforschung

®* Benutzungshandlungen § 22 Abs 1
* Herstellen
* Inverkehrbringen
» Feilbieten
« Gebrauch
« Einfuhr
« Besitz zu obigen Zwecken (nicht zum privaten Gebrauch!)
* Erweiterung bei Verfahrenspatent: erstreckt sich auf unmittelbar
hergestellte Erzeugnisse

12
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Schutzwirkungen des Patents Il
Schutzumfang

—> bestimmt sich nach Inhalt der Patentansprtche

1. dh = die ausdricklich im Patentanspruch genannten

Ausflhrungsformen

2. + erfasst sind auch aquivalente Ausfihrungsformen der erfinderischen

Lehre = funktionsgleiche Losungsmittel

« Beurteilungsmalistab: Fachmann im Prioritatszeitpunkt ohne erfinderisches
Bemihen

* Vergleich patentgemal3e mit der in der abgewandelten Ausftihrung
verwirklichten Problemldsung: = (a) technisch gleiche Wirkung, (b) naheliegend
& (c) gleichwertige Ersatzlosung

« zB: N&agel statt Schrauben als Verbindungsteile
Raumlich - Territorialitatsprinzip
Zeitlich begrenzt: hochsten 20 Jahre

13
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Schutzwirkungen des Patents Il
mittelbare Patentverletzung § 22 Abs 3-5 PatG

—> verboten ist auch Anbieten oder Liefern von Mitteln zur
Erfindungsbenutzung an nichtberechtigte Personen

direkt gegen Handler & Lieferanten von Verletzungsmitteln
- wenn Vorgehen gegen unmittelbare Patentverletzer nicht mdglich
Patentgefahrdungstatbestand - Vorfeldhandlungen

,wesentliches Element der Erfindung” = fur Verwirklichung nicht nur
untergeordnete Bedeutung

nicht: Gebrauchsanweisung
Ausnahme § 22 Abs 4: allgemein im Handel erhaltliche Erzeugnisse

Subjektive Voraussetzung: Wissen des Anbietenden oder
Offensichtlichkeit bezlglich Eignung und Bestimmung

Beweiserleichterung § 22 Abs 5

14
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Schutzwirkungen des Patents Il
Vorbenltzungsrecht § 23 PatG

Doppelerfindungen: Erstanmeldeprinzip

- Schutzwirkungen des Patents greifen nicht gegenuber
denjenigen, die mit der Nutzung der Erfindung vor dem Prioritatstag
begonnen haben

- Nichtigerklarung gem § 48
Voraussetzungen:

vollstandiger Erfindungsbesitz

gutglaubig

betriebsmaldige Nutzung oder Vorbereitungshandlungen im Inland
Beschrankungen: bisherige Benutzungen & Betriebsgebundenheit
Anspruch auf Ausstellung einer Urkunde
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Patentlizenzen

1. Freiwillige Lizenzen
« Verzicht auf die Austibung des Verbotsrechts <- Lizenzentgelt

« Aulenwirkung: Eintragung ins Patentregister § 43 Abs 2
. —> wichtig fur Erwerber

2. Zwangslizenzen
« Erteilung auf Antrag vor PA im Anfechtungsverfahren bei

Lizenzverweigerung

« Anwendungsfalle: Erfindung wird nicht in angemessenen Umfang
ausgeubt oder offentliches Interesse

« zB: Versorgungsmangel mit wichtigen Arzneimitteln
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Ende des Patentschutzes

* Zeitablauf: 20 Jahre ab Anmeldetag
» Verlangerung durch Schutzzertifikat bei Arznei- & Pflanzenschutzmitteln

® Nichtigerklarung
« - auf Antrag vor PA: Beschluss der Nichtigkeitsabteilung

 Nichtigkeitsgriinde 8 48 Abs 1:

1. Mangelnde Patentfahigkeit
2. Mangelhafte Offenbarung
3. Gegenstand des Patents geht Gber Inhalt der Anmeldung hinaus

« auch als Vorfrage im Patentverletzungsstreit
* Aberkennungsantrag bei mangelnder Inhaberschaft § 49 Abs 1
® Nichtzahlung der Jahresgebihr
* Verzicht
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Gebrauchsmusterrecht (,,kleines Patent®)

- Unterschiede zum Patent:
* 8§81 Abs 1 GMG: ,erfinderischer Schritt® - geringere Anforderungen an
Erfindungsqualitat?
« Alte Rspr OGH: es genugt eine ,Uber die fachméannische Routine hinausgehende
L6sung, die aber fur den Durchschnittsfachmann grls auffindbar ist®
« Grundsatz-E OPM: Erfindungshdhe fur Patent & GM ident
« =2 PA: entspricht sachlich dem Patent
« Anwendungsbereich? = schnelllebige Wirtschaftsguter
®* Reines Registerrecht: keine Prifung = weniger Rechtssicherheit!
® Kklrzeres & glnstigeres Erteilungsverfahren
®* Umwandlung in Patentrecht
® Schutzdauer 10 Jahre

* weitreichendere Neuheitsschonfrist; 6 Monate
® zusatzlich schitzbare Kategorie: Programmliogik 18



