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BUNDESGESETZBLATT

FUR DIE REPUBLIK OSTERREICH

Jahrgang 2009 Ausgegeben am 16. Dezember 2009 Teil I

126. Bundesgesetz: Anderung des Patentgesetzes 1970, des Patentvertriige-Einfiihrungsgesetzes,
des Gebrauchsmustergesetzes, des Markenschutzgesetzes 1970, des
Patentanwaltsgesetzes und des Patentamtsgebiihrengesetzes

(NR: GP XXIV RV 393 AB 421 S. 45. BR: 8196 AB 8204 S. 779.)

126. Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz 1970, das Patentvertrige-Einfiihrungsgesetz,
das Gebrauchsmustergesetz, das Markenschutzgesetz 1970, das Patentanwaltsgesetz und
das Patentamtsgebiihrengesetz geindert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Inhaltsverzeichnis

Artikel T Anderung des Patentgesetzes 1970

Artikel 1T Anderung des Patentvertrige-Einfiihrungsgesetzes
Artikel I Anderung des Gebrauchsmustergesetzes

Artikel IV Anderung des Markenschutzgesetzes 1970
Artikel V Anderung des Patentanwaltsgesetzes

Artikel VI Anderung des Patentamtsgebiihrengesetzes

Artikel I
Anderung des Patentgesetzes 1970

Das Patentgesetz 1970, BGBI. Nr. 259, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. I
Nr. 81/2007, wird wie folgt gedndert:

1. § 54 Abs. 2 lautet:

»(2) Féllt das Ende einer Frist auf einen Sonn- oder Feiertag oder auf einen Werktag, an dem die
Eingangsstelle des Patentamts geschlossen ist, so ist der ndchste Werktag als letzter Tag der Frist
anzusehen.®

la. § 58 Abs. 1 lautet:

»(1) Das Patentamt ist eine Bundesbehorde und hat seinen Sitz in Wien. Es ist die Osterreichische
Zentralbehorde fiir den gewerblichen Rechtsschutz. Die Tatigkeiten des Patentamtes haben mit den sich
aus seiner offentlich-rechtlichen Stellung als Bundesbehorde ergebenden Verpflichtungen zur Objektivitét
und Gleichbehandlung in Einklang zu stehen.*

2. § 58a Abs. I und 2 lautet:

,»(1) Dem Patentamt kommt insofern Rechtspersonlichkeit (Teilrechtsfdhigkeit) zu, als es berechtigt
ist, durch folgende Service- und Informationsleistungen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes
Vermdgen und Rechte zu erwerben:

1. schriftliche Auskiinfte und Auskiinfte mittels elektronischer Datentrdger und Medien iiber Daten,
die angemeldete und registrierte gewerbliche Schutzrechte betreffen,

2. statistische Auswertungen von Daten im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes,

3. Erstattung von Recherchen iiber den Stand der Technik und von Gutachten {iiber die
Patentierbarkeit von Erfindungen fiir Personen, Unternehmen, Staaten oder internationale
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staatliche oder nichtstaatliche Organisationen, die mit Aufgaben auf dem Gebiet des
gewerblichen Rechtsschutzes befasst sind,

4. Erstattung von Schutzrechtsrecherchen und von Beratungsleistungen im Zusammenhang mit
Patentbewertungen unter Heranziehung anerkannter Evaluierungsstandards,

5. schriftliche Auskiinfte und Auskiinfte mittels elektronischer Datentrdger und Medien im Rahmen
von Markenanmeldeverfahren sowie auf Grund gesonderter Antrdge dariiber, ob ein bestimmtes
Zeichen angemeldeten oder registrierten Marken gleich oder moglicherweise #hnlich ist
(,,Ahnlichkeitsrecherchen®),

6. Ubersetzungen von Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen fiir die internationale
Registrierung von Marken,

7. Klassifizierung von Bildbestandteilen von Marken fiir nationale oder internationale staatliche
oder nichtstaatliche Organisationen, die mit Aufgaben auf dem Gebiet des gewerblichen
Rechtsschutzes befasst sind,

8. Vertrieb von Informationsleistungen und -diensten auf dem Gebiet des gewerblichen
Rechtsschutzes,

9. Herstellung, Verlag, Vertrieb und Vermittlung von Druckwerken, Software und bespielten Ton-,
Bild- und Datentrégern sowie

10. Ausstellungen, Seminare und dhnliche Veranstaltungen.

(2) Der Prisident des Patentamtes hat mit Verordnung nach Zustimmung des Bundesministers fiir
Verkehr, Innovation und Technologie die Service- und Informationsleistungen des Patentamtes geméaf
Abs. 1 im Rahmen seiner Teilrechtsfahigkeit und die Bedingungen, unter denen sie erbracht werden,
ndher zu bestimmen. Hierbei ist darauf Bedacht zu nehmen, dass die einzelnen Service- und
Informationsleistungen ihrer Art nach geeignet sind, im Rahmen der Teilrechtsfihigkeit erbracht zu
werden und dass schutzwiirdige Geheimhaltungsinteressen nicht verletzt werden.*

3. § 58b Abs. 3 und die neu angefiigten Abs. 5 und 6 lauten:

»(3) Auf Dienst- und Werkvertrige, die im Rahmen des Abs. 1 abgeschlossen werden, findet das auf
die Art der Tatigkeit jeweils zutreffende Gesetz Anwendung. Ein Dienstverhdltnis zum Bund wird nicht
begriindet.”

»(5) Im Rahmen der Teilrechtsfihigkeit wird das Patentamt durch den Geschéftsfiihrer vertreten.
Dieser kann andere verantwortlich betraute Personen zum Abschluss von bestimmten Rechtsgeschiften
im Rahmen der Teilrechtsfdhigkeit ermédchtigen. Das Patentamt hat in diesem Zusammenhang eine
Bezeichnung zu fiihren, der die eigene Rechtspersonlichkeit zu entnehmen ist. Bei der Erbringung von
Service- und Informationsleistungen gemal § 58a Abs. 1 und insbesondere auch bei der diesbeziiglichen
kommerziellen Kommunikation ist jeglicher Hinweis auf eine behordliche oder amtliche Funktion zu
vermeiden. Im Hinblick auf die Erbringung derartiger Service- und Informationsleistungen sind Kunden
vor Vertragsabschluss darauf hinzuweisen, dass diese Leistungen im Rahmen der Teilrechtsfihigkeit auf
rein privatrechtlicher Basis und ohne behodrdlichen Charakter einschlieBlich der sich aus § 58a Abs. 4
letzter Satz ergebenden Rechtsfolge erbracht werden.

(6) Sofern die Teilrechtsfahigkeit sich fiir die Erbringung ihrer Leistungen Allgemeiner
Geschiftsbedingungen bedient, unterliegen diese einer Genehmigung des Bundesministers fiir Verkehr,
Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir Wirtschaft, Familie und
Jugend.”

4. § 60 Abs. 3 Z 1 lautet:

,l.die Technischen Abteilungen fiir das Verfahren zur Erteilung von Patenten, das
Einspruchsverfahren, die Verfahren betreffend den Verzicht und die Erstattung schriftlicher
Recherchen und Gutachten;*

5.8 62 Abs. 1 lautet:

»(1) Mit den Beschliissen und Verfiigungen im Wirkungsbereich der Technischen Abteilungen ist
das nach der Geschiftsverteilung zustindige fachtechnische Mitglied (Priifer) betraut, soweit nicht in den
Abs. 3 und 4 etwas anderes bestimmt ist.*

6. § 64 Abs. 2 zweiter Satz lautet:

,»Wird im einseitigen Verfahren vor einer Technischen Abteilung oder der Rechtsabteilung einem Antrag
vollinhaltlich stattgegeben, so kann die Begriindung entfallen.*
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6a. § 74 Abs. 9 lautet:

,»(9) Die Mitglieder sind in Ausiibung ihres Amtes unabhéngig und an keine Weisungen gebunden.
Die Entscheidungen des Obersten Patent- und Markensenates unterliegen nicht der Authebung oder
Abidnderung im Verwaltungsweg. Der Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und Technologie hat das
Recht, sich iiber alle Gegenstinde der Geschéftsfilhrung des Obersten Patent- und Markensenates zu
unterrichten.

7.8 157 Abs. 1 Z 2 lautet:

,,2. Demjenigen, der den Unterbrechungsbeschluss vorlegt, ist von der Eingangsstelle sofort auf einer
Halbschrift zu bestétigen, dass er ein Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung anhingig gemacht,
sich einem anhdngigen Verfahren als Nebenintervenient angeschlossen oder zu einem
anhédngigen Verfahren einen Unterbrechungsbeschluss vorgelegt hat.

8. Nach Abschnitt IV wird folgender Abschnitt V eingefiigt:

» V. BIOPATENT MONITORING KOMITEE

§ 166. (1) Das Biopatent Monitoring Komitee beobachtet und bewertet die Auswirkungen der
Umsetzung der Richtlinie 98/44/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 iiber
den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, ABI. Nr.L 213 vom 30. Juli 1998, S.13, in
osterreichisches Recht im Hinblick auf relevante mit Schutzwirkung fiir die Republik Osterreich erteilte
nationale Patente und Gebrauchsmuster.

(2) Dem Biopatent Monitoring Komitee kommen insbesondere die sich aus der EntschlieBung des
Nationalrats vom 16. April 1998, 107/E (XX. GP), ergebenden Aufgaben zu:

1. Uberpriifung der Auswirkungen der in Umsetzung der Richtlinie erlassenen osterreichischen
Rechtsvorschriften auf Menschenrechte, Tiere, Pflanzen und dkologische Systeme sowie auf den
Konsumentenschutz, die Landwirtschaft und die Entwicklungsléander;

2. Uberpriifung der nationalen Erteilungs- und Spruchpraxis, insbesondere hinsichtlich § 1 Abs. 3
Z 2 und 3, § 2 Abs. 2 Satz 1 sowie §§ 36 und 37;

3. Uberpriifung, ob die in Umsetzung der Richtlinie erlassenen dsterreichischen Rechtsvorschriften
folgenden Grundsitzen gerecht werden:

a) kein Patentschutz fiir Verfahren zum Klonen von Menschen und zur Verdnderung der mensch-
lichen Keimbahn;

b) kein Patentschutz fiir Verfahren, in denen menschliche Embryonen verwendet werden, und fiir
Embryonen selbst;

¢) keine weitere Einschrankung der ,, Tierschutzklausel” gemaB Art. 6 Abs. 2 lit. d der Richtlinie;
d) Gewihrung des Viehziichter- und Landwirteprivilegs gemaf3 Art. 11 der Richtlinie;

e) Wahrung der Verpflichtungen aus dem Ubereinkommen {iiber die biologische Vielfalt, BGBI.
Nr. 213/1995.
4. Beobachtung der forschungs- und wirtschaftspolitischen Konsequenzen, insbesondere auch auf
kleine und mittlere Unternehmen.

(3) Der Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und Technologie hat in Absténden von drei Jahren
dem Nationalrat einen Bericht iiber die Beobachtungen und Bewertungen des Biopatent Monitoring
Komitees zu tibermitteln. Der erste Bericht ist spatestens am 30. Juni 2012 zu iibermitteln.

§ 167. (1) Dem Biopatent Monitoring Komitee gehoren folgende Mitglieder an:

. ein Vertreter des Bundeskanzleramts;

. ein Vertreter des Bundesministers fiir Gesundheit;

. ein Vertreter des Bundesministers fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft;
. ein Vertreter des Bundesministers fiir Verkehr, Innovation und Technologie;
. ein Vertreter des Bundesministers fiir Wirtschaft, Familie und Jugend,

. ein Vertreter des Bundesministers fiir Wissenschaft und Forschung;

. ein Vertreter der Bioethikkommission;

. ein Vertreter der Wirtschaftskammer Osterreich;

. ein Vertreter der Landwirtschaftskammer Osterreich;

. ein Vertreter des Osterreichischen Gewerkschaftsbundes;

. ein Vertreter der Osterreichischen Patentanwaltskammer;
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12. ein Vertreter des Osterreichischen Rechtsanwaltskammertages;

13. ein Vertreter der Vereinigung der Osterreichischen Industrie;

14. ein Vertreter der Osterreichischen Vereinigung fiir gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht;
15. ein Vertreter des Rings der Industrie-Patentingenieure Osterreichs;

16. ein Vertreter des Vereins fiir Konsumenteninformation;

17. ein Vertreter der Umweltbundesamt GmbH;

18. ein Vertreter des Okobiiro - Koordinationsstelle dsterreichischer Umweltorganisationen.

(2) Das Komitee soll fiir den Dialog mit interessierten Biirgerinnen und Biirgern offen sein.

(3) Der Vorsitzende des Biopatent Monitoring Komitees und ein allfdlliger Stellvertreter werden von
den Mitgliedern des Komitees gewdhlt. Das Komitee ist beschlussfdhig, wenn mindestens die Hélfte
seiner Mitglieder anwesend ist. Die Beschliisse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

(4) Das Komitee hat sich eine Geschéftsordnung zu geben und kann auch Arbeitsgruppen bilden. In
Erfillung seiner Aufgaben ist das Komitee berechtigt, Experten und sonstige Auskunftspersonen
beizuziehen und an diese entgeltliche Auftrage zu vergeben.

(5) Dem Vorsitzenden des Komitees obliegt die Vertretung des Komitees nach aullen. Die Tétigkeit
der Mitglieder des Komitees ist ein unbesoldetes Ehrenamt.

(6) Die beim Patentamt eingerichtete Geschiftsstelle unterstiitzt das Komitee, seinen Vorsitzenden
und allfillig eingerichtete Arbeitsgruppen bei der Erfiillung ihrer Aufgaben. Die Geschiftsstelle hat fiir
jedes Kalenderjahr einen Voranschlag und einen Rechnungsabschluss zu erstellen.*

9. Nach § 178 wird folgender § 178a eingefiigt:

,»,§ 178a. Der in diesem Bundesgesetz und in anderen bundesgesetzlichen Bestimmungen enthaltene
auf die Beschwerdeabteilung des Patentamts bezogene Begriff ,,Beschwerdeabteilung® wird jeweils durch
den Begriff ,,Rechtsmittelabteilung in der jeweils grammatikalisch richtigen Form ersetzt.*

9a. § 179 Z 5 und die neu angefiigte Z 6 lautet:

,»5. hinsichtlich § 58b Abs. 6 der Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und Technologie im
Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir Wirtschaft, Familie und Jugend,

6. hinsichtlich aller tibrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes der Bundesminister fiir Verkehr,
Innovation und Technologie.*
10. Dem § 180a Abs. 6 werden folgende Abs. 7 und 8 angefiigt:

»(7) § 54 Abs. 2, § 58b Abs. 6, § 74 Abs. 9, § 157 Abs. 1 Z2, §§ 178a und 179 Z 5 und 6 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 126/2009 treten mit 1. Janner 2010 in Kraft.

(8) §58 Abs. 1, § 58a Abs. 1 und 2, § 58b Abs.3 und 5, § 60 Abs.3 Z 1, § 62 Abs. 1, § 64 Abs. 2
zweiter Satz und Abschnitt V in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 126/2009 treten mit Beginn
des auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden Tages in Kraft.*

Artikel 1T
Anderung des Patentvertriige-Einfiihrungsgesetzes

Das Patentvertrage-Einfithrungsgesetz, BGBI. Nr. 52/1979, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. 81/2007, wird wie folgt gedndert:

1. § 5 samt Uberschrift entfillt.

2. § 6 samt Uberschrift lautet:
,Verbindliche Fassung einer europiischen Patentanmeldung; Berichtigung der Ubersetzung

§ 6. (1) Ist nach § 4 eine Ubersetzung ins Deutsche vorgeschrieben, so richtet sich der Schutzbereich
der europdischen Patentanmeldung nach dieser Ubersetzung, sofern der sich aus der Ubersetzung
ergebende Schutzbereich enger ist als der Schutzbereich in der Verfahrenssprache. Dies gilt jedoch nicht
fiir das Verfahren auf Nichtigerkldrung oder Aberkennung des Patentes.

(2) Der Anmelder eines europiischen Patentes kann die Berichtigung der Ubersetzung beantragen.
Sie wird mit dem Tag wirksam, an dem sie vom Patentamt nach Entrichtung der Veroffentlichungsgebiihr
ver6ffentlicht worden und ein Hinweis darauf im Patentblatt bekannt gemacht worden ist.
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(3) Beruft sich jemand auf den engeren Schutzbereich der deutschen Ubersetzung einer
verdffentlichten Patentanmeldung, so wird die Berichtigung ihm gegeniiber auch dann wirksam, wenn der
Anmelder ihm die berichtigte deutsche Ubersetzung iibermittelt hat.

(4) Die Wirkung der Berichtigung tritt gegen denjenigen nicht ein, der vor ihrem Wirksamwerden
den Gegenstand der europdischen Patentanmeldung in gutem Glauben im Inland in Beniitzung genommen
oder die zu solcher Beniitzung erforderlichen Veranstaltungen getroffen hat (Zwischenbeniitzer). Die
Rechte des Zwischenbeniitzers richten sich nach den sinngemifl anzuwendenden Bestimmungen des § 23
Abs. 2 bis 4 PatG. Besteht hinsichtlich des von der Berichtigung erfassten Schutzbereiches ein vor der
Berichtigung abgeschlossener Lizenzvertrag und wird das Recht des Lizenznehmers durch die
Berichtigung beeintriachtigt, so kann der Lizenznehmer eine den Umstinden des Falles angemessene
Minderung des bedungenen Entgeltes verlangen oder den Vertrag aufldsen, wenn fiir ihn wegen dieser
Beeintriachtigung an der weiteren Erfiillung des Vertrages kein Interesse besteht.

3. § 25 Abs. 9 wird folgender Abs. 10 angefiigt:

,»(10) § 6 samt Uberschrift und § 26 Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL. I Nr. 126/2009
treten mit dem Inkrafttreten des Ubereinkommens iiber die Anwendung des Artikels 65 des
Ubereinkommens iiber die Erteilung europdischer Patente in Kraft. Gleichzeitig tritt § 5 samt Uberschrift
auler Kraft.”

4. § 26 Abs. 6 wird folgender Abs. 7 angefiigt:

»(7) Die §§ 5 und 6 in der Fassung vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 126/2009
gelten fiir europdische Patente, fiir die die Verdffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des
europdischen Patentes vor dem Inkrafttreten des Ubereinkommens {iber die Anwendung des Artikels 65
des Ubereinkommens iiber die Erteilung europdischer Patente im Europdischen Patentblatt bekannt
gemacht wurde.*

Artikel 111
Anderung des Gebrauchsmustergesetzes

Das Gebrauchsmustergesetz — GMG, BGBI. Nr. 211/1994, zuletzt geéndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. 81/2007, wird wie folgt gedndert:
1. Im § 3 Abs. 2 letzter Satz entfdllt das Wort ,,sich®. Abs. 4 lautet:

,»(4) Fir die Anwendung der Abs. 1 und 2 bleibt eine Offenbarung der Erfindung auBBer Betracht, die
nicht frither als sechs Monate vor dem Anmeldetag erfolgt ist und unmittelbar oder mittelbar zuriickgeht:

1. auf den Anmelder oder seinen Rechtsvorgidnger oder

2. auf ecinen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines
Rechtsvorgingers.*

2.8 19 Abs. 4 lautet:

»(4) Der Anmelder kann innerhalb der im Abs. 3 vorgesehenen Frist die Anspriiche dndern, wobei er
eine neue Fassung aller aufrechterhaltenen Anspriiche in zwei Ausfertigungen vorzulegen hat. Eine
Erginzung oder Anderung des Recherchenberichtes erfolgt in einem solchen Fall nicht. § 18 Abs. 3 und 5
ist sinngemif} anzuwenden.*

3. § 53a Abs. 4 wird folgender Abs. 5 angefiigt:

»(5) § 3 Abs. 2 letzter Satz und Abs. 4 sowie § 19 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. |
Nr. 126/2009 treten mit Beginn des auf die Kundmachung des genannten Bundesgesetzes folgenden
Tages in Kraft.”

Artikel IV
Anderung des Markenschutzgesetzes 1970

Das Markenschutzgesetz 1970, BGBI. Nr. 260/1970, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz
BGBI. I Nr. 81/2007, wird wie folgt gedndert:

1. § 20 Abs. 2 letzter Satz entfillt.
la. In § 22 entfdllt Abs. 2.
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2. § 29 Abs. 1 lautet:

,»(1) Die Marke ist zu l6schen
1. auf Antrag des Inhabers;
2. wenn die Registrierung nicht rechtzeitig erneuert worden ist (§ 19);
3. wenn das Markenrecht aus anderen als den unter Z 1 und 2 angefiihrten Griinden erloschen ist;
4

.auf Grund einer rechtskriftigen Entscheidung, mit der eine Registrierung wegen eines
Widerspruchs aufgehoben wurde;

5. auf Grund einer rechtskriaftigen Entscheidung, mit der einem bei der Nichtigkeitsabteilung
gestellten Loschungsantrag stattgegeben wurde.

3. Nach § 29 werden folgende §§ 29a bis 29c eingefiigt:

»§ 29a. (1) Innerhalb von drei Monaten ab dem Tag der Verdffentlichung der Registrierung der
Marke (§ 17 Abs. 5) kann gegen die Registrierung Widerspruch erhoben werden. Dieser kann nur auf
eine Marke unter den Voraussetzungen des § 30 Abs. 1 gestiitzt werden. Dies gilt auch fiir angemeldete
Marken vorbehaltlich ihrer Registrierung.

(2) Bei Registrierung einer Marke nach dem Madrider Abkommen {iiber die internationale
Registrierung von Marken, BGBI. Nr. 400/1973, und dem Protokoll zum Madrider Abkommen {iber die
internationale Registrierung von Marken, BGBI. III Nr. 32/1999, tritt die Verdffentlichung in dem vom
Internationalen ~ Biiro der  Weltorganisation  fiir  geistiges  Eigentum  herausgegebenen
Veroffentlichungsblatt an die Stelle der nach Abs. 1 genannten Verdffentlichung. Die Widerspruchsfrist
beginnt mit dem ersten Tag des Monats, der dem Monat folgt, der als Ausgabemonat jenes
Veroffentlichungsblattes angegeben ist, in dem die Veroffentlichung der international registrierten Marke
enthalten ist.

(3) Der begriindete Widerspruch muss spétestens am letzten Tag der Frist im Patentamt eingelangt
sein. Er ist schriftlich zusammen mit allen Beilagen in zweifacher Ausfertigung einzubringen.

(4) Wird die fiir den Widerspruch zu zahlende Gebiihr nicht innerhalb der Widerspruchsfrist
entrichtet, so gilt der Widerspruch als nicht eingebracht.

(5) Eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Einbringung eines Widerspruchs und zur Entrichtung der
Widerspruchsgebiihr findet nicht statt.

(6) Die Moglichkeiten einer Antragstellung an die Nichtigkeitsabteilung bleiben unberiihrt.

§29b. (1) Der Markeninhaber ist nach Ablauf der Widerspruchsfrist iiber alle fristgerecht
eingelangten Widerspriiche in Kenntnis zu setzen und es ist ihm zur Erstattung einer schriftlichen
AuBerung eine angemessene, aus riicksichtswiirdigen Griinden verlingerbare Frist einzurdumen. § 42
Abs. 3 erster Satz ist sinngemdf anzuwenden, selbst wenn der Widerspruch auf einer Anmeldung beruht,
die zum Entscheidungszeitpunkt noch nicht zur Registrierung gefiihrt hat. Die im § 42 Abs. 1 angefiihrten
Bestimmungen iiber die Anfechtung sind im Widerspruchsverfahren anzuwenden, soweit im Folgenden
nichts Gegenteiliges bestimmt ist.

(2) Nach fristgerechter AuBerung des Markeninhabers trifft das nach § 35 Abs. 1 zustindige
Mitglied wegen eines etwa notwendigen Schriftwechsels, Herbeischaffung der von den Parteien
angebotenen Beweismittel sowie der Aufnhahme von Beweisen die entsprechenden Verfiigungen. Es hat
auf Antrag einer Partei, oder wenn es dies im Einzelfall zur Entscheidung iiber den Widerspruch fiir
erforderlich hilt, von Amts wegen eine miindliche Verhandlung anzuberaumen. Das Mitglied hat unter
freier Wiirdigung des vorliegenden Tatsachen- und Beweismaterials Beschluss zu fassen.

(3) Sofern ein Widerspruch auf eine im Verdffentlichungszeitpunkt der Marke, gegen die er sich
richtet, seit mehr als fiinf Jahren registrierte Marke gestiitzt ist, kann ihm nur stattgegeben werden, wenn
auf Verlangen des Markeninhabers innerhalb einer angemessenen Frist glaubhaft gemacht wird, dass ein
§ 33a entsprechender Loschungsgrund nicht vorliegt. Bringt der Markeninhaber innerhalb einer Frist von
zwel Monaten ab Zustellung der zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegten Unterlagen bei der
zustindigen Stelle einen § 33a entsprechenden Loschungsantrag gegen die Marke des Widersprechenden
ein, und weist dies innerhalb einer angemessenen Frist nach, so ist das Widerspruchsverfahren zu
unterbrechen und nach rechtskriftiger Entscheidung dieses Verfahrens von Amts wegen oder iiber Antrag
aufzunehmen.

(4) Ergénzend kann ein Widerspruchsverfahren gemif3 § 190 ZPO unterbrochen werden, wenn der
Widerspruch auf eine Anmeldung gestiitzt ist, bei einer streitverfangenen internationalen Registrierung
die GesetzmaBigkeitspriifung (§ 20) noch nicht rechtskriftig abgeschlossen ist, eine der streitverfangenen
Marken in ihrem Bestand angefochten oder die widerspruchsbegriindende Marke selbst
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widerspruchsverfangen ist, oder mehrere Widerspriiche gegen dieselbe Markenregistrierung eingereicht
wurden. Im letztgenannten Fall ist im Wege einer Vorpriifung unter Einbeziehung der schriftlichen
AuBerungen darauf abzustellen, ob die Markenregistrierung aufgrund eines anderen oder mehrerer
anderer Widerspriiche voraussichtlich aufgehoben wird.

(5) Die aus einem Widerspruch resultierende gidnzliche oder teilweise Authebung einer Marke wirkt
auf den Beginn der Schutzdauer zuriick.

(6) Soweit eine Marke rechtskriftig aufgehoben wurde oder einer internationalen Registrierung im
Rahmen der GesetzmaBigkeitspriifung (§ 20) rechtskréftig der Schutz verweigert wurde oder soweit eine
Marke aufgrund einer rechtskriftigen Entscheidung, mit der einem bei der Nichtigkeitsabteilung
gestellten Loschungsantrag mit Wirkung auf den Beginn der Schutzdauer zuriick stattgegeben wurde,
geloscht wurde, gilt ein anhdngiges Widerspruchsverfahren gegen diese Marke im entsprechenden
Umfang als erledigt und sind die Parteien dariiber in Kenntnis zu setzen. In gleicher Weise wird ein
Widerspruchsverfahren beendet, wenn wéhrend des Verfahrens das Eintragungsverfahren beziiglich der
widerspruchsbegriindenden ~ Anmeldung  ohne  Registrierung  beendet  wird  oder  die
widerspruchsbegriindende Marke rechtskriftig ihren Schutz fiir Osterreich verliert.

(7) Die Parteien haben die Kosten des Widerspruchsverfahrens selbst zu tragen.

§ 29c¢. (1) Das zustindige Mitglied hat die miindliche Verhandlung zu eréffnen und zu leiten. Es hat
sich von der Identitit der Erschienenen zu iiberzeugen sowie ihre Parteistellung und die etwaige
Vertretungsbefugnis zu priifen. Es hat die Verhandlung ohne Zulassung von Abschweifungen oder
Weitldufigkeiten so zu fithren, dass den Parteien das Recht auf Gehor gewahrt wird. Als
Verhandlungsleiter bestimmt das Mitglied die Reihenfolge, in der die Parteien zu horen, die Beweise
aufzunehmen und die Ergebnisse frither aufgenommener Beweise oder Erhebungen vorzutragen und zu
erortern sind. Es entscheidet iiber Beweisantrige und hat offensichtlich unerhebliche Antrige
zurlickzuweisen. Thm steht auch die Befugnis zu, die Verhandlung nach Bedarf zu unterbrechen und zu
vertagen und den Zeitpunkt fiir die Fortsetzung der Verhandlung miindlich zu bestimmen. Uber die
Verhandlung ist ein Protokoll aufzunehmen.

(2) Das Gebiihrenanspruchsgesetz — GebAG ist anzuwenden.*

3a. In § 36 wird der Satz ,,Gegen die Entscheidung der Beschwerdeabteilung ist kein ordentliches
Rechtsmittel zuldssig durch die Wortfolge ,Der Partei, die sich durch eine Endentscheidung der
Rechtsmittelabteilung beschwert erachtet, steht die Beschwerde an den Obersten Patent- und Markensenat
offen. §§ 145a und 145b Patentgesetz 1970 sind sinngemédl anzuwenden® ersetzt.

4. § 41 Abs. 2 und 3 lautet:

»(2) Mitglieder des Patentamtes sind von der Mitwirkung in der Beschwerdeabteilung
ausgeschlossen, wenn die Beschwerde eine Marke betrifft, an deren Priifung auf GesetzmaBigkeit (§ 20)
oder Ahnlichkeit (§§ 21 und 22) oder an deren Priifung in einem Widerspruchsverfahren (§§ 29a bis 29¢)
sie mitgewirkt haben.

(3) Mitglieder des Patentamtes sind von der Mitwirkung in der Nichtigkeitsabteilung und Mitglieder
des Obersten Patent- und Markensenates von der Mitwirkung bei diesem ausgeschlossen
1. im Verfahren iiber Antrdge auf Loschung einer Marke gemidBl § 30 oder auf nachtragliche
Feststellung der Ungiiltigkeit einer Marke gemidfl § 69a in Verbindung mit § 30, an deren
Priifung auf Ahnlichkeit (§§ 21 und 22) oder an deren Priifung in einem Widerspruchsverfahren,
sofern es sich um dieselben betroffenen Marken handelt (§§ 29a bis 29c), sie mitgewirkt haben;
2. im Verfahren liber Antrige auf Loschung einer Marke gemélB § 33 oder auf nachtréigliche
Feststellung der Ungiiltigkeit einer Marke gemiB § 69a in Verbindung mit § 33, bei der sie an der
Beschlussfassung iiber die Zuléssigkeit der Registrierung mitgewirkt haben.*

5. § 42 Abs. 1 lautet:

,»(1) Im Ubrigen sind, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, auf das Verfahren die §§ 52
bis 56, 57b, 64, 66 bis 69, 70 Abs. 4, §§ 71 bis 73, 79, 82 bis 86, 112 bis 115, 116 bis 126, 127 Abs. 1, 2,
4 und 5, §128 erster Satz, §§ 128a bis 133 Abs. 2, §§ 134, 135, 137 bis 145 und 165 des
Patentgesetzes 1970 sinngeméaf anzuwenden.

6. Nach § 77a wird folgender § 77b eingefiigt:

»§ 77b. (1) Widerspruch kann nur gegen Marken erhoben werden, deren Verdffentlichung (§ 29a
Abs. 1 oder Abs. 2) nicht vor dem 1. Juli 2010 erfolgt ist.
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(2) Auf bis zum 1. Janner 2010 bei der Beschwerdeabteilung anhédngige Beschwerden ist § 36 in der
bis zum 31. Dezember 2009 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.*
7. § 81a werden folgende Abs. 4 und 5 angefiigt:

»(4) §§ 22, 36 und 77b Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 126/2009 treten am
1. Janner 2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt § 20 Abs. 2 letzter Satz auBBer Kraft.

(5) §29 Abs. 1, §§ 29a bis 29c, 41 Abs. 2 und 3, § 42 Abs. 1 und § 77b Abs. 1 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 126/2009 treten am 1. Juli 2010 in Kraft.*
Artikel V

Anderung des Patentanwaltsgesetzes

Das Bundesgesetz, mit dem der Patentanwaltsberuf geregelt wird (Patentanwaltsgesetz), BGBI.
Nr. 214/1967, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 15/2008, wird wie folgt gedndert:

1. § 7 Abs. 4 lautet:

,»(4) Die Patentanwaltskammer hat die Streichung in der Liste der Patentanwélte dem Patentamt und
dem Obersten Patent- und Markensenat anzuzeigen und auf Kosten des betreffenden Patentanwalts die
Kundmachung der Streichung im ,,Patentblatt™ zu veranlassen sowie im Internet auf der Homepage der
Patentanwaltskammer (http://www.oepak.at) unverziiglich und allgemein zugénglich zu veréffentlichen.

2. § 15a lautet:

-8 15a. Auf die Eignungspriifung gemil3 § 2 Abs. 3 sind die §§ 8 bis 10 und 12 bis 15 mit der
MafBgabe anzuwenden, dass die Zulassung zur Priifung zu erfolgen hat, wenn die im § 16a Abs. 1 und § 2
Abs. 1 lit. a und b sowie § 2 Abs. 2 vorgesehenen Erfordernisse fiir die Eintragung in die Liste der
Patentanwilte erfiillt sind.“

3. § 16a Abs. 5 wird folgender Satz angefiigt:
,Bei Erbringung seiner Dienstleistungen muss er weder iiber eine inldndische Abgabestelle verfiigen,
noch einen Zustellungsbevollméichtigten namhaft machen.*
4. § 25a Abs. 3 lautet:

»(3) Sowohl die Kanzlei als auch die Niederlassungen sind Abgabestellen im Sinn des § 2 Z 4 des
Zustellgesetzes, BGBI. Nr. 200/1982.%
4a. § 52 lautet:

,»§ 52. (1) Die Mitglieder des Disziplinarrates und des Disziplinarsenates sind in Ausiibung dieses
Amtes an keine Weisungen gebunden. Die Entscheidungen des Disziplinarsenates unterliegen nicht der
Aufhebung oder Abdnderung im Verwaltungsweg.

(2) Der Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und Technologie hat das Recht, sich {iber alle
Gegenstinde der Geschiftsfilhrung des Disziplinarrates und des Disziplinarsenates zu unterrichten.*

4b. § 55 Abs. 2 wird folgender Abs. 3 angefiigt:
»(3) Der Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und Technologie kann ein Mitglied des
Disziplinarrates abberufen, wenn es

1. aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung die mit seiner Funktion verbundenen Aufgaben
nicht mehr erfiillen kann oder

2. die mit seiner Funktion verbundenen Pflichten grob verletzt oder dauernd vernachléssigt hat.

5. § 80 Abs. 5 werden folgende Abs. 6 und 7 angefiigt:

»(0) §7 Abs.4, §15a, §16a Abs.5 letzter Satz sowie §25a Abs.3 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBL I Nr. 126/2009 treten mit Beginn des auf die Kundmachung des genannten
Bundesgesetzes folgenden Tages in Kraft.

(7) §§52 und 55 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 126/2009 treten mit
1. Janner 2010 in Kraft.”
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Artikel VI
Anderung des Patentamtsgebiihrengesetzes

Das Patentamtsgebithrengesetz — PAG, BGBIL I Nr. 149/2004, zuletzt gedndert durch das
Bundesgesetz BGBI. I Nr. 81/2007, wird wie folgt gedndert:

1. Im Inhaltsverzeichnis 2. Hauptstiick. 1. Abschnitt wird die Wortfolge ,,Anmelde- und
Recherchengebiihr, Verdffentlichungsgebiihren, Einspruchsgebiihr durch die Wortfolge ,,Recherchen-
und Priifungsgebiihr, Anspruchsgebiihr, Veroffentlichungsgebiihr, Einspruchsgebiihr ersetzt.

2. Im Inhaltsverzeichnis 2. Hauptstiick. 5. Abschnitt wird die Wortfolge ,,Anmeldegebiihr,
Veroffentlichungsgebiihr, Zuschlagsgebiihr durch die Wortfolge ,,Recherchengebiihr, Anspruchsgebiihr,
Veroffentlichungsgebiihr, Zuschlagsgebiihr* ersetzt.

3. Im Inhaltsverzeichnis 2. Hauptstiick lautet der 9. Abschnitt:

9. Abschnitt
Nationale Markenanmeldungen und Marken

§ 22 Gebiihren des Eintragungsverfahrens
§23 Widerspruchsgebiihr
§ 24 Erneuerungsgebiihren*

4.§ 2711 lautet:

,11. geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen: Geographische Angaben und
Ursprungsbezeichnungen geméB der Verordnung (EG) Nr.510/2006 zum Schutz von
geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fiir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel,
ABL Nr. L 93 vom 31. Mérz 2006 S. 12.¢

5. § 3 samt Uberschrift lautet:

»Recherchen- und Priifungsgebiihr, Anspruchsgebiihr, Veroffentlichungsgebiihr,
Einspruchsgebiihr

§ 3. (1) Fiir die Anmeldung eines Patentes ist eine Recherchen- und Priifungsgebiihr von 180 Euro
zu zahlen.

(2) Enthélt eine Patentanmeldung mehr als zehn Patentanspriiche, ist zusdtzlich zur Recherchen- und
Priifungsgebiihr fiir jeweils zehn weitere Patentanspriiche eine Anspruchsgebiihr von 100 Euro zu zahlen.
Ist die Anzahl der Patentanspriiche bei Abschluss der GesetzmiaBigkeitspriifung hdher als im Zeitpunkt
der Anmeldung, ist die Anspruchsgebiihr neu zu berechnen. Die sich aus dieser Neuberechnung
ergebenden Unterschiedsbetrige sind nachzuzahlen.“

6. § 6 Abs. 1 und 2 lautet:

»(1) Fiir jedes Patent sind fiir das sechste und jedes weitere Jahr gerechnet vom letzten Tag des
Monats, in den der Anmeldetag fallt, Jahresgebiihren zu zahlen. Jahresgebiihren sind nur fiir die nach der
Bekanntmachung der Erteilung liegenden Jahre zu zahlen.

(2) Die Jahresgebiihr betragt

flir das sechste JANT .........c.oooveviiiiiiiiiii e 100 Euro,
fiir das siebente Jahr............oooovviiiiiiiii e 200 Euro,
fir das achte JAhr ........ccccoooiiiiiiii e 300 Euro,
fir das neunte JAhr .........ccoovvviiieeiiei e 400 Euro,
fir das zehnte Jahr ........cc.ccooovoviiiiii e 500 Euro,
fir das elfte JAhr........ccoooiiiiiiieceeeee e 600 Euro,
fir das ZzwoOlfte JANT ........ccoeeeviiieeicee e 700 Euro,
fiir das dreizehnte Jahr .........cccooovvvieiiiiiiiieeecee e 800 Euro,

fir das vierzehnte JAhr ..........ccccccoiiiiiiiiiiieeeeeeee e 900 Euro,
fir das fiinfzehnte Jahr ..........cccccoooiiiiiiiii e 1 000 Euro,
fir das sechzehnte Jahr ..........cccccooiiiiiiiiii e, 1 100 Euro,

fir das siebzehnte Jahr .........cccccooovvviiiiiii e 1 200 Euro,
fir das achtzehnte JAhr .........cccccoooviiiiiiiiieee e, 1 300 Euro,
fir das neunzehnte Jahr .............coooeviiiiiiiiiiiiccee e, 1 500 Euro,
fiir das zwanzigste Jahr ..........cccoviiiiiiiii e, 1700 Euro.*
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7.8 7 Abs. I lautet:

»(1) Der Prisident des Patentamtes hat auf Antrag die Recherchen- und Priifungsgebiihr, die
Anspruchsgebiihr sowie die Verdffentlichungsgebiihr oder bloB einzelne dieser Gebiihren bis zum Ablauf
der Zahlungsfrist fiir die sechste Jahresgebiihr zu stunden, wenn der Antragsteller seine Mittellosigkeit
nachweist oder eine Anmeldung vorliegt, die offensichtlich die Gewinnung oder Einsparung von Energie
oder die Reduktion der Treibhausgas-Emissionen zum Ziel hat. Die Erteilung eines Patentes auf die
Anmeldung darf in diesen Féllen nicht offenbar aussichtslos erscheinen. Die gestundeten Gebiihren sind
erlassen, wenn das Patent vor Ablauf der Stundungsfrist in Wegfall kommt. Werden die gestundeten
Gebiihren nicht innerhalb der Stundungsfrist gezahlt, erlischt das Patent mit Ablauf des fiinften Jahres der
Laufzeit. Diese Bestimmungen sind auch auf die Recherchen- und Priifungsgebiihr, die Anspruchsgebiihr
und die Veroffentlichungsgebiihr fiir Zusatzpatente anzuwenden.*

8. § 8 lautet:

»§8. Fir jede im Patentvertrige-Einfilhrungsgesetz vorgesehene Verdffentlichung einer
Ubersetzung der Anspriiche einer europiischen Patentanmeldung oder ihrer Berichtigung ist eine
Veroffentlichungsgebiihr zu zahlen. Die Verdffentlichungsgebiihr betragt 150 Euro sowie zusétzlich, je
nach Zahl der Seiten der eingereichten Ubersetzung oder ihrer Berichtigung, ab der 16. Seite fiir jeweils
15 Seiten 130 Euro.*

9. § 9 Abs. 1 und 2 lautet:

(1) Fiir europdische Patente sind fiir die an das im Art. 86 Abs.2 EPU genannte Jahr
anschliefenden Jahre Jahresgebiihren an das Patentamt zu zahlen.

(2) Die Hohe der geméf Abs. 1 an das Patentamt zu zahlenden Jahresgebiihren bestimmt sich nach
§ 6 Abs. 2 mit der Mal3gabe, dass fiir das sechste bis zwanzigste Jahr der Laufzeit des europidischen
Patentes jeweils die Jahresgebiihren fiir das sechste bis zwanzigste Jahr zu zahlen sind.*

10. § 10 Z 1 lautet:
,»1. den Antrag auf Umwandlung einer europdischen Patentanmeldung in eine nationale
Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung.............ccccoceveneeeennenn 50 Euro,*

11. § 11 lautet:

»§ 11. Die Gebiihren betragen fiir:
1. die Ubermittlung der Anmeldung an das Internationale Biiro ......50 Euro,
2. die Einleitung der nationalen Phase pro Schutzrecht.................... 50 Euro.*

12. § 12 Z 1 lautet:
,, 1. fiir die Erteilung eines Patentes............cccoeceeveereninceieneieeeeee 50 Euro,

13. § 13 lautet:

»8 13. (1) Die Gebiihr fiir die Durchfithrung der Internationalen Recherche und aller anderen
Aufgaben, die Internationalen Recherchenbehdrden durch den PCT und seine Ausfiihrungsordnung
iibertragen werden (,,Recherchengebiihr®), betrdgt 1700 Euro.

(2) Ist die internationale Anmeldung nicht einheitlich (Art. 3 Abs. 4 lit. iii PCT), so ist der
internationale Recherchenbericht fiir die Teile der internationalen Anmeldung zu erstellen, die sich auf
die in den Anspriichen zuerst erwéhnte Erfindung beziehen. Fiir jede weitere Erfindung oder Gruppe von
Erfindungen, die so zusammenhéngen, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen,
ist eine zusétzliche Recherchengebiihr zu bezahlen.

(3) Die Recherchengebiihr erméBigt sich um 75 %, wenn die internationale Anmeldung von einem
Anmelder eingereicht wurde, der eine natiirliche Person und Staatsangehoériger eines Entwicklungslandes
ist, sofern er dort seinen Wohnsitz hat. Bei mehreren Anmeldern miissen alle Anmelder diese
Voraussetzung erfiillen.

(4) Sofern sich die Recherchengebiihr nicht gemdfl Abs. 3 ermifigt, wird sie, wenn der Anmelder
beantragt, dass die Ergebnisse einer fritheren Recherche des Patentamts, einer anderen Internationalen
Recherchenbehdrde oder von einem sonstigen Patentamt Beriicksichtigung finden sollen, und wenn der
internationale Recherchenbericht ganz oder teilweise auf die Ergebnisse der genannten Recherche
gestiitzt werden kann, teilweise zuriickerstattet. Mit Verordnung des Présidenten des Patentamtes ist das
AusmaBl der Riickerstattung festzulegen, wobei das Ausmall 75 % der Recherchengebiihr nicht
tiberschreiten darf. In der Verordnung ist insbesondere zu bestimmen, in welchem Ausmal} eine
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Riickerstattung erfolgt, wobei darauf Bedacht zu nehmen ist, inwieweit die Ergebnisse der fritheren
Recherche bei der Erstellung des Internationalen Recherchenberichts verwertet werden konnen.

(5) Die Gebiihr fiir die Durchfithrung der internationalen vorldufigen Priifung und aller anderen
Aufgaben, die mit der internationalen vorldufigen Priifung beauftragten Behorden durch den PCT und
seine Ausflihrungsordnung iibertragen werden (,,Gebiihr fiir die vorldufige Priifung), betrdgt 1675 Euro.
Die Gebiihr wird gleichzeitig mit der zugunsten des Internationalen Biiros der Weltorganisation fiir
geistiges Eigentum zu zahlenden Bearbeitungsgebiihr fillig.

(6) Die Gebiihr fiir die vorldufige Priifung erméBigt sich um 75 %, wenn die internationale
Anmeldung von einem Anmelder eingereicht wurde, der eine natiirliche Person und Staatsangehoriger
eines Entwicklungslandes ist, sofern er dort seinen Wohnsitz hat. Bei mehreren Anmeldern miissen alle
Anmelder diese Voraussetzung erfiillen.

(7) Stellt das Patentamt fest, dass die internationale Anmeldung nicht einheitlich ist und fordert es
den Anmelder zur Einschrankung der Anspriiche oder zur Zahlung zusétzlicher Gebiihren auf, so sind die
Hohe der zusdtzlichen Gebiihren und die Griinde hiefiir anzugeben. Schrinkt der Anmelder seine
Anspriiche auf eine einheitliche Erfindung oder Gruppe von Erfindungen ein, so ist fiir jede weitere
Erfindung oder Gruppe von Erfindungen, die so zusammenhdngen, dass sie eine einzige allgemeine
erfinderische Idee verwirklichen, eine zusitzliche Gebiihr zu zahlen.

(8) Uber den Widerspruch eines Anmelders gegen eine vom Patentamt nach Art. 17 Abs. 3 lit. a PCT
oder nach Art. 34 Abs. 3 lit. a PCT festgesetzte zusitzliche Gebiihr entscheidet die Beschwerdeabteilung
des Patentamtes. Die Entscheidung der Beschwerdeabteilung kann durch ein Rechtsmittel nicht
angefochten werden. Die Gebiihr fiir die Priifung des Widerspruchs betragt 220 Euro.

(9) Die Gebiihr fir eine erginzende Recherche, die das Patentamt als Internationale
Recherchenbehorde erstellt, ist durch Verordnung des Prisidenten des Patentamtes festzulegen. Hierbei
ist insbesondere auf Art und Umfang der Recherche Bedacht zu nehmen; die Gebiihr darf einen
Hochstbetrag von 1 700 Euro nicht iibersteigen.

14. § 14 lautet:

,»§ 14. (1) Die Gebiihren fiir den Antrag auf Durchfithrung einer Recherche und auf Erstattung eines
Gutachtens sind durch Verordnung des Prisidenten des Patentamts nach Zustimmung des
Bundesministers fiir Verkehr, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir
Finanzen unter Beriicksichtigung des Prinzips der Kostendeckung zu bestimmen, wobei darauf Bedacht
zu nehmen ist, ob der Stand der Technik vom Antragsteller bekannt gegeben oder vom Patentamt zu
recherchieren ist. Die Verordnung darf nur in Abstinden von mindestens zwei Jahren gedndert werden.

(2) Von der Gebiihr gemdf3 Abs. 1 sind 90 % zurilickzuzahlen, wenn der Antrag zuriickgewiesen oder
vor der Erstellung des Gutachtens zuriickgezogen worden ist.*

15. § 15 samt Uberschrift lautet:
»Recherchengebiihr, Anspruchsgebiihr, Veriffentlichungsgebiihr, Zuschlagsgebiihr

§ 15. (1) Fiir die Anmeldung eines Gebrauchsmusters ist eine Recherchengebiihr von 50 Euro zu
zahlen.

(2) Enthélt eine Gebrauchsmusteranmeldung mehr als zehn Anspriiche, ist zusétzlich zur
Recherchengebiihr fiir jeweils zehn weitere Anspriiche eine Anspruchsgebiihr von 100 Euro zu zahlen.
Werden innerhalb der Frist zur Zahlung der Ver6ffentlichungsgebiihr neue Anspriiche vorgelegt und ist
die Anzahl der Anspriiche hoher als im Zeitpunkt der Anmeldung, ist die Anspruchsgebiihr neu zu
berechnen. Aus dieser Neuberechnung sich ergebende Unterschiedsbetrége sind nachzuzahlen.

(3) Fiir die Veroffentlichung eines Gebrauchsmusters ist eine Veroffentlichungsgebiihr von 130 Euro
zu zahlen.

(4) Fir die beschleunigte Veréffentlichung und Registrierung eines Gebrauchsmusters ist eine
Zuschlagsgebiihr von 50 Euro zu zahlen.*
16. § 16 Abs. 1, 2, 4 und 5 lauten:

»(1) Fiir jedes Gebrauchsmuster sind fiir das vierte und jedes weitere Jahr, gerechnet vom letzten
Tag des Monats, in den der Anmeldetag féllt, Jahresgebiihren zu zahlen. Jahresgebiihren sind nur fiir die
nach der Registrierung des Gebrauchsmusters liegenden Jahre zu zahlen.

(2) Die Jahresgebiihr betragt
fUr das Vierte JANT ........cooovviiiiiiiiii e 50 Euro,
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fir das finfte Jahr ........ccccoooiiiiiii e 100 Euro,
fir das sechste JANTr ......cc.ooiiiiiiiiiiii e 250 Euro,
fir das siebente Jahr............oooovviiiiiii e 300 Euro,
fir das achte JANT.......c..ooovvviiiiiieceeccee e 350 Euro,
fir das neunte Jahr .......ccccooooivoiiiiiiie e 400 Euro,
firdaszehnte Jahr ... ... 450 Euro.

»(4) Anstelle der jahrlichen Zahlung der Jahresgebiihren bis einschlieBlich jener fiir das sechste Jahr
kann eine Pauschalgebiihr von 360 Euro gezahlt werden. Die Falligkeit dieser Gebiihr sowie die
Zahlungsfristen hierfiir richten sich nach den Bestimmungen, die auf die erste an das Patentamt zu
zahlende Jahresgebiihr anzuwenden sind (Abs. 1 und 3). Bei Zahlung nach Filligkeit ist kein Zuschlag zu
zahlen.

(5) Anstelle der jéhrlichen Zahlung der Jahresgebiihren fiir das siebente bis zehnte Jahr kann eine
Pauschalgebiihr von 1 350 Euro gezahlt werden. Die Félligkeit dieser Gebiihr sowie die Zahlungsfristen
hierfiir richten sich nach den Bestimmungen, die auf die Jahresgebiihr fiir das siebente Jahr anzuwenden
sind (Abs. 1 und 3). Bei Zahlung nach Falligkeit ist neben dieser Pauschalgebiihr ein Zuschlag von 20 vH
dieser Gebiihr zu zahlen.*

17. § 22 samt Uberschrift lautet:
»Gebiihren des Eintragungsverfahrens

§ 22. (1) Fiir die Anmeldung sind folgende Gebiihren zu zahlen:
1. Anmeldegebiihr

a) flir eine Marke........c.oocveeiiiiiies et e 300 Euro,
darin enthalten ein Entgelt fiir die Recherche in Hoéhe von ...... 40 Euro,

b) fiir eine Verbandsmarke....... ....cccoevveerievieiiiieeiiccee e 1 140 Euro,
darin enthalten ein Entgelt fiir die Recherche in Héhe von ..... 40 Euro,

2. Klassengebiihr fiir jede Klasse ab der 4. Klasse ....................... 40 Euro

3. Druckkostenbeitrag, dessen Hohe mit Verordnung festzusetzen ist.

(2) Wenn die Anmeldung nicht zur Registrierung fiihrt, ist von der unter Abs. 1 Z 1 genannten
Gebiihr folgender Betrag zuriickzuzahlen
a) fiireine Marke.............oooiiiiii 100 Euro,
b) fiir eine Verbandsmarke.................oooviiiiiiiiiiiiiiia 400 Euro.

(3) Wird die Anmeldung vor Zustellung einer nicht die Einzahlung der Gebiihren betreffenden
schriftlichen Aufforderung zur Maingelbehebung und vor Erstellung der Ahnlichkeitsrecherche
zuriickgezogen, so ist jeweils das Doppelte der in Abs. 2 genannten Betrdge zuriickzuzahlen.

(4) Wird die Klassengebiihr nur unvollstindig bezahlt, so hat der Anmelder iiber amtliche
Aufforderung nach seiner Wahl entweder die fehlenden Gebiihren zu entrichten oder die Anmeldung auf
jene Klassen zu beschrianken, fiir die die Klassengebiihr entrichtet worden ist. Andernfalls ist die
Anmeldung zur Génze zuriickzuweisen.

(5) Die Gebiihren des Eintragungsverfahrens fiir einen Antrag auf Erweiterung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses einer im Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht eingetragenen Marke
ergeben sich aus dem Gebiihrenansatz geméfl Abs. 1 Z 1 und Z 2 reduziert um den Betrag gemil3 Abs. 2.
Wird der Antrag auf Erweiterung vor Zustellung einer nicht die Einzahlung der Gebiihren betreffenden
schriftlichen Aufforderung zur Méngelbehebung des Antrags auf Erweiterung und vor Erstellung der
Ahnlichkeitsrecherche zum Antrag auf Erweiterung zuriickgezogen, so sind die in Abs.2 genannten
Betrige zuriickzuzahlen.*

18. § 23 samt Uberschrift entfillt.

19. Der neue § 23 samt Uberschrift lautet:
»Widerspruchsgebiihr

§ 23. Fiir den Widerspruch gegen die Markenregistrierung ist eine Gebiihr von 150 Euro zu zahlen.*

20. § 27 Abs. 3 lautet:

»(3) Alle gezahlten Verdffentlichungsgebiihren und Druckkostenbeitrdge sind zuriickzuzahlen, wenn
keine Veroffentlichung oder Drucklegung erfolgt, es sei denn, die technischen Vorbereitungen der
Verbffentlichung oder Drucklegung sind bereits abgeschlossen.*
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21. § 31 Abs. 1 entfdllt. Die bisherigen Abs. 2 und 3 des § 31 erhalten die Bezeichnungen Abs. 1 und 2.
22. Die §§ 35 und 36 lauten:

»§ 35. (1) Firr Patentanmeldungen und Patente, hinsichtlich der der Bekanntmachungsbeschluss
gemil § 101 Abs. 1 des Patentgesetzes 1970 in der vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBI. I
Nr. 149/2004 geltenden Fassung gefasst wurde, sind die Jahresgebiihren nach Ma3gabe der Abs. 2 bis 6
zu zahlen.

(2) Die erste Jahresgebiihr ist in der im § 166 Abs. 3 des Patentgesetzes 1970 in der vor dem
Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 149/2004 geltenden Fassung angegebenen Hohe zu zahlen.
Die Gebiihr fiir Zusatzpatente ist in der im § 166 Abs. 4 des Patentgesetzes 1970 in der vor dem
Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung angegebenen Hohe zu zahlen.

(3) Die Hohe der weiteren Jahresgebiihren bestimmt sich nach § 6 Abs. 2.

(4) Die Jahresgebiihren sind, vom Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Patentblatt an
gerechnet, von Jahr zu Jahr im Vorhinein féllig. Wird das Patent jedoch erst nach Beginn des sechsten
oder eines weiteren Jahres, vom Tag der Bekanntmachung der Anmeldung im Patentblatt an gerechnet,
rechtskréftig erteilt, so sind die Jahresgebiihren fiir diese Jahre mit dem Tag nach der Zustellung der
Benachrichtigung des Patentinhabers von der Eintragung des Patentes in das Patentregister fallig.

(5) Die Jahresgebiihren fiir das sechste und die weiteren Jahre konnen drei Monate vor ihrer
Félligkeit entrichtet werden. Sie sind spétestens innerhalb von sechs Monaten nach der Félligkeit zu
entrichten. Bei jeder Zahlung nach dem Filligkeitstag ist neben der Jahresgebiihr ein Zuschlag von 20 vH
der Jahresgebiihr zu zahlen. Der Zuschlag entféllt bei der Zahlung von Jahresgebiihren, die erst mit der
Benachrichtigung von der Eintragung des Patentes in das Patentregister fallig werden (Abs. 4).

(6) Die erste Jahresgebiihr wird zur Hélfte zuriickerstattet, wenn die Anmeldung nach ihrer
Bekanntmachung im Patentblatt zuriickgenommen oder zuriickgewiesen wird. § 27 Abs. 1 und 4 ist
anzuwenden.

§ 36. (1) Fir Anmeldungen und Antrdge, die vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBI. |
Nr. 126/2009 eingereicht werden, sind die §§ 3, 102 1, §§ 11,12 Z 1, §§ 13, 14, 15,22, 23 und 27 Abs. 3
in der vor dem Inkrafttreten des genannten Bundesgesetzes geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(2) Fir Jahresgebiihren fiir Patente und Gebrauchsmuster sowie fiir Pauschalgebiihren fiir
Gebrauchsmuster, deren Filligkeitstag vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 126/2009
liegt, sind die § 6 Abs. 1 und 2, § 9 Abs. 1 und 2, § 16 Abs. 1, 2, 4 und 5 und § 35 in der vor Inkrafttreten
des BGBI. I Nr. 126/2009 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.

(3) Gebiihrenstundungen, die fiir vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 126/2009
bewilligt wurden, gelten vorbehaltlich Abs.4 bis zum Ablauf der Zahlungsfrist fiir die sechste
Jahresgebiihr. Die Stundungen umfassen auch die Veroftentlichungsgebiihren.

(4) Jahresgebiihren bis zum fiinften Jahr der Laufzeit, die gemaf Abs. 3 gestundet wurden, gelten als
erlassen. Fiir Gebiihren, deren Zahlungsfrist gemél § 7 in der vor Inkrafttreten des BGBI. I Nr. 126/2009
geltenden Fassung nach dem fiinften Jahr der Laufzeit endet, bleibt die Zahlungsfrist unveréndert.

(5) Fir jede der im Patentvertrige-Einfiihrungsgesetz vorgesehenen Verodffentlichung einer
Ubersetzung einer europiischen Patentschrift oder ihrer Berichtigung fiir europiische Patente, fiir die die
Veroffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europdischen Patentes vor dem Inkrafttreten des
Ubereinkommens iiber die Anwendung des Artikels 65 des Ubereinkommens iiber die Erteilung
europdischer Patente im  Europdischen Patentblatt bekannt gemacht wurde, ist eine
Veroffentlichungsgebiihr zu zahlen. Die Verdffentlichungsgebiihr betragt 180 Euro sowie zusitzlich, je
nach Zahl der Seiten der eingereichten Ubersetzung oder ihrer Berichtigung, ab der 16. Seite fiir jeweils
15 Seiten 130 Euro.*

23. § 40 Abs. 5 werden folgende Abs. 6 bis 9 angefiigt:

»(0) Der 1., 5. und 9. Abschnitt des 2. Hauptstiickes des Inhaltsverzeichnisses, § 2 Z 11, § 3 samt
Uberschrift, § 6 Abs. 1 und 2, §7 Abs. 1, §9 Abs. 1 und 2, §10 Z 1, §§ 11, 12 Z 1, § 13, § 15 samt
Uberschrift, § 16 Abs. 1, 2, 4 und 5, § 22 samt Uberschrift, § 27 Abs. 3, §§ 31, 35 und 36 Abs. 1 bis 4 in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 126/2009 treten am 1. Janner 2010 in Kraft. Zugleich treten
§ 23 samt Uberschrift und § 31 Abs. 1 in der bisher geltenden Fassung auBer Kraft.

(7) Der neue § 23 samt Uberschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 126/2009 tritt am
1. Juli 2010 in Kraft.
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(8) §§ 8 und 36 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 126/2009 treten mit dem
Inkrafttreten des Ubereinkommens iiber die Anwendung des Artikels 65 des Ubereinkommens iiber die
Erteilung europdischer Patente in Kraft.

(9) §§ 14 und 41 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 126/2009 treten am 1. Janner
2011 in Kraft. Solange keine Verordnung des Présidenten aufgrund des § 14 in der genannten Fassung in
Kraft tritt, ist § 14 in der bisher geltenden Fassung anzuwenden.

24. § 41 Z 1 lautet:
,1. hinsichtlich § 14 Abs. 1 und § 32 der Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und Technologie
im Einvernehmen mit dem Bundesminister fiir Finanzen,*

Fischer

Faymann
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