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Rechtsanwaltinnen
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Osterreichisches Patentamt
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Zl. 13/1 23/104

OPA-0300.01/2023/4

VO, mit der die Verordnung der Prasidentin des Patentamtes liber die Verfahren
und die Publikationen im Bereich des Patentamtes (Patentamtsverordnung 2019
- PAV) gedndert wird sowie eine Kundmachung des Prasidenten des Patentamtes,
mit der die Kundmachung der Prasidentin des Patentamtes iiber die die
elektronische Einbringung von Eingaben gedndert wird

Referent: Dr. Egon Engin-Deniz, Rechtsanwalt in Wien

Sehr geehrte Damen und Herren!

Der Osterreichische Rechtsanwaltskammertag (ORAK) dankt fiir die Ubersendung des
Entwurfes und erstattet dazu folgende

Stellungnahme:
1) Ad § 23 Abs 2 und 3 PAV

Der ORAK begriiBt die Anpassung des § 23 Abs 2 PAV, durch welche auf die Voraussetzung
der Vorlage von finf zusatzlichen identen Bilddarstellungen einer Marke im Rahmen von
Papieranmeldungen verzichtet wird. Da die Qualitatsvoraussetzungen an die in der
Papieranmeldung vorgelegte Markendarstellung weiterhin unverandert bestehen bleibt,
wird der Digitalisierung diesbezlglich in angemessenem AusmalB Rechnung getragen. Wie
in den Erlauterungen festgehalten, werden ohnehin nur mehr 8 - 10 % der
Markenanmeldungen auf Papier eingereicht, wodurch notwendige Vervielfaltigungen von
Markendarstellungen kiinftig nach Bedarf vom Amt selbst erstellt werden kénnen, was zu
einer Erleichterung der Markenanmeldung fir die Anmeldenden fihrt und eine
Zentralisierung der Bearbeitung und Verfahrensabldufe beim Patentamt bewirkt.

Der Entfall des bisherigen Abs 3 und damit die Umschreibung der mdglichen
Wiedergabemdglichkeiten auf verschiedenen Datentrédgern kann als unproblematisch
erachtet werdem, da dieser inhaltlich unverandert nach § 8a Abs 1 und 2 Gibernommen
werden soll und zu einer erhéhten Regelungsflexibilitat in diesem Bereich fihrt. Dies ist in
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Anbetracht der stetig voranschreitenden Digitalisierung und Entwicklung von
verschiedensten Dateiformaten und technischen Méglichkeiten ebenso zu begriBen.

2) Ad § 24 Abs 2 PAV

Durch die explizite Mdglichkeit der Anmeldenden, auch transparente Bildteile in der
Beschreibung ihrer Marken anflihren zu kdnnen, um diese zu verdeutlichen, wird flir eine
sicherere und eindeutige Widergabe einer solchen Marke sowie flir erhéhte Klarheit in ihrer
Darstellung gesorgt. Herkémmliche technische Gegebenheiten kdnnen dies oftmals nicht
adaquat gewahrleisten. Dies ist grundsatzlich positiv zu bewerten. Weiterhin zu beachten
bleibt allerdings § 16 Abs 2 MSchG, wonach die Beschreibung lediglich der Verdeutlichung,
nicht jedoch der Erganzung der Marke dienen soll. Hier wédre eine eindeutige Klarstellung
zu begriBen.

3) Ad § 34a Abs 1 PAV

Die Antragstellung mittels Online-Formular wird begriBt, da die Arbeitsweise des
Patentamtes dadurch effizienter und einheitlicher gestaltet wird und zu erhoéhter
Transparenz und Rechtssicherheit beitragt. Mit der Regelung des § 34a Abs 1 PAV wird der
Digitalisierung des Verfahrenswesens unmittelbar Rechnung getragen.

4) Ad § 35a PAV

Die mogliche Ermachtigung von Bediensteten zur selbststandigen Durchfihrung und
Erledigung von gewissen Verfahrensschritten in Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung ist
angesichts der  Verfahrenserleichterung bei gleichzeitiger = Entlastung der
Nichtigkeitsabteilung zu begriiBen. Der effektive Personaleinsatz von Bediensteten des
Fachdienstes und sonstigen Bediensteten, deren Ausbildung Gewahr flr die
ordnungsgemaBe Erledigung der einzelnen Angelegenheiten leistet, bezweckt eine
Erweiterung ihres Wirkungsbereiches und verkilrzt die allgemeine Dauer von
Sachbearbeitungen. Allerdings sollte sichergestellt werden, dass das betroffene Personal
hinsichtlich der neuen Befugnisse addquat eingeschult wird, um die Qualitat der Arbeit der
Nichtigkeitsabteilung nicht zu beeintrachtigen.

Der finanziell wohl kostspielige zusatzliche Personalaufwand steht in angemessener
Relation zur Entlastung der Nichtigkeitsabteilung. Die Bediensteten sollen nicht nur in den
ihnen nach Z 1 und 2 Ubertragenen Agenden zur Fristiiberwachung und Verlangerung
ermdchtigt werden kénnen, sondern gem § 35a Abs 1 Z 3 auch hinsichtlich Fristen, die im
Vorverfahren urspriinglich von einem Senatsmitglied gesetzt wurden, wie die Frist zur
Erstattung einer Gegenschrift nach § 115 Abs 2 PatG oder die Frist zur Stellungnahme oder
AuBerung gemaB § 39 Abs la MSchG. Dabei sollen die Fristverldngerungen von den
ermadchtigten Bediensteten grundsatzlich begrenzt sein, wobei im Zweifelsfall vom
ermachtigten Bediensteten die AuBerung des zusténdigen Vorsitzenden einzuholen ist, der
die Entscheidung Uber den Verfahrensschritt einer Fristverlangerung auch jederzeit an sich
ziehen kann, wodurch sich ebenfalls keine Zweifel an der Sicherheit der Erweiterung des
Wirkungskreises des Personals ergeben.

Richtig ist ferner die Betonung im Entwurf der PAV, dass das Verfahren vor der
Nichtigkeitsabteilung die ermachtigten Bediensteten auf formelle Erledigungen beschrankt.
So ist das Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung, etwa durch die Anwendung bestimmter
Regeln der ZPO, justizférmig ausgestaltet, sodass nur den Mitgliedern der
Nichtigkeitsabteilung inhaltliche Entscheidungsbefugnisse zukommen.
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Im Ubrigen bestehen keine legistischen Einwendungen des ORAK.

Wien, am 2. November 2023
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