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1 Vorbemerkung

Diese Richtlinien treten am 1. September 2011 in Kraft (PBI 2011.09). Sie ersetzen
die mit Bekanntmachung des Préasidenten des Patentamtes vom 1. April 2008 (PBI.
2008.04) erlassenen Richtlinien.

Die Richtlinien dienen einer einheitlichen und zlgigen Durchfiihrung des nationalen
Patenterteilungsverfahrens. Die Richtlinien richten sich an die Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen des Osterreichischen Patentamtes, in erster Linie an die
Technischen Abteilungen. Obwohl die Richtlinien daher keine Drittwirkung entfalten,
d.h. keine Rechte Dritter begriinden kdnnen, werden sie im Sinne eines
transparenten Verfahrens zur Information der Anmelder und Anmelderinnen
verdffentlicht. Gesetzesanderungen, die Weiterentwicklung der Rechtssprechung
sowie Besonderheiten des Einzelfalles, die zu einer Abweichung von den
allgemeinen Richtlinien fuhren, sind selbstverstandlich zu bericksichtigen.

2 Wesentliche Anderungen des
Patenterteilungsverfahrens (ab 1. Juli 2005)

Ab 1. Juli 2005 gelten flr 6sterreichische Patentanmeldungen neue gesetzliche Regelungen,
die wesentliche Anderungen im Verfahrensablauf bewirken (Patentrechts- und
Gebiihrennovelle 2004, BGBI. | Nr. 149/2004). Die Anderungen gelten auch fiir frither
eingereichte aufrechte Patentanmeldungen, fir die am 1.7.2005 der
Bekanntmachungsbeschluss noch nicht gefasst ist. Unverandert bleiben die
materiellrechtlichen Voraussetzungen fir eine Patenterteilung, d.h. insbesondere welche
Gegenstande unter welchen Umstanden patentféhig sind.

Ab 1. Juli 2005 werden Patentanmeldungen 18 Monate nach dem Anmeldetag bzw. dem
Prioritatstag veroffentlicht. Veréffentlicht werden die urspringlichen Anmeldeunterlagen, die
aktuellen Patentanspriiche und — falls verfigbar — der Recherchenbericht.

Mit der Verdffentlichung der Patentanmeldung tritt eine vorlaufige Schutzwirkung ein. Unter
der Bedingung, dass die Anmeldung zur Erteilung fuhrt, kann der Anmelder bei unbefugter
Benutzung der Erfindung ein angemessenes Entgelt verlangen. Fihrt die Patentanmeldung
vor dem Ablauf von 18 Monaten ab dem Anmeldetag bzw. dem Prioritatstag zur Erteilung,
wird die Anmeldung gleichzeitig mit der Patentschrift veréffentlicht. Eine Veréffentlichung der
Patentanmeldung unterbleibt nur dann, wenn die Anmeldung zeitgerecht zurtickgezogen oder
zurtickgewiesen wird.

Nach der Veroffentlichung der Patentanmeldung hat jeder die Moglichkeit, dem
Osterreichischen Patentamt Bedenken gegen die Patentierbarkeit der angemeldeten
Erfindung mitzuteilen. Diese Einwendungen kénnen im Prufungsverfahren bertcksichtigt
werden. Sie werden dem Anmelder zugestellt, der sich dazu auBern kann. Einwendungen
unterliegen keiner Gebuhr. Der Dritte erhalt dadurch keine Parteienstellung im Verfahren.

Die Legalfiktion, dass eine Patentanmeldung als zurlickgenommen gilt, wenn sich der
Anmelder nicht zeitgerecht auf einen Vorbescheid duBert, gibt es im neuen Patentgesetz nicht
mehr. Nach der neuen Rechtslage hat in so einem Fall ein Zurlickweisungsbeschluss zu
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ergehen. Als anmelderfreundlicher Rechtsbehelf gegen einen solchen Beschluss ist im
neuen Gesetz der Weiterbehandlungsantrag vorgesehen, der innerhalb von zwei Monaten
nach Zustellung des Zurickweisungsbeschlusses gestellt werden kann. Innerhalb dieser Frist
muss auch die versaumte Handlung nachgeholt werden. Die Gebihr fir den Antrag auf
Weiterbehandlung betragt € 150.

Nach positivem Abschluss des Prifungsverfahrens und nach Zahlung der Gebuihr fiir die
Veréffentlichung der Patentschrift ergeht ein Erteilungsbeschluss. Nach Ablauf der
Beschwerdefrist gegen diesen Beschluss erfolgt gleichzeitig mit der Bekanntmachung der
Erteilung im Patentblatt und der Eintragung in das Register die Verdffentlichung einer
Patentschrift. Die Verdéffentlichungsgebuhr flr die Patentschrift betragt € 200. Wenn mehr als
15 Seiten zu veréffentlichen sind, kommt eine seitenabhéngige Gebihr dazu. Zur Zahlung
dieser GebUhr wird der Anmelder gleichzeitig mit der Information, welche Unterlagen nun
genau der Erteilung zugrunde gelegt werden sollen, aufgefordert.

Es gibt auch gemaB den neuen Bestimmungen die Mdglichkeit eines Einspruchs. Allerdings
ist der Einspruch ab 1. Juli 2005 der Patenterteilung nachgeschaltet. Er kann innerhalb von 4
Monaten ab Bekanntmachung der Patenterteilung im Patentblatt eingereicht werden. Neu ist,
dass jede Partei ihre Kosten selbst zu tragen hat. Um die Unmittelbarkeit des Verfahrens
sicherzustellen, kann eine mindliche Verhandlung durchgefiihrt werden. Auch jede Partei
kann eine mundliche Verhandlung beantragen.

Die Einspruchsgebuhr betragt € 150.

3 Einreichung von Patentanmeldungen

Patentanmeldungen sind schriftlich einzureichen:

Post, personliche Einreichung, Einwurfkasten, Fax (Fax-Nummer der Eingangsstelle:
(01)53424-535). Andere Faxdurchwahlen des Osterreichischen Patentamtes (OPA) sollten
nicht zum Einreichen von Anmeldungen oder Nachtragseingaben in einem
Schutzrechtsverfahren verwendet werden, um zu verhindern, dass es zu Unklarheiten Uber
den tatsachlichen Anmeldezeitpunkt/Einreichzeitpunkt kommt. Irrtimlich bei anderen
Faxgeraten des Hauses einlangende Anmeldungen sind umgehend der Eingangsstelle zu
Ubergeben. Elektronische Einreichung von Anmeldungen ist nach der derzeit gultigen
Gesetzeslage nicht vorgesehen.

Der Anmeldetag der Patentanmeldung ist der Tag des Einlangens im OPA.

Antrage auf Patenterteilung kénnen sowohl von juristischen als auch von nattrlichen
Personen gestellt werden.

Mindesterfordernisse fur die Erlangung eines Anmeldetages sind der Name des Anmelders
(ausreichende Daten, um den Anmelder eindeutig identifizieren zu kénnen), ein Antrag auf
Patenterteilung sowie die Offenbarung der Erfindung. Sind diese Mindesterfordernisse nicht
erfillt, liegt keine Patentanmeldung vor. Die Anmeldungsunterlagen sind in Maschinschrift
vorzulegen (inhaltliche Erfordernisse fir Anmeldungsunterlagen siehe Pkt. 4.5.6). Das Fehlen
vorschriftsmaBiger Unterlagen stellt einen im Rahmen des urspriinglichen
Offenbarungsgehalts behebbaren Mangel dar.

Die Eingangsstelle versieht die Anmeldung mit dem Datumsstempel (Anmeldetag), dem
Aktenzeichen und der PAZ (Patentamtszahl). Die Zweitschrift (der Urtext) wird an die
Lagerstelle Ubermittelt.

gut.

www . patentamt.at



5

Die Kuverts, mit denen Anmeldungseingaben einlangen, werden von der Eingangsstelle
aufbewahrt (z.B. fUr den Fall, dass das Datum des Einlangens oder des Poststempels im
Inland strittig sind).

Der Zuteiler bestimmt entsprechend dem technischen Inhalt der Patentanmeldung (insbes.
Formulierung des Hauptanspruchs) die Einordnung in die Internationale Patentklassifikation
(IPC; Unterklasse; wenn eine Unterklasse auf mehrere Prifer aufgeteilt ist, so genau, dass
der Prufer feststeht). Damit stehen die zustéandige Technische Abteilung und der Prifer fest.

DATAKO: Die bibliografischen Daten der Patentanmeldung werden EDV-maBig erfasst und
sind ab diesem Zeitpunkt der Offentlichkeit zuganglich. Aktendeckel, Karteikarten und
AuBerungsbogen werden hergestellt.

Eine Mitteilung an den Anmelder, die das Aktenzeichen sowie Information Uber die zu
zahlenden Gebuhren (Recherchen- und Prifungsgebiihr sowie einer eventuellen
Anspruchsgebiihr) enthalt, wird — gegebenenfalls gemeinsam mit der Halbschrift — versendet.

3.1 Geheimhaltung gegentiber Dritten

Der technische Inhalt einer Patentanmeldung unterliegt strengster Geheimhaltung bis zum
Zeitpunkt der offiziellen Verdffentlichung. Ab der Veroffentlichung der Anmeldung besteht freie
Akteneinsicht.

Uber die bibliografischen Daten der Patentanmeldung (Anmelder, Erfinder, Tag der
Anmeldung, Titel der Erfindung, Prioritdtsdaten, Vertreter, IPC-Klasse, Prifer, Technische
Abteilung) wird jedermann Auskunft erteilt (mindlich in der allgemeinen Auskunft (Tel.:
(01)53424-76) oder online — die Suche nach Anmeldenummer oder Registernummer ist
kostenlos, fur die Benutzung der weiteren Suchfelder ist ein geblhrenpflichtiger Zugang
erforderlich).

3.2 Zustandigkeit

Entsprechend dem technischen Sachgebiet gemaB IPC (Internationale Patentklassifikation)
wird die Patentanmeldung einer Technischen Abteilung zugeteilt. Innerhalb der Technischen
Abteilung liegt die Verantwortung fir die Behandlung der Anmeldung bis zum
Erteilungszeitpunkt im Bereich desjenigen Prufers, dem die Anmeldung zur Behandlung
zugewiesen ist. Der Vorstand kann die Anmeldung einem anderen Mitglied der Abteilung zur
Bearbeitung zuweisen, um durch Belastungsschwankungen auftretende Verzdgerungen in der
Bearbeitung zu minimieren.

Der Prifer, dem die Anmeldung zur Bearbeitung zugewiesen ist, ist zustandig fir alle
Erledigungen, Einzelbeschlisse und Verfligungen in diesem Verfahrensstadium
ausgenommen die in § 60 Abs. 3 normierten Zustandigkeiten der Rechts-, Beschwerde- bzw.
Nichtigkeitsabteilung (insbes. Ubertragung des Rechts aus der Anmeldung; Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand). Die AuBerung des rechtskundigen Mitglieds der Technischen Abteilung
muss in den Fallen geman § 62 Abs. 4 eingeholt werden (insbes. gewerbliche Anwendbarkeit,
Ausnahmen von der Patentierbarkeit gemaB § 2 PatG, Prioritatsrechte, Zeugeneinvernahme).
In allen anderen Rechtsfragen kann sie eingeholt werden. In den Féallen geman § 62 Abs. 3,
d.h. Gber die vollstandige oder teilweise Zurlickweisung der Patentanmeldung geman § 100
Abs. 1 sowie Uber den Einspruch, entscheidet die Technische Abteilung durch drei Mitglieder.
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4 Behandlung der Patentanmeldung in der Technischen

Abteilung (TA)

Die Anmeldungen werden Uber den Vorstand der TA dem zustandigen Referenten zugeleitet.
Der Vorstand der TA hat daflir Sorge zu tragen, dass die einlangenden Geschéftsstiicke noch
am selben Tag dem /der zustandigen Mitarbeiterln Gbergeben werden. Bei Abwesenheit des
Vorstands hat sein Stellvertreter diese Funktion wahrzunehmen. In jedem Fall sind vom
Vorstand bzw. seinem Stellvertreter geeignete MaBnahmen zu treffen, um die prompte
Weiterleitung der einlangenden Geschaftsstlicke sicherzustellen.

4.1 Generelle Prinzipien betreffend den Verfahrensablauf

Jede Aktenbewegung hat tber die DATAKO zu erfolgen. Wird ein Anmeldeakt im kurzen
Wege einer anderen Stelle, z.B. dem rechtskundigen Mitglied der Abteilung (RKM)
Ubergeben, ist die DATAKO hievon telefonisch zu verstandigen. Diese MaBnahme stellt
sicher, dass der Akt jederzeit prompt aufgefunden werden kann.

Nachreichungen sind sofort in den Akt zu integrieren. Falls sich der Akt im Moment des
Einlangens der Nachreichung nicht beim Referenten befindet, jedoch absehbar ist, dass er in
wenigen Tagen beim Referenten einlangen wird, kann solange abgewartet werden.

Das Fuhren von eigenen Aufzeichnungen tber Ein- und Auslauf nationaler Anmeldungen
durch den Prifer wird zur leichteren Aufrechterhaltung des Uberblicks Uber jeweils
anstehende Erledigungen empfohlen.

4.2 SofortmaBnahmen

Sofort nach Einlangen der Patentanmeldung ist zu Gberprifen:

4.2.1 Liegt tatsé&chlich eine Patentanmeldung vor?

Minimalerfordernisse fir das Vorliegen einer Patentanmeldung sind der Name des
Antragstellers, ein Antrag, aus dem zumindest konkludent hervorgehen muss, dass die
Erteilung eines Patentes beantragt sein soll, sowie eine (zumindest geringe) Offenbarung des
Anmeldungsgegenstandes. (Vorgehen im Falle einer zu geringen technischen Offenbarung
siehe unten).

Falls Zweifel Uber das Vorliegen einer Patentanmeldung vorhanden sind, ist unbedingt
umgehend das RKM der TA zu kontaktieren.

Falls die Problematik darin liegt, dass nicht klar ist, welches Schutzrecht beantragt sein soll,
ist der Akt umgehend im Dienstwege der Abteilung ZD zur Abklarung zu Ubergeben.

Wenn zweifelsfrei feststeht, dass keinerlei zivilistische Anmeldung vorliegt, ist die DATAKO zu
verstandigen (zwecks Korrektur des Datensatzes) und die Eingabe sodann im Dienstwege
dem Kundencenter zur Behandlung zu Gbergeben.

4.2.2 Die Richtigkeit der Zuteilung

Bei Zweifel betreffend die Richtigkeit der Zuteilung ist diese Frage unter Hinzuziehung des
Aktenzuteilers umgehend zu kléren. Spatere Ubertragungen von Anmeldungen, insbes. im
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Stadium der Falligkeit, wegen falscher Klassifizierung sind unbedingt zu vermeiden, da sie
erfahrungsgeman zu unnétigen Verzégerungen des Verfahrens fuhren.

4.3 GebUhren

Mindestens einmal pro Woche sind die neu verbuchten Zahlungen im elektronischen
Geblihrenaufzeichnungssystem des OPA abzufragen. Verfahrensgeblhren sind zu
bestatigen. Im Akt ist ein entsprechender Vermerk anzubringen und zwar einheitlich im
Aktendeckel bei der entsprechenden Ordnungszahl. Die Anfertigung eines Ausdrucks zur
Einlage in den Akt wird empfohlen.

Geblihrenzahlungen, die keine Verfahrensgebiihren sind (z.B. Gebuhren fiir einen
Prioritatsbeleg) sind nicht vom technischen Prifer zu bestéatigen.

Wenn vom Anmelder ein zu groBer Betrag bezahlt wurde, ist die Riickzahlung des
Gebuhrenlberschusses zu veranlassen (Mindestbetrag flr Zurlickzahlungen: 3 €).

Wenn die Zahlung derselben Gebihr zweimal im elektronischen System aufscheint, ist der
Anmelder zu kontaktieren und der Zahlungszweck abzukléaren. Im Falle einer doppelten
Zahlung ist die spatere Zahlung rickzutberweisen. Im Falle, dass keine doppelte Zahlung
vorgenommen wurde oder die zweite Zahlung fir eine andere Anmeldung erfolgt ist, ist die
Gebuhrenkontrolle zwecks Klarung bzw. Anderung der Zahlungsdaten zu informieren.

Bei der Anmeldung sind neben der Recherchen- und Prifungsgeblihr als Pauschalbetrag (€
50.-) die Schriftengeblihren zu bezahlen.

4.4 Prifung auf offensichtliche Mangel der Patentanmeldung

Nach Aufscheinen der Bezahlung der Recherchen- und Prifungsgebiihr sowie einer
eventuellen Anspruchsgebihr im elektronischen Gebuhrensystem des OPA, spatestens
jedoch 6 Wochen nach dem Anmeldetag, ist die Anmeldung so weitgehend zu Uberprifen,
dass sichergestellt ist, dass zum Zeitpunkt der sachlichen Prifung, die tunlichst innerhalb des
dritten bis sechsten Monats nach dem Anmeldetag erfolgt, eine vollstandige Erledigung unter
Einbeziehung des Recherchenergebnisses erfolgen kann. Insbesondere sind in diesem
Verfahrensstadium zu prifen:

4.4.1 Recherchen- und Prifungsgeblhr, Anspruchsgebihr

Falls die Begleichung der Recherchen- und Prifungsgebuthrgebihr sowie einer eventuellen
Anspruchsgebtihr im elektronischen Geblhrenerfassungssystem nicht vermerkt ist, ist
spatestens 6 Wochen nach dem Anmeldetag der Anmelder zur Bekanntgabe der
Zahlungsdetails bzw. zur korrekten Zahlung mit Vorbescheid aufzufordern. Bei der Einzahlung
oder der Uberweisung der Gebuhr sind der Zweck der Zahlung sowie das Aktenzeichen
anzugeben.

4.4.2 Mangelnder Offenbarungsgehalt (§ 87a PatG)

In der Patentanmeldung ist die Erfindung so deutlich und vollstandig zu offenbaren, dass sie
ein Fachmann ausfiihren kann. Ist dieses Kriterium offensichtlich nicht erflllt, wird dieser
unbehebbare Mangel mit Vorbescheid umgehend bemangelt. In diesem Fall gibt die rasche
Erledigung dem Anmelder die Mdglichkeit, moglichst bald eine neue Anmeldung mit
vollstandiger Offenbarung der Erfindung einzureichen.
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4.4 .3 Vertreter

Anmelder, die im Inland weder Wohnsitz noch Niederlassung haben, bendtigen einen
berufsmaBigen Parteienvertreter. Befinden sich jedoch Wohnsitz oder Niederlassung im
Europaischen Wirtschaftsraum (EWR) oder in der Schweiz, geniigt die Bestellung eines in
Osterreich wohnhaften Zustellungsbevollmachtigten (§ 21 Abs. 4 PatG).

Liegt eine Anmeldung von einem Anmelder ohne inléndischen Sitz/Wohnsitz ohne Vollmacht
flr einen zur berufsmaBigen Parteienvertretung in Osterreich befugten Vertreter bzw. ohne
Berufung eines derartigen Vertreters auf eine Vollmacht vor, ist die Vollimacht/Berufung auf
eine Vollmacht umgehend mit Vorbescheid einzufordern. Dies gilt sinngeman fur Anmelder
aus dem EWR betreffend die Namhaftmachung eines inlandischen
Zustellungsbevollméachtigten.

Anmelder mit Sitz/Wohnsitz im Inland kénnen sich auch durch einen nicht-berufsmaBigen
Vertreter vertreten lassen. In diesem Fall ist die Vorlage einer schriftlichen Vollmacht
erforderlich. Da das Fehlen einer Vollmacht - falls der Antrag vom Anmelder unterfertigt ist -
keinen Zurickweisungsgrund fur die Anmeldung darstellt, sondern lediglich bewirkt, dass das
Vollmachtsverhaltnis nicht zur Kenntnis genommen werden kann, kann die Bemangelung mit
der nachsten Erledigung ergehen. Ist der Antrag auf Patenterteilung allerdings nur vom nicht
bevollméachtigten Vertreter unterschrieben, ist die Vollmacht sofort einzufordern
(Vorbescheid). Der Vertreter kann auch auf eine zu einem anderen Akt vorgelegte Vollmacht
verweisen. Eine schriftliche Vollmacht kann aber nur dann als Bezugsvollmacht
herangezogen werden, wenn sie nach dem In-Kraft-Treten der Novelle 2004 vorgelegt wurde
(d.h. ab dem 1.7.2005 vorgelegte Vollimachten kénnen als Bezugsvollmacht herangezogen
werden).

4.4 .4 Ist eine sinnvolle Recherche moglich?

Sind die Anmeldungsunterlagen derart mangelhaft, dass eine sinnvolle Recherche auf Basis
der vorliegenden Unterlagen offensichtlich nicht méglich erscheint, werden die mangelhaften
Unterlagen umgehend bemangelt. Dieses Vorgehen soll sicherstellen, dass zum Zeitpunkt der
sachlichen Priifung eine Recherche des Anmeldegegenstandes mdglich ist und somit dem
Anmelder zeitgerecht das Recherchenergebnis als Information Uber die prinzipiellen
Aussichten auf eine Patenterteilung geliefert werden kann. Die Beméangelung erfolgt mittels
Vorbescheid.

Dies gilt auch fur den Fall, dass die Anmeldung offensichtlich uneinheitlich ist und nicht
ersichtlich ist, welcher Teil der Anmeldung der Recherche unterzogen werden soll.

4.4.5 Mangel der Prioritatserklarung

Von offensichtlichen Mangeln der Prioritatserklarung (z.B. Uberschreitung des Prioritatsjahres,
unvollstandige Prioritatserklarung) ist der Anmelder tunlichst zu informieren (Mitteilung, kann
vorzugsweise telefonisch erfolgen, da dies eine Serviceleistung des Amtes ist, auf deren
Unterlassung sich der Anmelder nicht berufen kann). Eine rasche Information des Anmelders
ist wichtig, weil eine Anderung der Prioritatserklarung nur innerhalb von 2 Monaten nach dem
Anmeldetag beantragt werden kann.

Die Erledigungen gemanB Pkte 4.4.1 bis 4.4.5 erfolgen im Sinne einer effizienten
Vorgehensweise nach Mdglichkeit in einem und zwar mittels Vorbescheid, wenn zumindest
einer der zu beanstandenden Méangel dies bedingt, andernfalls mittels schriftlicher oder
mundlicher Mitteilung.

4.5 Sachliche Prifung
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4.5.1 Bearbeitungsreihenfolge

Anmeldungen werden grundsétzlich in der Reihenfolge behandelt, die sich aus der zeitlichen
Reihenfolge der Anmeldetage ergibt. Aus arbeitsékonomischen Griinden kann es jedoch
zweckmaBig sein, sachlich zusammengehdrende Falle gemeinsam zu bearbeiten und damit
von der Ublichen Bearbeitungsreihenfolge abzuweichen. Dies gilt sowohl fir Anmeldungen als
auch fur AuBerungen.

Bevorzugt bearbeitet sollten Anmeldungen und AuBerungen dann werden, wenn die Erteilung
in Aussicht gestellt wurde und nunmehr unverziglich beschlossen werden kann, sowie wenn
der Anmelder der Beméangelung nicht Rechnung getragen hat und damit die Zurlickweisung
geboten erscheint.

4.5.2 Bearbeitungszeitpunkt

Zu den wichtigsten Serviceleistungen des Osterreichischen Patentamtes z&hlt eine
zeitgerechte Information des Anmelders, ob seine Erfindung neu ist und ob sie durch den
Stand der Technik nahegelegt ist, also Uber die prinzipielle Patentfahigkeit des
Anmeldungsgegenstandes. Diese Information erméglicht es dem Anmelder, rechtzeitig
Verwertungshandlungen zu planen und insbesondere Uber — oft kostenintensive -
Auslandsanmeldungen zu entscheiden.

Die sachliche Prifung unter Einbeziehung des amtsseitig ermittelten Standes der Technik
(Recherchenergebnis) erfolgt daher bei Erstanmeldungen im Normalfall vor Ablauf von 6
Monaten nach dem Anmeldetag, insbes. innerhalb eines Zeitraumes von 3 bis 6 Monaten
nach Anmeldung. Jedenfalls sollte die Zustellung des ersten sachlichen Vorbescheids mit
Recherchenergebnis so zeitgerecht erfolgen, dass dem Anmelder noch gentigend Zeit bleibt,
prioritatsbeglnstigte Auslandsanmeldungen vorzubereiten.

4.5.3 Beschleunigungsansuchen/Urgenzen

Begriindete Ansuchen um beschleunigte Behandlung kénnen an das Osterreichische
Patentamt gerichtet werden. Unter Befassung des zustandigen Referenten wird der
voraussichtliche Zeitpunkt der nachsten Erledigung festgelegt und dem Anmelder mitgeteilt.
Beschleunigungsansuchen gelten flr die nachste Verfahrenshandlung.

4.5.4 Gegenstand der Prifung

Die Patentanmeldung muss den Anforderungen der §§ 87 bis 91a PatG gentigen, und der
Gegenstand der Anmeldung muss nach den §§ 1 bis 3 PatG patentfahig sein. Es werden also
sowohl die materiellrechtlichen Voraussetzungen (insbes. Vorliegen einer technischen
Erfindung, erfinderische Tatigkeit und Neuheit) geprift, als auch die formalen Anforderungen
(insbes. das Vorliegen korrekter Anmeldungsunterlagen: Beschreibung, Patentanspriche,
Zusammenfassung und erforderlichenfalls Zeichnungen).

4.5.5 Offenbarung der Erfindung

Die Patentanmeldung muss die Erfindung so deutlich und vollstandig offenbaren, dass sie ein
Fachmann ausfihren kann. Die Erfindung (Lehre zum technischen Handeln) kann an jeder
Stelle der urspriinglichen Anmeldungsunterlagen geoffenbart sein.

Die vollstédndige Offenbarung muss bereits den zum Zeitpunkt der Anmeldung eingereichten
Unterlagen zu entnehmen sein. Eine spatere Erganzung bzw. Ausweitung des urspringlichen
Offenbarungsgehalts der Anmeldungsunterlagen ist nicht zulassig.

gut.

www . patentamt.at



10

Deutlich und vollstandig geoffenbart ist eine Erfindung, wenn Sie ein
Durchschnittsfachmann auf dem jeweiligen Gebiet auf der Basis der den
Patentanmeldungsunterlagen zu entnehmenden Informationen realisieren kann.

4.5.6 Anmeldungsunterlagen

GeméaB § 89 PatG muss die Anmeldung enthalten:
1. den Namen und den Sitz bzw. den Wohnort des Anmelders sowie gegebenenfalls
seines Vertreters;
den Antrag auf Erteilung eines Patentes;
eine kurze, sachgemaBe Bezeichnung der zu patentierenden Erfindung (Titel);
eine Beschreibung der Erfindung;
einen oder mehrere Patentanspriiche (§ 91 Abs. 1);
die zum Verstandnis der Erfindung nétigen Zeichnungen;
eine Zusammenfassung (§ 91 Abs. 2).

NoGakowd

Beschreibung, Patentanspriiche, Zeichnungen und Zusammenfassung sind in zweifacher
Ausfertigung vorzulegen. Sie kénnen auch in englischer oder franzdsischer Sprache vorgelegt
werden. In diesem Fall ist der Anmelder im Rahmen der GesetzmaBigkeitspriifung
aufzufordern, eine Ubersetzung vorzulegen (Vorbescheid).

Besondere Bedeutung kommt dem Patentanspruch/den Patentansprichen zu, da dieser Teil
der Anmeldung im Wesentlichen festlegt, fir welchen konkreten Gegenstand in welchem
Umfang Schutz beantragt ist, bzw. nach der Erteilung fir den Schutzumfang
ausschlaggebend ist.

Die Patentanspriche missen daher genau und in unterscheidender Weise angeben, woflr
Schutz begehrt wird. Dazu ist der Gegenstand des Schutzbegehrens in den
Patentanspriichen durch die technischen Merkmale der Erfindung anzugeben, wobei Marken
und Phantasiebezeichnungen nicht verwendet werden diirfen.

Ein Patentanspruch kann sich auf ein Erzeugnis, eine Vorrichtung, ein Verfahren oder eine
Verwendung richten. Unter technischen Merkmalen sind dabei Angaben Uber konstruktiven
Aufbau, strukturellen Aufbau, Bauform, stoffliche Zusammensetzung, Verfahrensschritte eines
Herstellungsverfahrens und insbesondere bei chemischen Verfahren Ausgangs- und
Endprodukte u. dgl. zu verstehen.

Ein Produkt ist in der Regel durch jene Komponenten, aus denen es besteht, zu definieren.
Eine Vorrichtung ist in der Regel durch ihre konstruktiven Einzelvorkehrungen und deren
Zuordnung zu definieren.

Ein Verfahren ist in der Regel durch Ausgangsprodukt, Verfahrensfiihrung
(Verfahrensschritte, -handlungen, -maBnahmen) und Endprodukt zu definieren.

Die Definition einer Verwendung erfolgt durch den Verwendungszweck.

Betriebsvorschriften, Gebrauchsanweisungen, die Anflihrung von Vorteilen oder angestrebten
Effekten u. dgl. allgemein beschreibende Angaben sind Ublicherweise flr eine genaue und
unterscheidende Festlegung des beanspruchten Schutzumfanges ungeeignet und sind daher
in den Patentanspriichen zu vermeiden. Diese sind in der Beschreibung anzufihren.
Keinesfalls darf ein Patentanspruch nur aus Funktions- und Wirkungsangaben bestehen. Eine
Definition durch Verweis, etwa in der Form "wie beschrieben und in der Zeichnung
dargestellt", ist unzul&ssig.

Ein Patentanspruch hat aus einem Satz zu bestehen, der in Oberbegriff und kennzeichnenden
Teil gegliedert sein sollte. Ein Satz bedeutet, dass innerhalb eines Anspruchs keine Trennung
durch einen Punkt aufscheint. Der Oberbegriff umfasst jene technischen Merkmale, die
gemeinsam zum Stand der Technik gehdren. Der kennzeichnende Teil — der mit "dadurch
gekennzeichnet, dass" oder mit "gekennzeichnet durch" einzuleiten ist — gibt diejenigen
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technischen Merkmale an, die im Zusammenhang mit dem Oberbegriff als neu gelten
sollen und fir die in Verbindung mit dem Oberbegriff Schutz begehrt wird.

Der Patentanspruch 1 bzw. jeder selbststédndige Patentanspruch muss alle wesentlichen, zur
Lésung der gestellten Aufgabe erforderlichen technischen Merkmale vollstédndig enthalten.
Dabei mUssen die in selbststdndigen Patentanspriichen gekennzeichneten
Erfindungsgedanken eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.

Ausgestaltungen der in einem selbststdndigen Anspruch beanspruchten Erfindung, welche
dieselbe einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, kénnen in weiteren Anspriichen
gekennzeichnet werden. Jeder Unteranspruch ist auf jenen vorhergehenden Anspruch (jene
vorhergehenden Anspriiche) riickzubeziehen, dessen (deren) Gegenstand er weiter ausbildet.
Beispiele fur Rickbeziehungen: "....... nach Anspruch 1", "....... nach Anspruch 1 oder 2",

e nach einem der Anspriche 4 bis 6", "....... nach den Anspriichen 1 bis 3 und 6", oder
e nach Anspruch 1, 2, 4 oder 6". Mehrere Anspriche sind fortlaufend mit arabischen
Ziffern zu nummerieren. Die Zahl der Patentanspriche hat sich unter Berlicksichtigung der Art
der beanspruchten Erfindung in vertretbaren Grenzen zu halten.

Sind der Anmeldung Zeichnungen beigefligt, so sind die in den Patentanspriichen genannten
technischen Merkmale, wenn dies das Verstandnis der Patentanspriiche erleichtert, mit den in
den Zeichnungen eingetragenen Bezugszeichen (in Klammer gesetzt) zu versehen.

Es ist zu beachten, dass ab 1. Juli 2005 die technische Aufgabe der Erfindung in der
Beschreibung anzugeben ist (§ 11 PAV) und das Anflhren von Bezugszeichen bei der
entsprechenden Bezeichnung in der Zusammenfassung, dann zwingend ist, wenn die auf der
ersten Seite der Patentschrift zu verdffentlichende Figur Bezugszeichen enthélt (§ 16 PAV).

4.5.7 Anderungen der Unterlagen

Bis zur Fassung des Erteilungsbeschlusses durfen die Anmeldungsunterlagen (Beschreibung,
Patentanspriiche, Zeichnungen und Zusammenfassung) abgeéndert werden. Die
Abanderungen dlrfen jedoch das Wesen der Erfindung nicht beriihren. Das bedeutet
insbesondere, dass erfindungswesentliche Angaben, insbes. technische Merkmale, die den
ursprunglichen Anmeldungsunterlagen nicht zweifelsfrei zu enthnehmen waren, nach dem
Anmeldetag nicht zusatzlich in eine Anmeldung aufgenommen werden dirfen. Bis zum
Erteilungsbeschluss kbnnen daher auch Patentanspriche geandert werden, jedoch kann nicht
mehr beansprucht werden, als der Durchschnittsfachmann den urspringlichen
Anmeldungsunterlagen als eindeutige technische Lehre entnehmen konnte. Werden die
Patentanspriiche geéndert, ist immer eine neue Fassung aller aufrechterhaltenen Anspriiche
vorzulegen.

Der entscheidende Zeitpunkt, bis zu dem Ab&nderungen der Anmeldungsunterlagen mdglich
sind, ist das Datum der Fassung des Erteilungsbeschlusses und nicht das Datum der
Zustellung. Nach der Fassung des Erteilungsbeschlusses sind nur mehr eindeutige
Einschrankungen und erforderliche Klarstellungen (z.B. Berichtigung eines unzweifelhaften
Schreibfehlers) zulassig.

Die unzulassige, die urspriingliche Offenbarung Uberschreitende Abanderung wird mit
Vorbescheid beméngelt, in dem auch eine Frist zur Ausscheidung der unzulassigen
Abanderungen gesetzt wird. FUr den auszuscheidenden Teil kann eine gesonderte
Anmeldung eingereicht werden, der als Anmeldetag der Tag zukommt, an dem die
Abanderungen dem Patentamt bekannt gegeben wurden (Fristen flr die Einreichung einer
gesonderten Anmeldung siehe Pkt. 4.5.9)
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4.5.8 Einheitlichkeit

Die Anmeldung darf nur eine einzige Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen enthalten,
die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische
Idee verwirklichen (§ 88 PatG). Durch diese Vorschrift werden im Sinne der Rechtssicherheit
und der Recherchierbarkeit Gbersichtliche Schutzrechte geschaffen.

Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Schutzbegehren einheitlich ist, sind die Bestimmungen
des § 13 PAV zu beachten. Wird demnach in einer Anmeldung eine Gruppe von Erfindungen
beansprucht, so ist das Erfordernis der Einheitlichkeit nur erflllt, wenn zwischen diesen
Erfindungen ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren gleichen
oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt. Unter dem
Begriff ,besondere technische Merkmale* sind diejenigen technischen Merkmale zu
verstehen, die einen Beitrag jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der
Technik bestimmen. Die Entscheidung, ob die Erfindungen einer Gruppe untereinander in der
Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, hat
ohne Ruicksicht darauf zu erfolgen, ob die Erfindungen in gesonderten Patentanspriichen oder
als Alternativen innerhalb eines einzigen Patentanspruchs beansprucht werden.

In einer Anmeldung kénnen auch zwei oder mehr unabhangige Patentanspriiche der gleichen
Kategorie (Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung) enthalten sein, sofern es mit
Rucksicht auf den Gegenstand der Anmeldung nicht zweckmaBig ist, diesen in einem
einzigen Anspruch wiederzugeben.

Seitens des Amtes wird mit dem Vorbescheid, in dem die Uneinheitlichkeit festgestellt wird,
eine Frist zur Herstellung der Einheitlichkeit gesetzt. Welcher Teil in der urspringlichen
Anmeldung verbleibt obliegt der Entscheidung des Anmelders.

Der Anmelder kann die Fassung eines Beschlusses beantragen, in dem die Uneinheitlichkeit
festgestellt wird (Einzelbeschluss). Gegen diesen Beschluss kann Beschwerde eingelegt
werden. Nach Rechtskraft des Beschlusses ist nochmals eine Frist zur Herstellung der
Einheitlichkeit einzuraumen.

4.5.9 Teilung der Anmeldung

Werden im Verlauf des Vorprifungsverfahrens abgeanderte Unterlagen vorgelegt, die das
Wesen der Erfindung berlihren, so miissen diese wieder aus der Anmeldung ausgeschieden
werden. Wenn der Anmelder fir diese Anderungen Schutz erwirken will, muss er eine
gesonderte Anmeldung einreichen, wobei allerdings — bei fristgerechter Neuanmeldung - als
Anmeldetag der Tag gilt, an dem die Abanderung dem Patentamt im urspriinglichen
Verfahren bekannt gegeben wurde.

Auch im Falle von Uneinheitlichkeit darf nur eine ,einheitliche Erfindung“ in der Anmeldung
verbleiben. Die uneinheitlichen Anmeldungsteile sind auszuscheiden und gegebenenfalls neu
anzumelden, wobei der fristgerecht eingereichten neuen Anmeldung der Tag der
ursprunglichen Anmeldung als Anmeldetag zukommt. Die Entscheidung, welcher Teil in der
Anmeldung verbleibt, obliegt dem Anmelder.

Auch eine freiwillige Teilung der Anmeldung ist mdoglich.

Eine gesonderte Anmeldung (Teilanmeldung) kann in diesen Féllen bis zum Ablauf einer Frist
1. von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung, mit der die Patentanmeldung
zurtickgewiesen wurde, oder
2. von sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Erteilung des Patentes geman
§ 101c Abs. 2, wenn kein Einspruch eingelegt wurde, oder
3. von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung Uber einen rechtzeitig
erhobenen Einspruch
eingereicht werden.
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4.5.10 Umwandlung

Eine Patentanmeldung kann bis zur Fassung des Erteilungsbeschlusses oder des
Zurlckweisungsbeschlusses auf Antrag des Anmelders in eine Gebrauchsmusteranmeldung
umgewandelt werden. Eine Umwandlung ist nicht mdglich, wenn diese Anmeldung bereits aus
einer Gebrauchsmusteranmeldung in eine Patentanmeldung umgewandelt wurde.

Der umgewandelten Gebrauchsmusteranmeldung kommt als Anmeldetag der Tag zu, an dem
die Patentanmeldung beim Patentamt eingereicht wurde. Prioritaten, die fir die
Patentanmeldung beansprucht wurden, bleiben fir die Gebrauchsmusteranmeldung erhalten.

Der Antrag auf Umwandlung einer nationalen Patentanmeldung in eine
Gebrauchsmusteranmeldung unterliegt keiner Verfahrensgebihr, es ist auch keine neue
Recherchengebdihr fir die Gebrauchsmusteranmeldung zu bezahlen.

4.5.11 Abzweigung

Es besteht auch die Mdglichkeit von einer Patentanmeldung eine
Gebrauchsmusteranmeldung ,abzuzweigen®. Diese Mdglichkeit gibt es sowohl bei nationalen
als auch bei europaischen und internationalen Patentanmeldungen, bei denen Osterreich als
Vertragsstaat benannt bzw. direkt oder auf Grund einer Euro-PCT-Anmeldung bestimmt ist.
Anders als bei der Umwandlung einer Patentanmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung
tritt die abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung nicht an die Stelle der Patentanmeldung,
vielmehr bestehen - falls die Patentanmeldung, aus der abgezweigt wurde, aufrecht ist —
beide Anmeldungen nebeneinander. Eine abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung kann
vom Anmelder oder Inhaber eines mit Wirkung fir die Republik Osterreich angemeldeten oder
erteilten Patentes wahrend des gesamten Anmeldeverfahrens sowie bis zum Ablauf einer
Frist
1. von zwei Monaten nachdem die Patentanmeldung als zurlickgenommen gilt, oder
2. von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung, mit der die Patentanmeldung
zurtickgewiesen wurde, oder
3. von sechs Monaten nach Bekanntmachung der Erteilung, wenn kein Einspruch
eingelegt wurde, oder
4. von elf Monaten nachdem die Entscheidung Uber die Erteilung des europaischen
Patents wirksam geworden ist, wenn kein Einspruch eingelegt wurde, oder
5. von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung Uber einen rechtzeitig
erhobenen Einspruch eingereicht werden.
Mit der Abzweigungserklérung kann als Anmeldetag fur die Gebrauchsmusteranmeldung der
Anmeldetag der Patentanmeldung in Anspruch genommen werden. Fir die Patentanmeldung
in Anspruch genommene Prioritatsrechte bleiben fur die Gebrauchsmusteranmeldung
erhalten.

Die abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung kann auch nur einen Teil der urspriinglichen
Patentanmeldung beinhalten. Der Inhalt der abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung darf
jedoch nicht Uber den urspriinglichen Offenbarungsgehalt der Patentanmeldung hinausgehen.
Eine Abzweigung in umgekehrter Richtung (Abzweigung einer Patentanmeldung aus einer
Gebrauchsmusteranmeldung) ist nicht méglich.

4512 Recherche

Mit der Recherche im Patenterteilungsverfahren soll der relevante Stand der Technik so
ermittelt werden, dass damit die Patentfahigkeit des angemeldeten Gegenstands beurteilt
werden kann. Gegenstand der Recherche ist die in den Patentanspriichen angegebene
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Erfindung, wobei zur Auslegung der Patentanspriiche die Beschreibung und die
Zeichnungen heranzuziehen sind.

Die Recherche ist vollstandig durchzufiihren, d.h. sie erstreckt sich auf die Gegenstande
samtlicher einheitlicher Patentanspriche. Liegen zum Zeitpunkt der sachlichen Prifung
uneinheitliche Anspriche vor und ist der voraussichtlich in der Anmeldung verbleibende Teil
eindeutig erkennbar, so ist dieser Teil der Recherche zu unterziehen, widrigenfalls der erste
beanspruchte Gegenstand.

Der Prifer hat bei der Durchflihrung der Recherche die vorhandenen technischen Hilfsmittel
und Informationsquellen auszuschdpfen, soweit dies Erfolg versprechend und im Hinblick auf
den Aufwand vertretbar erscheint. Zeigt sich, dass ein unverhaltnismaBig groBer Aufwand far
eine nur noch geringfugige mdgliche Verbesserung des Recherchenergebnisses erforderlich
ware, ist die Recherche zu beenden. Um Uberflissige Vorbescheide und damit eine
Verlangerung des Verfahrens zu vermeiden, ist die Recherche in einem Arbeitsgang
durchzufihren. Nachrecherchen in einem spéateren Verfahrensstadium sollten nur noch in
speziellen Féllen (z.B. Vorlage neuer Patentanspriiche, in die wesentliche Merkmale aus der
Beschreibung aufgenommen wurden) erforderlich sein.

4513 Vorbescheide

Vorbescheide dienen der Vorbereitung der Erteilung oder der Zurlickweisung der
Patentanmeldung. Die Anzahl der Vorbescheide ist in Abhangigkeit von den Umstéanden des
Einzelfalls méglichst gering zu halten. Jedenfalls muss dem Anmelder rechtliches Gehor
gewahrt werden. Eine Patentanmeldung kann also nur dann zurlickgewiesen werden, wenn
dem Anmelder vorher die Griinde, auf die sich die Zurilickweisung stltzt, mittels Vorbescheid
bekannt gegeben wurden und er Gelegenheit zu einer diesbezliglichen Stellungnahme hatte.

Vorbescheide sind sachlich und klar zu fassen. Der Anmelder muss den Inhalt des
Vorbescheids verstehen kénnen. Der angefiihrte Stand der Technik ist unter Hinweis auf
Textstellen und Abbildungen zu erértern. Lediglich bei tbersichtlichen Druckschriften gentigen
allgemeine Hinweise. Der Vorbescheid muss eindeutige Feststellungen, die dem Anmelder
ein klares Bild von der Meinung des Prifers vermitteln, bzw. klare Auftrédge, wie die Mangel zu
beheben sind, enthalten. Mangel der Anmeldungsunterlagen sind nicht durch bloBen Verweis
auf eine Gesetzesstelle oder eine Verordnung zu behaupten, sondern anhand der konkreten
Mangel der Anmeldung zu begrunden.

Die Anpassung der Beschreibung kann zurlickgestellt werden bis gewahrbar erscheinende
Patentanspriiche vorliegen oder seitens des Prifers solche Anspriiche vorgeschlagen werden
und die Zustimmung des Anmelders zu diesem Vorschlag erwartet werden kann. Dieses
Vorgehen soll dem Anmelder unnétigen Mehraufwand ersparen.

In einem Vorbescheid sind nicht nur die einer Patenterteilung entgegenstehenden
Gesichtspunkte zu erértern, sondern nach Mdéglichkeit auch positive Anregungen,
insbesondere zur Uberarbeitung der Patentanspriiche, zu geben. Dies gibt dem Anmelder
eine eindeutige Information, ob und in welchem Umfang der Prlfer den
Anmeldungsgegenstand als patentfahig ansieht.

Kann der Prifer keinen patentfahigen Gegenstand erkennen und ist voraussichtlich auch bei
Vorlage neuer Anspriiche mit einer Zurtickweisung zu rechnen, ist dies unter Darlegung der
vollstéandigen Griinde im Sinne eines ziigigen GesetzmaBigkeitssverfahrens klar zum
Ausdruck zu bringen.
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45131 Erster sachlicher Vorbescheid

Der erste sachliche Vorbescheid, der mit Ausnahme der Félle gemanB Pkt. 4.4 der erste
Vorbescheid sein wird, hat dem Anmelder eine klare Information tber die Patentfahigkeit des
Anmeldungsgegenstandes zu vermitteln. Falls es sich um eine Erstanmeldung handelt, ist er
moglichst so rechtzeitig zu erstellen, dass er dem Anmelder zeitgerecht vor Ablauf des
Prioritatsjahres, im Normalfall vor Ablauf des sechsten Monats ab Anmeldetag zugestellt
werden kann. Dies ist eine wichtige Dienstleistung des Amtes fiir den Anmelder im Hinblick
auf Verwertungshandlungen und eventuelle Auslandsanmeldungen und ist daher bei der
Vorprufung vordringlich zu beachten.

Der erste sachliche Vorbescheid hat — auch bei Vorliegen formaler Mangel — eine vollstéandige
materielle Prifung zu enthalten. Ausnahmen sind nur zuldssig, wenn die Behebung der
Méangel nicht méglich scheint oder eine materielle Prifung wegen dieser Mangel nicht méglich
ist. Der Anmelder soll damit in die Lage versetzt werden, zu entscheiden, ob die Behebung
der formalen Mangel Uberhaupt zweckmaBig ist. Dem ersten sachlichen Vorbescheid ist
tunlichst eine Aufstellung der relevanten Literatur in Form eines Recherchenberichts
anzuschlieBen.

Uneinheitlichkeit ist bereits mit dem ersten Vorbescheid zu beméangein.

Ist die Anmeldung mangelfrei und wird keine der Patenterteilung entgegenstehende
Vorveréffentlichung ermittelt, kann in diesem Stadium auch bereits die Erteilung vorbereitet
werden.

4513.2 Weitere Vorbescheide

Ein eventuell erforderlicher zweiter sachlicher Vorbescheid sollte in der Regel auch der letzte
sein und eine abschlieBende Entscheidung tber die Anmeldung herbeifihren. Die sorgfaltig
begriindete Auffassung des Prifers sollte nur aufgrund Gberzeugender Gegendarstellungen
des Anmelders oder aufgrund eines neuen Sachverhalts gedndert werden. Dies gilt auch
dann, wenn inzwischen ein Priferwechsel erfolgt ist. Eine Anderung in der Auffassung des
Prlfers muss immer begriindet werden.

45.13.3 Frist zur AuBerung auf den Vorbescheid

Zur Behebung der im Vorbescheid aufgezeigten Mangel bzw. zur AuBerung auf die Argumentation des
Prifers hinsichtlich der Patentfahigkeit des Anmeldungsgegenstandes ist dem Anmelder eine Frist zu
setzen. Im Sinne einer Gleichbehandlung aller Anmelder ist eine Frist im Ausmaf von 2 Monaten ab
Zustellung des Vorbescheids einzuraumen. Diese behdrdliche Frist kann auf Antrag verléangert werden.
Der Antrag ist vom Anmelder oder seinem Vertreter zu stellen. Uber den Antrag auf Fristverldangerung
entscheidet der Prlfer unter Bertcksichtigung des konkreten Falles. Das Ausmaf der auf Antrag
allenfalls zu bewilligenden Fristverlangerung ist mit 2 Monaten festzusetzen, es sei denn, der Anmelder
selbst begehrt ein geringeres AusmaB. Um die Gesamtdauer des Verfahrens in Grenzen zu halten, ist
die Frist zur AuBerung auf den ersten nicht nur formale Mangel rigenden Vorbescheid maximal dreimal
zu verlangern. Weitere Fristverlangerungen sind nur in ausreichend begrindeten Ausnahmefallen zu
bewilligen.

Die Frist zur AuBerung auf jeden weiteren sachlichen Vorbescheid ist maximal zweimal zu

verlangern. Die Fristen flr Vorbescheide, in denen lediglich zu einer Gebihrenzahlung

aufgefordert wird, werden im Normalfall nicht verlangert. Von dieser Regel kann in

Abhéngigkeit von den Gegebenheiten des konkreten Falles unter berlicksichtigungswirdigen

Grinden abgegangen werden.

Ein Fristgesuch stellt keine AuBerung im Sinne des § 100 Abs. 2 PatG dar.

Der Antrag auf Verlangerung der Frist unterliegt keiner VerfahrensgebUhr.
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4.5.14 Personliche Vorsprachen und telefonischer Kontakt mit dem
Anmelder

Haufig lassen sich Missverstandnisse, die in der schriftlichen Kommunikation zwischen
Anmelder und Prufer gelegentlich entstehen, in einem direkten Gespréch leichter beseitigen.
Im Interesse einer ztgigen Verfahrensabwicklung und einer kundenorientierten
Vorgehensweise ist im Falle der ZweckmaBigkeit vom Prifer eine direkte Vorsprache
vorzuschlagen. Auch der Anmelder kann von sich aus um einen Vorsprachetermin ersuchen.

Zu Beginn der Vorsprache muss sich der Anmelder oder sein Vertreter ausweisen, falls er
dem Prifer nicht persénlich bekannt ist. Von einem nicht berufsmaBigen Parteienvertreter ist
eine schriftliche Vollmacht zu verlangen, sofern eine solche nicht im Akt oder in einem
Bezugsakt aufliegt.

Im Sinne eines zielfihrenden Gespréchs hat sich der Priifer vor dem Vorsprachetermin mit
der Aktenlage vertraut zu machen. Uber das stattgefundene Gespréach und die wesentlichen
erOrterten Inhalte ist ein Aktenvermerk anzulegen (AuBerungsbogen).

Fragen, die nicht unbedingt in einer schriftlichen Erledigung erértert werden missen, sollen
nach Mdglichkeit durch ein Telefongesprach mit dem Anmelder geklart werden. Ein
Telefongesprach kann jedoch keinesfalls einen schriftlichen Vorbescheid ersetzen, in dem
dem Anmelder sachliche Stellungnahmen zum Anmeldegegenstand mit entscheidender
Bedeutung, etwa fiir die Patentfahigkeit eines Gegenstandes, mitgeteilt werden.
Telefongesprache eignen sich in erster Linie far die Aufklarung von Unklarheiten in der
Anmeldung oder den Anmeldungsunterlagen, fir die Erérterung der Fassung von kurzen
Textstellen (insbes. Schreibfehler, Bezugszeichen u.dgl.), fir die Anforderungen von
Reinschriften und &hnlichen Vorgéangen.

4.5.15 Erfindernennung

Der Erfinder hat Anspruch auf Nennung als Erfinder (in der Verdéffentlichung der Anmeldung,
in der Bekanntmachung der Veréffentlichung der Anmeldung, in der Bekanntmachung der
Patenterteilung, in der Patentschrift, in der Patenturkunde, im Patentregister sowie in den vom
Patentamt auszustellenden Prioritatsbelegen). Dieser Anspruch kann nicht Ubertragen werden
und geht nicht auf die Erben tber. Ein Verzicht auf den Anspruch ist ohne rechtliche Wirkung.

Die Nennung als Erfinder geschieht auf Antrag. Der Antrag kann sowohl vom Erfinder als
auch vom Anmelder bzw. vom Patentinhaber in jedem Stadium des Verfahrens gestellt
werden. Sind zur Stellung des Antrages mehrere Personen berechtigt, so hat, wenn der
Antrag nicht von allen Berechtigten gemeinsam gestellt wird, der Antragsteller die
Zustimmung der brigen Berechtigten nachzuweisen. Soll ein anderer als der bereits als
Erfinder Genannte neben diesem oder an seiner Stelle als Erfinder genannt werden, so ist
auch die Zustimmung des bisher als Erfinder Genannten nachzuweisen. Ist neben dem
Antragsteller kein Berechtigter vorhanden (d.h. Anmelder und Erfinder sind ident) bedarf es
keiner gesonderten Zustimmungserklarung. In diesem Fall kann die Erfindernennung auch
konkludent (insbes. durch Anfiihren des Erfinders/der Erfinder auf der ersten Seite der
Beschreibung, Vordruck PA 3l) beantragt werden.

Uber einen wahrend des Erteilungsverfahrens einvernehmlich gestellten Antrag auf
Erfindernennung entscheidet der Priifer. Nach der Erteilung ist hiefiir die Rechtsabteilung
zustandig. Nicht einvernehmlich gestellte Antrage auf Erfindernennung sind vor der
Nichtigkeitsabteilung zu behandeln. Die Anhangigkeit eines derartigen Verfahrens darf die
Erteilung des Patentes nicht verzdgern.
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4.6 Verodffentlichung der Anmeldung

18 Monate nach dem Prioritatstag wird die Anmeldung veréffentlicht. Auf Antrag des
Anmelders kann die Anmeldung auch friher veréffentlicht werden. Die Verdffentlichung der
Anmeldung dient dazu, die Offentlichkeit Gber die neuen technischen Entwicklungen und die
madglicherweise entstehenden Schutzrechte zu informieren. Die Festlegung der Frist von 18
Monaten nach dem Prioritatstag orientiert sich an den Bestimmungen in anderen
europaischen Staaten, am EPU und am PCT.

Verdffentlicht werden die Beschreibung, die Patentanspriiche, die Zeichnungen und die
Zusammenfassung in der urspriinglich eingereichten Fassung. Wurden im Verlauf der
GesetzmaBigkeitsprifung bereits geanderte Patentanspriiche vorgelegt (es ist immer ein
kompletter Satz neuer Patentanspriiche vorzulegen), werden die zuletzt eingereichten
Patentanspriiche ebenfalls verdffentlicht. Weiters hat die Veréffentlichung einen
Recherchenbericht zu enthalten, wenn dieser vor Abschluss der technischen Vorbereitungen
vorliegt, andernfalls ist er gesondert zu verdffentlichen. Der Recherchenbericht basiert auf den
urspringlich eingereichten Patentanspriichen kann jedoch bis zur Verfligung der
Veroffentlichung erganzt werden. Der Referent verflugt, welche Anmeldeunterlagen zu
verdffentlichen sind.

Die Veroéffentlichung einer Patentanmeldung erfolgt jeweils am 15. eine Monats. Die
technischen Vorbereitungen fir die Veroffentlichung gelten mit dem Ablauf jenes 15. als
abgeschlossen, der zwei Monate vor dem Verdéffentlichungstag liegt. Nach Abschluss der
technischen Vorbereitungen erhélt der Anmelder eine Information tber den vorgesehenen
Veroffentlichungstag. Die Information wird automationsunterstitzt erstellt. Zieht der Anmelder
die Anmeldung nach dem Abschluss der technischen Vorbereitungen zurtck, unterbleibt die
Veréffentlichung nur dann, wenn die Zurtickziehung spatestens am 15. des Monats vor dem
Veréffentlichungstag beim Patentamt einlangt.

15 Monate nach dem Prioritatstag beginnt der Referent tunlichst mit der Vorbereitung der
Veroéffentlichung (Verfigung an die Verwaltungsstellen). Im Falle, dass vom Anmelder eine
frihere Veroffentlichung beantragt ist, ist entsprechend dem Antrag die Verfigung, welche
Anmeldeteile zu veréffentlichen sind, umgehend zu erlassen bzw. 3 Monate vor dem
beantragten Veréffentlichungstermin mit den Vorbereitungen zu beginnen. Eine vor Abschluss
der technischen Vorbereitungen vorgelegte Fassung neuer Anspriiche ist in die zu
verodffentlichenden Unterlagen zu integrieren.

Wird das Patent vor Abschluss der technischen Vorbereitungen fir die Veroffentlichung der
Anmeldung rechtskréftig erteilt, werden die Anmeldung und die Patentschrift gleichzeitig
veroéffentlicht. Nur in diesem Fall erfolgt keine Verdffentlichung des Recherchenberichts, da
auf der ersten Seite der Patentschrift ohnedies die zur Beurteilung der Neuheit und der
Erfindungseigenschaft herangezogenen Veréffentlichungen angefihrt sind und damit die
Information der Offentlichkeit gewéahrleistet ist.

Die wichtigsten Codes der verdffentlichten Anmeldung sind:
- A1: Veroffentlichte Anmeldung mit Recherchenbericht
- A2: Veroffentlichte Anmeldung ohne Recherchenbericht
- A3: Nachtraglich veréffentlichter Recherchenbericht
- A4: Gleichzeitig mit dem erteilten Patent (Patentschrift) veréffentlichte Anmeldung
- A8: Berichtigtes Deckblatt (Bibliografischen Daten)
- A9: Berichtigte Patentanmeldung

Eine Veroffentlichung der Anmeldung unterbleibt nur dann, wenn vor Abschluss der
technischen Vorbereitungen fir die Verdffentlichung ein Zuriickweisungsbeschluss gefasst
wird oder der Anmelder die Anmeldung zeitgerecht (Einlangen der schriftlichen Zurlickziehung
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im OPA spatestens am 15. des Monats vor dem Tag, an dem die Veréffentlichung erfolgen
soll) zurtickzieht. Wird der ZurGckweisungsbeschluss im Zuge eines Rechtsmittelverfahrens
aufgehoben, ist im Falle, dass der Prioritatstag bereits 15 Monate oder langer zurlckliegt,
nach Rechtskraft dieser Entscheidung umgehend die Veréffentlichung der Anmeldung durch
den Prifer zu veranlassen.

5 Einwendungen Dritter

Nach der Verbffentlichung der Anmeldung haben Dritte die Méglichkeit, dem Osterreichischen
Patentamt Bedenken gegen die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung vor der
Erteilung des Patentes mitzuteilen, sodass diese Bedenken bereits im Anmeldeverfahren
bertcksichtigt werden kdnnen. Dies soll dazu beitragen, dass keine nichtigen Patente erteilt
werden. Die Einwendungen sind zu begriinden. Fir die Einwendungen ist keine Geblhr zu
zahlen. Der Dritte hat aber keine Parteistellung und keinen Anspruch auf Kostenersatz.

Die Einwendungen sind dem Anmelder umgehend mitzuteilen. Dies erfolgt entweder im Zuge
einer ohnedies anstehenden Erledigung oder mit gesonderter Mitteilung. Der Anmelder kann
dazu Stellung nehmen.

6 Zurickweisung der Anmeldung

6.1 Zurlckweisung geman § 100 Abs. 1 PatG

Ergibt die GesetzmaBigkeitsprifung die Unzulassigkeit der Patenterteilung, d.h.

ist durch die urspringliche oder die verbesserte Anmeldung den vorgeschriebenen
Anforderungen nicht entsprochen worden oder ergibt sich, dass eine nach den §§ 1 bis 3
PatG patentfahige Erfindung offenbar nicht vorliegt, so wird die Anmeldung zurlickgewiesen.
Treffen diese Voraussetzungen nur zum Teil zu, so wird nur der entsprechende Teil der
Anmeldung zurlickgewiesen.

Zur Gewahrleistung des rechtlichen Gehérs darf eine Patentanmeldung nur dann
zurlickgewiesen werden, wenn die Grinde dem Anmelder bereits anlésslich der
GesetzmaBigkeitsprifung bekannt gegeben waren (Vorbescheid), und er Gelegenheit zu
einer diesbezlglichen Stellungnahme hatte.

Uber die Zuriickweisung gemaB § 100 Abs. 1 PatG entscheidet die Technische Abteilung
durch einen Dreier-Senat unter dem Vorsitz des Vorstandes. Der Zurlickweisungsbeschluss
ist beschwerdefahig.

6.2 Zurickweisung geman § 100 Abs. 2 PatG

Wenn eine im Rahmen der GesetzmaBigkeitspriifung (Vorbescheid) gesetzte Frist ungenitzt
verstreicht und auch bis zur Fassung des Zurlickweisungsbeschlusses keinerlei AuBerung
einlangt, ist die Anmeldung in jedem Fall zur Génze zuriickzuweisen. Uber die
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Zurlckweisung gemaB § 100 Abs. 2 PatG entscheidet der zusténdige Prifer
(Einzelbeschluss). Der Zurtickweisungsbeschluss ist beschwerdeféhig.

6.3 Weiterbehandlungsantrag

Ist die Anmeldung wegen der Versdumung einer vom Patentamt eingeraumten Frist
zurtckgewiesen worden, kann der Anmelder die Weiterbehandlung der Anmeldung
beantragen. Damit wird es dem Anmelder ermdglicht, die Folgen der Fristversdumung schnell
und einfach zu beseitigen und die Anmeldung aufrechtzuerhalten, ohne die Fristversdaumung
bzw. die NichtduBerung rechtfertigen zu missen.

Der Antrag auf Weiterbehandlung ist binnen zwei Monaten nach der Zustellung des
Zurickweisungsbeschlusses beim Patentamt einzureichen. Innerhalb dieser Frist muss auch
die versdumte Handlung nachgeholt werden.

Flr den Antrag ist eine Weiterbehandlungsgebihr zu zahlen. Die Gebihr muss nicht
zwingend innerhalb der Antragsfrist gezahlt werden. Wenn die Gebihr nicht bezahlt wurde, ist
dem Anmelder eine Frist im Ausmaf von 1 Monat zur Zahlung der Weiterbehandlungsgebuhr
bzw. zur Bekanntgabe der Zahlungsdaten zu setzen. Diese Frist wird nicht verlangert. Es ist
sodann noch ca. 3 Wochen bis zur Fassung des Zuriickweisungsbeschlusses zuzuwarten, um
sicherzustellen, dass die ev. bezahlte Gebulhr in das elektronische
Gebuhrenerfassungssystem eingetragen wurde.

Ist der Weiterbehandlungsantrag mangelhaft (zu spat eingereicht, die versdumte Handlung
wurde nicht fristgerecht nachgeholt oder die Geblhr wurde trotz Aufforderung bis zur Fassung
des Zurlickweisungsbeschlusses nicht ordnungsgeman bezahlt) wird er zurlickgewiesen.

Zur Entscheidung tber den Weiterbehandlungsantrag ist jene Abteilung zustandig
(Einzelbeschluss), die im Zeitpunkt der Entscheidung tber den Weiterbehandlungsantrag zur
Entscheidung Uber die zurlickgewiesene Anmeldung zustandig ware.

Wird dem Weiterbehandlungsantrag stattgegeben, ist die Anmeldung weiterzufihren. Wird
der Antrag zurtickgewiesen, kann dagegen Beschwerde erhoben werden.

7 Erteilung des Patentes

7.1 Patentschrift-Verdoffentlichungsgebthr

Liegen gewéahrbare Unterlagen vor, fordert der Referent unter Angabe des Betrages zur
Zahlung der Ver6ffentlichungsgebihr fur die Patentschrift auf. Diese Gebuhr ist vom Umfang
der zu verdffentlichenden Unterlagen (vorgelegte Seiten Beschreibung inkl. V3l,
Patentanspriiche, Zusammenfassung und Zeichnungen) abhangig. Sie betragt 200 € sowie
zusétzlich ab der 16. Seite fir jeweils 15 Seiten 130 €. Als Seite werden dabei bis zu 40
Zeilen gerechnet. Formelbilder sind nach der Flache, die sie beanspruchen, als ganze Zeilen
zu rechnen. Angefangene Zeilen werden voll gerechnet. In der Erledigung (Vorbescheid), mit
der zur Zahlung der Patentschrift-Veréffentlichungsgebihr aufgefordert wird, ist dem
Anmelder mitzuteilen, welche Teile der Unterlagen fir die Erteilung vorgesehen sind.
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7.2 Erteilungsbeschluss

Bestehen keine Bedenken gegen die Patentierbarkeit und ist die Gebdihr flr die
Veréffentlichung der Patentschrift bezahlt, verfigt der Referent (Einzelbeschluss) die
Erteilung. Im Hinblick darauf, dass gegen diesem Beschluss die Méglichkeit der Beschwerde
besteht, treten die Wirkungen des Patentes nicht mit der Zustellung des Beschlusses ein,
sondern mit der Bekanntmachung der Erteilung im Patentblatt, die erst nach Ablauf der
Rechtsmittelfrist erfolgt.

7.3 Patentschrift

Gleichzeitig mit der Bekanntmachung der Erteilung ist die Patentschrift zu veréffentlichen (B-
Publikation), das Patent im Patentregister einzutragen und die Patenturkunde fir den
Patentinhaber auszufertigen.

Die wichtigsten Codes der verdffentlichten Patentschriften sind:

- B1: Veroffentlichte Patentschrift

- B2: Verdffentlichte Patentschrift nach Einspruch

- B8: Berichtigtes Deckblatt (Bibliografischen Daten)
- B9: Berichtigte Patentschrift
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