Inhalt
T V2 o g Y=Y 0 T=Y ¢ (0T T =T o 1
1.1 Ziele dieSer RICHHINIEN..........oo et e e e e e e s e e s asre e e e e annneeeaanneeeeeas 1
1.2 Grundzige des GebrauChsmUSIErSChUIZES .........coouiiiiiiii e 1
2. Aligemeines zur Priifung von Gebrauchsmusteranmeldungen.............coooooiirioiimniccsemresesee e 2
21 Personliche Gesprache und telefonischer Kontakt mit Anmelderinnen ............coccoieeeeie i, 2
2.2  Geheimhaltung, Akteneinsicht und Datenschutz (§ 38 GMG) .........ccooiiiiiiiiiiii e 3
P2 T o =T aTo | 0 F=1 o 10 o o L= Y < 1= o PRSPPI 3
3. Einreichung von Gebrauchsmusteranmeldungen.............cccccerricrmerinscseesnssseeesssssssessssssseesssssssesssssssessens 3
N T I N o1 g 1= (o [=To T=T T o] =] o PRSPPI 5
B € 7= o T o =Y o12Co] 1 (4] | R 5
3.3 Einleitung der nationalen Phase im PCT-VEerfahren ..............ccooiiiiiiiiii it a e 6
3.4  Prioritatserklarung und Prioritatsbeleg (§ 17 GMG) ........oii i 7
3.5  Nennung als Erfinder:in (§ 8 GMG) ........oiiiiiiiii i 8
4. Bearbeitung in der Technischen ABteiluNg ...........cccciimimiiiiniiisrrr e 8
o B4 U1 (=] [ o T PO PP PPTRPPPPRPPPR 9
Y A VI = g To [T | (=T (= o E PP PP PPUPPPPPP 9
4.3 Erste PrUfSCRIITE ...ttt ettt e et 9
4.4 GesetZMalBIgKEITSPIUIUNG ....veiiiiie ittt et e e e e e e e e e e e e s se b e beeeeaeesesanstaaeeaaeseeaassnnnneeaaeeeanns 10
4.4.1 ANMEIAEUNTEIIAGEN ..ottt e e st e e e e b bt e e e s b b e e e e aabbe e e e aneneas 10
4.4.2  GEDUNIENKONTIOIIE ........eiiieii ettt a et ra e st e et e e et e e b e e nen e e 11
443 Mangelnder Offenbarungsgehalt (§ 13 ADS 2 GMG) .....coiuiiiiiiiiiie e 11
4.4.4 Parteienvertretung (§ 39 GIMG) ......couuiiii i 11
445 Ist eine Recherche Gberhaupt MOGICNT ........oooi oo e 12
4.4.6 Offensichtliche Mangel der PrioritatSerkIArung .............oooo i 12
447 Nicht schUtzbarer Gegenstand .............ooo i 12
448 N 1S o 1 o T 12
449  Einheitlichkeit der Erfindung (§ 13 ADS 3 GMG) .......oiiiiiiiiie et 13
4.5  Exkurs: Teilanmeldung, Umwandlung und AbZWEIGQUNG .......coeeeieiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 13
451 Teilung der Anmeldung (TeillanmelduNg).........cccuuiiiiiiie e e e e 14
452 Umwandliung (§ 21 GMG)......ooiiiiieeieee ettt et e s bbb e 14
4.5.3  ADZWeiguNng (§ 158 GIMG) ......ooiiiiiiii ittt e e e e e e e e ba e e e e aaee 14
4.6 MILBIUNGEN ... 15
4.6.1 Bemangelungen vor Erstellung des Recherchenberichts ..., 16
4.6.2 Mitteilung mit RecherchenberiCht ..., 16
4.6.3 Frist zur AURerung auf MIttEIUNGEN. ..........coveeeeeieeeeeceeee ettt 16
4.7  Recherche und Recherchenbericht (§ 19 GMG) .......ccooiiiiiiiiie e a e 16
5. Beendigung des Registrierungsverfahrens .........cccccccceirccseemissssceessssssessss s s s ssssssesssssssessssssssssssssnsensas 17
5.1 Zurlckziehung der ANMEIAUNG ... ....cooiiiiiiiiiiiee et e et e e e aab et e e e aab e e e e e aabeeeesaabeeeeans 18
5.2  ZurlUckweisung der ANMEIAUNG .......cccooieiiiiiiei s ssssssnsnnsnnnnnnnnnnnes 18
5.21 ZUrUCKWEISUNGSDESCRIUSS .......uuiiiiiiiiiii e ssssssssssssnsnsnssnnnnnnnnnnnnns 18
52.2  Verspéatete AuRerung vor Fassung des ZurlickweisungsbesChlUSSES ...............cccoveveueeveueeeeeeeeenne. 18

> Osterreichisches
V patentamt

Richtlinien fur die Prufung von
Gebrauchsmusteranmeldungen



> Osterreichisches
V patentamt

5.2.3 Antrag auf WeiterbehandlUNg ............ooo i e e e e s e e e e e e ean 18
524  Antrag auf Wieder@iNSEIZUNG .........ooiuiiiiiiiiii e 19
5.3  Verdffentlichung und Registrierung (§ 22ff GMG)........ouuuiiiiiiiiii e 20
5.3.1 VeroffentliChUNGSGEDUNT ... e e e e e e e s e e st e e e e e e ssannnaneeeeaeeeann 20
5.3.2 Beschluss der Veroffentlichung und Registrierung..........ocveei i 20

5.3.3 Beschleunigte Veroffentlichung und Registrierung (§ 27 GMG) ........ueviiiiiiiiiniiiieee e 21



> Osterreichisches
patentamt

Abkurzungsverzeichnis

AOF Allgemeines Online-Formular

EPA Européisches Patentamt

FTM fachtechnisches Mitglied des Osterreichischen Patentamtes

GebG Gebuhrengesetz 1957 idF BGBI. | Nr. 108/2022

GMG Gebrauchsmustergesetz idF BGBI. | Nr. 61/2022

IPC Internationale Patentklassifikation

OPA Osterreichisches Patentamt

PAG Patentamtsgebiihrengesetz idF BGBI. | Nr. 89/2018

PAG-ValVvV Patentamtsgebihrengesetz-Valorisierungsverordnung 2014,

2014 PBI. 4/2014, S. 41-42

PatAnwG Patentanwaltsgesetz idF BGBI. | Nr. 88/2021

PatG Patentgesetz 1970 idF BGBI. | Nr. 61/2022

PatV-EG Patentvertrage-Einfiihrungsgesetz idF BGBI. | Nr. 126/2013

PAV Patentamtsverordnung 2019 idF PBI. 02/2020, S. 4

PBI. Patentblatt des Osterreichischen Patentamtes Teil | (online)

PCT Vertrag Uber die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Patentwesens (Patent Cooperation Treaty) idF BGBI. Il Nr. 74/2022

RKM rechtskundiges Mitglied des Osterreichischen Patentamtes

TA Technische Abteilung

TP Tarifpost

WIPO Weltorganisation fir Geistiges Eigentum (World Intellectual Property

Organization)


https://www.patentamt.at/downloads/publikationen/

> Osterreichisches
patentamt

1. Vorbemerkungen

Diese Richtlinien der Prasidentin des Osterreichischen Patentamtes (OPA) treten am 1. Janner 2023
in Kraft (PBIl. 12/2022). Sie ersetzen die mit Bekanntmachung des damaligen Prasidenten vom
1. September 2011 erlassenen Richtlinien (PBI. 9/2011).

1.1 Ziele dieser Richtlinien

Diese Richtlinien dienen der einheitlichen und ziigigen Durchfliihrung des Registrierungsverfahrens
fir Gebrauchsmuster. Sie richten sich an die Mitarbeitenden des OPA, in erster Linie an die
Technischen Abteilungen (TA), und fassen die wichtigsten Dienstanweisungen und
Verfahrenspraktiken im Bezug auf die Prifung von Gebrauchsmusteranmeldungen Uberblicksweise
zusammen, ohne diese abschlieRend zu regeln bzw zu beschreiben. Obwohl die Richtlinien keine
Drittwirkung entfalten, dh keine Rechte Dritter begriinden kénnen, werden sie im Sinne eines
transparenten Verfahrens zur Information der Anmelder:innen veroffentlicht.

Gesetzesanderungen, die Weiterentwicklung der Rechtsprechung sowie Besonderheiten des
Einzelfalles, die zu Abweichungen von den allgemeinen Richtlinien flhren koénnen, sind
selbstverstandlich zu beriicksichtigen.

1.2 Grundzuge des Gebrauchsmusterschutzes

Das Gebrauchsmuster wurde in Osterreich als zweite Schutzform fiir technische Erfindungen
eingefiihrt und wird gemeinhin oft als ,kleines Patent® bezeichnet. Der Kreis der Gegenstande, die
durch ein Patent bzw ein Gebrauchsmuster geschiitzt werden kénnen, ist weitgehend tberlappend.
Dies ermoglicht es, fur die meisten technischen Erfindungen frei zwischen Patent und
Gebrauchsmuster zu wahlen. Der Schutz derselben Erfindung sowohl durch ein Patent als auch durch
ein Gebrauchsmuster ist in Osterreich moglich, da hierzulande kein Doppelschutzverbot besteht.

Im Prifverfahren bestehen groRe Unterschiede zwischen Patent und Gebrauchsmuster. Das
Gebrauchsmusterverfahren ist als zligiges Registrierungsverfahren konzipiert und bietet
Anmelder:innen die Mdglichkeit, rasch einen effektiven Schutz zu erlangen. Im Sinne dieses zligigen
Verfahrensablaufes  erfolgt im  Gebrauchsmusterverfahren eine im  Vergleich zum
Patenterteilungsverfahren eingeschrankte Gesetzmafigkeitsprifung (s. 4.4). Um dennoch das
erforderliche Mal} an Rechtssicherheit und Publizitdt zu gewahrleisten, ist eine Recherche Uber den
einschlagigen Stand der Technik sowie die Veroffentlichung des Recherchenberichts im
Gebrauchsmustergesetz obligatorisch vorgesehen.

Ein zweiter relevanter Unterschied zum Patent liegt in der beim Gebrauchsmuster gegebenen 6-
monatigen Neuheitsschonfrist, die auch dann noch eine Schutzmdéglichkeit erdffnet, wenn die
anmeldende Person oder deren Rechtsvorganger:in die Erfindung bereits vor dem Anmeldetag der
Offentlichkeit zuganglich gemacht hat. Die Verdffentlichung darf jedoch nicht langer als 6 Monate vor
dem Anmeldetag geschehen sein.

Die Schutzwirkungen des Gebrauchsmusters entsprechen denen des Patentes. Dabei ist zu
beachten, dass die maximal mégliche Schutzdauer beim Gebrauchsmuster nur 10 Jahre betragt, beim
Patent hingegen 20 Jahre.
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2. Allgemeines zur Prafung von Gebrauchsmusteranmeldungen

Gebrauchsmusteranmeldungen sind gemafl § 18 GMG auf ihre GesetzmaRigkeit zu prifen. Die
Gesetzmaligkeitsprifung zielt auf die Behebung von etwaigen Anmeldungsmangeln ab. Bestehen
keine Mangel (mehr), endet die GesetzmaRigkeitsprifung nach Bezahlung der
Veroffentlichungsgebiihr mit dem Registrierungsbeschluss. Liegen unbehebbare Mangel vor oder
werden die Mangel trotz Aufforderung nicht fristgerecht behoben, endet das Verfahren mit
Zurickweisungsbeschluss. Im Gegensatz zum Patenterteilungsverfahren sind alle Beschllisse der TA
im Gebrauchsmusterverfahren Einzelbeschlisse des zustandigen fachtechnischen Mitglieds (FTM —
§ 34 Abs 1 GMG). Der Recherchenbericht wird erst erstellt und mitgeteilt, nachdem alle Mangel
behoben sind.

Obwohl  Neuheit, erfinderischer Schritt und gewerbliche Anwendbarkeit zu den
Schutzvoraussetzungen eines Gebrauchsmusters zéhlen (§ 1 Abs 1 GMG) und deren Fehlen einen
Nichtigkeitsgrund darstellt (§ 28 Abs 1 Z 1 GMG), werden diese Kriterien bei der
Gesetzmaligkeitsprifung nicht beachtet (§ 18 Abs 1 GMG). Dieser Umstand fihrt dazu, dass etwa
ein handelsublicher und daher nicht neuer Kugelschreiber als Gebrauchsmuster zwar registriert wiirde
— sofern die anmeldende Person dies wiinscht — dieses Schutzrecht aber eindeutig nichtig ware. Die
Nichtprifung von Neuheit, erfinderischem Schritt und gewerblicher Anwendbarkeit im Zuge der
reduzierten Gesetzmaligkeitsprifung einer Gebrauchsmusteranmeldung stellt den wesentlichsten
Unterschied zum Patenterteilungsverfahren dar.

2.1 Personliche Gesprache und telefonischer Kontakt mit Anmelder:innen

Haufig lassen sich Missverstandnisse, die in der schriftichen Kommunikation zwischen
Anmelder:innen und FTM gelegentlich entstehen, in einem direkten Gesprach leichter beseitigen. Im
Interesse einer zligigen Verfahrensabwicklung und einer kundenorientierten Vorgehensweise ist im
Falle der ZweckmaRigkeit vom FTM eine direkte Vorsprache vorzuschlagen. Anmelder:innen kénnen
naturlich auch von sich aus um einen Termin ersuchen.

Zu Beginn des Gesprachs mussen sich Anmelder:innen oder ihre Parteienvertretung ausweisen, falls
sie dem FTM nicht personlich bekannt sind. Im Fall von nicht berufsmafiger Parteienvertretung ist
eine schriftliche Vollmacht zu verlangen, sofern eine solche nicht bereits im Akt oder in einem
Bezugsakt aufliegt.

Im Sinne eines zielfilhrenden Gesprachs hat sich das FTM vor dem Vorsprachetermin mit der
Aktenlage vertraut zu machen. Uber das stattgefundene Gesprach und die wesentlichen erdrterten
Inhalte ist ein Aktenvermerk anzulegen.

Fragen, flr die keine schriftliche Erdrterung notwendig ist, sollen nach Mdglichkeit durch ein
Telefongesprach mit der anmeldenden Person geklart werden. Ein Telefongesprach kann jedoch
keinesfalls eine schriftliche Mitteilung ersetzen, in welcher der anmeldenden Person sachliche
Stellungnahmen zum Anmeldegegenstand mit entscheidender Bedeutung mitgeteilt werden, etwa zur
Registrierungsfahigkeit des Gebrauchsmusters. Telefongesprache eignen sich in erster Linie fur die
Aufklarung von Unklarheiten in der Anmeldung oder den Anmeldeunterlagen, zB fir die Erorterung
der Fassung von kurzen Textstellen (insbesondere Schreibfehler, Bezugszeichen, etc.) oder fir die
Anforderung von Reinschriften.
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2.2 Geheimhaltung, Akteneinsicht und Datenschutz (§ 38 GMG)

Der Inhalt einer Gebrauchsmusteranmeldung unterliegt bis zum Zeitpunkt der Verdffentlichung
grundsatzlich strengster Geheimhaltung. Verfahrensbeteiligte sind jedoch zur Einsicht in die
betreffenden Akten berechtigt. Nicht am Verfahren beteiligten Personen (Dritten) ist in Akten, die nicht
veroffentlichte Gebrauchsmuster betreffen, nur dann Einsicht zu gewahren, wenn die Zustimmung der
anmeldenden Person vorliegt oder wenn sich die anmeldende Person gegenliber der:dem Dritten (zB
in einer Abmahnung) auf ihre betreffende Anmeldung berufen hat. Das Recht auf Akteneinsicht
umfasst auch das Recht, Kopien anzufertigen, welche auf Antrag zu beglaubigen sind. Nachweise fir
ein behauptetes Recht auf Akteneinsicht sind von der antragstellenden Person beizubringen und
vonseiten des OPA zu (iberpriifen.

Von der Einsichtnahme generell ausgenommen sind Beratungsprotokolle und nur den inneren
Geschaftsgang des OPA betreffende Aktenteile (Vermerk ,Keine Akteneinsicht“). Auf Antrag kénnen
bei Vorliegen eines Geschafts- oder Betriebsgeheimnisses oder eines sonstigen
berticksichtigungswiirdigen Grundes auch Aktenteile von der Einsicht ausgenommen werden, deren
Offenlegung nicht zur Information der Offentlichkeit erforderlich ist.

Die Einsicht in das Gebrauchsmusterregister steht der Offentlichkeit frei. Ab der Veréffentlichung und
Registrierung des Gebrauchsmusters hat aulierdem jede Person grundsatzlich auch Recht auf freie
Einsicht in den Gebrauchsmusterakt. Die verdffentlichten Daten von registrierten Gebrauchsmustern
kénnen einfach, online und kostenlos tiber den Web-Dienst see.ip des OPA abgerufen werden.

Weiters sind die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes und der EU-Datenschutzgrundverordnung
zu beachten (soweit deren Anwendung nicht explizit ausgeschlossen ist, s. § 38 Abs 7 GMG). Bei
Zweifelsfragen betreffend Geheimhaltung, Akteneinsicht und Datenschutz ist das zustandige RKM
beizuziehen.

2.3 Handhabung der Akten

Die Akten sind sowohl in digitaler als auch physischer Form tunlichst aktuell zu halten.
Nachreichungen sind sofort digital als auch physisch in den Akt zu integrieren. Falls sich der Akt am
Tag des Einlangens der Nachreichung nicht beim zustandigen fachtechnischen Mitglied (FTM)
befindet, jedoch absehbar ist, dass der Akt in wenigen Tagen beim zustandigen FTM einlangen wird,
kann mit der physischen Integration solange abgewartet werden.

Jede Bewegung des physischen Aktes ist im elektronischen Aktenverwaltungssystem des OPA zu
vermerken, zB wenn der Handakt im kurzen Wege einer anderen Stelle libergeben wird, zB dem
rechtskundigen Mitglied (RKM) der Abteilung. Diese Malinahme stellt sicher, dass der physische Akt
jederzeit prompt aufgefunden werden kann.

3. Einreichung von Gebrauchsmusteranmeldungen

Antrage auf ein Gebrauchsmuster kdnnen sowohl von nattirlichen als auch von juristischen Personen
gestellt werden, sofern sie Erfinder:in oder dessen:deren Rechtsnachfolger:in sind (§ 7 Abs 1 GMG).
Die Berechtigung zur Anmeldung ist jedoch wie auch im Patenterteilungsverfahren nicht Gegenstand
der Anmeldungsprifung. Die Verwendung des entsprechenden Anmeldeformulars fir
Gebrauchsmuster GM 1 ist nicht zwingend, wird aber empfohlen. Wird dieses Formular nicht
verwendet, ist die Anmeldung so abzufassen, dass sie dem Formular entspricht. Generell sind im
Sinne einer raschen und effizienten Bearbeitung von Eingaben an das OPA die einschlagigen
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Formulare oder diesen entsprechende Formatierungen zu verwenden (§ 4 PAV). Eine fundierte
Erstorientierung bietet diesbezliglich das Infoblatt PA 144.

Die absoluten Mindesterfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung und damit fur die ,Erlangung
eines Anmeldetages” sind
e der Name der antragstellenden Person (ausreichende Daten, um diese eindeutig identifizieren
zu kénnen),
e ein Antrag, aus dem zumindest konkludent hervorgehen muss, dass die Registrierung eines
Gebrauchsmusters beantragt wird, und
e eine ausreichende Offenbarung des Anmeldungsgegenstandes (s. 4.4.3).

Gendugt eine schriftliche Eingabe nicht einmal diesen Mindesterfordernissen, liegt Gberhaupt keine
Gebrauchsmusteranmeldung im rechtlichen Sinne vor, und nur eine solche wéare bemangelungs- und
verbesserungsfahig. Die anmeldende Person ist umgehend davon zu verstandigen, dass ihre Eingabe
nicht als Anmeldung angesehen werden kann, sodass sie rasch eine Anmeldung im rechtlichen Sinne
einbringen kann.

Sind die genannten Mindesterfordernisse (gerade noch) erfiillt, spricht man im OPA von einer
sogenannten ,zivilistischen Anmeldung®. Bei einer solchen stellt das Fehlen vorschriftsmaRiger
Unterlagen einen im Rahmen des urspriinglichen Offenbarungsgehalts behebbaren Mangel dar.
Dabei ist allerdings zu bedenken, dass sorgfaltig und den Vorschriften entsprechend erstellte
Anmeldungen schneller und effizienter bearbeitet werden kénnen. Diesbezlglich sind insbesondere
Punkt 4.4.1 unten und die Formvorschriften des § 15 PAV und zu beachten.

Gebrauchsmusteranmeldungen kénnen Uber die folgenden Inputkanéle beim OPA eingebracht
werden:
o elektronische Anmeldung (§ 1 Abs 1 PAV, bevorzugt und gebiihrenreduziert, s. unten)
o Uberdas Allgemeine Online Formular (AOF) auf der OPA-Website
o mitder Smartcard und dem Programm eOLF des Europaischen Patentamtes (EPA)
¢ Anmeldung in Papierform:
o im Postweg oder
o durch persénliche Abgabe beim OPA wahrend Offnungszeiten des Kundencenters
(§ 1 Abs 2 PAV).
Einbringungen von Anmeldungen auf anderem Wege (zB per E-Mail oder Fax) sind nicht zulassig.
Einen Einwurfkasten gibt es beim OPA nicht mehr.

Als Tag der Anmeldung gilt der Tag des Einlangens beim OPA (§ 13 Abs 1 GMG). Elektronische
Eingaben gelten an jenem Tag als eingelangt, an dem diese in den elektronischen Verfligungsbereich
des Patentamtes Ubergegangen sind. Eingaben im Postweg, die an einem Tag eingebracht werden,
an dem die Eingangsstelle gedffnet ist, gelten an diesem Tag als eingelangt, andernfalls erst an
demjenigen Tag, an dem die Eingangsstelle wieder getffnet ist. Eingaben, die durch unmittelbare
Uberreichung im Kundencenter eingebracht werden, gelten an jenem Tag als eingelangt, an dem
diese im Kundencenter wahrend dessen Offnungszeiten tberreicht werden (§ 1 Abs 3 PAV). Alle
Anmeldungen sind mit einem Vermerk zu versehen, der den Tag des Einlangens anzeigt (§ 2 Abs 1
PAV).

Weist eine Gebrauchsmusteranmeldung keine eigenhandige und urschriftliche Unterschrift auf, so
kann, wenn Zweifel dartiber bestehen, ob die Eingabe von der darin genannten Person stammt, eine
Bestatigung durch eine schriftiche Eingabe mit eigenhandiger und urschriftlicher Unterschrift


https://www.patentamt.at/fileadmin/root_oepa/Dateien/Patente/PA_Infoblaetter/PA144.pdf
https://e-filing.patentamt.at/Organisation/start.do?wfjs_enabled=true&vid=f36ede1e156191be&wfjs_orig_req=%2Fstart.do%3Fgeneralid%3DAOF&txid=db1700f5e158b0b5579797eca9c17644b29209d6
https://www.epo.org/applying/online-services/security_de.html
https://www.patentamt.at/patente/patente-anmelden/online-anmeldung-patent/patent-und-gebrauchsmuster/
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aufgetragen werden, und zwar mit der Wirkung, dass die Anmeldung nach fruchtiosem Ablauf einer
gleichzeitig zu bestimmenden, angemessenen Frist als nicht eingereicht gilt (§ 1 Abs 6 PAV).

Grundséatzlich sind Gebrauchsmusteranmeldungen in deutscher Sprache einzureichen. Bestimmte
Teile der Anmeldung kénnen jedoch zunachst in englischer oder franzdsischer Sprache vorgelegt
werden (s. 4.4.1).

Erste Bearbeitungsschritte nach Einreichung
¢ Dbei elektronischen Anmeldungen:
o Vergabe eines fortlaufenden Aktenzeichens bestehend aus GM gefolgt von
» bei Anmeldung iber das AOF: einer fortlaufenden Nummer und der jeweiligen
Jahreszahl (wie bei Papieranmeldungen, s. sogleich), zB GM 123/2023.
= bei Anmeldung Uber eOLF: einer ,50.000er* Nummer und der jeweiligen
Jahreszahl, zB GM 50123/2023.
» bei Einleitung der nationalen Phase im PCT-Verfahren (s. 3.3): einer ,9.000er"
Nummer und der Jahreszahl der internationalen Anmeldung,
zB GM 9123/2021
e bei Anmeldungen in Papierform:
o Vergabe des fortlaufenden Aktenzeichens beginnend mit GM, zB GM 124/2023
o Aktenzeichen und Anmeldetag werden auf das Anmeldeformular gestempelt.
o Vergabe der Patentamtszahl (PAZ)
o Die Anmeldeunterlagen werden eingescannt, sodass sie zur weiteren Verwendung im
elektronischen Aktenverwaltungssystem zur Verfiigung stehen.

o Verwahrung der Kuverts, mit denen Anmeldungseingaben einlangen (zB fur den Fall,
dass das Datum der Postaufgabe oder des Einlangens strittig ist)

Weitere Bearbeitungsschritte
o elektronische Erfassung der bibliographischen Daten der Anmeldung
e Aktenzuteilung zum zustandigen FTM (s. 4.1)

3.1 Anmeldegebuhren

Nach Vergabe des Aktenzeichens erhalt die anmeldende Person eine Mitteilung Uber die zu
zahlenden Gebuhren:
o Recherchengebiihr von derzeit € 156 (§ 15 Abs 1 PAG, valorisiert durch PAG-ValV 2014)
o diese ist bei elektronischer Anmeldung auf € 136 reduziert (§ 15 Abs 5 PAG)
e bei mehrals 10 Ansprichen: zusatzliche Anspruchsgebiihr ab je 10 weiteren angefangenen
Anspriichen von derzeit € 104 (§ 15 Abs 2 PAG, valorisiert durch PAG-ValV 2014)
o Schriftengebiihr von derzeit € 74 (§ 14 TP 10 Abs 1 Z 1 GebG): Als Geblhr iSd
Gebuhrengesetzes ist die Schriftengeblihr materiell gesehen ahnlich einer Steuer und wird
vom OPA direkt ans Finanzamt (iberwiesen. Sie ist daher auf jeden Fall zu zahlen, auch im
Fall einer sofortigen Zurtickziehung der Anmeldung noch vor der Bearbeitung.

3.2 Gebuhrenkontrolle

Im Rahmen der GesetzmaRigkeitsprifung kontrolliert das zustandige FTM, ob die Anmeldegebiihren
bezahlt wurden. Falls die Begleichung der Anmeldegebihren im  elektronischen
Gebuhrenerfassungssystem nicht innerhalb von 6 Wochen ab dem Anmeldetag vermerkt ist, so ergeht
vor einer weiteren Bearbeitung der Anmeldung eine Gebihrenmitteilung (zur Mitteilung s. 4.6). In
diesem wird die anmeldende Person zur Zahlung der Anmeldegebiihren oder zum Nachweis der
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erfolgten Zahlung binnen einer verlangerbaren Frist von zwei Monaten ab Zustellung aufgefordert. Ist
die Anmeldung offensichtlich aussichtslos, so kann ein entsprechender Hinweis in die
Gebuhrenmitteilung aufgenommen werden. Die zweimonatige Frist wird im Normalfall nicht verlangert,
kann aber in Abhangigkeit von den Gegebenheiten des konkreten Falls aus ricksichtswirdigen

Griinden verlangert werden. Werden die Geblihren nicht fristgerecht eingezahlt oder nachgewiesen,
wird die Anmeldung mit Beschluss zurtickgewiesen (§ 18 Abs 2 GMG).

Eine Geblhrenstundung ist fir Gebrauchsmusteranmeldungen nicht mdoglich. Wird eine
Patentanmeldung, fir welche die Stundung von Anmeldegebiihren bewilligt wurde, in eine
Gebrauchsmusteranmeldung umgewandelt, so ist die anmeldende Person im Zuge der
Gesetzmaligkeitsprifung zur Zahlung ausstandigen Gebuhren aufzufordern.

Der Erhalt von Verfahrensgebihren ist zu bestatigen. Geblhrenzahlungen, die keine
Verfahrensgebihren sind (zB Schriftengebiihren oder Geblhren fiir Prioritatsbelege), sind nicht vom
FTM zu bestatigen.

Wenn von der anmeldenden Person ein zu grof3er Betrag bezahlt wurde, ist die Rlickzahlung des
Gebuhreniberschusses zu veranlassen. Wenn die Zahlung derselben Gebihr zweimal im
elektronischen System aufscheint, ist die anmeldende Person zu kontaktieren und der Zahlungszweck
abzuklaren. Im Falle einer doppelten Zahlung ist die spatere Zahlung rickzuiberweisen. Im Falle,
dass keine doppelte Zahlung vorgenommen wurde oder die zweite Zahlung fiir eine andere
Anmeldung erfolgt ist, ist die Gebiihrenkontrolle zwecks Klarung bzw Anderung der Zahlungsdaten zu
informieren.

3.3 Einleitung der nationalen Phase im PCT-Verfahren

Das PCT-Verfahren ist, wie der Name (Patent Cooperation Treaty) schon erahnen lasst, auf
Patentanmeldungen zugeschnitten. Bei Einleitung der nationalen Phase in Osterreich (innerhalb von
30 Monaten ab dem beanspruchten Prioritatsdatum) kann die anmeldende Person jedoch beantragen,
dass statt oder neben dem Patenterteilungsverfahren ein Gebrauchsmusterverfahren eingeleitet wird
(Art 21 Abs 1 und Art 43-44 PCT). Hierfur kann neben den bereits beschriebenen Einreichungsarten
(s. 3. oben) auch das Digital Certificate der WIPO verwendet werden.

Hierflr ist einzureichen:

e ggf eine Ubersetzung der internationalen Anmeldung in die deutsche Sprache (§ 16 Abs 2
PatV-EG)

e ein Nachweis Uber die Zahlung der Geblhr fir die Einleitung der nationalen Phase von
derzeit € 52 (§ 11 Z 2 PAG, valorisiert durch PAG-ValV 2014)

o Diese Gebihr entfallt, wenn das OPA im PCT-Verfahren schon Anmeldeamt
(Receiving Office) war (§ 16 Abs 2 PatV-EG).

o (Ein Exemplar der internationalen Anmeldung wird gemag Art 20 PCT in aller Regel bereits
automatisch ohne Zutun der anmeldenden Person vom Internationalen Biro der WIPO
dem OPA bereitgestellt, wenn dieses zuvor als Bestimmungsamt ausgewahlt wurde.)

Anders als bei Patentanmeldungen gibt es bei Gebrauchsmusteranmeldungen keine automatische
Einleitung der nationalen Phase.


https://www.wipo.int/pct-safe/en/certificates.html
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3.4 Prioritatserklarung und Prioritatsbeleg (§ 17 GMG)

Um eine Prioritdt (Anmeldetag) wirksam zu beanspruchen, ist eine entsprechende Prioritatserklarung
notwendig. Diese umfasst die Angabe des Datums der prioritdtsbegrindenden Anmeldung sowie des
Landes, in welchem diese Anmeldung bewirkt worden ist. Daneben ist das Aktenzeichen der
prioritatsbegriindenden Anmeldung anzugeben, dieses stellt jedoch keinen verpflichtenden Teil der
Prioritdtserklarung dar (s. sogleich). Die Prioritatserklarung ist entweder bereits mit der Anmeldung
oder innerhalb von zwei Monaten nach deren Einlangen einzureichen. Innerhalb derselben Frist kann
auch eine fehlerhafte Prioritatserklarung berichtigt werden. Die genannte zweimonatige Frist ist nicht
verlangerbar. Langt die Prioritatserklarung oder ihre Berichtigung fristgerecht ein, so ist dies auf der
Anmeldungseingabe sowie im elektronischen Aktenverwaltungssystem zu vermerken und die
anmeldende Person von der entsprechende Kenntnisnahme zB in der nachsten Mitteilung zu
verstandigen.

Falls die Prioritatserklarung Mangel aufweist, ist die anmeldende Person im Hinblick auf die
zweimonatige, nicht verlangerbare Berichtigungsfrist nach Moéglichkeit umgehend zu informieren. Die
Information kann auch telefonisch erfolgen, da sie keine unmittelbare Rechtsfolge entfaltet, sondern
eine bloRe Serviceleistung des OPA darstellt (s. auch 4.4.6).

Langt eine Prioritatserklarung verspatet ein, so ist die anmeldende Person darauf hinzuweisen, dass
die Prioritat nicht wirksam beansprucht wurde und sich die Prioritat der gegenstandlichen Anmeldung
gemal § 17 Abs 4 GMG nach dem Tag der Anmeldung in Osterreich bestimmt. Halt die anmeldende
Person ihren Prioritatsanspruch dennoch aufrecht, so hat das zustdndige FTM mit Beschluss
festzustellen, dass der Tag der Anmeldung in Osterreich der Prioritatszeitpunkt ist.

Da das Aktenzeichen der prioritdtsbegrindenden Anmeldung kein verpflichtender Teil der
Prioritatserklarung ist, kann es auch spater als zwei Monate nach dem Anmeldetag bekannt gegeben
oder berichtigt werden. Fehlt bei einer beanspruchten Prioritdt das Aktenzeichen der
prioritatsbegrindenden Anmeldung, so ist die anmeldende Person aufzufordern, innerhalb einer Frist
von zwei Monaten ab Zustellung der diesbezliglichen Mitteilung das entsprechende Aktenzeichen
bekannt zu geben. Diese Aufforderung ist aus verfahrensékonomischen Griinden nach Mdéglichkeit in
die erste Mitteilung aufzunehmen (s. 4.6.1). Die Aufforderung enthalt einen Hinweis auf die
Rechtsfolge des § 17 Abs 4 GMG, wonach sich nach fruchtlosem Ablauf der Frist die Prioritat der
Anmeldung nach dem Anmeldetag bestimmt.

Da im Zuge der Gesetzmaligkeitsprifung von Gebrauchsmusteranmeldungen ua keine Prifung auf
Neuheit und Erfindungshoéhe stattfindet, istim Anmeldeverfahren eine Prioritatserklarung ausreichend
und kein Prioritéatsbeleg gemaR § 17 Abs 3 GMG einzufordern (anders als uU in einem spateren
Nichtigkeitsverfahren oder im Patenterteilungsverfahren). Priorititen kdénnen im Bezug auf
Gebrauchsmusteranmeldungen nur als beansprucht gelten. Die Zuerkennung einer Prioritat — wie im
Patentanmeldeverfahren nach Ermittlung von Intervallliteratur und Vorlage eines Prioritatsbeleges —
gibt es im Anmeldeverfahren fir Gebrauchsmuster nicht.

Fir einzelne Teile des Anmeldungsgegenstandes kénnen unter bestimmten Voraussetzungen auch
gesonderte Prioritdten beansprucht werden. Solche Teilprioritdten sind auch dann zulassig, wenn fir
die Prioritat eines Merkmales des Anmeldungsgegenstandes der Tag des Einlangens der Anmeldung
beim Patentamt mafRgebend bleibt. Fir einen Anspruch kénnen auch mehrere Prioritaten beansprucht
werden (§ 16 Abs 2 GMG).
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3.5 Nennung als Erfinder:in (§ 8 GMG)

Erfinder:innen haben Anspruch auf Nennung als solche

e bei der amtlichen Veréffentlichung,

e im Gebrauchsmusterregister,

e in der Gebrauchsmusterschrift,

e inder Gebrauchsmusterurkunde und

¢ in den vom Patentamt auszustellenden Prioritatsbelegen.
Dieser Anspruch kann nicht Gibertragen werden und geht nicht auf die Erben Uber. Ein Verzicht auf
den Anspruch ist ohne rechtliche Wirkung.

Die Nennung als Erfinder:in geschieht auf Antrag. Erfinder:innen, Anmelder:innen und Inhaber:innen
von Gebrauchsmustern kdnnen einen solchen Antrag in jedem Stadium des Verfahrens stellen. Sind
zur Stellung des Antrages mehrere Personen berechtigt, so hat, wenn der Antrag nicht von allen
Berechtigten gemeinsam gestellt wird, die antragstellende Person die Zustimmung der Ubrigen
Berechtigten nachzuweisen. Soll eine andere Person als die bereits als Erfinder:in genannte neben
dieser oder an ihrer Stelle als Erfinder:in genannt werden, so ist auch die Zustimmung der bisher als
Erfinder:in genannten Person nachzuweisen. Sind Anmelder:in und Erfinder:in ident, bedarf es
naturgemal keiner gesonderten Zustimmungserklarung. In diesem Fall kann die Erfindernennung
auch konkludent beantragt werden (zB durch Anfiihren auf der ersten Seite der Beschreibung).

Uber einen wahrend des Registrierungsverfahrens einvernehmlich gestellten Antrag auf Nennung als
Erfinder:in entscheidet das FTM. Nach Registrierung des Gebrauchsmusters ist hierflir das jeweilige
RKM zustandig. Nicht einvernehmlich gestellte Antrage auf Nennung als Erfinder:in sind vor der
Nichtigkeitsabteilung zu behandeln (§ 33 Abs 1 Z 3 GMG). Die Anhangigkeit eines derartigen
Verfahrens darf die Registrierung des Gebrauchsmusters nicht verzdégern.

4. Bearbeitung in der Technischen Abteilung

Im Gebrauchsmusterverfahren flihrt das zustandige FTM die GesetzmaRigkeitsprifung durch und
erstellt einen Recherchenbericht. Die GesetzmaRigkeitsprifung von Gebrauchsmustern ist im
Vergleich zu jener von Patenten eingeschrankt, umfasst aber sowohl materiellrechtliche als auch
formale Aspekte. Das zustédndige FTM kommuniziert der anmeldenden Person Mangel der
Anmeldung in schriftlichen Mitteilungen (s. 4.6) und fordert zu deren Behebung auf.

Sind alle Mangel behoben, endet die GesetzmaRigkeitsprifung mit Registrierungsbeschluss. Liegen
unbehebbare Mangel vor oder werden die Mangel trotz Aufforderung nicht fristgerecht behoben, endet
das Verfahren mit Zurlickweisungsbeschluss des zustandigen FTM (§ 18 Abs 2 und 3 GMG).

Da ua Neuheit und Erfindungshéhe im Gebrauchsmusterverfahren nicht zum Gegenstand der
Gesetzmaligkeitsprifung gehoren, wird der Recherchenbericht erst nach dieser erstellt (s. 4.4 und
4.7). Die GesetzmaRigkeitsprifung sollte daher méglichst sofort nach Einlangen der Anmeldung und
der Anmeldegeblhren erfolgen, da der Recherchenbericht binnen 6 Monaten ab dem Anmeldetag
fertiggestellt sein sollte und mit dessen Erstellung erst begonnen werden kann, wenn etwaige Mangel
der Anmeldung im Zuge der GesetzmalRigkeitsprifung behoben sind. Besonders wichtig ist eine
rasche Durchfihrung der GesetzmaRigkeitsprifung, wenn ein Antrag auf beschleunigte
Veréffentlichung und Registrierung gestellt wurde (s. 5.3.4).
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4.1 Zuteilung

Das Aktenzuteilungsteam weist den Anmeldeakt der zustandigen TA und dem zustandigen FTM zu,
und zwar anhand
o des technischen Inhalts der Anmeldung, insbesondere der Formulierung des
Hauptanspruchs,
o derInternationalen Patentklassifikation (IPC) und
o der Geschéftsverteilung

Bei Zweifeln betreffend die Richtigkeit der Zuteilung ist diese Frage unter Hinzuziehung des
Aktenzuteilungsteams umgehend zu klaren. Spatere Zuteilungsénderungen, zB wegen falscher
Klassifizierung, sind unbedingt zu vermeiden, da sie erfahrungsgemaf zu unnoétigen Verzégerungen
des Verfahrens flihren. Ist ein Akt dem richtigen FTM zugewiesen, flhrt dieses in der Folge die
GesetzmaRigkeitsprifung durch.

Innerhalb der Technischen Abteilung liegt die Verantwortung fir die Behandlung und insbesondere
die fir GesetzmaRigkeitsprifung der Anmeldung bis zum Registrierungszeitpunkt im Bereich
desjenigen FTM, dem die Anmeldung zur Behandlung zugewiesen ist. Der Vorstand der jeweiligen
TA kann die Anmeldung einem anderen FTM der Abteilung zur Bearbeitung zuweisen, um durch
Belastungsschwankungen auftretende Verzégerungen in der Bearbeitung zu minimieren.

4.2 Zustandigkeiten

Beschlisse der TA sind im Gebrauchsmusterverfahren stets Einzelbeschliisse des zustadndigen FTM
(§ 34 Abs 1 GMG). Das FTM, dem die Anmeldung zur Bearbeitung richtig zugeteilt wurde, ist daher
grundsatzlich zustandig fur alle Erledigungen, Einzelbeschlisse und Verfigungen im
Registrierungsverfahren sowie fir die Erstellung des Recherchenberichts (§ 33 Abs 1 Z 1 GMG), mit
folgenden beispielhaften Ausnahmen:

Das RKM istim Gebrauchsmusterverfahren insbesondere zustandig fiir Angelegenheiten betreffend
e rechtliche Verfligungen Uber das Recht aus der Anmeldung,
o zB dessen Ubertragung, und
o Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (s. 5.2.4 und § 33 Abs 1 Z 2 GMG).
Die AuRerung des RKM muss im Gebrauchsmusterverfahren gemaR § 34 Abs 3 GMG eingeholt
werden in Angelegenheiten betreffend
e Ausnahmen von der Registrierungsfahigkeit gemal § 2 GMG (zB 6ffentliche Ordnung und
gute Sitten) und
e Ordnungs- oder Mutwillensstrafen.
In allen anderen Rechtsfragen kann die AuRerung des RKM eingeholt werden.

Die Nichtigkeitsabteilung ist im Gebrauchsmusterverfahren gemat § 33 Abs 1 Z 3 GMG unter
anderem zustandig fur Angelegenheiten betreffend

e strittige Nennung als Erfinder:in (s. 3.5),

e Aberkennungen und Ubertragungen gemaR § 29 GMG, sowie

e Feststellungsantrage.

4.3 Erste Prufschritte

Wird ein FTM mit der Prifung einer Gebrauchsmusteranmeldung betraut, ist diese zunachst auf
offensichtliche Mangel zu prifen. Es sind dabei die folgenden Fragen zu stellen:
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o Liegt iberhaupt eine Gebrauchsmusteranmeldung vor? (s. 3.)
o Wourde die Anmeldung richtig zugeteilt? (s. 4.1)

Falls Zweifel Gber das Vorliegen einer Gebrauchsmusteranmeldung bestehen, ist umgehend das fiir
die jeweilige TA zustandige RKM beizuziehen. Falls die Problematik darin liegt, dass nicht klar ist,
welches Schutzrecht beantragt sein soll, ist der Akt umgehend im Dienstwege der Abteilung Zentrale
Dienste zur Abklarung zu Ubergeben. Wenn zweifelsfrei feststeht, dass die absoluten
Mindesterfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung nicht erfillt sind (und damit keine
zivilistische Anmeldung vorliegt, s. 3.), ist die Geschéftsstelle Erfindungen zwecks Korrektur des
Datensatzes zu verstédndigen und die Eingabe sodann im Dienstwege dem Kundencenter zur
Behandlung zu Ubergeben.

4.4 Gesetzmaligkeitsprafung

Jede Gebrauchsmusteranmeldung ist gemal § 18 GMG auf ihre GesetzmaRigkeit zu prifen, dh
darauf, ob die Anmeldung den gesetzlichen Bestimmungen (in erster Linie jenen des GMG) sowie den
einschlagigen Verordnungen (in erster Linie der PAV) entspricht. Nicht Teil der
Gesetzmaligkeitsprifung von Gebrauchsmusteranmeldungen sind:

¢ Neuheit

e Erfindungshéhe

e gewerbliche Anwendbarkeit

e Berechtigung zur Anmeldung (§ 18 Abs 1 GMG);

e Uberschreitung der Offenbarung (§ 18 Abs 5 GMG)

Eine Prifung auf diese Gesichtspunkte darf im Zuge der Gesetzmaligkeitsprifung nicht erfolgen. Es
ist daher unzulassig, im Zusammenhang mit diesen zur Mangelbehebung aufzufordern. Wohl aber ist
die anmeldende Person auf offensichtliche Nichtigkeitsgriinde in ihrer Gebrauchsmusteranmeldung
hinzuweisen (die ggf erst bei der Erstellung des Recherchenberichts offensichtlich werden), damit sie
eine informierte Entscheidung Uber die Sinnhaftigkeit einer Gebrauchsmusterregistrierung treffen
kann. Auch die Zuriickziehung der Anmeldung kann in diesem Zusammenhang angeraten werden.
Beharrt die anmeldende Person daraufhin auf einer zwar gesetzmaRigen, jedoch offensichtlich
nichtigen Anmeldung, ist dem Wunsch nach Registrierung zu entsprechen. Das erhdhte Risiko eines
spateren Nichtigkeitsverfahrens tragt die anmeldende Person.

In den kommenden Unterabschnitten werden jene Aspekte abgehandelt, die sehr wohl Teil der
Gesetzmaligkeitsprifung von Gebrauchsmusteranmeldungen sind und die erfahrungsgemal am
haufigsten Bemangelungen notwendig machen.

4.41 Anmeldeunterlagen

Die Anmeldung hat gemaR § 14 Abs 1 GMG zu enthalten:
1. den Namen und den Sitz bzw den Wohnort der anmeldenden Person sowie gegebenenfalls
seiner Vertretung,
den Antrag auf Registrierung eines Gebrauchsmusters,
eine kurze, sachgemale Bezeichnung der zu registrierenden Erfindung (Titel),
eine Beschreibung der Erfindung,
einen oder mehrere Anspriiche,
die zum Verstandnis der Erfindung nétigen Zeichnungen,
eine Zusammenfassung.

No ok wN
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Beschreibung, Anspriiche, Zeichnungen und Zusammenfassung — nicht jedoch der Antrag — mlssen
nicht in deutscher, sondern kénnen zunachst auch in englischer oder franzdsischer Sprache vorgelegt
werden. Liegt keine Ubersetzung in die deutsche Sprache bei, ist die anmeldende Person im Rahmen
der Gesetzmaligkeitsprifung nach Mdoglichkeit durch Mitteilung (s. 4.6) aufzufordern, eine
Ubersetzung der fremdsprachigen Anmeldungsteile ins Deutsche vorzulegen. Die diesbeziigliche
Frist betragt zwei Monate und ist aus riicksichtswiirdigen Griinden verlangerbar. Die Ubersetzung
wird dem Anmeldeverfahren zugrunde gelegt, die Richtigkeit der Ubersetzung wird aber nicht gepriift
(§ 14 Abs 4 GMG).

4 4.2 Gebihrenkontrolle

s. dazu bereits 3.2 oben

4.4.3 Mangelnder Offenbarungsgehalt (§ 13 Abs 2 GMG)

In der Gebrauchsmusteranmeldung ist die Erfindung so deutlich und vollstandig zu offenbaren, dass
eine fachkundige Person sie ausfiihren kann. Ist dieses Kriterium nicht erfiillt, liegt ein unbehebbarer
Mangel vor, der im Rahmen der GesetzmaRigkeitsprifung ehestmdglich durch Mitteilung zu
bemangeln ist. In diesem Fall gibt eine rasche Erledigung der anmeldenden Person die Méglichkeit,
moglichst bald eine neue Anmeldung mit vollstandiger Offenbarung der Erfindung einzureichen.

Werden im Gebrauchsmusterverfahren geanderte Anmeldeunterlagen vorgelegt, so wird nicht
geprift, ob hierdurch eine Uberschreitung der urspriinglichen Offenbarung stattgefunden hat, dh ob
erfindungswesentliche neue Merkmale in die Anmeldung aufgenommen wurden, die den
urspriinglichen Anmeldeunterlagen nicht zu entnehmen waren. Eine Uberschreitung der Offenbarung
stellt jedoch einen Nichtigkeitsgrund dar. Falls die Anmeldeunterlagen eine Uberschreitung des
Offenbarungsgehalts als wahrscheinlich erwarten lassen, ist die anmeldende Person hierliber
aufzuklaren, um zu verhindern, dass sie in Unkenntnis der Gesetzeslage ein nichtiges Schutzrecht
erwirkt.

444 Parteienvertretung (§ 39 GMG)

Grundsatzlich ist eine rechtliche Vertretung fiir das Registrierungsverfahren nicht zwingend
notwendig. Anmelderiinnen koénnen sich aber klarerweise durch eine zur berufsmaflligen
Parteienvertretung befugte Person, dh Patentanwéltin oder Patentanwalt, Rechtsanwaltin oder
Rechtsanwalt, Notarin oder Notar, wirksam vor dem OPA vertreten lassen. Hierfirr ist eine Vollmacht
oder Berufung auf diese notwendig, weshalb bei Fehlen eine entsprechende Vorlage durch Mitteilung
(s. 4.6) einzufordern ist. Da Gebrauchsmusteranmeldungen technisch als auch rechtlich sehr komplex
sein kénnen, ist oftmals eine patentanwaltliche Vertretung zweckmaRig und ratsam. In solchen Féllen
kann Anmelder:innen die Beiziehung einer Patentanwaltin oder eines Patentanwalts empfohlen
werden. Dabei ist aus Grinden der Integritat immer nur pauschal auf die von der
Patentanwaltskammer gefiihrte Liste ihrer Mitglieder zu verweisen und keinesfalls eine konkrete
nattrliche oder juristische Person zu empfehlen.

Anmelder:innen mit Sitz bzw Wohnsitz im Inland kédnnen sich auch durch eine nicht zur berufsmaigen
Parteienvertretung befugte Person wirksam vertreten lassen. In diesem Fall ist die Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht erforderlich. Ist in diesem Fall die Anmeldung von der anmeldenden Person
selbst unterfertigt, stellt das Fehlen einer Vollimacht keinen Zurlickweisungsgrund fir die Anmeldung
dar, jedoch kann mangels Nachweis auch keine rechtliche Vertretung zur Kenntnis genommen
werden. Daher ergeht die diesbezlgliche Bemangelung erst mit der nachsten Erledigung. Ist die
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Anmeldung allerdings nur von der (angeblich) vertretenden Person unterschrieben, ist die Vollmacht
sofort durch Mitteilung einzufordern.

Anmelder:innen, die im Inland weder Wohnsitz, noch Sitz oder Niederlassung haben, benétigen eine
entsprechend befugte berufsmaflige Parteienvertretung. Befinden sich jedoch Wohnsitz oder
Niederlassung im Europaischen Wirtschaftsraum (EWR) oder in der Schweiz, geniigt idR die
Bestellung einer in Osterreich, im EWR oder in der Schweiz wohnhaften
zustellungsbevollmachtigten Person. Anmelder:innen, die daher eine zu entsprechender
berufsmaRiger Parteienvertretung in Osterreich befugte Rechtsvertretung oder eine
zustellungsbevollmachtigte Person bendtigen, ist umgehend durch Mitteilung eine entsprechende
Bestellung bzw Namhaftmachung aufzutragen.

4.4.5 Ist eine Recherche Uberhaupt moglich?

Sind die Anmeldeunterlagen derart mangelhaft, dass eine Recherche offensichtlich nicht mdglich
erscheint, hat umgehend eine Bemangelung durch Mitteilung zu ergehen. Dies gilt auch fiir den Fall,
dass die Anmeldung offensichtlich uneinheitlich ist oder wenn nicht ersichtlich ist, welcher Teil der
Anmeldung der Recherche unterzogen werden soll. Dieses Vorgehen soll sicherstellen, dass eine
Recherche des Anmeldegegenstandes bald moéglich wird und somit Anmelder:innen zeitgerecht das
Recherchen-Ergebnis als Information iber potentielle Nichtigkeitsgrinde geliefert werden kann.

4.4.6 Offensichtliche Mangel der Prioritatserklarung

Von offensichtlichen Mangeln der Prioritatserklarung ist die anmeldende Person umgehend zu
informieren (zB wegen Uberschreitung des Prioritatsjahres oder unvollstandiger Prioritatserklarung).
Dies kann auch durch einfache Mitteilung erfolgen, vorzugsweise telefonisch. Da dies eine reine
Serviceleistung des OPA ist, kdnnen sich Anmelder:innen nicht auf die Unterlassung einer solchen
Mitteilung berufen. Eine rasche Information an die anmeldende Person ist jedoch wichtig, da die
Prioritatserklarung nur innerhalb von zwei Monaten ab dem Anmeldetag berichtigt werden kann
(s. 3.4).

4.4.7 Nicht schutzbarer Gegenstand

Betrifft die Gebrauchsmusteranmeldung einen diesem Schutzrecht nicht zuganglichen Gegenstand,
liegt ein unbehebbarer Mangel vor. Falls der Gegenstand aber durch ein Patent schitzbar ware, ist
die anmeldende Person im Zuge der Gesetzmaligkeitsprifung auf die Mdglichkeit der Umwandlung
der Gebrauchsmusteranmeldung in eine Patentanmeldung (s. 4.5.2) aufmerksam zu machen.

4.4.8 Anspriche

Besondere Bedeutung kommt den Anspriichen der Gebrauchsmusteranmeldung zu, da dieser Teil
der Anmeldung festlegt, fir welchen konkreten Gegenstand in welchem Umfang Schutz beantragt
wird. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind nur zur Auslegung der Anspriiche heranzuziehen.
Dementsprechend sind nach der Registrierung die Anspriche fir den Schutzumfang
ausschlaggebend (§ 4 Abs 2 GMG). Sie missen daher genau und in unterscheidender Weise
angeben, woflr Schutz begehrt wird (§ 14 Abs 2 GMG). Dazu ist der Gegenstand des
Schutzbegehrens in den Anspriichen durch die technischen Merkmale der Erfindung anzugeben,
wobei Marken- und Phantasiebezeichnungen nicht verwendet werden diirfen.

Innerhalb der Frist flr die Zahlung der Veroffentlichungsgebiihr kann die anmeldende Person auf
Basis der Information aus dem Recherchenbericht die Anspriiche noch andern, wobei sie eine neue
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Fassung aller aufrechterhaltenen Anspriiche vorzulegen hat. Die neuen Anspriiche sind auf Mangel
zu Uberprifen, wobei Neuheit, erfinderischer Schritt, gewerbliche Anwendbarkeit sowie eine allfallige
Uberschreitung der urspriinglichen Offenbarung auch in diesem Fall nicht gepriift werden. Gepriift
wird allerdings, ob die Anspriiche geeignet sind, den Gegenstand, der unter Schutz gestellt werden
soll, genau und eindeutig festzulegen.

Weisen die neuen Anspriiche diesbeziigliche Mangel auf, so ist die anmeldende Person aufzufordern,
diese innerhalb einer Frist von einem Monat zu beheben. Werden die Mangel nicht fristgerecht
behoben, so ist die Anmeldung zuriickzuweisen. Eine Anderung des Recherchenberichts erfolgt bei
Vorlage neuer Anspriiche nicht.

Im Ubrigen ist bei der Priifung von Gebrauchsmusteranspriichen Punkt 4.5.4 der Richtlinien fiir die
Prifung von Patentanmeldungen sinngemal anzuwenden.

4.49 Einheitlichkeit der Erfindung (§ 13 Abs 3 GMG)

Die Anmeldung darf nur eine einzige Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen enthalten, die
untereinander so verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.
Durch diese Vorschrift werden im Sinne der Rechtssicherheit und der Recherchierbarkeit
Ubersichtliche Schutzrechte geschaffen.

Bei der Beurteilung der Frage, ob ein Schutzbegehren einheitlich ist, sind insbesondere die
Bestimmungen des § 13 PAV zu beachten. Wird demnach in einer Anmeldung eine Gruppe von
Erfindungen beansprucht, so ist das Erfordernis der Einheitlichkeit nur erftillt, 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 jene 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 Ricksicht darauf zu erfolgen, ob die
Erfindungen in gesonderten Anspriichen oder als Alternativen innerhalb eines einzigen Anspruchs
beansprucht werden.

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

Seitens des OPA wird mit der Mitteilung, in der die Uneinheitlichkeit festgestellt wird, eine
zweimonatige, aus ricksichtswiirdigen Griinden verlangerbare Frist zur Herstellung der Einheitlichkeit
gesetzt. Hierbei ist eine neue einheitliche Fassung aller aufrechterhaltenen Anspriiche vorzulegen.
Die Entscheidung, welcher Teil in der Anmeldung verbleibt, obliegt der anmeldenden Person. Wird
nicht fristgerecht eine einheitliche Anspruchsfassung vorgelegt, ist die gesamte Anmeldung
zuriickzuweisen (§ 18 Abs 3 GMG). Die Fassung eines gesonderten Beschlusses, in dem die
Uneinheitlichkeit festgestellt wird, ist im Gebrauchsmusterverfahren nicht vorgesehen.

4.5 Exkurs: Teilanmeldung, Umwandlung und Abzweigung

Da Anmelder:innen im Falle einer uneinheitlichen Erfindung oft eine Teilanmeldung einreichen, wird
sie an dieser Stelle gefolgt von der Umwandlung und der Abzweigung behandelt.
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451 Teilung der Anmeldung (Teilanmeldung)

Ist eine Erfindung uneinheitlich, kénnen sich Anmelder:iinnen Abhilfe verschaffen, indem die
Anmeldung geteilt und dabei eine sogenannte Teilanmeldung abgespalten wird, sodass nur eine
einheitliche Erfindung in der Anmeldung verbleibt (§ 18 Abs 4 GMG). Die Entscheidung, welcher Teil
in der Anmeldung ausgeschieden wird und welcher nicht, obliegt der anmeldenden Person.

War die Erfindung schon in der urspriinglichen Anmeldung uneinheitlich, sind die uneinheitlichen
Anmeldungsteile auszuscheiden und gegebenenfalls neu anzumelden, wobei der fristgerecht
eingereichten neuen Anmeldung (Teilanmeldung) der Tag der urspringlichen Anmeldung als
Anmeldetag zukommt.

Eine Teilanmeldung kann auch unabhangig von einer bemangelten Uneinheitlichkeit freiwillig erfolgen
(§ 20 GMG). Das kdénnte etwa dann der Fall sein, wenn Anmelder:innen parallel zur urspriinglichen
Anmeldung neue Anspriiche verfolgen wollen, die mit dem urspriinglichen Schutzbegehren jedoch
nicht einheitlich sind. Gewohnlich wird eine solche Teilanmeldung mit der urspringlichen
Beschreibung und den urspringlichen Zeichnungen, jedoch mit anderen Ansprichen eingereicht.
Auch in diesem Fall bleibt der urspriingliche Anmeldetag erhalten, sofern die Teilanmeldung nicht
Uber die Offenbarung der urspriinglichen Anmeldung hinausgeht.

Eine Teilanmeldung kann eingebracht werden bis zum Ablauf einer Frist
1. von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung, mit der die Anmeldung (zB wegen
Uneinheitlichkeit) zurlickgewiesen wurde, oder
2. von zwei Monaten nach der Veroffentlichung des Gebrauchsmusters (§ 20 GMG).

4.5.2 Umwandlung (§ 21 GMG)

Bis zum Ablauf der Frist fiir die Zahlung der Veroffentlichungsgebuhr (s. 5.3.1) kann ein Antrag auf
Umwandlung einer Gebrauchsmusteranmeldung in eine Patentanmeldung gestellt werden. Einer
solchen Patentanmeldung kommt als Anmeldetag der Tag 2zu, an dem die
Gebrauchsmusteranmeldung, aus der sie umgewandelt wurde, beim Patentamt eingereicht wurde.
Prioritaten, die fir die Gebrauchsmusteranmeldung beansprucht wurden, bleiben fir die
Patentanmeldung erhalten.

Der Antrag auf Umwandlung unterliegt keiner Verfahrensgebtihr. Der Differenzbetrag zwischen der
Recherchengebihr fiir die GM-Anmeldung und der héheren Recherchen- und Prifungsgebuhr fiir die
Patentanmeldung ist vom zustandigen FTM einzufordern. Wenn dieselbe Anmeldung bereits zuvor
von einer Patentanmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung umgewandelt worden ist, kann diese
aber nun nicht wieder in eine Patentanmeldung rickumgewandelt werden.

4.5.3 Abzweigung (§ 15a GMG)

In der Praxis werden oft fir dieselbe Erfindung gleichzeitig ein Patent und ein Gebrauchsmuster
angemeldet. Wurde ,nur® ein Patent angemeldet, besteht aber noch die Md&glichkeit, von der
bestehenden Patentanmeldung prioritatswahrend eine Gebrauchsmusteranmeldung ,abzuzweigen®.
Anders als bei der Umwandlung einer Patentanmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung tritt die
abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung nicht an die Stelle der Patentanmeldung, sondern es
bestehen nach der Abzweigung beide Anmeldungen nebeneinander.

Eingereicht werden kann eine abgezweigte Gebrauchsmusteranmeldung wahrend des gesamten
Anmeldeverfahrens sowie bis zum Ablauf einer Frist
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1. von zwei Monaten nachdem die Patentanmeldung als zuriickgenommen gilt, oder

2. von zwei Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung, mit der die Patentanmeldung
zurlckgewiesen wurde, oder

3. von sechs Monaten nach Bekanntmachung der Erteilung des Patents, 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.

Mit der Abzweigungserklarung kann der Anmeldetag der Patentanmeldung als Prioritat fir die
Gebrauchsmusteranmeldung in Anspruch genommen werden. Fir die Patentanmeldung in Anspruch
genommene Prioritatsrechte bleiben fir die Gebrauchsmusteranmeldung ebenso erhalten. Die
Abzweigungserklarung ist innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Einlangen der
Gebrauchsmusteranmeldung beim Patentamt einzureichen. Mit der Abzweigungserklarung ist eine
Abschrift der Patentanmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung vorzulegen.

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

4.6 Mitteilungen

Falls die Gesetzmaligkeitsprifung ergibt, dass die gesetzlichen Vorschriften nicht vollstandig erfiillt
sind, die Anmeldung also nicht in der vorliegenden Form verdffentlicht und registriert werden kann,
sind der anmeldenden Person die festgestellten Mangel mitzuteilen (§ 18 Abs 2 GMG). Die
diesbezligliche Kommunikation der TA mit der anmeldenden Person erfolgt im
Gebrauchsmusterverfahren hauptsachlich Uber sogenannte Mitteilungen (vgl Vorbescheid im
Patenterteilungsverfahren). Mitteilungen sind vorbereitende Verfiigungen flr die Registrierung und
kénnen daher gemaR § 46 Abs 2 GMG nicht durch ein Rechtsmittel bekampft werden.

Eine Mitteilung enthalt
1. die Nennung und Begriindung von Mangeln,
2. eine Aufforderung zur Mangelbehebung (sofern die Mangel behebbar sind) und
3. eine Rechtsfolgenbelehrung inklusive Fristsetzung.

Mitteilungen sind sachlich und klar zu fassen, damit die anmeldende Person den Inhalt auch ohne
Schwierigkeiten verstehen kann. Die Mitteilung muss eindeutige Feststellungen enthalten, die ein
klares Bild von der Meinung des FTM vermitteln, sowie klare Auftrage, wie die Mangel zu beheben
sind. Diese sind nicht durch bloflen Verweis auf eine Gesetzesstelle oder eine Verordnung zu
behaupten, sondern auch anhand der konkreten Mangel der Anmeldung zu begriinden.

In einer Mitteilung sind nicht nur die einer Registrierung entgegenstehenden Gesichtspunkte zu
erdrtern, sondern nach Madglichkeit auch positive Anregungen zu geben, insbesondere zur
Uberarbeitung der Anspriiche. Dabei ist jedoch zu beachten, dass es die Entscheidung der
anmeldenden Person ist, welcher Schutzumfang beantragt wird (s. 4.4). Ist der vorliegende Mangel
ein nicht behebbarer Mangel, ist dies in der Mitteilung klar zum Ausdruck zu bringen.
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Die Anzahl der Mitteilungen ist in Abhangigkeit von den Umstanden des Einzelfalls mdglichst gering
zu halten. Jedenfalls muss der anmeldenden Person in ausreichendem Malie rechtliches Gehér
gewahrt werden. Eine Anmeldung kann also nur dann zurlickgewiesen werden, wenn zuvor die
Grinde, auf die sich die Zurlickweisung stltzt, durch Mitteilung bekannt gegeben worden sind und
der anmeldenden Person Gelegenheit zu einer diesbezlglichen Stellungnahme gegeben wurde.

4.6.1 Bemangelungen vor Erstellung des Recherchenberichts

Im Gebrauchsmusterverfahren erfolgt, sofern formale oder inhaltliche Mangel vorliegen, zunachst eine
Mitteilung betreffend diese Mangel vor Erstellung des Recherchenberichts. Der Recherchenbericht
wird erst erstellt, sobald alle Mangel behoben sind (§ 18 Abs 1 GMG). Im Patenterteilungsverfahren
hingegen werden formale und inhaltliche Mangel sowie ggf. der Stand der Technik im ersten
sachlichen Vorbescheid mitgeteilt.

Legt die anmeldende Person innerhalb der in der ersten Mitteilung gesetzten Frist verbesserte
Unterlagen vor, die noch immer Mangel aufweisen, kénnen diese neuen Unterlagen mit einer weiteren
Mitteilung bemangelt werden.

4.6.2 Mitteilung mit Recherchenbericht

Ein Recherchenbericht wird erst erstellt, sobald alle Mangel behoben sind und somit die
Gesetzmaligkeitsprifung abgeschlossen ist (s. 4.7). Schlussendlich ergeht eine Mitteilung mit
Recherchenbericht, mit welcher dazu aufgefordert wird, die Veroffentlichungsgebihr zu zahlen
(s.5.3.1).

4.6.3 Frist zur AuRerung auf Mitteilungen

Zur Behebung der in der jeweiligen Mitteilung aufgezeigten Mangel bzw zur AuRerung auf diese ist
allen Anmelder:innen einheitlich eine AuRerungsfristim AusmaR von zwei Monaten ab Zustellung der
jeweiligen Mitteilung zu setzen (§ 18 Abs 2 und 3 GMG).

Die AuRerungsfrist kann aus riicksichtswiirdigen Griinden auf Antrag (Fristgesuch) verlangert werden.
Uber die Gewahrung einer Fristverlangerung entscheidet das zustéandige FTM unter Beriicksichtigung
des konkreten Falles. Das Ausmaly der Fristverlangerung ist einheitlich mit zwei Monaten
festzusetzen, es sei denn, im Antrag wird ein geringeres Ausmal} begehrt. Fristgesuche unterliegen
keiner Verfahrensgeblihr.

4.7 Recherche und Recherchenbericht (§ 19 GMG)

Mit der Recherche soll der relevante Stand der Technik so ermittelt werden, dass damit die
Rechtsbestandigkeit des Gebrauchsmusters beurteilt werden kann. Gegenstand der Recherche ist
die in den letztglltigen Anspriichen angegebene Erfindung, wobei zur Auslegung der Anspriiche die
Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind. Aus dem Recherchenbericht ersichtliche
Nichtigkeitsgriinde hindern die Registrierung eines Gebrauchsmusters zwar nicht, jedoch bietet er im
Sinne der Transparenz der Offentlichkeit wichtige Informationen, die zu einer spateren
Nichtigerklarung fliihren kénnen (s. 4.).

Im Gebrauchsmusterverfahren wird der Recherchenbericht — anders als im Patenterteilungsverfahren

— erst nach Abschluss der GesetzmaRigkeitsprifung erstellt, also erst dann, wenn gegen die
Veroffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters keine Bedenken mehr bestehen. Der
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Recherchenbericht ist daher nicht Teil der Gesetzmaligkeitsprifung von
Gebrauchsmusteranmeldungen. Er ist mdglichst binnen sechs Monaten ab dem Anmeldetag zu
erstellen (§ 19 Abs 2 GMG). Die Einhaltung dieser Erledigungsfrist ist bei prioritdtslosen Anmeldungen

von besonderer Bedeutung. Der Recherchenbericht wird mit einer Mitteilung zugestellt, in der auch
zur Zahlung der Veréffentlichungsgebiihr innerhalb von zwei Monaten aufgefordert wird (s. 5.3.1).

Bei umgewandelten Gebrauchsmusteranmeldungen ist nach Mdoglichkeit umgehend die
Gesetzmaligkeitsprifung einzuleiten und der Recherchenbericht zu erstellen, da ein Antrag auf
Umwandlung einer Patentanmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung Ublicherweise erst Monate
nach der Einreichung der Patentanmeldung erfolgt (oft nach Erhalt des ersten Vorbescheides).

Das FTM hat bei der Durchfihrung der Recherche die vorhandenen technischen Hilfsmittel und
Informationsquellen auszuschépfen, soweit dies Erfolg versprechend und im Hinblick auf den Aufwand
vertretbar erscheint. Zeigt sich, dass ein unverhaltnismaRig groRer Aufwand fir eine nur noch
geringfligige maogliche Verbesserung des Recherchenergebnisses erforderlich ware, ist die
Recherche zu beenden.

Das Ergebnis der Recherche wird im tabellarischen Recherchenbericht festgehalten. Im
Recherchenbericht ist zu jeder Verdffentlichung eine Kategorie angegeben:
e A =allgemeiner Stand der Technik
o X =dieses Dokument nimmt die Neuheit oder den erfinderischen Schritt vorweg
e Y =die Zusammenschau von mehreren Dokumenten nimmt den erfinderischen Schritt vorweg
e P =Veroffentlichung im Prioritatsintervall
¢ & = Mitglied derselben Patent- oder Gebrauchsmusterfamilie

Ferner wird angegeben, auf welchen Anspruch bzw welche Anspriche sich die jeweilige
Veréffentlichung bezieht. Die Angabe der Kategorie dient lediglich dem schnelleren Uberblick sowohl
der anmeldenden Person als auch der Offentlichkeit. Eine letztgiiltige Beurteilung stellt sie nicht dar,
da im Registrierungsverfahren die Aspekte Neuheit und erfinderischer Schritt nicht geprift werden.
Bei Zitaten von Veréffentlichungen, die wahrscheinlich — eine Verifizierung erfolgt erst in einem
etwaigen Nichtigkeitsverfahren — unter die Neuheitsschonfrist fallen (s. 1.2), sollte, um eine
Irrefiihrung der Offentlichkeit zu vermeiden, im Recherchenbericht die folgende Bemerkung
angebracht werden: ,Diese Verdffentlichung kénnte gegebenenfalls unter die Neuheitsschonfrist
gemald § 3 Abs 4 GMG fallen®.

Da die Anspriche im Registrierungsverfahren geandert werden kénnen, was oft nach Zustellung des
Recherchenberichts geschieht, ist das Datum der Einreichung jener Anspriiche, auf deren Basis der
Recherchenbericht erstellt wurde, im Recherchenbericht anzugeben.

Weisen die nach Zustellung des Recherchenberichts gednderten Anspriiche Mangel auf, wird in einer
weiteren Mitteilung zu deren Behebung aufgefordert (s. schon 4.4.8).

5. Beendigung des Registrierungsverfahrens

Das Registrierungsverfahren von Gebrauchsmustern endet, indem entweder die anmeldende Person
ihre  Anmeldung zurlickzieht, die Anmeldung mit Beschluss zurlickgewiesen wird oder das
Gebrauchsmuster mit Beschluss registriert und verdffentlicht wird. Anders als im
Patenterteilungsverfahren sind alle Beschliisse der TA Einzelbeschllisse des zustandigen FTM (§ 34
Abs 1 GMG).
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5.1 Zuruckziehung der Anmeldung

Die anmeldende Person kann die Gebrauchsmusteranmeldung bis zur Fassung des
Veréffentlichungs- und Registrierungsbeschlusses zuriickziehen, sodass es weder zur Registrierung,
noch zur Verdffentlichung kommt. Eine Zurlickziehung wird vom OPA lediglich zur Kenntnis
genommen und der anmeldenden Person dies in einem entsprechenden Schreiben mitgeteilt. Ab der
Zurickziehung der Anmeldung gilt diese als nicht mehr existent, dh Verfahrenshandlungen kénnen
ab diesem Zeitpunkt nicht mehr vorgenommen werden, und die Einzahlung einer Gebuhr oder eine
AuRerung sind dann wirkungslos.

5.2 Zurluckweisung der Anmeldung

Im Gebrauchsmusterverfahren gibt es einen allgemeinen Zuriickweisungsgrund (§ 18 Abs 2 GMG)
und einen speziellen fir den Fall der Uneinheitlichkeit der Anspriche (§ 18 Abs 3 GMG).
Zuruckweisungsbeschliisse kdénnen mittels Rekurs an das Oberlandesgericht Wien angefochten
werden (§ 46 Abs 1 GMG).

Zur Gewahrleistung des rechtlichen Gehors darf eine Anmeldung nur dann zurtickgewiesen werden,
wenn die Griinde der anmeldenden Person bereits anlasslich der GesetzmaRigkeitsprifung (durch
Mitteilung) bekannt gegeben worden sind, und ausreichend Gelegenheit zu einer diesbeziiglichen
Stellungnahme eingerdumt wurde.

5.2.1 Zuruckweisungsbeschluss

Ergibt die Gesetzmaligkeitsprifung, dass gegen die Verdffentlichung und Registrierung des
Gebrauchsmusters Bedenken bestehen, so ist die anmeldende Person durch Mitteilung (s. 4.6)
aufzufordern, sich binnen einer zweimonatigen, aus riicksichtswirdigen Griinden verlangerbaren Frist
zu aulern (s. 4.6.3). Bestehen die Bedenken darin, dass die Anspriiche uneinheitlich sind, ist der
anmeldenden Person durch Mitteilung aufzutragen, innerhalb derselben Frist die Einheitlichkeit
herzustellen und eine neue einheitliche Fassung aller aufrechterhaltenen Anspriiche vorzulegen. Wird
nach Ablauf der Frist die Unzulassigkeit der Veréffentlichung und Registrierung festgestellt, so ist die
Anmeldung zur Ganze zurlckzuweisen (§ 18 Abs 2 und 3 GMG). Die Mdoglichkeit einer
Teilzurlickweisung analog zu § 100 Abs 1 PatG gibt es nicht.

5.2.2 Verspatete AuRerung vor Fassung des Zurlickweisungsbeschlusses

Es kann vorkommen, dass eine vom FTM aufgetragene Mangelbehebung zwar nach Ablauf der Frist
einlangt, aber noch vor Fassung des Zurlckweisungsbeschlusses. In diesem Fall ist die verspatet
eingelangte AuRerung zu beriicksichtigen, dh die Anmeldung ist so zu behandeln, als ware die
Eingabe rechtzeitig erfolgt. Eine Beschlussfassung erfolgt also auf Basis der Aktenlage zum Zeitpunkt
der Beschlussfassung (analog zu § 100 Abs 2 PatG).

5.2.3 Antrag auf Weiterbehandlung

Ist die Anmeldung wegen der Versdumung einer vom Patentamt eingeraumten Frist zuriickgewiesen
worden, kann die anmeldende Person die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragen. Damit wird
der anmeldenden Person ermoglicht, die Folgen der Fristversdumung schnell und einfach zu
beseitigen und die Anmeldung aufrechtzuerhalten, ohne die Fristversdumung bzw die Nichtauflerung
rechtfertigen zu mussen (anders beim Wiedereinsetzungsantrag, s. 5.2.4). Der Antrag auf
Weiterbehandlung ist binnen zwei Monaten nach der Zustellung des Zurlickweisungsbeschlusses
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beim Patentamt einzureichen. Innerhalb dieser Frist muss auch die versdumte Handlung nachgeholt
werden (§ 33 Abs 2 GMG iVm § 128a PatG).

Fir den Antrag ist eine Weiterbehandlungsgebuihr iHv derzeit € 156 zu zahlen (§ 28 Abs 1 Z 7 PAG,
valorisiert durch PAG-ValV 2014), jedoch nicht zwingend innerhalb der Antragsfrist. Wenn die Gebihr
nicht bezahlt wurde, ist der anmeldenden Person eine Fristim Ausmalfl von einem Monat zur Zahlung
der Weiterbehandlungsgebiihr bzw zur Bekanntgabe der Zahlungsdaten zu setzen. Diese Frist kann
nicht verlangert werden. Es ist sodann noch ca. drei Wochen bis zur Fassung des
Zuruckweisungsbeschlusses zuzuwarten, um sicherzustellen, dass die eventuell doch noch bezahlte
Gebuhr in das elektronische Gebuhrenerfassungssystem eingetragen wurde.

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

Zur Entscheidung Uber den Weiterbehandlungsantrag ist jenes FTM zustandig, das im Zeitpunkt der
Entscheidung Uber den Weiterbehandlungsantrag zur Entscheidung Uber die zurickgewiesene
Anmeldung zustandig ware. Wird dem Weiterbehandlungsantrag stattgegeben, ist die Anmeldung
weiterzubearbeiten. Wird der Antrag zurlickgewiesen, kann dagegen mittels Rekurs an das
Oberlandesgericht Wien vorgegangen werden (§ 46 Abs 1 GMG).

5.2.4 Antrag auf Wiedereinsetzung

Neben dem Antrag auf Weiterbehandlung steht ggf noch ein Antrag auf Wiedereinsetzung zur
Verfiigung, um die Anmeldung unter Umstanden noch zu retten (§ 33 Abs 2 GMG iVm § 129 ff PatG).
Wiedereinsetzungsantrage werden vor allem dann gestellt, wenn ein Weiterbehandlungsantrag nicht
zulassig ware, zB wenn der Zuriickweisungsbeschluss auf der SGumnis einer gesetzlichen Frist beruht
oder die Frist zur Stellung eines Weiterbehandlungsantrages schon abgelaufen ist.

Anspruch auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand hat, wer
e eine Frist (wenn auch aus einem minderen Grade des Versehens) versdumt hat,
e an deren Einhaltung durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis verhindert
war, und
e die Fristsdumnis einen direkten Rechtsnachteil nach dem GMG zur Folge hat.
Umstéande, die eine Wiedereinsetzung rechtfertigen kénnen, sind zB Krankheit oder berufliche
Schwierigkeiten, die dazu beigetragen haben, dass die Frist versaumt wurde.

Einzubringen ist der Wiedereinsetzungsantrag binnen zwei Monaten ab dem Tag, an dem das
relevante Hindernis weggefallen ist, in jedem Fall jedoch spatestens binnen zwolf Monaten ab dem
Tag, an dem die versaumte Frist abgelaufen ist. Die zur Begriindung des Antrages dienenden
Umstande sind anzufihren und glaubhaft zu machen (sofern sie der Behérde nicht offenkundig sind).
Zugleich mit dem Antrag ist die versdumte Handlung nachzuholen. AuRerdem ist eine
Verfahrensgebihr von € 288 (§ 28 Abs 1 Z 8 PAG, valorisiert durch PAG-ValV 2014) und eine
Schriftengebtihr von € 59 (§ 14 TP 10 Abs 1 Z 7 GebG) zu zahlen.

Ist der Antrag oder die nachgeholte Handlung mangelhaft, so ist der Antragsteller vor der
Entscheidung aufzufordern, binnen einer bestimmten Frist den Mangel zu beheben. Uber den Antrag
entscheidet die Abteilung, bei der die versdumte Handlung vorzunehmen war. Wurde eine Handlung
bei einer TA versdumt, so entscheidet Uber den Antrag das zugewiesene RKM. Eine
Wiedereinsetzung in die Wiedereinsetzungsfrist ist nicht moéglich. Wird ein Wiedereinsetzungsantrag
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abgewiesen, kann dieser Beschluss mittels Rekurs an das Oberlandesgericht Wien angefochten
werden (§ 46 Abs 1 GMG).

5.3 Veroffentlichung und Registrierung (§ 22ff GMG)

Liegt nach etwaigen Bemangelungen durch Mitteilungen sowie entsprechenden Verbesserungen eine
korrekte Gebrauchsmusteranmeldung vor, ist nach Zahlung der notwendigen Gebihren ein
Gebrauchsmuster zu registrieren und die Gebrauchsmusterschrift zu veréffentlichen (wobei
insbesondere 5.3.2 zu beachten ist).

5.3.1 Veroéffentlichungsgebuhr

In der Mitteilung mit Recherchenbericht wird zur Zahlung der Verdéffentlichungsgebiihr innerhalb von
zwei Monaten ab Zustellung aufgefordert. Diese Frist ist auf begriindeten Antrag zu verlangern
(§ 19 Abs 3 GMG). Der Antrag auf Fristverlangerung unterliegt keiner Verfahrensgebuhr. Die
Veroéffentlichungsgebihr betragt derzeit € 135 (§ 15 Abs 3 PAG, valorisiert durch PAG-ValV 2014).

Ist die Zahlung der Verdéffentlichungsgebihr innerhalb der zweimonatigen Frist nicht ordnungsgemaf
nachgewiesen, wird zur Nachreichung eine einmonatige Frist gesetzt. Liegt bis dahin immer noch kein
ordnungsgemaler Zahlungsnachweis vor, ist die Anmeldung zuriickzuweisen (§ 19 Abs 5 GMG). Die
Veroffentlichungsgebuhr ist zurlickzuzahlen, falls es zu keiner Veroffentlichung und Registrierung des
Gebrauchsmusters kommt (zB bei Zuriickziehung oder Zurtickweisung der Anmeldung).

5.3.2 Beschluss der Veroffentlichung und Registrierung

Auch wenn die Veroffentlichungsgebihr bereits nachweislich bezahlt ist, darf der
Registrierungsbeschluss prinzipiell erst dann erfolgen, wenn die Frist zur Zahlung der
Veroéffentlichungsgebihr abgelaufen ist, da bis zum Ablauf dieser Frist die Anspriiche geandert oder
die Umwandlung in eine Patentanmeldung beantragt werden kénnen. Die anmeldende Person kann
allerdings einen friiheren Veroffentlichungs- und Registrierungsbeschluss erwirken, indem sie auf die
Anderung der Anspriiche und auf die Umwandlung ausdriicklich verzichtet. Ist daher die Zahlung der
Veroéffentlichungsgebihr ordnungsgemal nachgewiesen, und wurde ein solcher Verzicht abgegeben
oder ist die Zahlungsfrist abgelaufen, so hat ein Beschluss auf Veroffentlichung und Registrierung des
Gebrauchsmusters zu ergehen, durch welchen dieses rechtlich zu existieren beginnt.

Die wichtigsten Codes fur Verdéffentlichungen im Gebrauchsmusterverfahren sind:
o U1:veroffentlichte Gebrauchsmusteranmeldung mit Recherchenbericht
e U2: verdffentlichte Gebrauchsmusteranmeldung ohne Recherchenbericht
e U3: nachtraglich veroffentlichter Recherchenbericht
e U8: berichtigtes Deckblatt (bibliografische Daten)
e U9: berichtigte Gebrauchsmusteranmeldung

Im Normalverfahren wird die Gebrauchsmusteranmeldung gemeinsam mit dem Recherchenbericht
veroffentlicht (U1-Publikation). Im beschleunigten Verfahren erfolgt — in den Gberwiegenden Fallen —
eine Veroffentlichung ohne Recherchenbericht (U2-Publikation). Auch in diesem Fall wird der
Recherchenbericht zur Information der Offentlichkeit verdffentlicht und zwar als gesonderte spatere
Veroffentlichung (U3-Publikation).
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5.3.3 Beschleunigte Veroffentlichung und Registrierung (§ 27 GMG)

Eines der Hauptziele des GMG ist es, ein Schutzrecht fiir technische Erfindungen zur Verfligung zu
stellen, das rasch und relativ einfach erlangt werden kann. Um dieser Idee voll gerecht zu werden,
besteht die Moglichkeit, einen Antrag auf beschleunigte Veroffentlichung und Registrierung zu stellen.
Dabei ist jedoch zu bedenken, dass dann bei der Registrierung in aller Regel noch kein
Recherchenbericht zur Beurteilung der Neuheit und des erfinderischen Schritts vorliegt.
Dementsprechend bergen die beschleunigte Veréffentlichung und Registrierung ein erhdhtes Risiko,
ein nichtiges Gebrauchsmuster zu erhalten.

Der Antrag kann bereits bei der Anmeldung oder auch in einem spateren Stadium des
Registrierungsverfahrens eingebracht werden, muss aber spatestens am Tag vor der Zustellung des
Recherchenberichts erfolgen. Nach diesem Zeitpunkt kann eine raschere Registrierung nur mehr wie
soeben in 5.3.2 beschrieben durch Verzicht auf Anderung der Anspriiche und Umwandlung erreicht
werden.

Fir die beschleunigte Verdffentlichung ist gemeinsam mit der Verdffentlichungsgebuhr (s. 5.3.1) die
Beschleunigungsgebliihr iHv € 52 zu zahlen (§ 15 Abs 4 PAG, valorisiert durch PAG-ValV 2014). Falls
der Antrag gleichzeitig mit der Anmeldung gestellt wird, ist gemeinsam mit der Bekanntgabe des
Aktenzeichens zur Zahlung dieser Gebuhren aufzufordern. Wird der Antrag zu einem spateren
Zeitpunkt gestellt, sind die Gebihren gleichzeitig mit der Antragstellung zu zahlen. Wurden die
erforderlichen Gebulhren nicht bezahlt, sind diese nachzufordern. Falls es zu keiner beschleunigten
Veroffentlichung und Registrierung  kommt, sind die Beschleunigungsgebihr und die
Verdffentlichungsgebihr zurlickzuzahlen (Details s. § 27 PAG).

Gebrauchsmusteranmeldungen sind unmittelbar nach ihrem Einlangen vom FTM dahingehend zu
Uberprifen, ob ein Antrag auf beschleunigte Veroffentlichung und Registrierung gestellt wurde, damit
in diesem Fall die Gesetzmafigkeitsprifung sofort beginnen kann und, falls die Anmeldung keine
Mangel aufweist, die Verodffentlichung und Registrierung umgehend beschlossen werden kdnnen. Bei
einem Antrag auf beschleunigte Registrierung wird, wie der Name schon verrat, das Gebrauchsmuster
schneller registriert, es findet aber dennoch eine vollstandige Gesetzmaligkeitsprifung statt. Diese
ist im selben Umfang durchzufiihren wie im Normalverfahren. Die Veréffentlichung und die
Registrierung dirfen also auch im beschleunigten Verfahren erst dann beschlossen werden, wenn
alle im Zuge der Gesetzmaligkeitspriifung aufgezeigten Mangel behoben sind.

Ein Antrag auf beschleunigte Verdéffentlichung und Registrierung ist daher in erster Linie bei von
Anfang an korrekten Anmeldeunterlagen sinnvoll, sodass die Gesetzmaligkeitsprifung schnell und
ohne Bemangelungen positiv abgeschlossen werden kann und das gesamte Registrierungsverfahren
rasch vonstattengeht. Erfahrungsgeman gelingt es Expert:innen auf dem Gebiet des dsterreichischen
Erfindungsschutzes wie Patentanwalten und Patentanwaltinnen am besten, mangelfreie und schnell
registrierungsfahige Anmeldeunterlagen zu verfassen.

Selten aber doch kommt es vor, dass bei beschleunigter Veroffentlichung und Registrierung zum
Zeitpunkt es diesbezlglichen Beschlusses das Recherchenergebnis bereits vorliegt (in erster Linie
bei Gebrauchsmusteranmeldungen, die aus Patentanmeldungen umgewandelt wurden). In einem
solchen Fall ist die Veroffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters zusammen mit der
Zustellung und Publikation des Recherchenberichts zu beschlieen (U1-Publikation).

Im Normalfall liegt bei beschleunigter Verdffentlichung und Registrierung zum Zeitpunkt des
diesbeziglichen Beschlusses noch kein Recherchenbericht vor. Daher wird nach Veréffentlichung der
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Gebrauchsmusterschrift ohne Recherchenbericht (U2-Publikation) der Akt dem FTM zur Erstellung
des Recherchenberichtes Ubermittelt. Der Recherchenbericht ist auch im Falle einer beschleunigten

Registrierung — wenn maoglich — innerhalb von sechs Monaten ab dem Anmeldetag zu erstellen. Der
Recherchenbericht ist in diesem Fall gesondert zu verdffentlichen (U3-Publikation).
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