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Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente; Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 wurden die Kantonsregierungen eingeladen, sich zur Anderung
des Bundesgesetzes Uber die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) vernehmen zu lassen. Fir
diese Gelegenheit danken wir.

Die vorgeschlagenen Anderungen beriihren keine kantonalen Kompetenzen. Inhaltlich erscheinen
sie Uberzeugend und werden von uns unterstitzt.

Wir danken lhnen fir Ihre Kenntnisnahme.

Freundliche Griisse

Im Namen des Regierungsrats

Dr. Markus Dieth Vincenza Trivigno
Landammann Staatsschreiberin
Kopie

* rechtsetzung@ipi.ch
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EJPD, Rechtsetzung, 3003 Bern Tel. +41 71 353 63 51

(per E-Mail an Rechtsetzung@ipi.ch roger.nobs@ar.ch
[PDF- und Wordversion])

Herisau, 15. Januar 2021

Eidg. Vernehmlassung; Anderung des Bundesgesetzes i ber die Erfindungspatente; Stel-
lungnahme des Regierungsrates von Appenzell Ausserr hoden

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 wurden die Kantonsregierungen vom Eidgendssischen Justiz- und Poli-
zeidepartement (EJPD) eingeladen, zur Vorlage einer Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspa-
tente bis zum 1. Februar 2021 Stellung zu nehmen.

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden nimmt dazu wie folgt Stellung:

Die vorgeschlagenen Anderungen beriihren keine kantonalen Kompetenzen. Inhaltlich erscheinen sie {iber-
zeugend und werden vom Regierungsrat unterstitzt.

Wir danken lhnen fur die Moglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Grisse

e
A

Dr. iur. Roger Nobs, Ratschreiber
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KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Landammann und Standeskommission

Sekretariat Ratskanzlei Ratskanzlei, Marktgasse 2, 9050 Appenzell
Marktgasse 2

9050 Appenzell Per E-Mail an

Telefon +4171 788 93 11 rechtsetzung@ipi.ch
info@rk.ai.ch

www.ai.ch

Appenzell, 17. Dezember 2020

Anderung des Bundesgesetzes liber die Erfindungspatente
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh.

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur An-
derung des Bundesgesetzes Uber die Erfindungspatente zukommen lassen.

Die Standeskommission hat die Unterlagen geprift. Sie begrisst die Vorlage. Zwar wird die
Revision geméss Schatzung des Bundesrats im erlduternden Bericht zu einer Verschiebung
der Nachfrage fuhren. So dirfte rund die Halfte der heutigen Anmeldungen fur ein Schweizer
Patent neu ein Europdisches Patent (EP) betreffen. Nur etwa 6% werden von einem EP auf
ein vollgepriftes Schweizer Patent wechseln. Etwa ein Viertel der Schweizer Patentanmel-
denden werden neu ein Gebrauchsmuster anmelden.

Zugleich wird mit héheren Verwaltungskosten beim Institut fur Geistiges Eigentum IGE fur
die Patentprifungen gerechnet. Diese Kosten sollen tiber entsprechende Gebiihren von den
Anmeldenden getragen werden. Mit der neuen Priifung der Patentierungsvoraussetzungen
der Neuheit und Innovation wird der Beizug von professionellen Beraterinnen und Beratern
wie Patentanwalten und -anwéltinnen auch fur das Schweizer Patent zunehmen. Der Vorteil
der Vorlage liegt aber im Wesentlichen darin, dass Inhaberinnen und Inhaber von neuen
Schweizer Patenten von der erhdhten Rechtssicherheit des vollgepriiften Patents profitieren.
«Bose Uberraschungen» mit spateren Nichtigkeitsklagen werden deutlich reduziert. Insge-
samt ist der Vorlage daher zuzustimmen.

Begrusst wird insbesondere, dass Gebrauchsmuster fur Erfindungen der Biotechnologie, der
Pharmazie und fur chemische Substanzen sowie fiir Verfahren ausgeschlossen sind

(nArt. 87 Abs. 3 PatG). Diese Erfindungen betreffen regelméssig komplexe technische und
rechtliche Fragen, die im raschen Verfahren der Gebrauchsmusteranmeldung mit einge-
schrankter Prifung nicht beurteilt werden kénnen.

Auf das Ausflillen des Antwortformulars wird verzichtet.

Al 013.12-230.21-480581 ‘ 1-2



Wir danken [hnen fur die Mdglichkeit zur Stellungnahme und griissen Sie freundlich.

Im Auftrage von Landammann und Standeskommission
Der Ratschyeiber:

A

Zur Kenntnis an:

- Volkswirtschaftsdepartement Appenzell I.Rh., Marktgasse 2, 9050 Appenzell
- Standerat Daniel Fassler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell

- Nationalrat Thomas Rechsteiner (thomas.rechsteiner@parl.ch)

Al 013.12-230.21-480581
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Landeskanzlei B A S E L n

Rath t 2 —
4410 Liestal LANDSCHAFT
T 061 552 50 06

landeskanzlei@bl.ch REGIERUNGSRAT
www.bl.ch

Regierungsrat, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal

Eidgendssisches Justiz- und Polizeideparte-
ment EJPD

Per Mail an Rechtsetzung@ipi.ch

Liestal, 12. Januar 2021
VGD/StaFo/RS

Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente, Vernehmlassungsantwort

Sehr geehrter Frau Bundesratin
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 haben Sie uns eingeladen, im Rahmen der Vernehmlassung
betreffend Anderung des Bundesgesetzes tUber die Erfindungspatente Stellung zu nehmen. Wir
danken |Ihnen dafiir und geben folgende Riickmeldung:

Im Rahmen der Umsetzung der Motion 19.3228 «Fiir ein zeitgemasses Schweizer Patent» von
Standerat Hefti schlagt der Bundesrat eine Revision des BG (iber Erfindungspatente vor. Dieser
Entwurf soll insbesondere eine den internationalen Standards entsprechende Vollpriifung der Pa-
tentantrage vorsehen, ein effizientes und kostengiinstiges Einspruchs- und Beschwerdeverfahren
gewahrleisten sowie ein inhaltlich ungepriiftes Gebrauchsmuster einfiihren.

Wir sind mit der geplanten Anderung des BG einverstanden und haben keine Bemerkungen zu
dieser Vorlage.

Dr. Anton Lauber Elisabeth Heer Dietrich
Regierungsprasident Landschreiberin



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Rathaus, Marktplatz 9 Eidgendssisches Justiz- und Polizeideparte-
CH-4001 Basel ment EJPD

Tel: +41 61 267 85 62 p—

Fax: +41 61 267 85 72 per E-Maillan:

E-Mail: staatskanzlei@bs.ch Rechtsetzung@ipi.ch

www.regierungsrat.bs.ch

Basel, 20. Januar 2021

Regierungsratsbeschluss vom 19. Januar 2021
Vernehmlassung zur Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente; Stel-
lungnahme des Kantons Basel-Stadt

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 von Frau Bundesratin Karin Keller-Sutter wurden dem Re-
gierungsrat des Kantons Basel-Stadt der Vernehmlassungsentwurf und der erlduternde Bericht
zur Anderung des Bundesgesetzes Uber die Erfindungspatente unterbreitet.

Wir danken lhnen fir die Gelegenheit zur Stellungnahme und teilen Ihnen mit, dass der Regie-
rungsrat des Kantons Basel-Stadt die Revision begriisst.

Fur Ruckfragen steht lhnen der Zentrale Rechtsdienst, Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-
Stadt, Sekretariat.ZRD@jsd.bs.ch, gerne zur Verflgung.

Mit freundlichen Griissen
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

E. A f N ring

W,

Elisabeth Ackermann Barbara Schipbach-Guggenbiihl
Prasidentin Staatsschreiberin
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Kanton Bern
Canton de Berne
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Regierungsrat

Postgasse 68
Postfach
3000 Bern 8 Staatskanzlei, Postfach, 3000 Bern 8

info.regierungsrat@be.ch
www.be.ch/rr

Eidgendssisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)
Bundeshaus West
3003 Bern

per E-Mail an: Rechtsetzung@ipi.ch

lhr Zeichen: 27. Januar 2021
Unser Zeichen: 2020.DI1J.6875

RRB Nr.: 91/2021

Direktion: Direktion fiir Inneres und Justiz

Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Vernehmlassung des Bundes: Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente
Stellungnahme des Kantons Bern

Sehr geehrte Frau Bundesratin
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 hat uns das Eidgend&ssische Justiz- und Polizeidepartement die
Vernehmlassung zum oben genannten Geschaft unterbreitet. Der Regierungsrat des Kantons Bern dankt
Ihnen fir die Gelegenheit, zur Vorlage Stellung nehmen zu kénnen.

1. Grundsatzliches

Der Regierungsrat begrisst die Vorlage. Die Einfilhrung der Vollprifung sowie des Gebrauchsmusters
durfte den Schutz von Erfindungen verbessern. Zudem erhalten Erfinderinnen und Erfinder sowie Unter-
nehmungen dadurch mehr Auswahlméglichkeiten fiir den Schutz ihrer Erfindungen. Insgesamt wird der
Innovationsstandort Schweiz gestéarkt, was als sehr positiv zu werten ist.

2. Bemerkungen

Wir regen an, den Erlass geschlechtsneutral zu formulieren. Insbesondere sollten Bezeichnungen wie

«Fachmann» (vgl. Art. 26 Abs. 1 Bst. b [bisher], Art. 50 Abs. 1 und Art. 59¢ Abs. 2 Bst. b) durch einen
neutralen Ausdruck (beispielsweise «Fachpersony) ersetzt werden.

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 15.12.2020 | Version: 2 | Dok.-Nr.: 221135 | Geschéftsnummer: 2020.DI1J.6875 1/2



Kanton Bern Vernehmlassung des Bundes: Anderung des Bundesgesetzes
Canton de Berne tber die Erfindungspatente
Stellungnahme des Kantons Bern

Der Regierungsrat dankt lhnen fiir die Beriicksichtigung seiner Anliegen.

Freundliche Grisse

Im Namen de gierungsrates

P

Alain Schnegg Christoph Auer
jefungspréasident Staatsschreiber

Verteiler
— Alle Direktionen

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 15.12.2020 | Version: 4 | Dok.-Nr.: 824277 | Geschaftsnummer: 2020.D1J.6875 22



Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg
ETAT DE FRIBOURG

STAAT FREIBURG T +41 26 305 10 40, F +41 26 305 10 48
www.fr.ch/ce

Conseil d’Etat
Rue des Chanoines 17, 1701 Fribourg

PAR COURRIEL

Madame la Conseillere fédérale

Karin Keller-Sutter

Département fédéral de justice et police DFJP
3003 Berne

Courriel : Rechtsetzung@ipi.ch

Fribourg, le 19 janvier 2021

Loi fédérale sur les brevets d’invention : consultation
Madame la Conseillére fédérale,

Nous nous référons a la consultation mentionnée ci-dessus et avons 1’avantage de vous
communiquer ci-apres notre prise de position.

Gréace a ses entreprises innovantes, la Suisse figure depuis plusieurs années au premier rang de
I’Indice mondial de I’innovation. La protection des inventions au moyen de brevets contribue de
maniére significative a ce succes. Il est essentiel pour la compétitivité de la Suisse, qui repose
notamment sur I’innovation, que le droit des brevets soit tourné vers 1’avenir et qu'il tienne compte
des besoins de I’ensemble de I’économie. Le présent projet modernise le droit des brevets de telle
sorte a offrir aux acteurs de I’innovation suisses une procédure d’examen des brevets qui réponde
aux standards internationaux. Il prévoit un examen des brevets (examen complet : examen de la
nouveauté et de I'activité inventive) qui soit attrayant pour les utilisateurs et conforme aux standards
internationaux, garantit une procédure d'opposition et de recours efficace et peu colteuse et
introduit un modele d'utilité non examiné quant au fond.

Le canton de Fribourg salue par conséquent le projet de révision de la loi fédérale sur les brevets
d’invention. En effet, il apportera aux entreprises, et en particulier aux petites et moyennes
entreprises (PME), des outils a la fois plus complets, comportant davantage de variantes et
apportant une meilleure sécurité juridique.

La situation actuelle est surtout insatisfaisante pour les PME qui ont besoin d’une protection
efficace des brevets au niveau suisse. Il s’agit d’entreprises dont le marché primaire se trouve en
Suisse et qui souhaitent se limiter au cadre juridique connu du brevet suisse. Ces entreprises
montrent un grand intérét pour ce genre de brevet présentant une plus grande sécurité juridique, une
option & laquelle elles n’ont aujourd’hui pas acces.

Pour certaines entreprises, qui souhaitent conserver un systéeme de protection rapide et abordable,
I’examen complet d’un brevet suisse se révele cependant trop complexe et trop cotliteux. Pour ces
entreprises, un droit de protection sans examen complet, appelé « modele d’utilité », constituerait
une alternative avantageuse au brevet entiérement examiné. Le modele d’utilité réunit de nombreux
avantages de 1’actuel brevet suisse non soumis a un examen complet : il est peu coliteux et est
délivré beaucoup plus rapidement que le brevet avec examen complet.


mailto:Rechtsetzung@ipi.ch

Conseil d’Etat CE
Page 2 de 2

Dans le détail, I’avant-projet propose donc ces deux mesures centrales en vue de la modernisation
du droit des brevets :

> Premicre mesure : l'instauration de I’examen complet pour les demandes de brevet. L’examen des
brevets effectué actuellement par 1’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IP1) est élargi
pour inclure les criteres centraux de la nouveauté et de l'activité inventive. L'examen complet
répond aux standards internationaux et permet une harmonisation avec le systeme de la
Convention sur le brevet européen (CBE) ainsi qu’avec les systémes de la majorité des Etats
membres de la CBE et de nombreux autres Etats dans le monde. Comme alternative au brevet
européen avec examen complet, les inventeurs pourront obtenir un brevet suisse entierement
examiné : il s’agit 1a d’une véritable solution de remplacement, car I’examen complet favorise la
transparence et renforce la sécurité juridique pour les titulaires de brevets et les tiers. Si, a
I’avenir, un brevet suisse leur est opposé, ils sauront que son contenu aura fait I'objet d'un examen
complet ;

> Seconde mesure : l'introduction du mode¢le d’utilité sans examen complet avec une durée de
protection limitée a coté du brevet entierement examiné. Le modele d’utilité est destiné a
remplacer I’actuel brevet suisse, qui ne fait pas 1’objet d’un examen complet. Les PME et les
inventeurs pour lesquels un examen complet s’avére trop long et trop coliteux peuvent ainsi
obtenir un titre de protection abordable et délivré rapidement ; a I’instar de I’actuel brevet suisse.
Ce titre les qualifie également pour I’adhésion a la « patent box ».

Ainsi, ce systéme double composé, d’une part, d’un brevet avec examen complet et, d’autre part,
d’un modele d’utilité, offre plus de choix aux entreprises et aux inventeurs, qui peuvent ainsi
adapter leur stratégie de protection a leurs besoins et a leurs ressources économiques. L’attractivité
de la Suisse en tant que pole d’innovation s’en trouve par ailleurs renforcée. L'avant-projet vise en
outre a donner a I’IPI la possibilité de collaborer avec d’autres offices de brevets nationaux ou
régionaux (p. ex. I’OEB) et de conclure des accords internationaux dans le cadre de cette
coopération aux niveaux technique et administratif. Ces accords impliquent notamment 1’échange et
I’utilisation de résultats de travaux réalisés dans le cadre de 1’examen des brevets et de rapports sur
I’¢état de la technique.

Les associations professionnelles faitieres ont été également été consultées et pourront faire part de
leur appréciation de cette nouvelle mesure.

En vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous prions de croire, Madame la Conseillére
fédérale, a I’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Au nom du Conseil d’Etat :

Jean-Francois Steiert, Président

Danielle Gagnaux-Morel, Chanceli¢re d’Etat

L’original de ce document est établi en version électronique



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Geneve, le 27 janvier 2021

POSTTENEBRA LY

Département fédéral de justice et police

Le Conseil d’Etat Madame Karin Keller-Sutter

332-2021 Conseillére fédérale
Palais fédéral ouest
Eidg. Justiz- und 3003 Berne
rolizeidepartement
2S. Jen. 2211
X
Concerne : modification de la loi fédérale sur les brevets d'invention

Madame la Conseillere fédérale,

Nous avons bien regu votre courrier du 10 octobre 2020 concernant la révision de la loi sur
les brevets d'invention (LBI) et nous vous remercions d'avoir sollicité 1'avis de notre Conseil.

Le projet de modification vise a moderniser le droit des brevets de telle sorte a offrir aux
acteurs de l'innovation suisses une procédure d'examen des brevets qui répond aux
standards internationaux. Cette révision aura en particulier un effet positif sur les petites et
moyennes entreprises suisses, ainsi que les start-up, qui représentent une part importante
de notre tissu économique innovant.

Notre Conseil soutient le projet de modification considéré dont la teneur appelle un
commentaire de notre part.

Si le brevet soumis a un examen complet est largement répandu en comparaison
internationale et constitue la norme dans de nombreux pays, il n'existe en revanche pas de
convention internationale concernant spécifiquement le modele dutilité. Ainsi, en cas
d'évolution a l'international, il serait important que les dispositions suisses s'adaptent le cas
échéant, des particularités juridiques n'étant pas nécessairement bénéfiques pour un pays
qui exporte de l'innovation.

En vous réitérant nos remerciements pour votre consultation, nous vous prions de croire,
Madame la Conseillére fédérale, a 1'assurance de notre haute considération.

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT

La Chanceliére™ » La Présidente :

K

lieh ¢ie Righetti Anne Emery-Torracinta



Telefon 055 646 60 11/12/15

€ E-Mail: staatskanzlei@gl.ch
kanton glarus ﬁ S ths
Regierungsrat
Rathaus
8750 Glarus

Eidgendssisches Justiz- und Poli-
zeidepartement

Bundeshaus West

3003 Bern

Glarus, 26. Januar 2021
Unsere Ref: 2020-194

Vernehmlassung zur Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente

Hochgeachtete Frau Bundesratin
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Eidgendssische Justiz- und Polizeidepartement gab uns in eingangs genannter Angele-
genheit die Moglichkeit zur Stellungnahme. Dafiir danken wir und teilen mit, dass die Vorlage
von uns vollumfénglich unterstitzt wird. Anderungsantrage haben wir keine anzubringen.

Genehmigen Sie, hochgeachtete Frau Bundesratin, sehr geehrte Damen und Herren, den
Ausdruck unserer vorziiglichen Hochachtung.

Freundliche Griisse

Fir den Regierungsrat
f%’n
rlarin Hansjorg Durst
Landammann Ratsschreiber

E-Mail an (PDF- und Word-Version):
- Rechtsetzung@ipi.ch



Die Regierung La Regenza Il Governo
des Kantons Graubunden dal chantun Grischun del Cantone dei Grigioni

Sitzung vom Mitgeteilt den Protokoll Nr.

12. Januar 2021 13. Januar 2021 21/2021

Eidgendssisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD
Bundeshaus West
3003 Bern

Per E-Mail (Word- und PDF-Version) an: Rechtsetzung@ipi.ch

Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente; Vernehmlassung

Sehr geehrte Frau Bundesratin
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 geben Sie den Kantonen die Gelegenheit, sich

zu oberwéhnter Vorlage zu aussern. Dafir danken wir Ihnen bestens.

Da die Revision keine kantonalen Kompetenzen betrifft, konnen wir auf eine Stel-
lungnahme, resp. auf das Ausfilllen des Fragebogens und die Angabe einer Kontakt-
person verzichten. Inhaltlich erscheint uns die Vorlage uberzeugend, weshalb wir die

vorgeschlagenen Anderungen begriissen.

Namens der Regierung
Der Prasident: Der Kanzleidirektor:

Dr. Mario Cavigelli Daniel Spadin
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Ju RA E} c“ REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA GOUVERNEMENT

Hétel du Gouvernement
2, rue de I'Hopital
CH-2800 Delémont

14413242051 1
f+41324207201

Département fédéral de justice et police DFJP g ocslien e

Palais fédéral ouest
3003 Berne

vernehmlassungen@estv.admin.ch

Delémont, le 19 janvier 2021
Modification de la loi fédérale sur les brevets d’invention — procédure de consultation

Madame la Conseillére fédérale,
Mesdames, Messieurs,

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura vous transmet sa réponse relative a la
procédure de consultation citée en marge. '

Aprés avoir pris connaissance du rapport explicatif et de la proposition de modification de la loi
federale sur les brevets d'invention, le Gouvernement jurassien approuve le projet soumis en
consultation. Le cadre général prévu par la nouvelle loi répond a la « motion Hefti » adoptée le 12
décembre 2019. Le projet permet d'élargir I'éventail de choix qui s'offrent aux déposants de brevets :
il renforce la transparence et la sécurité juridique. Il permet en outre I'harmonisation du systeme
suisse avec celui des autres Etats et contribue a la revalorisation du brevet suisse.

Ce systéme double composé, d’'une part, d'un brevet avec examen complet et, d’autre part, d'un
modele d'utilité, offre davantage de choix aux entreprises. Elles peuvent ainsi adapter leur stratégie
de protection & leurs besoins et a leurs ressources économiques renforgant ainsi I'attractivité de la
Suisse en tant que pdle d'innovation. '

Le Gouvernement jurassien vous remercie de I'avoir consulté et vous prie de croire, Madame la

Conseillere fédérale, Mesdames, Messieurs, a 'expression de ses sentiments distingués.

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

f&sY. ar=h Yodll

Nathalie Barthoulot i - Gladys Winkler Docourt

Présidente . : /  Chanceligre d'Etat

. www.jura.ch/gvi



Vernehmlassung zum Vorentwurf zur )-'\nderung des Patentgesetzes
Consultation relative a I’avant-projet de modification de la loi sur les brevets
Consultazione relativa all’ avamprogetto di modifica della legge sui brevetti

Formular zur Erfassung der Stellungnahme
Formulaire pour la saisie de la prise de position
Formulario per la raccolta di parere

Organisation / Organisation / Organizzazione République et Canton du Jura

Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) Lionel Socchi / 032 420 52 28/ lionel.socchi@jura.ch
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail)

Adresse / Indirizzo 1, rue de la Jeunesse / 2800 Delémont

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme elektronisch an Rechtsetzung@ipi.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellung-
nahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen. Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique & Rechtsetzung@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format
Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung@ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi
preghiamo di volerci trasmettere elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.




Allgémeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
- Le cadre général permet d'élargir 'éventail de choix qui s’offrent aux déposants de brevet;
- Renforcement de la transparence et de la sécurité juridique;
- Harmonisation du systéme suisse avec celui des autres Etats:
- Les entreprises peuvent adapter leur stratégie de protection a leurs besoins et a leurs ressources;
- Revalorisation du brevet suisse et renforcement de I'attractivité de la Suisse en tant que pble d’innovation;

- Les articles relatifs au projet de modification de la loi ne font I'objet d’aucune remarque particuliére.
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Formulierung &ndern: ,..."

Diese Anpassung rechtfertigt sich, weil...
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KANTON

LUZERN

Justiz- und Sicherheitsdepartement
Bahnhofstrasse 15

Postfach 3768

6002 Luzern

Telefon 041 228 59 17

justiz@lu.ch

www.lu.ch

Luzern, 19. Januar 2021

Protokoll-Nr.: 73

Eidg. Institut fir geistiges Eigentum

per E-Mail
rechtsetzung@ipi.ch

Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente

Vernehmlassungsverfahren

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Namen und Auftrag des Regierungsrates teile ich lhnen mit, dass wir mit den Anderungen
des Patentgesetzes einverstanden sind und keine Bemerkungen dazu haben.

Freundiiche Grisse

~J
Paul Winiker

Regierungsrat

2701.930 / VM-JSD 2021-01-19 Erfindungspatente
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LE CONSEIL D’ETAT

DE LA REPUBLIQUE FT
CANTON DE NEUCHATEL

Département fédéral de justice et police
Palais fédéral ouest
3003 Berne

Modification de la loi fédérale sur les brevets d’invention

Madame la conseillére fédérale,

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchétel a pris connaissance de l'avant-
projet concernant la révision de la loi fédérale sur le brevet d'invention.

Nous souscrivons a la volonté du Conseil fédéral de vouloir revaloriser les brevets suisses
dont la demande aura fait I'objet d’'un examen complet. Nous nous réjouissons que le systéme
puisse gagner en transparence et en fiabilité et qu'il offre aux entreprises et aux inventeurs
des outils de protection intéressants en fonction de leur stratégie (brevet et modéle d'utilite).

Dans la mesure ou le projet n'aura pas de conséquence particuliére pour les cantons, le
gouvernement neuchételois n'a pas de remarque a formuler et prend acte de la modification
envisagéee.

En vous remerciant de nous avoir consultés, nous vous prions de croire, Madame la
conseillére fédérale, a I'assurance de notre haute considération.

Neuchatel, le 25 janvier 2021

Au nom du Conseil d'Etat :

La présidente, La chanceliere,
M. MAIRE-HEFTI S. DESPLAND
0 Vel
;'/ =1 T5 \
[ | _‘ |



KANTON LANDAMMANN UND Dorfplatz 2, Postfach 1246, 6371 Stans
NIDWALDEN REGIERUNGSRAT Telefon 041 618 79 02, www.nw.ch

CH-6371 Stans, Dorfplatz 2, Postfach 1246, STK

PER E-MAIL

Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)
Frau Bundesrétin Karin Keller-Sutter
Bundeshaus West

3003 Bern

Telefon 041 618 79 02
staatskanzlei@nw.ch
Stans, 26. Januar 2021

Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente. Stellungnahme

Sehr geehrte Frau Bundesratin
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 er&ffnete das Eidgendssische Justiz- und Polizeidepar-
tement (EJPD) bei den Kantonen das Vernehmlassungsverfahren zur Anderung des Bundes-
gesetzes uber die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG; SR 232.14).

1 Ausgangslage

Eine nationale Patentanmeldung muss die verschiedenen formellen und materiellen Voraus-
setzungen des Patentgesetzeses (PatG) und der Patentverordnung (PatV) erfiillen. Die Pri-
fung der Patentierungsvoraussetzungen erfolgt durch das Institut fiir geistiges Eigentum (IGE)
im Rahmen des Erteilungsverfahrens. Eine Besonderheit des aktuellen schweizerischen Pa-
tentrechts ist dabei, dass das IGE die zwei zentralen Patentierungsvoraussetzungen, namlich
die Neuheit und die erfinderische Tétigkeit, nicht prift. Die beiden Kriterien sind zwar Voraus-
setzung fur ein rechtsglltiges Patent, werden aber nicht im Rahmen der Patentanmeldung,
sondern erst bei einer allfalligen spateren Nichtigkeitsklage im Zivilprozess geprift.

2 Handlungsbedarf und Ziele

Dank innovativer Unternehmen belegt die Schweiz seit Jahren den ersten Platz im weltweiten
Global Innovation Index. Einen wichtigen Beitrag zu dieser Erfolgsgeschichte leistet der Pa-
tentschutz. Das Patentrecht ist deshalb fir die Schweizer Wirtschaft von grundlegender Be-
deutung. Damit die Wirtschaft wettbewerbsfahig bleibt, muss das Schweizer Patentrecht stan-
dig Uberprift und gegebenenfalls modernisiert werden. Nur so entspricht es internationalen
Standards, bietet flr die Benutzerinnen und Benutzer einen attraktiven Patentschutz und tragt
dazu bei, dass die Schweiz weiterhin weltweit zur Spitze der innovativen Lander gehort.

Wollen Erfinderinnen und Erfinder oder Unternehmen in der Schweiz Patentschutz erhalten,
stehen ihnen unterschiedliche Wege offen:

- der «nationale Weg»,
- der «europaische Weg» Uber das Européische Patentlibereinkommen,

2020.NWSTK.197 13
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- der «internationale Weg» Uber den Vertrag Uber die Internationale Zusammenarbeit
auf dem Gebiet des Patentwesens (Patentzusammenarbeitsvertrag).

Ein fUr Erfinderinnen und Erfinder zeitgemasser und attraktiver Erfindungsschutz kann durch
die vorgeschlagene Vollpriifung erreicht werden. Mit der Vollpriifung wird das Schweizer Pa-
tenterteilungsverfahren auf das Niveau des internationalen Standards angehoben. Dieses Ver-
fahren hat bereits am Eidgendssischen Priifungsamt (EPA) und in vielen wichtigen Industrie-
landern Glltigkeit.

3 Einspruch- und Beschwerdeverfahren

Das zweite Anliegen, die Regelung eines effizienten und kostengiinstigen Einspruchs- und
Beschwerdeverfahrens, fiihrt dazu, dass auch die Neuheit und die erfinderische Tatigkeit im
Einspracheverfahren Uberpriift werden kénnen. Dabei soll auch das notwendige technische
Fachwissen zur Beurteilung dieser Patentierungsvoraussetzungen am Bundesverwaltungsge-
richt als Beschwerdeinstanz sichergestellt werden.

4 Ungepriiftes Gebrauchsmuster

Mit dem dritten Anliegen soll als Ergénzung und Alternative zum Patent ein inhaltlich unge-
priftes Gebrauchsmuster eingefiihrt werden. Das Gebrauchsmuster ist ein weiteres Schutz-
recht fUr technische Entwicklungen. Sein wesentlicher Vorteil ist das einfache, schnelle und
kostenglinstige Prif- und Erteilungsverfahren. Das Gebrauchsmuster ist eine gute Losung,
wenn ein vollgepriftes Patent fur Erfinderinnen und Erfinder aus Zeitgriinden oder Kosten-
uberlegungen nicht in Frage kommt.

5 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Ag-
glomerationen und Berggebiete

In steuerpolitischer Hinsicht kénnte sich die Vorlage gegebenenfalls auch indirekt auf die Kan-
tone auswirken. Kinftig sollen von Unternehmen erzielte Gewinne, die auf Gebrauchsmuster
entfallen, ebenfalls — analog zu Patenten — fiir eine erméssigte Besteuerung innerhalb der
sogenannten Patentbox in Frage kommen (Art. 24a Bst. abis VE-StHG).

Die STAF hat fiir die Kantone verbindlich die Patentbox eingefiihrt. Mit diesem Instrument wird
der Reingewinn, der auf Patente und vergleichbare Rechte entfallt, auf Antrag hin mit einer
Ermassigung von bis zu 90 Prozent besteuert. Die Kantone kdnnen eine geringere Ermassi-
gung vorsehen. Um von der Ermassigung der Gewinnsteuer zu profitieren, muss allerdings
nachgewiesen werden, dass aufgrund des Schutzrechts ein um 6 Prozent hdherer Gewinn
gegeniber den analogen Produkten resultiert. Diese und weitere restriktive Anforderungen an
eine Erméssigung der Gewinnsteuer sollen verhindern, dass es zu einer substanziellen Zu-
nahme der Patentbox-Beanspruchung durch das Gebrauchsmuster kommt.

6 Positive Auswirkungen der Anderung des Bundesgesetzes iber die Erfin-
dungspatente

Die vorliegende Revision flihrt die Vollprifung fir schweizerische Patente ein (Art. 59 Abs. 4
PatG wird gestrichen). Das neu vollgeprifte Schweizer Patent erfillt die von der OECD auf-
gestellten Kriterien an Schutztitel, die Eingang in eine Patentbox finden kénnen. Gleichzeitig
erhalten Patentinhaberinnen und Patentinhaber damit ein inhaltlich vollgepriftes Patent, wel-
ches sowohl ihnen als auch Dritten besser erlaubt, die Rechtsbestandigkeit des Schutzrechts
abzuschatzen. Fur Anmelderinnen und Anmelder steigt damit zwar der Aufwand bei der An-
meldung. Im Gegenzug erhdht sich aber der Wert des erteilten Schutzrechts. Auch die Durch-
setzung des Patents gegeniber Dritten wird erleichtert, da in einem allfalligen Zivilprozess

2020.NWSTK.197 2/3



Stans, 26. Januar 2021

aufgrund der durchgefiihrten Vollpriifung bereits ein starkes Indiz fir die Rechtsbestandigkeit
des Patents vorliegt.

Das Patentprifungsverfahren soll rasch und flexibel sein. Die Straffung des Verfahrensablau-
fes wird Uber verschiedene Massnahmen erreicht. Eine Anpassung des PatG ist hierfiir jedoch
nur punktuell notig. Die meisten relevanten Aspekte des Verfahrens (darunter etwa Fristen,
Gebuhren und deren Zahlungsmodalitaten) sind bereits heute auf Verordnungsstufe in der
PatV geregelt. Auch die Mdglichkeit, eine beschleunigte Sachpriifung zu beantragen, ist be-
reits in der PatV geregelt (Art. 63 PatV). Sie wird den Anmelderinnen und Anmeldern im Rah-
men der Vollprufung weiter zur Verfigung stehen.

Das schweizerische Patentsystem wird praxisnaher. Neu kann auch im Anmelde-, Einspruchs-
und Beschwerdeverfahren Englisch verwendet werden, welches in Wissenschaft und For-
schung eine wichtige Rolle spielt, ohne libergeordnetes Recht zu verletzen.

Mit den vorgeschlagenen Massnahmen wird das Schweizer Patentrecht modernisiert und das
Angebot flr Einzelerfinderinnen und Einzelerfinder sowie Unternehmen erweitert. Neben dem
vollgepruften europaischen Patent steht ihnen neu ein voligepriiftes Schweizer Patent und ein
ungeprtiftes Gebrauchsmuster — das mit dem bisherigen Schweizer Patent vergleichbar ist ~
zur Verfligung. Diese erweiterte Auswahl erdffnet der Schweizer Wirtschaft neue Handlungs-
moglichkeiten und zuséatzliche Schutzstrategieoptionen. Der Vorschlag wertet das Schweizer
Patent auf und passt das Schweizer Patentsystem an diejenigen der meisten europaischen
Staaten und vieler wichtiger Handelspartner weltweit an. Vor allem aber erhéht der Vorschlag
die Rechtssicherheit, weil kiinftig registrierte Patente auf sémtliche Erteilungsvoraussetzungen
hin Uberpruft wurden.

Der Regierungsrat Nidwalden bedankt sich fur die Moglichkeit zur Stellungnahme. Er unter-
stltzt die vorgesehenen Anderungen im PatG und beurteilt diese als zeitgemass.

Freundliche Griisse
NAMENS DES REGIERUNGSRATES!

rd

Dr. Othmar Filli er 9 : lic. iur. Armin Eberli

Landammann ° AN i Landschreiber
Geht an:

- rechtsetzung@ipi.ch
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HI Ka n-to n Der Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements VD

Obwalden

CH-6061 Sarnen, St. Antonistrasse 4, VD

Eidgendssisches Justiz- und Polizeide-
partement EJPD

Sarnen, 12. Januar 2021/1178056

Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente; Eré6ffnung Vernehmlassungsver-
fahren: Stellungnahme

Sehr geehrte Frau Bundesratin
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 laden Sie uns zur Stellungnahme bezuglich Eingangs erwahn-
tem Geschaft ein. Daflir danken wir lhnen bestens. Die Frist lauft am 1. Februar 2021 ab.

Wir haben die Unterlagen gepruft und verzichten auf eine Stellungnahme. Besten Dank fur lhre Be-
mihungen.

Freundliche Gr?sse
g,./'/ < \\/\14 "/‘
Daniel Wyler
Landstatthz71ter

Zustellung an (per E-Mail):
- Rechtsetzung@ipi.ch (als PDF- und Word-Version)

Kopie an:
- Staatskanzlei (OWSTK.3895)

St. Antonistrasse 4, 6061 Samen
Tel. 041 666 63 32
volkswirtschaftsdepartement@ow.ch
www.ow.ch
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25. Januar 2021

Vernehmlassung zur Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente

Sehr gechrte Frau Bundesritin
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Vorsteherin des Eidgendssischen Justiz- und Polizeidepartements EJPD hat uns mit Schreiben
vom 14. Oktober 2020 den Vorschlag zur Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspa-
tente (Patentgesetz) zugestellt. Dazu nehmen wir wie folgt Stellung:

Wir haben Thren Vorschlag gepriift und sind damit einverstanden. Wir teilen die Ansicht des Bun-
desrates, dass das Patentpriifungsverfahren zu modernisieren und internationalen Standards an-
zupassen ist. Wir sind der Meinung, dass die Revision zu mehr Klarheit und Rechtssicherheit fiir
Patentinhaber und Dritte fithrt. Neu erhalten Patentinhaber durch das duale System mehr Mog-
lichkeiten, die Schutzstrategie noch stirker auf ihre Bediirfnisse zuzuschneiden.

Durch die Revision wird aus unserer Sicht das bewéhrte Schweizer Innovationssystem in seiner
Funktionsweise nicht eingeschrinkt. Vielmehr wird durch die Modernisierung des Patentgesetzes
das Innovationssystem sowie letztlich auch unsere Volkswirtschaft als Ganzes gestérkt.

Fir die Moglichkeit, eine Stellungnahme abgeben zu diirfen, bedanken wir uns bestens.

Mit freundlichen Griissen

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

Andreas Eng
Frau Landammann Staatsschreiber

Beilage: Formular zur Vernehmlassung

2 & Jan. 2021









Numero Bellinzona

6546 1 fr i 0 9 dicembre 2020

Consiglio di Stato

Piazza Governo 6

Casella postale 2170

6501 Bellinzona

telefono  +41 9181441 11

o ;igﬂcﬁﬂ 35 - Repubblica e Cantone
web www.ti.ch Ticino
Il Consiglio di Stato
Spettabile
Dipartimento federale di giustizia e
polizia DFGP
3003 Berna

Invio per posta elettronica:
Rechtsetzung@ipi.ch

Procedura di consultazione - Modifica della legge federale sui brevetti
d’invenzione

Gentili Signore,
egregi Signori,

vi ringraziamo per l'invito a prendere posizione in merito alla consultazione in oggetto,
che salutiamo favorevolmente.

Il progetto di legge prevede sostanzialmente 2 modalita di concessione del brevetto:

a) Esame completo: l'introduzione di una procedura di verifica pil completa, che
comprende lI'esame della novitda e dellattivita creativa, aspetti attualmente non

contemplati.

b) Modello di utilita: I'introduzione formale in Svizzera di un modello di utilita (anche
chiamato “piccolo brevetto”) gia presente in diversi Paesi europei ed extraeuropei.
Questo modello prevede delle condizioni ridotte per la concessione del brevetto,
nonché una conseguente protezione temporale ridotta. E importante sottolineare che
i modello di utilita previsto nel progetto di legge & peré molto simile al brevetto svizzero
secondo l'attuale legislazione in materia, in quanto essa gia prevede una procedura
semplificata e, in particolare, delle verifiche che non contemplano I'esame della novita
e dell’attivita creativa. In pratica la grande novita introdotta dal modello di utilita
‘europeo” consiste in primis nella riduzione temporale dell'attuale brevetto svizzero da

20 anni a 10 anni.

L’introduzione di un brevetto svizzero con esame completo (verifica novita e attivita
inventiva) va a colmare una differenza sostanziale esistente fino ad oggi tra i brevetti
europei e quelli svizzeri. Consideriamo inoltre F'aumento dei costi stimati per i depositari
(deposito + tasse ricorrenti) ragionevolmente contenuto e accettabile a fronte dei vantaggi

che ne conseguono.

tilv
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L’Introduzione del modello di utilita (procedura rapida ed economica, senza controllo dei
criteri di novita e attivita inventiva) € una novita che rappresenta un’ottima alternativa in
particolare per inventori indipendenti, startup o PMI, che potranno cosi proteggere le loro
invenzioni senza grandi investimenti e con tempi rapidi per il solo mercato svizzero.

Osservazione puntuale sul Modello di utilita:

Nel progetto di modifica della legge sui brevetti viene proposta anche una modifica del
diritto accessorio, ossia dell'art. 24a cpv. 2 lett. a®s LAID — in cui viene aggiunto, quale
diritto immateriale che qualifica il Patentbox, anche il “modelio di utilita”.

Nel rapporto esplicativo al punto 5.3. a pag. 32, in relazione alle ripercussioni sui Cantoni,
viene tuttavia indicato che “in futuro” grazie a questa modifica i modelli di utilita potranno

beneficiare del Patentbox.

Cosi come descritto nel rapporto esplicativo, si ha I'impressione che, con la modifica di
legge presentata, sia i modelli d’utilita svizzeri che quelli esteri potranno beneficiare del
Patentbox. A nostro parere tuttavia, i modelli di utilita esteri dovrebbero gia oggi essere
considerati assimilabili al brevetto svizzero, in ragione delle analoghe condizioni di
concessione, senza esame completo. Cidé che cambia con la nuova legislazione € il fatto
che il cosiddetto modello di utilita sara ancorato formalmente nella nostra legge e cio a
beneficio della certezza del diritto. La modifica, di fatto, avra, a nostro parere, effetto solo
sui modelli di utilita svizzeri e, in particolare, sulla protezione temporale del brevetto che
sara ridotta a 10 anni.

Ringraziandovi per la preziosa opportunita accordata di esprimerci in materia, vogliate
gradire, gentili Signore ed egregi Signori, 'espressione della nostra stima.
PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

Norman\&obbi ngldo|Caduri

Copia a:
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch);

- Divisone delle contribuzioni (dfe-dc@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in internet.

tie
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DOK 000 030 418 Laufnummer LA.2020-0724 '
Eidgendssisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) ”“““*?" * ——
Bundeshaus West , RN e
3003 Bern

Altdorf, 15. Oktober 2020

Wir bestatigen, dass Ihre Eingabe

vom : 14. Oktober 2020
betreffend : Anderung des Bundesgesetzes {iber die Erfindungspatente; Vernehmlassung

beim Regierungsrat eingegangen ist und im Rahmen des Organisationsrechts
Zur Prifung und Antragstellung

an folgende Direktion / Behdrde / Amtsstelle Gberwiesen worden ist:
Justizdirektion

Freundliche Griisse

Der idirektor:

Standeskanzlei Uri

Rathausplatz 1

6460 Altdorf Telefon: +41 41 875 2007
Internet: www.ur.ch E-Mail: ds.la@ur.ch

2 'b. Okt, 2020



CONSEIL D’ETAT

Chateau cantonal
1014 Lausanne - o
Madame la Conseillere fédérale

Karine Keller-Suter

Cheffe du Département fédéral de justice
et police

Palais fédéral ouest

3003 Berne

Réf. : 20_COU_2271 Lausanne, le 20 janvier 2021

Consultation fédérale - Modification de la loi fédérale sur les brevets d'invention

Madame la Conseillere fédérale,

Le Conseil d’Etat du Canton de Vaud a I'honneur de vous adresser sa prise de position
en réponse a la consultation citée en exergue.

Le Gouvernement vaudois releve en préambule que les questions de propriété
intellectuelle en général et le systeme suisse de brevet en particulier sont I'objet de
débats au sein de la communauté scientifique. Il estime qu’il est nécessaire d’entendre
ces débats pour assurer que ce systéme évolue et ne devienne pas un frein pour la
recherche. Il releve que ce systéme permet, certes, a de jeunes entreprises de mener
des recherches innovantes protégées ensuite par des brevets mais qu'il peut aussi
provoquer une paralysie de certains pans de recherche. En effet, des grandes
compagnies qui ont la propriété de quelques brevets-clefs peuvent s’en servir plus pour
paralyser la concurrence que pour favoriser I'innovation. Il souligne également que ce
systeme conduit a des conflits juridiques sur la question de la portée des brevets ou des
licences qui ne sont pas sans impact sur le travail quotidien des chercheurs/euses.
Enfin, il appelle a prendre en compte les nouvelles pistes esquissées par I'open
science qui se traduit concretement par différentes initiatives comme par exemple 'open
source pour les sciences informatiques ou linitiative Biological Innovation for Open
Societydans le domaine biomédical. Cependant, il adhére auprésent projet
d’adaptation du systéme suisse de brevet, qui lui semble répondre de maniere adéquate
aux enjeux soulevés par '’Assemblée fédérale avec I'adoption, en décembre 2019, de la
motion Hefti «Pour un brevet suisse en phase avec notre époque» (19.3228).

En prévoyant d’inclure, dans la nouvelle procédure d’examen complet, les notions
fondamentales de nouveauté de l'invention et d’activité inventive, le Conseil fédéral offre
aux détenteurs de brevets suisses un gage de plus grande fiabilité quant a la protection
de la valeur de leurs inventions, la ou la procédure actuelle comporte certaines failles
qui les rendent trop vulnérables en cas de procédures devant des tribunaux civils.

En outre, ce changement devrait susciter un regain d’intérét pour la filiere nationale des
brevets de la part de certaines entreprises et autres acteurs de I'innovation, qui avaient
tendance depuis un certain nombre d’années a se tourner de maniére croissante vers
les brevets européens délivrés par I'Office européen des brevets (OEB), qu’ils jugeaient
a juste titre garants d’'une plus grande sécurité juridique.

CONSEIL DETAT
www.vd.ch—T4121316 41 59
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Par ailleurs, l'introduction du modéle d’utilité, pendant du «petit brevet» déja bien connu
dans de nombreux pays étrangers, permettra de répondre aux besoins variés des
multiples acteurs de I'innovation, qui seront libres d’opter pour la stratégie de protection
qui siéra le mieux a leurs besoins, a leurs objectifs —notamment temporels— ainsi qu’a
leurs capacités financiéres.

Enfin, s’agissant tant du modéle standard que du modeéle d’utilité, le Gouvernement
vaudois reléve qu'’il convient de porter une attention particuliere a la définition des colts
de ces brevets. Il est en effet crucial que ces procédures demeurent accessibles au plus
grand nombre d’acteurs économiques, et notamment aux start-up et PME, dés lors que
innovation revét plus que jamais un caractére central dans les perspectives de
développement a long terme du tissu économique suisse.

Compte tenu de ce qui précede, le Conseil d’Etat du Canton de Vaud approuve le projet
de modification de la loi fédérale sur les brevets d’invention (LBI ; RS 232.14), qu’il juge
porteur de pertinentes adaptations dans le systéme suisse de brevet, aptes a répondre
tant aux besoins des utilisateurs qu’'a la nécessité de se conformer aux standards
internationaux actuels dans ce domaine.

En vous remerciant de I'attention que vous voudrez bien porter a nos déterminations,
nous vous prions d'agréer, Madame la Conseillere fédérale, nos salutations distinguées.

AU NOM DU CONSEIL D’ETAT
LA PRESIDENTE LE CHANCELIER

JRV/Era

Nuria Gorrite Vincent Grandjean

Annexe
« Formulaire de réponse a la consultation

Copies
* rechtsetzung@ipi.ch
+ OAE
+ SPEI
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Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Anderung des Patentgesetzes
Consultation relative a I'avant-projet de modification de la loi sur les brevets
Consultazione relativa all’ avamprogetto di modifica della legge sui brevetti
Formular zur Erfassung der Stellungnahme

Formulaire pour la saisie de la prise de position
Formulario per la raccolta di parere

Organisation / Organisation / Organizzazione Conseil d’Etat du Canton de Vaud
Chéteau cantonal

1014 Lausanne

Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) M. Hugo Moret
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail) | Service de la promotion de I'économie et de I'innovation (SPEI)

021 316 60 08 / hugo.moret@vd.ch

Adresse / Indirizzo SPEI

Rue Caroline 11

1014 Lausanne

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme elektronisch an Rechtsetzung@ipi.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellung-
nahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfligung stellen. Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a Rechtsetzung@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format
Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.




Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung@ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi
preghiamo di volerci trasmettere elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Le gouvernement vaudois salue le présent projet d’adaptation du systeme suisse de brevet, qui lui semble répondre de maniere adéquate aux enjeux soule-
vés par 'Assemblée fédérale avec I'adoption, en décembre 2019, de la motion Hefti «Pour un brevet suisse en phase avec notre époque» (19.3228).

En prévoyant d’inclure, dans la nouvelle procédure d’examen complet, les notions fondamentales de nouveauté de linvention et d’activité inventive, le
Conseil fédéral offre aux détenteurs de brevets suisses un gage de plus grande fiabilité quant a la protection de la valeur de leurs inventions, la ou la pro-
cédure actuelle comporte certaines failles qui les rendent trop vulnérables en cas de procédures devant des tribunaux civils.

En outre, ce changement devrait susciter un regain d’intérét pour la filiere nationale des brevets de la part de certaines entreprises et autres acteurs de
l'innovation, qui avaient tendance depuis un certain nombre d’années a se tourner de maniére croissante vers les brevets européens délivrés par I'Office
européen des brevets (OEB), qu'ils jugeaient a juste titre garants d’une plus grande sécurité juridique.

Par ailleurs, I'introduction du modéle d’utilité, pendant du «petit brevet» déja bien connu dans de nombreux pays étrangers, permettra de répondre aux be-
soins variés des multiples acteurs de l'innovation, qui seront libres d’opter pour la stratégie de protection qui siéra le mieux a leurs besoins, a leurs objectifs
—notamment temporels— ainsi qu’a leurs capacités financiéres.

Enfin, s’agissant tant du modéle standard que du modéle d'utilité, le gouvernement vaudois reléve qu’il convient de porter une attention particuliére a la défi-
nition des co(ts de ces brevets. Il est en effet crucial que ces procédures demeurent accessibles au plus grand nombre d’acteurs économiques, et notam-
ment aux start-up et PME, dés lors que l'innovation revét plus que jamais un caractére central dans les perspectives de développement a long terme du
tissu économique suisse.

Compte tenu de ce qui précéde, le Conseil d’Etat du Canton de Vaud approuve le projet de modification de la loi fédérale sur les brevets d’invention (LBI ;
RS232.14), qu’il juge porteur de pertinentes adaptations dans le systéeme suisse de brevet, aptes a répondre tant aux besoins des utilisateurs qu’a la néces-
sité de se conformer aux standards internationaux actuels dans ce domaine.
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CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Madame

Karin Keller-Sufter

Conseillére fédérale

Cheffe du Département fédéral de
justice et police

Palais fédéral ouast

3003 Berne

Notre réf. HR/YD

Date 27 janvier 2021

Modification de Ia loi fédérale sur les brevets d’invention

Madame la Conseillére fédérale,

Le Cantan du Valais vous remercie d’avoir sollicité son avis dans le cadre de [a consultation citée
en titre. Aprés examen du dossier et recueil de lavis des principaux partenaires valaisans
concernés par cette modification, nous vous fournissons ci-aprés sa prise de position.

Remarques générales

Les mesures proposées par avant-projet de loi apportent une modernisation souhaitable et
équilibrée du droit des brevets. En effet, linstauration d'un examen complet pour les demandes de
brevet examinées par I'lnstitut fédéral de la propriété intellectuelle (IPH) permet aux inventeurs
d'avoir plus de ceritudes quant & la solidité de leur brevet et de disposer d'une protection
renfarcée, représentant dés lors une véritable alternative au brevet européen avec examen
complet. Par ailleurs, I'introduction du modéle d'utilité sans examen complet avec une durée de
protection limitée, destinée a remplacer I'actuel brevet suisse qui ne fait pas I'objet d'un examen
comptlet, semble faire sens du moment ol la procédure d'examen des brevets change. Elle permet
en effet de corriger la problématique des délais et des colits engendrés par une procédure
d’examen compléte. Finalement, T'utilisation de I'anglais dans la procédure de dépét est & saluer
car elle tient compte du fait que les inventeurs suisses et valaisans sont égafement étrangers et ne
maftrisent pas toujours parfaitement les langues nationales.

Pour le Gouvernement valaisan et les partenaires valaisans consuités, les changements sont donc
pertinents et les nouvelles formulations proposées judicieuses. Nous vous confirmons par
conséquent accueillir favorablement le projet de madification.

Cela étant précisé, nous souhaitons attirer votre attention sur une disposition, qui nous semble
superflue :

Art. 59c al. 3

De notre point de vue, la disposition de I'art. 59¢ al. 3 est superflue et devrait &tre retirée. En effet,
il nous semble inutile que I'IPI, qui délivre déja les brevets, puisse examiner Jes motifs d'opposition
non-évoques par l'opposant. En effet, nous doutons de la pertinence pour I'|Pl de réexaminer son
propre travail sur des points non-revendiqués dans 'opposition.

Place de la Planta, CP 478, 1951 Sion
Teél. 027 606 21 00 - Fax 027 606 21 04




M. Yvan Dénéréaz (yvan.denereaz@admin.vs.ch / 027 606 73 63) se tient a votre disposition pour
toute question ou demande de renseignements complémentaires.

Nous vous souhaitons bonne réception de ce qui précede, et vous prions de croire, Madame la
Conseillére fédérale, a 'expression de notre considération distinguée.

Au notn du Conseil d'Etat

Le Chancelier

Copie 3 par courriel : Rechtsetzung@ipi.ch
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Regierungsrat

B Kanton Zug

Regierungsrat, Postfach, 6301 Zug

Nur per E-Mail
Eidgendssisches Justiz- und
Polizeidepartement EJPD
Frau Bundesratin

Karin Keller-Sutter
Bundeshaus West

3003 Bern

Zug, 19. Januar 2021 sa

Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente
Stellungnahme des Kantons Zug

Sehr geehrte Frau Bundesratin
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 haben Sie die Kantone eingeladen, zur Anderung des
Bundesgesetzes Uber die Erfindungspatente eine Stellungnahme einzureichen.

Grundsatzlich begriissen wir die Stossrichtung der Revisionspunkte, welche eine Anpassung
an das Européische Patentibereinkommen (EPU) und an die Spruchpraxis des Europaischen
Patentamtes (EPA) betreffend das Einheitlichkeitserfordernis in Verfahren nach Patentertei-
lung, die Einfihrung eines neuen Nichtigkeitsgrundes und die Anderung zum Teilverzicht be-
inhalten. Insbesondere, dass neu auch Englisch als Sprache im Anmeldeverfahren akzeptiert
wird und dass die verstarkte Zusammenarbeit auf administrativ-technischer Ebene mit Patent-
amtern anderer Lander und der EU stattfinden soll. Ebenfalls begriissen wir die Anpassungen
redaktioneller Art und hinsichtlich der Gliederung des Patentgesetzes.

Dennoch haben wir zwei Antrage, die wir — wie von lhnen gewiinscht — im Formular zur Erfas-
sung der Stellungnahme aufgefiihrt haben.

Wir bedanken uns fur die Maglichkeit der Stellungnahme.

Freundliche Grisse
Regierungsrat des Kantons Zug

N ik \uge

Martin Pfister Tobias Moser
Landammann Landschreiber

Regierungsgebéude, Seestr. 2, 6300 Zug
Tel +41 41 728 33 11
www.zg.ch



Seite 2/2

Beilage:
ausgefulltes Antwortformular

Kopie per E-Mail an:

Rechtsetzung@ipi.ch (Word- und PDF-Datei)

Zuger Mitglieder der Bundesversammlung
Obergericht (info.og@zg.ch)

Amt fir Wirtschaft und Arbeit (info.awa@zg.ch)
Handelsregister- und Konkursamt (contact.hra@zg.ch)



Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Anderung des Patentgesetzes
Consultation relative a I’avant-projet de modification de la loi sur les brevets
Consultazione relativa all’ avamprogetto di modifica della legge sui brevetti

Formular zur Erfassung der Stellungnahme
Formulaire pour la saisie de la prise de position
Formulario per la raccolta di parere

Organisation / Organisation / Organizzazione

Regierungsrat des Kantons Zug

Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail)
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail)

Carla Dittli, stv. Generalsekretarin der Volkswirtschaftsdirektion
Tel.: 041 728 55 33

E-Mail: carla.dittli@zg.ch

Adresse / Indirizzo

Seestrasse 2, Postfach, 6301 Zug

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme elektronisch an Rechtsetzung @ipi.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellung-

nahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfugung stellen. Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a Rechtsetzung @ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format

Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.

Viinvitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung @ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preg-

hiamo di volerci trasmettere elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.




Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Vorbemerkung: Eine Besonderheit des aktuellen schweizerischen Patentrechts ist, dass das Institut fiir Geistiges Eigentum (IGE) die zwei zentralen Paten-
tierungsvoraussetzungen nicht priift, ndmlich die Neuheit der Erfindung und ob die Erfindung gegentber dem Stand der Technik wirklich innovativ ist (erfin-
derische Tatigkeit). Diese beiden Kriterien sind zwar Voraussetzung fir ein rechtsglltiges Patent, werden aber nicht im Rahmen der Patentanmeldung, son-
dern erst bei einer allfélligen spateren Nichtigkeitsklage im Zivilprozess Uberpruft. Die vom IGE vorgenommene Sachpriifung ist damit unvollstandig. Das hat
vor allem fir KMU den Vorteil, dass lber die Anmeldung rasch entschieden werden kann. Fir Unternehmen, die eine umfassende Priifung ihrer Patentan-
meldung wiinschen, steht das (auch in der Schweiz giiltige) Européische Patent zur Verfligung, das am Européischen Patentamt (EPA) voll gepriift wird.
Das EPA ist ein Organ der Européischen Patentorganisation, die mit dem Europaischen Patentiibereinkommen (EPU) gegriindet worden ist. Die Schweiz ist
seit Oktober 1977 Mitglied dieser Organisation. Das EPA fuhrt fiir die aktuell 38 Mitgliedstaaten des EPU ein zentrales Erteilungsverfahren durch, in dem
alle Voraussetzungen der Patentierbarkeit geprift werden (Vollprifung).

Mit der Revision des Patentgesetzes soll neu ein vollgepriftes Schweizer Patent eingefihrt werden, welches aber nicht den geografischen Wirkungsradius
wie jene vom EPA gepriften Patente entfalten kann. Ein internationaler Vergleich zeigt, dass verschiedene Lander ein duales Schutzsystem bestehend aus
Patent und Gebrauchsmuster nutzen (so z.B. Deutschland, Frankreich oder Stdkorea).

Antrag: Vor der definitiven Einfhrung eines vollgepriiften Schweizer Patents ist in Form einer komparativen Kosten-/Nutzenanalyse zugunsten der Schwei-
zer Unternehmen und des Staates, gegeniiber dem bisher existierenden und von Schweizer Firmen stark genutzten Européischen Patents auf 6konomische
und juristisch materielle Kriterien zu tberprifen. Diese Analyse ist zu dokumentieren und fur die definitive Entscheidungsfindung den politischen Gremien
vorzulegen.

Begriindung zum Antrag: Aus dem erlauterndem Bericht ist nicht ersichtlich, welches die juristischen, ékonomischen (Unternehmen betreffend: Gebiihren-
hohe, Dauer, Zugénglichkeit, etc.) und standortpolitischen Vorteile eines neu geschaffenen, voll gepriiften Schweizer Patents zum weiterhin giiltigen und
bisher von Schweizer Firmen stark genutzten Europaischen Patents sind (750 nationale und 12'000 européische Patente). Die vergleichenden Kosten des
Bundes (organisatorischer Ausbau des Gerichtswesens und deren Fachkompetenz) und des Instituts fir Geistiges Eigentum (Ausbau der Fachkompetenz
und der Ressourcen verursachen Kosten fir die Unternehmen) werden zwar kurz erwéahnt, aber nicht einem maéglichen Zusatznutzen gegeniiber dem bishe-
rigen System eines vollgepriiften Europaischen Patents gegeniibergestellt. Allgemein fehlt die Ausarbeitung des komparativen Nutzens eines neu eingefiihr-
ten, voligepriften Schweizer Patents gegentiber dem bisherigen Europaischen Patent. Da das IGE ein parastaatlicher Dienstleister ist, interessiert einzig
deren Effizienz und Effektivitat im Vergleich zum EPA.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli

Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

PatG / LBI/LBI

PatG, Art. 87 ff.

Wir begrissen die Einfliihrung
des «ungepruften Gebrauchs-
musters» als Ersatz des bisheri-
gen (nicht vollgepriiften)
Schweizer Patents.

Als Alternative und zur Ergdnzung neben dem vollgepriiften Patent soll ein «ungepriiftes Ge-
brauchsmuster» mit reduzierter Schutzdauer (10 Jahre) eingeflhrt werden. Dieses Ge-
brauchsmuster soll das bisherige, nicht vollgeprifte Schweizer Patent ersetzen. Damit erhal-
ten KMU sowie Erfinderinnen und Erfinder, fir die eine Vollprifung zu aufwendig und zu teuer
ist, wie bisher einen rasch erteilten und kostenginstigen Schutztitel — einen Titel, der eben-
falls fur die steuerrechtliche Patentbox qualifiziert, wie das bisherige Schweizer Patent. Im
Gegensatz zum bisherigen Schweizer Patent findet eine teilweise materielle Prifung (Aus-
schlusskriterien, etc.) statt. Die zwei Kernpunkte eines Patents, namlich die Neuheit der Erfin-
dung und der Innovationsgewinn gegenlber dem Stand der Technik, werden aber wie bisher
nicht gepruft.

Das ungepriifte Gebrauchsmuster findet auch in anderen Landern Anwendung, wobei die
Revision das Ziel hat, den hiesigen Erfinderinnen und Erfindern sowie Unternehmen eine
schnelle und kostenglinstige Alternative zum vollgepriiften Patent zu bieten, die den schwei-
zerischen Gegebenheiten und den Bedirfnissen der Schweizer Anmelderinnen und Anmelder
Rechnung tragt. Zudem soll die Kompatibilitat mit auslandischen Systemen sichergestellt
werden, das heisst, der Schutz soll (iber die relevanten Staatsvertrage auf diejenigen Lander
ausgedehnt werden kénnen, die das Gebrauchsmuster ebenfalls kennen.
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Kanton Ziirich
Regierungsrat

Eidgendssisches Justiz- und Polizeidepartement
3003 Bern

20.Januar 2021 (RRB Nr. 43/2021) .
Bundesgesetz iiber die Erfindungspatente, Anderung
(Vernehmlassung)

Sehr geehrte Frau Bundesratin

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 haben Sie uns eingeladen, zum Bundesgesetz Uber
die Erfindungspatente Stellung zu nehmen. Wir danken lhnen firr diese Gelegenheit und
aussern uns wie folgt:

Die Schweiz belegt seit Jahren den ersten Platz im Global Innovation Index. Als hochent-
wickeltes und hochinnovatives Land, das seine Wettbewerbsféhigkeit in erster Linie auf
Wissen stitzt, ist der Schutz von Erfindungen durch Patente besonders wichtig. Mit der
Einflhrung des dualen Systems, d. h. mit der vollumfénglichen Patentpriifung sowie dem
sogenannten Gebrauchsmuster, wird das Patentgesetz modernisiert und an die internatio-
nalen Standards angepasst. Die vergrosserte Auswahl eréffnet der Schweizer Wirtschaft
neue Handlungsmdglichkeiten und erweitert die Optionen zur Schutzstrategie. Zudem
verbessert es die Rechtssicherheit Uber die Bestandigkeit des Schweizer Patents und
verringert die Abhéngigkeit der Schweizer Unternehmen vom Européischen Patentamt. Ent-
sprechend stimmen wir der Vorlage zu.

Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Bundesratin,
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung.
Im Namen des Regierungsrates

Die Prasidentin: Die Staatsschreiberin:

Dr. Silvia Steiner Dr. Kathrin Arioli



Allianza Alleanza Le Die
dal Center del Centro Centre Mitte

Die Mitte, Postfach, 3001 Bern

Per Mail an: Rechtsetzung@ipi.ch

Bern, 1. Februar 2021

Vernehmlassung: Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente
(Patentgesetz, PatG)

Sehr geehrte Damen und Herren

Sie haben uns eingeladen, zur obengenannten Vernehmlassung Stellung zu nehmen. Fir diese
Gelegenheit zur Meinungsausserung danken wir Thnen bestens.

Allgemeine Bemerkungen

Die hier vorgeschlagene Revision des Bundesgesetzes Uber die Erfindungspatente (PatG) basiert auf
der Motion 19.3228 Hefti «Fir ein zeitgemasses Schweizer Patent», welches im Parlament am
12.12.2019 uberweisen und auch von der Mitte einstimmig unterstitzt wurde. Der Entwurf schlagt zwei
zentrale Massnahmen vor, um das Schweizer Patentsystem zu modernisieren: 1) Die Vollprifung fur
Schweizer Patentanmeldungen inkl. den Kriterien Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 2) Als Erganzung
zum vollgepruften Patent ein ungepruftes Gebrauchsmuster mit reduzierter Schutzdauer, welches
schnell und kostenglinstig erteilt werden kann. Grundsétzlich begrusst Die Mitte diese vorgesehenen
Anderungen, welche die Rechtssicherheit und den Innovationsstandort Schweiz weiter starken.

Zwei Punkte der Vorlage bediirfen aber noch einer Uberarbeitung. 1) Die Rahmenbedingungen des
Gebrauchsmusters als kostenginstige und schnelle Alternative fir KMUs und Start-Ups mussen so
ausgestaltet sein, dass die Attraktivitat des bisherigen teilgepriften Patentes erhalten bleiben. 2) Fur
Beschwerden, sowohl gegen Entscheidungen des Eidgendssischen Instituts fir Geistiges Eigentum
(IGE) im Prufungsverfahren wie auch in Einspruchsverfahren, ist im Entwurf das
Bundesverwaltungsgericht (BVG) vorgesehen. Bisher fehlten aber diesem Gericht die notwendigen
Kompetenzen, um die komplexen und technischen Sachverhalte des Patentwesens zu beurteilen. Diese
sind daftr beim Bundespatentgericht vorhanden. Diese Doppelspurigkeit ist aus Sicht der Mitte zu
vermeiden, besonders da nur mit einer geringen Anzahl von Rechtsféllen gerechnet wird und das
bendtigte Fachwissen bereits an einem Gericht vorhanden ist.

Wir danken lhnen fir die Méglichkeit zur Stellungnahme und verbleiben mit freundlichen Griissen.
Fur Die Mitte Schweiz

Sig. Gerhard Pfister Sig. Gianna Luzio
Prasident Die Mitte Schweiz Generalsekretarin Die Mitte Schweiz

Die Mitte Hirschengraben 9, Postfach, CH-3001 Bern
T 031 357 33 33, info@die-mitte.ch, http://www.die-mitte.ch, PC 30-3666-4
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F DP FDP.Die Liberalen T +41(0)313203535
Generalsekretariat @ www.fdp.ch

Die Liberalen Neuengasse 20 B info@fdp.ch
Postfach n /fdp.dieliberalen
CH-3001 Bern @FDP_Liberalen

Eidgendssisches Justiz- und Polizeidepartement

(EJPD) Bern, 02. Februar 2021

3003 Bern Erfindungspatente/ DD

per Email an rechtsetzung@ipi.ch

Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente
Vernehmlassungsantwort der FDP.Die Liberalen

Sehr geehrte Damen und Herren

Fir Ihre Einladung zur Vernehmlassung oben genannter Vorlage danken wir Ihnen. Gerne geben wir
Ihnen im Folgenden von unserer Position Kenntnis.

Fir FDP.Die Liberalen ist Innnovation einer der Schlissel zum Erfolg der Schweizer Wirtschaft. Ihr Ziel ist
es entsprechend, mdglichst innovationsférderliche Rahmenbedingungen fur Unternehmen zu setzen. Ein
effizientes und internationalen Standards entsprechendes Patentrecht ist dabei ein wichtiger Faktor. Da
nebst den Grossunternehmen gerade auch unsere KMU Innovationstreiber sind, ist es von grosser Be-
deutung, dass dieses Patentrecht auch ihren Bedurfnissen entspricht.

Die vorliegende Revision beruht auf der Motion von SR Thomas Hefti «Fur ein zeitgeméasses Schweizer
Patent» (19.3228), welche genau diese Anliegen anzugehen fordert. Die FDP unterstiitzte die Motion ent-
sprechend einstimmig. Die Umsetzung der Motion Hetfti ist im vorliegenden Vorentwurf grosstenteils gut
gelungen, weshalb die FDP diesen auch grundsatzlich unterstiitzt. Sie sieht allerdings bezlglich der
Rechtsmittelinstanz sowie der Ausgestaltung des Gebrauchsmusters noch Verbesserungsbedarf.

Einfuhrung einer materiellen Vollprifung flr nationale Schweizer Patentanmeldungen

Patente werden in der Schweiz derzeit ohne eine materielle Prufung auf Neuheit und erfinderische Tatig-
keit erteilt, was im internationalen Vergleich einen Sonderfall darstellt. Will ein Schweizer Unternehmen
heute ein auf die Patentierbarkeitskriterien gepruftes Patent erlangen, so muss es an das europaische
Patentamt gelangen. Der Vorentwurf sieht in Umsetzung der Motion Hefti vor, dass eine obligatorische
Vollprifung fur nationale Patentanmeldungen eingefiihrt wird, was von der FDP begriisst wird. Sowohl
der Patentinhaber selbst wie auch Dritte werden dadurch eine deutlich héhere Sicherheit haben, dass ein
erteiltes Patent auch den Patentierbarkeitskriterien geméass Patentgesetz entspricht und daher rechtsbe-
sténdig ist. Indem damit ein Schweizer Patent den internationalen Standards entspricht, wird eine einsei-
tige Abhéngigkeit vom europaischen Patentsystem vermieden. Mit einem vollgepruften CH-Patent ist wei-
ter sichergestellt, dass die OECD-Richtlinien auch in Zukunft erfillt sind. Ein Wechsel zur Vollprifung
wird einen Ausbau der Prifungskapazitat beim IGE zur Folge haben. Die Ressourcen des IGE sollen
aber maximal im Rahmen des im erlauternden Bericht beschriebenen Zusatzaufwands aufgestockt wer-
den. Die Schaffung zusatzlicher Stellen Uber diesen deklarierten Mehraufwand hinaus ist abzulehnen.

Rechtsmittelinstanz und -verfahren

Fur Beschwerden gegen Entscheide des IGE im Prifungsverfahren wie auch im Einspruchsverfahren ist
im Vorentwurf das Bundesverwaltungsgericht als zustdndige Instanz vorgesehen. Mit der Einfihrung ei-
ner materiellen Vollprifung werden Fragen der Patentféahigkeit (z.B. Neuheit, erfinderische Téatigkeit und
ausreichende Offenbarung) Gegenstand von Beschwerdeverfahren werden. Die Beurteilung solcher Fra-
gen setzt neben patentrechtlichen Kenntnissen regelmassig auch vertieftes technisches Wissen voraus.
Diese Fachkompetenz kann das Bundesverwaltungsgericht nicht bieten bzw. misste es zuerst aufbauen.

FDP PLR PLD

Die Liberalen | Liberali Radicali ls Liberals
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Zu Uberlegen ware daher stattdessen, das Bundespatentgericht als zustandige Rechtmittelinstanz einzu-
setzen. Dieses ist heute erstinstanzlich fur zivilrechtliche Streitigkeiten Uber Patente zustéandig und wurde
geschaffen, weil fur die Entscheidung Uber solche Streitigkeiten regelmassig besonderes technisches und
patentrechtliches Fachwissen benétigt wird. Die Einsetzung des Bundespatentgerichts als Rechts-
mittelinstanz mit seinem vorhandenen Know-how und seinem Pool mit spezialisierten Fachrichtern wirde
eine einfache und effiziente Losung darstellen, um eine kompetente Rechtsmittelinstanz fur das moderni-
sierte Patentrecht zu schaffen.

Der Erfolg der Teilrevision des revidierten Patengesetzes wird weiter auch von der Verfahrensdauer und
den Kosten abhangen. Auch aus diesem Grund ist das Bundespatentgericht zu bevorzugen. Das Verfah-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist eher schwerfallig und wiirde damit den Zielsetzungen eines
maoglichst effizienten und kostengiinstigen Verfahrens eher weniger entsprechen.

Einfuhrung eines inhaltlich ungepriften Gebrauchsmusters fur die Schweiz

Nebst der Einfihrung des vollgepriften Patents ist fir den Wirtschaftsstandort Schweiz dusserst wichtig,
dass den KMU weiterhin eine — analog zum aktuellen Schweizer Patent — glinstige und schnelle Méglich-
keit zur Verfugung steht, um einen Schutztitel zur erhalten. Um diesem Bedurfnis gerecht zu werden,
schlagt der Vorentwurf entsprechend der Motion Hetfti die Einfihrung eines inhaltlich ungepriften Ge-
brauchsmusters vor. Dies unterstiitzt die FDP.

Die vom Vorentwurf vorgeschlagene Hochstdauer des Gebrauchsmusters von 10 Jahren erscheint je-
doch zu kurz, um eine gleichwertige und attraktive Alternative zum gegenwartigen Schweizer Patent zu
bilden, welches heute eine 20-jahrige Laufdauer vorsieht.

Wir danken lhnen fir die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berlicksichtigung unserer Argumente

Freundliche Griisse

FDP.Die Liberalen

Die Prasidentin Die Generalsekretarin
r * \l
¢ L

Petra Gossi Fanny Noghero

Nationalratin



grunliberale

Griinliberale Partei Schweiz
Monbijoustrasse 30, 3011 Bern

Eidgendssisches Institut fir Geistiges Eigentum
3003 Bern

Per E-Mail an: Rechtsetzung@ipi.ch

28. Januar 2021
Ihr Kontakt: Ahmet Kut, Geschaftsfiihrer der Bundeshausfraktion, Tel. +41 31 311 33 03, E-Mail: schweiz@grunliberale.ch

Stellungnahme der Griinliberalen zur Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspa-
tente

Sehr geehrte Frau Bundesratin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fiir die Vorlage und den erlauternden Bericht zur Anderung des Bundesgesetzes iiber die
Erfindungspatente.

Unsere Stellungnahme kdnnen sie dem ausgefiillten Fragebogen auf den folgenden Seiten entnehmen.
Wir danken ihnen fiir die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Prifung unserer Anmerkungen und Vorschlage.

Bei Fragen dazu stehen ihnen die Unterzeichnenden sowie unsere zustandigen Fraktionsmitglieder, Nationalra-
tin Isabelle Chevalley und Nationalrat Thomas Brunner, gerne zur Verfligung.

Mit freundlichen Griissen

f
,g

i}/‘r‘v',; (:\\ -

Jirg Grossen Ahmet Kut
Parteiprasident Geschaftsflinrer der Bundeshausfraktion
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Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Anderung des Patentgesetzes
Consultation relative a I'avant-projet de modification de la loi sur les brevets
Consultazione relativa all’ avamprogetto di modifica della legge sui brevetti

Formular zur Erfassung der Stellungnahme
Formulaire pour la saisie de la prise de position
Formulario per la raccolta di parere

Organisation / Organisation / Organizzazione

Grunliberale Partei Schweiz (glp)

Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail)
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail)

Ahmet Kut, Geschéaftsfihrer der Bundeshausfraktion (ahmet.kut@parl.ch / M. 079 560
56 63)

Adresse / Indirizzo

Monbijoustrasse 30

3011 Bern

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an Rechtsetzung@ipi.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellung-

nahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen. Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a Rechtsetzung@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format
Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung@ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghia-
mo di volerci trasmettere elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die Grunliberalen begriissen Bestrebungen, das Schweizer Patentrecht zu optimieren und fur die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts fit zu machen.
Die Bedeutung technischer Innovation fur die schweizerische Volkswirtschaft kann kaum berschétzt werden. Soweit das Patentgesetz einen Beitrag
dazu leistet, dass die Schweiz eines der innovativsten Lander der Welt bleibt, unterstitzen die Griinliberalen die Revision.

Der Vorentwurf des Bundesrates mochte fir Benutzer:

- eine attraktive, internationalen Standards entsprechende Patentpriifung (Vollprifung der Neuheit und der erfinderischen Téatigkeit) vorsehen,
- ein effizientes und kostengtinstiges Einspruchs- und Beschwerdeverfahren gewéahrleisten sowie

- ein inhaltlich ungepruftes Gebrauchsmuster einfihren.

Das Ziel eines attraktiven und modernen Schweizer Patentrechts kann nur erreicht werden, wenn vollgeprifte nationale Patente effizient und kostengiinstig
erlangt werden kdnnen. Man darf nicht vergessen, dass die Vollprifung nationaler Patente vor weniger als 25 Jahren abgeschafft wurde, weil sich das euro-
paische Patenterteilungsverfahren bewahrt hat und die Erhebung kostendeckender Gebihren fir die Vollprifung nationaler Patente zu einer Verteuerung
des nationalen Patents geflihrt hatte, das dieses als unattraktiv erscheinen liesse.

Das vollgeprufte nationale Patent kann nach Meinung der Grinliberalen dann eine wertvolle Alternative zum européischen Patent sein, wenn es
schneller und kostengunstiger erteilt wird als das européische Patent. In diesem Fall kdnnte es insbesondere fur KMU attraktiv sein. Es gilt auf
jeden Fall zu verhindern, ein administrativ aufwendiges, langsames und teures Patentsystem zu schaffen.

Die Grunliberalen beurteilen die vorgeschlagenen Einspruchs- und Léschungsverfahren (Art. 59¢ und 93 VE-PatG) kritisch. Diese sind schwerfallig und un-
noétig, weil die bewahrten zivilrechtlichen Rechtsmittel gentigen. Bei einem Verfahren tGber drei Instanzen — IGE, Bundesverwaltungsgericht und Bundesge-
richt — ist mit einer mittleren Verfahrensdauer eines Einspruchs- oder Loschungsverfahrens von 5-6 Jahren zu rechnen. Die gleichen Fragen kdnnen an-
schliessend in einem zivilrechtlichen Verletzungsprozess noch einmal geprift werden.

Die angeblichen Kostenvorteile des Verwaltungsverfahrens dirften sich kaum manifestieren, da der Gberwiegende Teil der Kosten eines Einspruchs- oder
Léschungsverfahren aus den Kosten der beratenden Patent- und Rechtsanwaélte besteht. Die Gerichtsgebiihren machen in Zivilverfahren erfahrungsgeméass
weniger als 20% der Gesamtkosten aus. Sollte das Bundesverwaltungsgericht mangels eigener technischer Fachkunde gar Gerichtsgutachten einholen
mussen, werden die Kosten des Verwaltungsverfahrens die des Zivilverfahrens vor dem Bundespatentgericht, das wegen seiner Richterinnen und Richter
mit technischer Ausbildung bislang immer auf Sachverstandigengutachten verzichten konnte, sogar tbersteigen.

Es ist nicht einzusehen, wieso einer Drittpartei, die Uiberzeugt ist, dass ein Patent oder Gebrauchsmuster zu Unrecht erteilt wurde, nicht zuzumuten ist, eine
Nichtigkeitsklage vor dem zusté&ndigen Zivilgericht einzureichen. Das Bundespatentgericht wurde vor weniger als zehn Jahren gerade mit dem Ziel geschaf-
fen, eine kompetente Behtrde mit fachkundigen Richterinnen und Richtern zur raschen Beurteilung der schwierigen technischen Fragen, die sich im Patent-
recht regelmassig stellen, zur Verfiigung zu stellen. Es hat sich bewéhrt und ist in Fachkreisen anerkannt.
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Die Grunliberalen beantragen daher, Artikel 59¢ (Einspruch) und Artikel 93 (L6schung) des Vorentwurfs ersatzlos zu streichen.

Der Vorentwurf sieht weiter vor, dass das Bundesverwaltungsgericht als Beschwerdeinstanz gegen Verfiigungen des IGE im Erteilungs-, Einspruchs- und
Léschungsverfahren wirkt. Der erlauternde Bericht anerkennt, dass mit den neuen Prufungsthemen die fachlichen Anforderungen an das Bundesverwal-
tungsgericht als Beschwerdeinstanz steigen, indem sich neu auch dieses Gericht mit den materiellen Prifungsthemen der Neuheit und der erfinderischen
Tatigkeit auseinandersetzen miisste. Den durch die Einfihrung der Vollpriifung bedingten neuen und besonderen Anforderungen an die technischen Fach-
kenntnisse der gerichtlichen Beschwerdeinstanz will die Vorlage mit punktuellen Neuerungen Rechnung tragen (Berlicksichtigung der technischen Kennt-
nisse bei der Wahl von Bundesverwaltungsrichterinnen und -richtern durch die Bundesversammlung).

Angesichts der Bandbreite technischer Fragen, die sich bei der Prifung der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit stellen kdnnen, erscheint ausgeschlos-
sen, dass mit den vorgeschlagenen Anderungen die erheblichen fachlichen Anforderungen sichergestellt werden kénnen, die mit einer Vollprifung verbun-
den sind. Da das Patentrecht samtliche Gebiete der Technik und Naturwissenschaften betreffen kann und der Sachverhalt zudem frei zu prufen ist, wird es
einzelnen Bundesverwaltungsrichtern nicht moglich sein, samtliche Gebiete angemessen abzudecken. Um die wichtigsten technischen Gebiete abzude-
cken, brauchte es mindestens fiinf bis sechs Richterinnen und Richter mit technischer Ausbildung — unter Bertcksichtigung der Sprachkenntnisse sogar
eher zehn bis zwdlf. Es durften sich Uberdies Rekrutierungsprobleme stellen, juristisch und technisch ausgebildete Richterinnen und Richter in den drei
Amtssprachen zu finden, zumal diese nicht nur in Patentsachen, sondern auch den anderen Zustandigkeitsbereichen des Bundesverwaltungsgerichts amten
mussten.

Damit erscheint die Gewéhrleistung der verfassungsrechtlichen Vorgaben (Art. 30 BV) und die praktische Durchfihrbarkeit einer der Kernpunkte der Vorlage
gefahrdet: Die Rechtskontrolle kénnte zu einer blossen Willkirprifung werden, wenn die Beschwerdeinstanz mangels eigener technischer Kenntnisse auf
das technische Ermessen der Vorinstanz verweisen und nur aus triftigen Grinden von der Beurteilung durch die Erteilungsbehérde abweichen sollte.

Als Alternative zum Bundesverwaltungsgericht bietet sich das Bundespatentgericht an. Dieses Gericht wurde wie erwahnt mit dem Ziel gegriindet, durch ein
einziges Gericht auf nationaler Ebene die Rechtsprechung mit Bezug auf das nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozialpolitisch zunehmend wichtigere
Patentrecht durch qualifizierte Richterinnen und Richter fiir die ganze Schweiz auf hohem Niveau zu gewahrleisten. Die erforderlichen technischen Kennt-
nisse waren sind beim Bundespatentgericht vorhanden, das sich Richterinnen und Richtern mit juristischer sowie solchen mit technischer Ausbildung zu-
sammensetzt, die zudem Uber ausgewiesene Kenntnisse auf dem Gebiet des Patentrechts verfigen Auch die Kenntnisse des Englischen, die zur Umset-
zung der vorgeschlagenen Neuregelung gemass Artikel 39a VE-VGG (Verwendung von Englisch als Parteisprache im Beschwerdeverfahren) notwendig
sind, sind bei den Richterinnen und Richtern des Bundespatentgerichts, das eine entsprechende Regelung bereits kennt (Art. 36 Abs. 3 PatGG), vorhanden.

Die Grunliberalen beantragen daher, gegen Entscheide des IGE im patentrechtlichen Erteilungs-, Einspruchs- und Léschungsverfahren (soweit
an letzteren festgehalten wird) die Beschwerde an das Bundespatentgericht vorzusehen.

3/4



Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli

Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
PatG / LBI/LBI

PatG, Art. 59¢ streichen siehe vorstehend
PatG, Art. 93 streichen siehe vorstehend

Gegen Entscheide des IGE im

patentrechtlichen Erteilungs-,

Einspruchs- und Léschungsver-
VGG fahren (soweit an letzteren fest- | siehe vorstehend

gehalten wird) ist die Beschwer-
de an das Bundespatentgericht
vorzusehen.
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Bern, 29.1.2021

Per E-Mail

Eidgendssisches Institut fiir Geistiges Eigentum
Stauffacherstrasse 65/59g

3003 Bern

Rechtsetzung@ipi.ch

Vernehmlassung zur Anderung des Bundesgesetzes iiber die
Erfindungspatente

Sehr geehrte Frau Bundesratin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fur die Méglichkeit zur Stellungnahme, die wir gerne wir folgt wahrnehmen:

1 Grundsatzliche Bemerkungen

Die SP Schweiz unterstiitzt die vorgeschlagenen Anderungen des Bundesgesetzes Uber die
Erfindungspatente vorbehaltlos. Wir beurteilen die darin vorgesehene EinfUhrung einer Vollprifung
fur Patentanmeldungen und die Einflhrung eines ungepriften Gebrauchsmuster mit reduzierter
Schutzdauer als sinnvolle und abgestufte Verbesserung des Innovationsschutzes verbunden mit der
Sicherstellung eines ausreichenden, kostengunstigen, effizienten und kompetenten gerichtlichen
Uberprifung fiir alle Beteiligten. Insbesondere die damit einhergehende Angleichung an
internationale Standards? erachtet die SP Schweiz im Lichte der zunehmenden Globalisierung des
Innovationsschutzes als sinnvoll. So hat die SP-Bundeshausfraktion die dieser Vorlage zugrunde
liegende Motion 19.3228 FUr ein zeitgemasses Schweizer Patent im Stande- und Nationalrat auch
einhellig unterstutzt.

Wir bitten Sie um Kenntnisnahme unserer Stellungnahme.

1 Siehe Erlauternder Bericht, S. 14.

Sozialdemokratische Partei Theaterplatz 4 Telefon 031 329 69 69 info@spschweiz.ch
der Schweiz Postfach - 3001 Bern Telefax 031 329 69 70 www.spschweiz.ch
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Mit freundlichen Gruissen
SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DER SCHWEIZ

V|

Mattea Meyer Cédric Wermuth

Co-Prasidentin Co-Préasident

Uoks MoF

Claudio Marti

Politischer Fachsekretar



Schweizerische Volkspartei Generalsekretariat / Secrétariat général

Union Démocratique du Centre Postfach, CH-3001 Bern

Unione Democratica di Centro Tel. +41(0)31 300 58 58, Fax + 41(0)31 300 58 59
Partida Populara Svizra gs@svp.ch, www.svp.ch, PC-Kto: 30-8828-5

Département fédéral de justice et police DFJP

Par courriel (PDF et Word) a :
rechtsetzungpi.ch

Berne, le 29 janvier 2021

Révision de la loi fédérale sur les brevets d’invention (Loi sur les brevets,
LBI)

Réponse de I'UDC Suisse a la procédure de consultation

Madame la Conseillere fédérale,
Mesdames et Messieurs,

L'UDC Suisse vous remercie de I'avoir consultée au sujet de I'objet cité en titre.
Aprés avoir examiné les détails du projet, elle a I'avantage de se prononcer comme
suit :

L'UDC refuse la révision de la loi fédérale sur les brevets d’invention. La
lIégislation actuelle fonctionne bien et permet a la Suisse d'occuper la téte
du classement des pays en matiére d’innovation. La révision de la loi en-
trainerait une augmentation de la bureaucratie et des colits, en particulier
pour les PME, sans réelle plus-value.

Le systéme actuel fonctionne bien

La présente révision prévoit un changement fondamental de la pratique nationale.
Plus précisément, il s’agit d’en finir avec le systeme particulier helvétique pour le
rapprocher de la pratique européenne en instaurant un examen complet pour les
demandes de brevet. En outre, la Suisse expérimenterait un « modeéle d'utilité ».
Malgré toutes les explications du Conseil fédéral, I'on peine a comprendre la né-
cessité de ce changement.

Comme le rappelle le Conseil fédéral a la page 7 de son rapport, la Suisse se classe
depuis plusieurs années au premier rang de l'indice mondial de l'innovation. Cela
est dl en partie a la flexibilité de son systéeme actuel. En effet, les entreprises qui
désirent obtenir un brevet incluant un examen préliminaire peuvent déja le faire
actuellement aupres de I'OEB : c’est ce qui se passe pour plus de neuf brevets sur
dix actuellement dans notre pays. Les autres ont la possibilité d’obtenir un brevet
national aupres de I'IPI, ce qui a I’'avantage de n‘impliquer qu’une procédure rapide
et peu colteuse.

Une augmentation injustifiée de la bureaucratie

Le Conseil fédéral reconnait dans son rapport que la révision légale impliquerait
un alourdissement des procédures bureaucratiques et, partant, une augmentation
des colts. Cette derniere devrait alors étre répercutée sur les taxes et/ou les an-
nuités.
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Une pesée des intéréts entre les avantages présumés de la révision et I'augmen-
tation de la charge administrative et des co(its ne nous améne pas a un résultat
concluant, cela d’autant plus que seuls 6% des brevets sont actuellement concer-
nés par la procédure nationale. A ce sujet, il faut rappeler qu’une procédure préa-
lable n‘est pas synonyme de sécurité : lorsqu’il y a recours contre un brevet ac-
cordé par I'OEB, le recourant obtient gain de cause dans un quart des cas.

Préserver une méthode qui marche

C’est a dessein que le parlement a décidé de supprimer complétement I'examen
préalable en 1995 pour les procédures nationales a la demande du Conseil fédéral
(93.061). La situation actuelle permet aux entreprises de choisir la maniere dont
elles veulent faire examiner leur demande de brevet. L'examen effectué par I'IPI
présente I'avantage, notamment pour les PME, de permettre une décision rapide
sur la demande. Les entreprises qui le souhaitent peuvent faire examiner leur de-
mande de maniére compléte au moyen du brevet européen, valable en Suisse.

Réitérant ses remerciements de |'avoir associée a cette consultation, I'UDC Suisse

vous prie de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs, a l'as-
surance de sa considération.

Avec nos njeilleures salutations
UNION DEMOCRATIQUE DU CENTRE

Le président de parti Le Secrétaire général

/I/-} .". i
v 7l l{/lﬁf

/ |r & 7

Marco Chiesa Peter Keller
Conseiller aux Etats Conseiller national



Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Anderung des Patentgesetzes
Consultation relative a I’avant-projet de modification de la loi sur les brevets
Consultazione relativa all’ avamprogetto di modifica della legge sui brevetti

Formular zur Erfassung der Stellungnahme
Formulaire pour la saisie de la prise de position
Formulario per la raccolta di parere

Organisation / Organisation / Organizzazione UDC Suisse
Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) Yohan Ziehli
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)

Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail) | Ziehli@SVP.CH

031 300 58 58

Adresse / Indirizzo

Secrétariat général de I'UDC Suisse, case postale 3341, 3001 Berne

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an Rechtsetzung@ipi.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellung-

nahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfligung stellen. Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a Rechtsetzung@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format
Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung@ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghia-
mo di volerci trasmettere elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.




Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

L'UDC refuse la révision de la loi fédérale sur les brevets d’invention. La législation actuelle fonctionne bien et
permet a la Suisse d’occuper la téte du classement des pays en matiére d’innovation. La révision de la loi en-
trainerait une augmentation de la bureaucratie et des colts, en particulier pour les PME, sans réelle plus-value.

Le systeme actuel fonctionne bien

La présente révision prévoit un changement fondamental de la pratique nationale. Plus précisément, il s’agit d’en finir avec
le systéme particulier helvétique pour le rapprocher de la pratique européenne en instaurant un examen complet pour les
demandes de brevet. En outre, la Suisse expérimenterait un « modeéle d’utilité ». Malgré toutes les explications du Conseil
fédéral, I'on peine a comprendre la nécessité de ce changement.

Comme le rappelle le Conseil fédéral a la page 7 de son rapport, la Suisse se classe depuis plusieurs années au premier
rang de l'indice mondial de lI'innovation. Cela est d{i en partie a la flexibilité de son systeme actuel. En effet, les entreprises
qui désirent obtenir un brevet incluant un examen préliminaire peuvent déja le faire actuellement auprés de I'OEB : c’est ce
qui se passe pour plus de neuf brevets sur dix actuellement dans notre pays. Les autres ont la possibilité d’obtenir un brevet
national auprés de I'IPI, ce qui a I'avantage de n’‘impliquer qu’une procédure rapide et peu colteuse.

Une augmentation injustifiée de la bureaucratie

Le Conseil fédéral reconnait dans son rapport que la révision légale impliquerait un alourdissement des procédures bureau-
cratiques et, partant, une augmentation des co(ts. Cette derniere devrait alors étre répercutée sur les taxes et/ou les an-
nuités.

Une pesée des intéréts entre les avantages présumés de la révision et I'augmentation de la charge administrative et des
co(its ne nous ameéne pas a un résultat concluant, cela d’autant plus que seuls 6% des brevets sont actuellement concernés

2/8



par la procédure nationale. A ce sujet, il faut rappeler qu’une procédure préalable n‘est pas synonyme de sécurité : lorsqu’il
y a recours contre un brevet accordé par I'OEB, le recourant obtient gain de cause dans un quart des cas.

Préserver une méthode qui marche

C’est a dessein que le parlement a décidé de supprimer complétement I’'examen préalable en 1995 pour les procédures na-
tionales a la demande du Conseil fédéral (93.061). La situation actuelle permet aux entreprises de choisir la maniére dont
elles veulent faire examiner leur demande de brevet. L'examen effectué par I'IPI présente I'avantage, notamment pour les
PME, de permettre une décision rapide sur la demande. Les entreprises qui le souhaitent peuvent faire examiner leur de-
mande de maniere compléte au moyen du brevet européen, valable en Suisse.
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Schweizerischer Stadteverband \u | |
Union des villes suisses ™ w
Unione delle citta svizzere

Eidgendssisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD
3003 Bern

Per Mail: Rechtsetzung@ipi.ch

Bern, 3. November 2020

Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente
Sehr geehrte Frau Bundesratin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken lhnen fir die Einladung, an der Vernehmlassung zum oben genannten Geschaft teilzu-
nehmen.

Wir bedauern, lThnen mitteilen zu missen, dass wir trotz der unbestrittenen Bedeutung der Vorlage
aus Kapazitatsgriinden auf eine Eingabe verzichten muissen.

Besten Dank fur Ihr Verstandnis.

Freundliche Grisse

Schweizerischer Stadteverband
Direktorin

U

Renate Amstutz

Monbijoustrasse 8, Postfach, 3001 Bern
Telefon +41 31 356 32 32
info@staedteverband.ch, www.staedteverband.ch



Pfaffli, Sabrina

Von: Celio-Panzeri Anna <Anna.Celio-Panzeri@chgemeinden.ch>
Gesendet: Dienstag, 26. Januar 2021 15:10

An: Rechtsetzung

Betreff: Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente: Keine

Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Threm Schreiben vom 14. Oktober 2020 haben Sie dem Schweizerischen Gemeindeverband (SGV) das oben erwahnte
Geschéft zur Vernehmlassung unterbreitet. Fir die Gelegenheit, uns aus Sicht der rund 1600 dem SGV angeschlossenen
Gemeinden dussern zu kdnnen, danken wir Ihnen.

Nach Studium der Unterlagen teilen wir Thnen hiermit jedoch mit, dass der SGV zu dieser Vorlage keine Stellungnahme einreicht.

Vielen Dank fir Thre Kenntnisnahme und freundliche Griisse

Schweizerischer Gemeindeverband

Anna Celio-Panzeri

Projektleiterin

Verantwortliche Asyl, Partizipation und Wirtschaft
Laupenstr. 35, Postfach

3001 Bern

Tel. 031 380 70 05
anna.celio-panzeri@chgemeinden.ch
www.chgemeinden.ch

SGV - Gemeinsam fur starke Gemeinden

Der Schweizerische Gemeindeverband vertritt die Anliegen der Gemeinden auf nationaler Ebene. Er setzt sich dafir ein, dass
der Gestaltungsspielraum der Gemeinden nicht weiter eingeschrankt wird. Er informiert in der «Schweizer Gemeinde» - hier
geht es zur aktuellen Ausgabe - im Internet und an Fachtagungen tiber kommunalpolitisch relevante Themen und gute
Praxisbeispiele. Unter den Gemeinden fordert er den Austausch, mit dem Ziel, ihre Leistungsfahigkeit zu steigern.




Pfaffli, Sabrina

von: Verband <verband@arbeitgeber.ch>

Gesendet: Donnerstag, 15. Oktober 2020 1557

An: Rechtsetzung

Betreff: AW: Anderung Patentgesetz: Eréffnung Vernehmlassungsverfahren -

Modification de la Loi sur les brevets: Ouverture de la procedure de
consultation

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken lhnen bestens fur die uns gebotene Moglichkeit zu erwéhnter Vernehmlassung Stellung
nehmen zu kénnen.

Da dieses Thema gemass Ressortteilung zwischen dem Schweizerischen Arbeitgeberverband und
Economiesuisse — Dachverband der Schweizer Unternehmen — in dessen Zusténdigkeitsbereich fallt,
verzichten wir auf eine eigene Eingabe.

Fur Ihre Kenntnisnahme danken wir lhnen im Voraus bestens.

Freundliche Griisse
Sabine Maeder

Assistentin

SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND
Hegibachstrasse 47

Postfach

8032 Zirich

Tel. +41 44 421 17 17

Fax +41 44 42117 18

Direktwahl: +41 44 421 17 42

maeder@arbeitgeber.ch

http://www.arbeitgeber.ch

o0

Von: Rechtsetzung <Rechtsetzung@ipi.ch>

Gesendet: Donnerstag, 15. Oktober 2020 11:49

An: 'mail@bdp.info' <mail@bdp.info>; 'info@cvp.ch’ <info@cvp.ch>; 'info@edu-schweiz.ch' <info@edu-
schweiz.ch>; 'info@eag-ge.ch' <info@eag-ge.ch>; 'vernehmlassungen@evppev.ch’'
<vernehmlassungen@evppev.ch>; 'info@fdp.ch' <info@fdp.ch>; 'gruene@gruene.ch’ <gruene@gruene.ch>;
'schweiz@grunliberale.ch' <schweiz@grunliberale.ch>; 'lorenzo.quadri@mattino.ch' <lorenzo.quadri@mattino.ch>;
'pdaz@pda.ch’ <pdaz@pda.ch>; 'gs@svp.ch' <gs@svp.ch>; ‘franziska.tlach@spschweiz.ch'
<franziska.tlach@spschweiz.ch>; 'verband@chgemeinden.ch' <verband@chgemeinden.ch>;
'info@staedteverband.ch’ <info@staedteverband.ch>; 'info@sab.ch' <info@sab.ch>; 'info@economiesuisse.ch’
<info@economiesuisse.ch>; '‘bern@economiesuisse.ch' <bern@economiesuisse.ch>;
'sandra.spieser@economiesuisse.ch’ <sandra.spieser@economiesuisse.ch>; 'info@sgv-usam.ch’ <info@sgv-
usam.ch>; Verband <verband@arbeitgeber.ch>; 'info@sbv-usp.ch’ <info@sbv-usp.ch>; 'office@sba.ch info@sgb.ch’
<IMCEAINVALID-office+40sba+2Ech+20info+40sgb+2Ech@ipi.ch>; 'politik@kfmv.ch' <politik@kfmv.ch>;
'info@travailsuisse.ch' <info@travailsuisse.ch>; 'direktion@bger.ch' <direktion@bger.ch>; 'kanzlei@bvger.admin.ch'
<kanzlei@bvger.admin.ch>; 'kanzlei@bpatger.ch' <kanzlei@bpatger.ch>; ‘acsi@acsi.ch' <acsi@acsi.ch>;
‘postmaster@aippi.ch’ <postmaster@aippi.ch>; 'secretaire@aropi.ch’ <secretaire@aropi.ch>; 'office@bfh.ch’
<office@bfh.ch>; 'dg.office@cern.ch’ <dg.office@cern.ch>; ‘info@fhgr.ch' <info@fhgr.ch>; 'karin.hiltwein@fhnw.ch’
<karin.hiltwein@fhnw.ch>; 'info@fho.ch' <info@fho.ch>; 'info@farmaindustriaticino.ch’
<info@farmaindustriaticino.ch>; ‘info@fer-sr.ch' <info@fer-sr.ch>; 'info@fhs.ch' <info@fhs.ch>; 'info@frc.ch’
<info@frc.ch>; 'silvia.arber@fmi.ch’ <silvia.arber@fmi.ch>; 'schweiz@greenpeace.org' <schweiz@greenpeace.org>;
'info@grip-pharma.ch’ <info@grip-pharma.ch>; 'info@hes-so.ch' <info@hes-so.ch>; ‘wolfgang.schatz@unilu.ch’
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<wolfgang.schatz@unilu.ch>; ‘cur@zurich.ibm.com' <cur@zurich.ibm.com>; 'office@ictswitzerland.ch'
<office@ictswitzerland.ch>; ‘christoph.gasser@ssplaw.ch’ <christoph.gasser@ssplaw.ch>;
'salvatore.volante@mmconsult.ch' <salvatore.volante@mmconsult.ch>; 'info@kalaidos-fh.ch' <info@kalaidos-
fh.ch>; ‘forum@konsum.ch’ <forum@konsum.ch>; 'kmu-forum-pme@seco.admin.ch' <kmu-forum-
pme@seco.admin.ch>; 'mail@les-ch.ch' <mail@les-ch.ch>; 'management@khp-law.li' <management@khp-law.li>;
'kontakt@publiceye.ch' <kontakt@publiceye.ch>; 'info@saphw.ch' <info@saphw.ch>; 'info@satw.ch’
<info@satw.ch>; 'francois.meienberg@prospecierara.ch' <francois.meienberg@prospecierara.ch>;
'mail@martinamunz.ch’' <mail@martinamunz.ch>; ‘info@scienceindustries.ch' <info@scienceindustries.ch>;
'info@scnat.ch' <info@scnat.ch>; 'info@kmuverband.ch' <info@kmuverband.ch>; ‘info@konsumentenschutz.ch’
<info@konsumentenschutz.ch>; 'segreteria@supsi.ch’ <segreteria@supsi.ch>; 'axel.mueller@intergenerika.ch’
<axel.mueller@intergenerika.ch>; 'info@swissict.ch' <info@swissict.ch>; 'info@swissbiotech.org'
<info@swissbiotech.org>; 'info@switzerland-innovation.com' <info@switzerland-innovation.com>;
'martina.weiss@swissuniversities.ch' <martina.weiss@swissuniversities.ch>; 'info@tek-kmu.ch' <info@tek-kmu.ch>;
'stefano.nigsch@unibas.ch' <stefano.nigsch@unibas.ch>; 'christoph.pappa@gs.unibe.ch’
<christoph.pappa@gs.unibe.ch>; 'rectorat@unifr.ch' <rectorat@unifr.ch>; 'secretariat-rectorat@unige.ch'
<secretariat-rectorat@unige.ch>; ‘wolfgang.schatz@unilu.ch' <wolfgang.schatz@unilu.ch>; ‘fabian.greub@unine.ch'
<fabian.greub@unine.ch>; 'hildegard.koelliker@unisg.ch' <hildegard.koelliker@unisg.ch>; 'info@usi.ch'
<info@usi.ch>; 'Marc.DePerrot@unil.ch' <Marc.DePerrot@unil.ch>; 'rita.stoeckli@uzh.ch' <rita.stoeckli@uzh.ch>;
'praesident@vespa.swiss' <praesident@vespa.swiss>; 'info@interpharma.ch’ <info@interpharma.ch>;
‘paulgeorg.maue@straumann.com' <paulgeorg.maue@straumann.com>; Stefan Brupbacher Trivigno
<s.brupbacher@swissmem.ch>; 'krol@zhaw.ch' <krol@zhaw.ch>; 'info@vips.ch' <info@vips.ch>; 'mail@vsp.ch’
<mail@vsp.ch>; 'info@zfh.ch' <info@zfh.ch>; ‘rektorat@zhaw.ch’ <rektorat@zhaw.ch>

Betreff: Anderung Patentgesetz: Eréffnung Vernehmlassungsverfahren - Modification de la Loi sur les brevets:
Ouverture de la procedure de consultation

Sehr geehrte Damen und Herren

In der Beilage senden wir Ihnen das Begleitschreiben zur Er6ffnung des Vernehmlassungsverfahrens betreffend die
Anderung des Bundesgesetzes uiber die Erfindungspatente.

Die Vernehmlassungsunterlagen kdnnen bezogen werden Uber die Internetadresse:
https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.htmI#EJPD.

Freundliche Griisse

Abteilung Recht und Internationales
Eidgendssisches Institut fir Geistiges Eigentum
Stauffacherstrasse 65/59¢g | CH-3003 Bern
www.ige.ch

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci-joint la lettre d’accompagnement concernant I'ouverture de la procédure de
consultation relative a la modification de la loi fédérale sur les brevets d'invention.

Le projet et le dossier mis en consultation sont disponibles a I'adresse Internet
https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.htmI#DFJP.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, I'expression de notre considération distinguée.

Droit & Affaires internationales

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Stauffacherstrasse 65/59g | CH-3003 Berne
WWW.ipi.ch



Gentili Signore e Signori,

Vi trasmettiamo, in allegato, la lettera d’accompagnamento relativa all’apertura della procedura di consultazione
concernente la modifica della legge federale sui brevetti d’invenzione.

La documentazione relativa alla consultazione é disponibile alseguente indirizzo Internet
https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.htmI#DFGP.

Distinti saluti

Diritto & Affari internazionali

Istituto Federale della Proprieta Intellettuale
Stauffacherstrasse 65/59g | CH-3003 Berna
Www.ipi.ch



economiesuisse

Frau Bundesratin

Karin Keller-Sutter

Eidgentssisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD
Bundeshaus West

3003 Bern

Ausschliesslich per E-Mail an:
Rechtsetzung@ipi.ch

1. Februar 2021

Stellungnahme zur Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente

Sehr geehrte Frau Bundesréatin, sehr geehrte Damen und Herren

Im Oktober 2020 haben Sie uns eingeladen, in oben genannter Sache Stellung zu nehmen. Diese Ge-
legenheit der Meinungsausserung nehmen wir gerne wahr. economiesuisse nimmt gestitzt auf den In-
put der betroffenen Mitglieder und den Arbeiten in unserer Expertengruppe fiir geistiges Eigentum
(EGIP) aus einer Ubergeordneten, gesamtwirtschaftlichen Sicht wie folgt Stellung:

Zusammenfassung

economiesuisse unterstiitzt die vorgeschlagene Anderung des Schweizer Patentgesetzes, die auf die
Motion Hefti «Fir ein zeitgemasses Schweizer Patent» (19.3228) zurlickgeht, im Grundsatz. Dies na-
mentlich in Bezug auf die

— Einfihrung einer materiellen Vollprifung fur nationale Schweizer Patentanmeldungen;

— Erweiterung des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens um Uberpriifungen der materiellen

Patentfahigkeit;
— Einfihrung eines ungepriiften Gebrauchsmusters fir die Schweiz;
— erweiterte Moglichkeit, die englische Sprache in Patentverfahren zu nutzen.

Die Anpassungen sind geeignet, die Qualitéat des Patentsystems in der Schweiz zu steigern, die
Handlungsmdéglichkeiten fir alle Beteiligten zu erweitern und zusétzliche Optionen fur die Schweiz im
europaischen und internationalen Kontext zu eréffnen. Damit stellen die Anpassungen ein wichtiges
Element der Zukunftsfahigkeit des Schweizer Patentsystems dar.

economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen
Hegibachstrasse 47 Fédération des entreprises suisses
Postfach CH-8032 Zurich Federazione delle imprese svizzere
Telefon +41 44 421 35 35 Swiss Business Federation

Telefax +41 44 421 34 34 www.economiesuisse.ch
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economiesuisse hat intern die Interessen der verschiedenen Branchen und Mitglieder zusammenge-
fuhrt und fordert in den zentralen Punkten Verbesserungsvorschlage, hinter welchen die Wirtschaft
als Ganzes steht.

Wichtiger Punkt bei unseren im Rahmen dieser Stellungnahme aufgebrachten Elementen ist es, so-
wohl den KMU als auch den grossen Unternehmen ein starkes, souverédnes und attraktives Patent-
system zu bieten, welches fur das Innovationsland Schweiz zentral ist.

Wesentlicher Anpassungsbedarf besteht insbesondere bei
— der Ausfiihrung des Gebrauchsmusters (Ziff. 3);
— dem Rechtsmittelweg (Ziff. 4);
— dem Instanzenzug (Ziff. 5).

1 Einleitende Uberlegungen aus wirtschaftspolitischer Sicht

1.1 Dynamische Entwicklungen der Europdischen Patentlandschaft

Die Wirtschaft unterstiitzt und begrisst die Ziele der geplanten Anpassungen, i) die Qualitat des Pa-
tentsystems in der Schweiz zu erhéhen, ii) den Anmeldern wie auch Drittparteien mehr Optionen im
Bereich Patentschutz fur die Schweiz zu geben, ohne wesentliche bestehende Méglichkeiten einzu-
schranken, und schliesslich iii) die Position der Schweiz als Innovationsstandort im europaischen und
internationalen Umfeld zu starken. Entsprechende Anpassungen sind vor allem vor dem Hintergrund
der internationalen Entwicklungen erforderlich.

So richtet sich die Europaische Patentorganisation (EPO) je langer je mehr an den Mitgliedstaaten der
EU aus, wahrend bei anderen Mitgliedern, wie z.B. der Schweiz, die Einflussméglichkeiten markant ab-
nehmen. Obwohl momentan die dritth6chste Anzahl der Patentmeldungen aus der Schweiz erfolgt und
obwohl die Schweiz Grindungsmitglied der EPO war, fihren diese Entwicklungen zu einem Verlust der
Einflussmoglichkeiten der Schweiz auf das européaische Patentsystem. Dies zeigt sich auch deutlich
darin, dass weder im Verwaltungsrat noch in einem der sieben nachgeordneten Organe oder einer der
rund 270 Managementpositionen ein Schweizer oder eine Schweizerin in einer leitenden Funktion
agiert. Sogar bei den ca. 720 Stellen welche seit 2015 am Européischen Patentamt (EPA) vergeben
wurden, wurde kein Schweizer Bewerber beriicksichtigt.

Diese Unausgewogenheit ist eine direkte Auswirkung dessen, dass die EPO sich zunehmend starker
an den EU-Mitgliedstaaten und ihrer Patentpolitik orientiert. Dies wiirde durch das geplante Einheitspa-
tentpaket der EU wohl noch verschérft. Die Schweiz hatte dann zwar eine Beobachterrolle im engeren
Ausschuss des Verwaltungsrates des EU-Einheitspatents, durfte dort aber nicht abstimmen. Damit be-
stiinde kein Mitspracherecht der Schweiz bei wichtigen Fragen wie auch dem Haushalt. Die Schweiz
als nicht EU-Mitglied, welches aber gleichzeitig Teil der EPO ist, wirde dadurch ihr Mitspracherecht
stark einbissen.

Aus Sicht der Wirtschaft ist entscheidend, dass die Schweiz als Innovationsland auch in Zukunft im
existenziellen Patentbereich an vorderster Front mitwirken kann. Ein starkes nationales Patentsystem
ist hierflr unverzichtbar. Es erganzt einerseits die existierenden europaischen und internationalen Pa-
tentsysteme, tragt aber auch wesentlich dazu bei, dass die Schweiz auf Entwicklungen auf européi-
scher Ebene adaquat reagieren kann. Darlber hinaus sichert es die notwendige Expertise in der
Schweiz. Damit ist es wichtig, das nationale Schweizer Patentsystem so zu starken, dass die Schweiz
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als gleichwertiger Partner auf europaischer und internationaler Ebene agieren kann. Die entsprechen-
den Prozesse zur Einflihrung eines vollgepruften Patentsystems brauchen indes Zeit. Daher besteht
unmittelbarer Handlungsbedarf.

1.2 Starkung des Schweizer Patentsystems im internationalen Kontext

Die Einfuhrung einer materiellen Prufung nationaler Patentanmeldungen durch das IGE wird auch die
Grundlagen dafir schaffen, dass die Schweiz sich direkt und unabhéngig von der EU im internationa-
len Kontext positionieren und weiterentwickeln kann. Dies beispielsweise durch die Teilnahme an inter-
nationalen Patent Prosecution Highway Projekten. Diese setzen alle voraus, dass das nationale Pa-
tentamt eine materielle Prifung der Patentanmeldungen vornimmt. Nur durch aktive Prasenz bei sol-
chen Entwicklungen durch die Schweiz und die Teilnahme an internationalen Aktivitaten kann sicherge-
stellt werden, dass auch die Bediirfnisse der Schweizer Wirtschaft bei Verhandlungen und Diskussio-
nen eingebracht und bericksichtigt werden.

1.3 Erhalt der Vorziige des bestehenden Schweizer Patentsystems unter gleichzeitiger Modernisierung
Bei der Umsetzung der fir die Modernisierung des Patentsystems wesentlichen Elemente ist darauf zu
achten, das nationale Patentsystem gesamthaft so auszugestalten, dass es, ungeachtet der Europai-
schen Entwicklungen, auch in Zukunft als eine echte Alternative zum Patenterteilungsverfahren tber
das Européische Patentamt genutzt werden kann. Dies betrifft beispielsweise eine besser vorherseh-
bare Verfahrensdauer, tberschaubare Kosten, mehr Flexibilitat fir Anmelder, den Zeitpunkt der Pru-
fung zu bestimmen oder bessere Rechtssicherheit. So sollte beispielsweise in der zu andernden Pa-
tentverordnung vorgesehen werden, dass der Anmelder mehr Méglichkeiten erhélt, die Geschwindig-
keit des Verfahrens zu kontrollieren. Dies kann etwa durch Beschleunigung des Prufungsantrags mit
entsprechendem Schutz der Drittparteien geschehen.

1.4 Klarer weltweiter Trend in Richtung vollgepruftes Patent

Zuletzt ist noch darauf hinzuweisen, dass von den Top 10 europaischen Landern mit den hdchsten Pa-
tentanmeldezahlen, bei welchen die Schweiz hinter Deutschland und Frankreich auf Platz 3 liegt, ledig-
lich 3 Lander (neben der Schweiz noch Belgien und Niederlande) ein nationales Patent ohne materielle
Prufung haben. Die Niederlande planen aber ebenfalls, eine Vollpriifung des nationalen Patents einzu-
fuhren.

2 Einfahrung einer materiellen Vollprifung fir nationale Patentanmeldungen

Im internationalen Vergleich hat die Tatsache, dass das Schweizer Patent keine materielle Vollprifung
umfasst, zu Kritik gefuihrt. Die Bezeichnung ,Patent* entspricht aus Sicht der Lander mit einer Vollpri-
fung und vieler Nutzer nicht der eigentlichen Bedeutung des Schutzrechtes. Die Einfiihrung einer obli-
gatorischen materiellen Vollprifung fur nationale Patentanmeldungen wird daher sowohl die Qualitat
als auch das internationale Ansehen des Patentsystems in der Schweiz wesentlich steigern. Sowohl
der Patentinhaber selbst wie auch Dritte erlangen damit eine deutlich héhere Sicherheit, dass ein erteil-
tes Patent auch den Patentierbarkeitskriterien gemass Patentgesetz und internationalen Gepflogenhei-
ten entspricht und damit rechtsbesténdig ist. Der Begriff des Patents in einem Schweizer Zusammen-
hang wiirde dann demjenigen der grossen Mehrheit der wichtigen Handelspartner entsprechen. Ent-
scheidend fur das Vertrauen von Anmeldern wie betroffenen Drittparteien in das nationale Patentsys-
tem wird die Fachkompetenz des IGE und der Rechtsmittelinstanzen sein. Die in der Botschaft darge-
stellten Szenarien stellen nach Ansicht der Wirtschaft eine realistische Basis fiir einen moderaten Aus-
bau der Prifungskapazitat beim IGE dar. Durch die Einbindung der Prifer beim IGE in Aktivitdten um
privatwirtschaftlich angebotene Recherchen ergeben sich aus unserer Sicht gute Synergiepotentiale.
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Entscheidend fur den Wirtschaftsstandort Schweiz mit seiner starken KMU-Struktur ist es indes, auch
nach Einfihrung des gepruften Schweizer Patents, den KMU weiterhin eine — analog zum momentanen
Schweizer Patent — giinstige und schnelle Mdglichkeit im Sinne eines gestarkten Gebrauchsmusters
anzubieten (siehe unten).

3 Attraktives ungepriftes Gebrauchsmuster

An Stelle des bisherigen Patentes soll ein ungepruftes Gebrauchsmuster mit kurzem und kostengunsti-
gem Erteilungsverfahren eingefiihrt werden. Dieses stellt eine gute Alternative fir verhaltnismassig ein-
fache Erfindungen dar (Art. 87 ff. VE-PatG). Gerade fur KMU und Start Ups ist es wichtig, schnell und
unkompliziert Rechtsschutz fur Innovationen zu erhalten. Dabei muss sichergestellt werden, dass die
Attraktivitat des bisherigen Patentes auch unter dem ungepriften Gebrauchsmuster erhalten bleibt.

Die Uber den Patentschutz hinausgehenden Ausschliisse beim Schutzgegenstand (z.B. generell alle
Verfahren und chemischen Stoffe) und deren Begriindung lehnt economiesuisse ab. Entsprechend sind
Art. 87 Abs. 3 Bst. b, c und d VE-PatG zu streichen. Um der Rechtssicherheit Rechnung zu tragen
schlagen wir jedoch vor, dass fir den Fall, dass ein Anspruch aus einem Gebrauchsmuster gerichtlich
durchgesetzt werden soll, (generell, d.h. nicht nur fir superprovisorische Antrage), ein amtlicher Re-
cherchebericht mit dessen Beilagen vom Antragsteller vorgelegt werden muss, z.B. ein vom IGE oder
von einem anderen Patentamt erstellter Recherchebericht, der keine Gebrauchsmusternichtigkeit ver-
muten lasst (vgl. bzgl. Rechercheberichtsanforderung: BPatGer Entscheid S 2013_005 vom 24. Mai
2013 E.3.). Art. 72, 73, 74, 77 und 81 VE-PatG sind diesbezlglich zu erganzen.

Die Héchstdauer des Gebrauchsmusters von 10 Jahren ist (dies vor allem aus der Sicht derjenigen, die
mit dem heutigen System ein ungepriiftes Patent mit 20 Jahren Laufdauer erhalten), ebenfalls zu kurz,
um eine gleichwertige Alternative zum gegenwartigen Schweizer Patent zu bilden. Ein Ansatz, das Ge-
brauchsmuster diesbeziglich attraktiver zu machen, wére eine Verlangerungsmaglichkeit des Ge-
brauchsmusterschutzes unter gewissen Bedingungen tber die 10 Jahre hinaus, z.B. durch eine Um-
wandlungsmaoglichkeit in ein «Schweizer Patent» oder ein «gepriiftes Gebrauchsmuster», welches
dann materiell voll gepruft ware. Um Drittparteien eine bessere Vorhersehbarkeit der Schutzdauer zu
ermoglichen, kdnnte in einem solchen Fall vorgesehen werden, dass ein relativ giinstiger Recherche-
bericht wéhrend der Laufzeit des Gebrauchsmusters vorgelegt werden muss, um die Umwandlungsop-
tion bis spatestens zum Ablauf des Gebrauchsmusters nutzen zu kdnnen. Entsprechend sollten Art. 89
und 92 Abs. 2 VE-PatG angepasst werden.

Diese Flexibilitat sollte auch fur abgezweigte Gebrauchsmuster, sei es aus nationalen oder EP Paten-
ten, zur Verfugung stehen, selbst wenn sie noch Gegenstand eines laufenden Einspruchsverfahrens
sind, um eine parallele Behandlung des Léschungsantrags und einer Verletzungsklage des abgezweig-
ten Gebrauchsmusters (allenfalls Patents) am Bundespatentgericht nicht zu verzégern. Art. 92 VE-
PatG sollte demnach erganzt werden.

Die Schonfrist fur eine vom Anmelder verursachte Vorveroffentlichung der Erfindung steht der Rechts-
sicherheit entgegen und ist unter Berlcksichtigung der kostengiinstigen Gebrauchsmustereintragung
nicht zu rechtfertigen. Entsprechend schlagen wir vor, Art. 88 Abs. 1 Bst. b VE-PatG zu streichen.

Eine generelle Neuheitsschonfrist ist dem Patentsystem der Schweiz bisher fremd und existiert auch

nicht in den meisten europaischen Landern. Auf internationaler Ebene finden zur Zeit Verhandlungen
im Rahmen der B+ L&ndergruppe statt, worin es um die Harmonisierung des materiellen Patentrechts
geht. Einer der umstrittenen Kernpunkte ist dabei die Neuheitsschonfrist. Wir erachten es als verfriiht,
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wenn die Schweiz in dieser kontroversen Frage gesetzgeberisch vorprescht, selbst wenn es nur in ei-
nem Teilbereich des Patentsystems zu einer neuen Regelung kame. Daher fordern wir, die Neuheits-
schonfrist aus dem Entwurf zu streichen. Dies wiirde die generellen Anforderungen an die Rechtsbe-
standigkeit des Gebrauchsmusters mit denen des Patents in Ubereinstimmung bringen.

4 Rechtsmittelinstanz: Bundespatentgericht anstelle des Bundesverwaltungsgerichts

Fur Beschwerden, sowohl gegen Entscheidungen des IGE im Prifungsverfahren wie auch im Ein-
spruchsverfahren, sieht der VE-PatG das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) vor. Dieser Instanzenzug
erfolgt auf Basis der reguldren Rechtssystematik des Verwaltungsrechts in der Schweiz. Im spezifi-
schen Umfeld des Patentrechtes ist dieser Instanzenweg aus Sicht der Wirtschaft aber klar abzu-
lehnen. Die Erfahrungen im Zivilprozessrecht haben gezeigt, dass es bei rechtlichen Fragen rund um
das Patentrecht eine ausserordentlich hohe Expertise der Spruchbehérden braucht. Dies war einer der
Griunde, warum man mit einem Bundespatentgericht eine in Patentfragen besonders spezialisierte Ge-
richtsbehdrde geschaffen hat. Die gleichen Herausforderungen stellen sich nun auch im Rahmen der
Patentprifungen und Einsprachen. economiesuisse fordert daher, dass als Rechtsinstanz das Bundes-
patentgericht (BPatGer) anstelle des BVGer vorgesehen wird. Folgende Griinde unterstreichen die
Wichtigkeit dieses Punktes:

— Mit der Einfihrung einer materiellen Vollprifung werden Fragen der Patentfahigkeit (z.B. Neuheit,
erfinderische Tatigkeit und ausreichende Offenbarung) Gegenstand von Beschwerdeverfahren wer-
den. Die Beurteilung solcher Fragen setzt neben patentrechtlichen Kenntnissen regelméssig auch
vertieften technischen Sachverstand voraus. Entsprechend ist es unabdingbar, technisch vorgebil-
dete Richter mit entsprechender Erfahrung in solche Entscheidungen einzubinden. Das Bundespa-
tentgericht verfigt bereits Uber solche Fachpersonen, wéhrend das BVGer diese Expertise zuerst
aufbauen musste. Selbst bei einem Ausbau kénnte aber nicht verhindert werden, dass die mit der
Einfihrung des Bundespatentrechtes beabsichtigte Spezialisierung und Zentralisierung in Patent-
rechtsfragen wieder aufgeweicht und auf mehrere Gerichte verteilt wirde:
¢ Eine ausreichende Anzahl an geeigneten Personen (mit juristischer und technischer Doppel-

qualifikation, wie im VE-PatG vorgesehen) fur das BVGer in der Schweiz zu finden, kénnte aus
unserer Sicht schwierig werden da die wenigen geeigneten Personen mit hoher Wahrschein-
lichkeit schon beim Bundespatentgericht als nebenamtliche Richter tétig sind. Zudem wird die
erwartete Fallzahl von Beschwerden in Patenterteilungs- und ggf. Einspruchsverfahren viel zu
gering sein, als dass beim BVGer eine nachhaltige Expertise in diesem Bereich entstehen
konnte.

e Eben diese Notwendigkeit fir die Kombination aus patentrechtlicher, juristischer und techni-
scher Expertise war auch ein wesentlicher Grund fir die erfolgreiche Einfihrung des Bundes-
patentgerichts vor ca. 10 Jahren. Das BPatGer stellt heute das gerichtliche Kompetenzzentrum
in der Schweiz im Bereich Patentrecht dar und ist damit das geeignete Gericht, auch Gber Be-
schwerden in Erteilungs- und Einspruchsverfahren zu entscheiden.

— Ein weiterer, fur die Nutzer des Patentsystems sehr wichtiger Aspekt ist die Vorhersehbarkeit und
Kohérenz von Entscheidungen im Patentrecht. Diese Koharenz kann dadurch sichergestellt wer-
den, dass sowohl Nichtigkeitsverfahren als auch Einspruchsverfahren bei demselben Gericht ange-
siedelt sind. Auch wenn diese Verfahren zu unterschiedlichen Momenten im Lebenszyklus eines
Patentes erfolgen, so stehen doch die gleichen technischen und rechtlichen Fragen im Zentrum.
Die von der Wirtschaft geforderte Koharenz der Rechtsprechung in der Schweiz im Einklang mit
der Rechtsprechung der Beschwerdekammern EPA wére durch einen Zusammenzug der Félle am
BPatGer am effektivsten sichergestellt.
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— Eine solche verwaltungsgerichtliche Zustandigkeit des BPatGer ware zwar eine Ausnahme des im
Verwaltungsgerichtsgesetzes verwirklichten generellen Prinzips der einheitlichen Zustandigkeit des
BVGer. Dies gilt aber auch im Zivilrecht fiir die Rolle des Bundespatentgerichtes. Die aus unserer
Sicht gewichtigen sachlichen und praktischen Griinde machen diese Ausnahme daher notwendig.
Ausserdem existieren auch schon in anderen sachlich begrenzten Bereichen &hnliche Konstellatio-
nen (z.B. die unabhangige Beschwerdeinstanz fir Radio und Fernsehen gemass Art. 82-85 des
Bundesgesetzes Uber Radio und Fernsehen, SR 784.40). Ein internationaler Vergleich zeigt auch
auf, dass in vielen Europaischen Jurisdiktionen Gerichte bereits sowohl fir Beschwerden in Patent-
verfahren als auch fur zivilrechtliche Nichtigkeitsklagen zusténdig sind (z.B. in Frankreich der Cour
d’Appel Paris, in Deutschland das Bundespatentgericht, im Vereinigten Kdnigreich der High Court
for Patents oder das See- und Handelsgericht in D&nemark).

— Schliesslich hangt der Erfolg der vorliegenden Teilrevision fir die Nutzer des Schweizer Patentsys-
tems sowohl von der Qualitat und der Vorhersehbarkeit der Entscheidungen ab als auch von der
Verfahrensdauer und den Kosten. Aufgrund der bisherigen, sehr begrenzten Erfahrungen und den
oben geschilderten, erwartbaren Komplikationen im Zusammenhang mit der technischen Expertise
des BVGer beflirchten wir, dass die Beschwerde und insbesondere auch das Einspruchsbeschwer-
deverfahren stark verzégert werden kénnten. Damit kdnnte es zu einer &hnlichen Situation wie
beim EPA kommen, wo Erteilungs- und Beschwerdeverfahren zurzeit oft 8 Jahre und langer in An-
spruch nehmen.

— economiesuisse weist an dieser Stelle auf das von den Patentanwaltsverbanden und INGRES in
Auftrag gegebene Rechtsgutachten von Prof. R. Schweizer vom Januar 2021 hin. Dieses zeigt
zwei mogliche Alternativen fir den Instanzenweg auf. Es spricht sich sodann fir die Losung aus,
die ausschliessliche Zustandigkeit von solchen Verfahren beim BPatGer anstatt beim BVGer anzu-
siedeln.

5 Erweiterung des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens mit einer Straffung der Instanzen
Fur economiesuisse ist die Frage der Verfahrensdauer und tiefer Kosten von grundlegender Bedeu-
tung. Daher steht fiir die Wirtschaft auch eine weitere Anpassung gegeniiber dem Entwurf des Pat-G
im Zentrum.

Die Erweiterung des bisher auf sehr wenige Einspruchsgriinde begrenzten Einspruchsverfahrens ist
eine sinnvolle Erganzung zur Einfihrung einer materiellen Vollprifung nationaler Patentanmeldungen.
Das Einspruchsverfahren eréffnet der Zivilgesellschaft sowie anderen Wirtschaftsteilnehmern eine ver-
héaltnismassig glinstige und gut vorhersehbare Moglichkeit, gegen aus ihrer Sicht zu Unrecht erteilte
Patente vorzugehen. Fur die Attraktivitdt des Gesamtsystems ist es aber essenziell, die Kosten und
Verfahrensdauer klar zu begrenzen.

Um die Verfahrensdauer und -kosten bis zu einer rechtsgultigen Entscheidung zu straffen, ware eine
Madglichkeit, als erste Instanz das Einspruchsverfahren bereits durch das Bundespatentgericht (und
nicht das BVGer, s.0.) durchfiihren zu lassen, mit einer Berufungsméglichkeit zum Bundesgericht. In
Deutschland hat man mit einem &hnlichen Verfahrenszug zum dortigen Bundespatentgericht bis vor
wenigen Jahren gute Erfahrungen gemacht.

Ausserdem soll das EJPD in seiner Analyse (z.B. Vergleich zum Verfahren vor dem EPA) beziiglich
der Kosten der neuen Verfahren und Instanzen nicht nur die Gebihren, sondern ebenfalls die Hono-
rare der Rechts- und Patentanwalte beriicksichtigen. Um diese nicht von den Behodrden bestimmten
Kosten tief zu halten, ist es erforderlich, dass die Verfahren und Instanzen gestrafft wirden und ein
Einspruchsverfahren auch ohne den Beizug eines Rechtsanwaltes mdglich ist, sodass die Parteien die
Mdglichkeit haben sich ausschliesslich durch (angestellte) Patentanwalte vertreten zu lassen, was das
EPA vor allen Instanzen zulasst.
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6 Erweiterte Moglichkeit, Englisch in Patentverfahren zu nutzen

Die vorgeschlagenen Anderungen, die es ermdglichen sollen, im Rahmen des Anmeldeverfahrens
Englisch zu nutzen, begriissen wir ausdriicklich. Die englische Sprache wird in vielen international
agierenden Firmen verwendet und es ware fur alle Beteiligten eine grosse Erleichterung, die vorge-
schlagenen zusatzlichen Mdéglichkeiten, soweit unter dem Sprachengesetz und der Bundesverfassung
zuldssig, zu nutzen.

7 Andere vorgeschlagene Anderungen

Sollten die Anderungen des Patentgesetzes angenommen werden, wiirden wir es fir dusserst wiin-
schenswert halten, dass die Anderungen, insbesondere auch zum Gebrauchsmuster, im Rahmen des
bisherigen Patentvertrags auch auf das Territorium des Flrstentums Liechtenstein anwendbar sind.
Zu den vorgeschlagenen redaktionellen Anderungen des Patentgesetzes haben wir keine Kommen-
tare.

Eine weitere Zusammenarbeit auch in der Ausarbeitung der Verordnungen wirden wir sehr begrissen.
Wir danken lhnen fur die Beriicksichtigung unserer Anliegen und stehen lhnen bei Fragen gerne zur
Verfigung.

Freundliche Griisse
economiesuisse

Erich Herzog Leonie Ritscher
Mitglied der Geschéftsleitung Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Wettbewerb & Regulatorisches
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Vernehmlassungsantwort: Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente
Sehr geehrte Damen und Herren

Als grosste Dachorganisation der Schweizer Wirtschaft vertritt der Schweizerische Gewerbeverband
sgv Uber 230 Verbande und gegen 500 000 KMU, was einem Anteil von 99.8 Prozent aller Unterneh-
men in unserem Land entspricht. Im Interesse der Schweizer KMU setzt sich der grésste Dachver-
band der Schweizer Wirtschaft flr optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen sowie
fur ein unternehmensfreundliches Umfeld ein.

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 ladt das Eidgendssisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD
ein, sich zur Anderung des Bundesgesetzes (iber die Erfindungspatente zu dussern. Der Schweizeri-
sche Gewerbeverband sgv dankt fuir die Mdglichkeit zur Stellungnahme.

Anstoss fir die vorliegende Gesetzesrevision gibt die Motion 19.3228 (Motion Hefti «Fur ein zeitge-
masses Schweizer Patent»). Diese verlangt vom Bundesrat, einen Gesetzesentwurf zur Revision des
Schweizer Patentrechts vorzulegen. Dieser Entwurf soll insbesondere eine fiir Benutzer attraktive, in-
ternationalen Standards entsprechende Patentprifung (Vollprifung: Prifung der Neuheit und der er-
finderischen Tatigkeit) vorsehen, ein effizientes und kostengiinstiges Einspruchs- und Beschwerdever-
fahren gewahrleisten sowie ein inhaltlich ungepriiftes Gebrauchsmuster einfiihren.

Der Schweizerische Gewerbeverband sgv unterstiitzt die Vorlage mit Zusatzantragen.

Mit der Motion 19.3228 (Motion Hefti) wurde der Bundesrat beauftragt, einen Gesetzentwurf zur Revi-
sion des Schweizer Patentrechts vorzulegen. Dieser Entwurf soll insbesondere eine fiir Benutzer at-
traktive Patentpriifung vorsehen, welche internationalen Standards entspricht sowie ein effizientes und
kostenglinstiges Einspruchs- und Beschwerdeverfahren vorsieht. Zudem soll ein inhaltlich ungepriftes
Gebrauchsmuster eingefiihrt werden. Der Schweizerische Gewerbeverband sgv hat die Motion im
Verlauf der Beratungen unterstitzt und unterstiitzt auch die vorliegende Gesetzesrevision. Heute wer-
den Schweizer Patente ohne Prufung der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit erteilt, was nicht
dem Standard der OECD-Staaten entspricht. Ein voll gepriiftes Patent hingegen hat verschiedene
Vorteile.

Neu registriert werden sollen auch voll gepriifte Patente und anstelle des bisherigen teilgeprtften
Schweizer Patents wird neu ein Gebrauchsmuster eingefiihrt. Bislang hatten Nutzerinnen und Nutzer
des Patentsystems die Mdglichkeit, eine Erfindung als teilgepriftes Schweizer Patent am IGE oder als
vollgepriiftes EP beim EPA in Miinchen anzumelden. Neun von zehn Patentanmeldenden wahlten
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den zweiten Weg. Mit der neuen Vollpriifung beim IGE diirfte sich dieses Verhaltnis verandern. Beim
IGE dirften mehr Patente angemeldet werden.

Der sgv fordert, dass die Ressourcen des IGE maximal im Rahmen des im Vernehmlassungs-
bericht beschriebenen Zusatzaufwandes aufgestockt werden und lehnt die Schaffung zuséatzli-
cher Stellen Gber diesen deklarierten Mehraufwand hinaus ab.

Angesichts der Tatsache, dass fiir das Gebrauchsmuster eine Laufzeit von lediglich 10 Jahren
vorgesehen ist, fordert der sgv, dass die Hiirden und Voraussetzungen sowie die Kosten und
der Aufwand der Verfahren fir die Eintragung eines Gebrauchsmusters markant unter denjeni-
gen fur die Erteilung eines Patents zu stehen kommen.

Gemass Vernehmlassungsvorlage soll das Bundesgesetz liber das Bundesverwaltungsgericht (VVG)
erganzt werden. Die Anmelderin oder der Anmelder eines Patentes kann einen ablehnenden Ent-
scheid des IGE mit Beschwerde durch das Bundesverwaltungsgericht tberprifen lassen. Der Instan-
zenzug soll Giber das Bundesverwaltungsgericht ans Bundesgericht erfolgen (Art. 24 VVG). Sofern es
die tatsachlichen Verhaltnisse erfordern, soll dem Spruchkérper bei Beschwerden nach dem Patent-
gesetz ein Richter oder eine Richterin mit technischen Kenntnissen angehdéren.

Allerdings wird das Bundesverwaltungsgericht die entsprechenden Kompetenzen erst aufbauen muis-
sen. Angesichts der Breite der notwendigen technischen Kenntnisse fur die Beurteilung eines Patents
und angesichts der Tatsache, dass bei jahrlich rund 800 Anmeldungen beim IGE vielleicht 5 % oder
40 Falle strittig werden, stellt sich die Frage, ob dies Uberhaupt praktikabel ist bzw. das Bundesverwal-
tungsgericht mit verniinftigen Ressourcen die fur die Beurteilung von Patenten notwendigen Kompe-
tenzen Uberhaupt aufbauen kann.

Am 1. Juni 2012 hat das Bundespatentgericht seine Tatigkeit aufgenommen mit dem Ziel, Wissen und
Erfahrung in Patentfragen, die friher dezentral bei kantonalen Handelsgerichten angesiedelt waren,
zu zentralisieren und die Verfahren zu beschleunigen. Das Bundespatentgericht verfligt heute eine
breite Palette von technischen Richterinnen und Richtern. Es ist nicht ersichtlich, weshalb das Bun-
despatentgericht nicht zum Zug kommt. Damit der Verwaltungscharakter des Verwaltungsverfahrens
vor dem IGE und dem Bundesverwaltungsgericht zum Tragen kommt und um allfalligen Interessens-
konflikten von Patentrichterinnen und Patentrichtern vorbeugen zu kdnnen, stellt sich die Frage, ob die
Schaffung einer entsprechenden Abteilung am Bundespatentgericht nicht der bessere und effizientere
Weg ware. Dabei konnte auf das Wissen und die Erfahrung der Richterinnen und Richter zurtickge-
griffen werden. In Anbetracht der wahrscheinlich sich gering entwickelnden Fallzahlen kénnte auch
flexibler reagiert werden, als wenn sachfremd beim Bundesverwaltungsgericht das ganze Patentwis-
sen aufgebaut werden misste.

Der sgv fordert, dass das Bundespatentgericht in den Instanzenzug einzubinden ist.

Wir danken fiur die Kenntnisnahme.

Freundliche Griisse

Schweizerischer Gewerbeverband sgv

ke, Lok

Hans-Ulrich Bigler Dieter Klay
Direktor, e. Nationalrat Ressortleiter

2/2



Pfaffli, Sabrina

Von: Adrian Wuethrich <wuethrich@travailsuisse.ch>

Gesendet: Donnerstag, 15. Oktober 2020 16:17

An: Rechtsetzung

Betreff: [++Spam: medium] Vernehmlassung Bundesgesetz tiber die

Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG)

Prioritat: Niedrig

Sehr geehrte Frau Bundesratin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen fiir die Mdglichkeit an der Vernehmlassung zur Anderung des Bundesgesetzes uber die
Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) teilzunehmen.

Zum Patentgesetz dussern wir uns nicht explizit. Wir unterstiitzen jedoch die Anderung des
Steuerharmonisierungsgesetzes Art. 24a Abs. 2 Bst. abis. Wir erachten es als notwendig die Anwendung
des Gebrauchsmusters analog der Patentbox ausserst restriktiv zu regeln, damit kein Steuerschlupfloch
entsteht, das von den Stimmberechtigten nicht verabschiedet wurde. Es soll sich an den Regelungen
anderer Lander orientieren.

Merci fur die Bertucksichtigung unserer kurzen Stellungnahme.
Freundliche Grusse

Adrian Wthrich

Travail.Suisse

Adrian Wiuthrich

Prasident / alt Nationalrat
Postfach / 3001 Bern

031 37021 11/079 287 04 93
www.travailsuisse.ch
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St. Gallen, 26. Januar 2021

Stellungnahme zur Vernehmlassungsvorlage betreffend Anderung des Bundes-
gesetzes iiber die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG; SR 232.14)

Sehr geehrte Frau Bundesrétin

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 haben Sie das Bundespatentgericht eingeladen, bis
zum 1. Februar 2021 Stellung zu nehmen; daftr danken wir lhnen bestens und &aussern
uns gerne wie folgt:

Die am 12. Dezember 2019 von den eidgendssischen Raten Uberwiesene Motion Hefti
«Fir ein zeitgemédsses Schweizer Patent» verlangt vom Bundesrat, einen Gesetzes-
entwurf zur Revision des Schweizer Patentrechts vorzulegen. Dieser soll insbesondere
eine fir Benutzer attraktive, internationalen Standards entsprechende Patentpriifung
(Vollprifung der Neuheit und der erfinderischen Téatigkeit) vorsehen, ein effizientes und
kostenglinstiges Einspruchs- und Beschwerdeverfahren gewéhrleisten sowie ein
inhaltlich ungepruftes Gebrauchsmuster einfiihren.

Eine der beiden mit dem Vorentwurf vorgeschlagenen zentralen Massnahmen betrifft die
Einfuhrung der Vollprifung fir Patentanmeldungen: So wird die bisherige Patentpriufung
vor dem Eidgendssischen Institut fir Geistiges Eigentum (IGE) um die zentralen
Prufungsthemen Neuheit und erfinderische Tatigkeit erweitert. Dies geht einher mit einer
entsprechend erweiterten Prifung dieser neuen Prifungsthemen auch im Instanzenzug:

Zunéachst sollen Dritte im Einspruchsverfahren neu auch Uberpriifen lassen kénnen, ob
das IGE bei der Registrierung die Kriterien der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit
richtig angewendet hat (vgl. Art. 59c VE-PatG). Im weiteren Instanzenzug unterlage die



Anwendung dieser beiden Priifungsthemen im Eintragungsverfahren auch einer gericht-
lichen Uberpriifung. Entscheide des IGE im Eintragungs- und Einspruchsverfahren sollen
wie bisher beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden kénnen (Art. 31
i.V.m. Art. 33 lit. e Verwaltungsgerichtsgesetz [VGG]).

Inhaltlich nimmt das Bundespatentgericht zur vorgeschlagenen Gesetzesrevision nicht
Stellung. Die geplanten Anderungen werfen jedoch Fragen der Gerichtsorganisation auf,
zu denen sich das Bundespatentgericht wie folgt dussert:

Der Erlauternde Bericht zur Eréffnung des Vernehmlassungsverfahrens anerkennt, dass
mit den neuen Prifungsthemen die fachlichen Anforderungen an das Bundesverwal-
tungsgericht als Beschwerdeinstanz steigen, indem sich neu auch dieses Gericht mit den
materiellen Prifungsthemen der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit auseinan-
dersetzen musste. Dazu hétte es zu gewahrleisten, dass es fur diese Aufgabe sowohl
Uber das patentrechtliche als auch Uber das technische Fachwissen verfugt (Eriduternder
Bericht, S. 3, 10, 18, 24). Den durch die Einfihrung der Vollpriifung bedingten neuen und
besonderen Anforderungen an die technischen Fachkenntnisse der gerichtlichen
Beschwerdeinstanz will die Vorlage mit punktuellen Neuerungen Rechnung tragen,
wahrend sie an der bisherigen Zustandigkeit des Bundesverwaltungsgerichts fir
Beschwerden gegen Verfugungen des IGE (Art. 31i. V. m. Art. 33 lit. e VGG) festhalt
(Erlauternder Bericht, S. 18, 24): Der Vorentwurf sieht daher eine Konkretisierung der
fachlichen Anforderungen fir die Wahl von Richtern in Art. 40a Abs. 3bis VE-ParlG vor.
Danach soll darauf geachtet werden, dass Richter an das Bundesverwaltungsgericht
gewahlt werden, die nebst juristischen auch technische Kenntnisse haben. Zudem soll
Art. 24 VE-VGG dahingehend erweitert werden, dass dem Spruchkorper bei Beschwer-
den nach dem PatG, «sofern es die tatsachlichen Verhaltnisse erfordern», ein Richter mit
technischen Kenntnissen angehoért.

In der Botschaft zur Patentgesetzrevision 1956, mit der die amtliche Vorprufung (d.h.
Vollprifung) in der Schweiz erstmals eingefiihrt wurde, wurde die Schaffung einer
Beschwerdeabteilung mit technisch ausgebildeten Richtern «als eigentliches Ver-
waltungsgericht» damit begriindet, dass es «nicht mehr als gerechtifertigt [erscheint],
einen Entscheid, den eine ausschliesslich oder doch mehrheitlich aus Technikern
zusammengesetzte Instanz gefallt hat, durch eine ausschliesslich mit Juristen besetzte
Instanz Uberprufen zu lassen».! Daran hat sich bis heute nichts gedndert.

Angesichts der Bandbreite technischer Fragen, die sich bei der Priifung der Neuheit und
der erfinderischen Tétigkeit stellen kénnen, erscheint ausgeschlossen, dass mit den
vorgeschlagenen Anderungen die erheblichen fachlichen Anforderungen sichergestellt
werden kénnen, die mit einer Vollprifung verbunden sind. Da das Patentrecht samtliche
Gebiete der Technik und Naturwissenschaften betreffen kann und der Sachverhalt zudem
frei zu prifen ist, wird es einzelnen Bundesverwaltungsrichtern nicht mdéglich sein,
samtliche Gebiete angemessen abzudecken, wie dies etwa mit dem Einsatz neben-
amtlicher Fachrichter am Bundespatentgericht der Fall ist. Um die wichtigsten techni-

' BBI 1950 1 977, 1036.



Bundespatentgericht

Tribunal fédéral des brevets
Tribunale federale dei brevetti
Tribunal federal da patentas

Federal Patent Court

cd

Verwaltungskommission

Postfach, 9023 St. Gallen
Telefon +41 (0)58 465 21 10 . .
kanzlei@bpatger.ch An die Vorsteherin des

Eidgenotssischen Justiz- und
Polizeidepartements (EJPD)
Frau Bundesréatin

Karin Keller-Sutter
Bundeshaus West

3003 Bern

vorab per E-Mail an:
Rechtsetzung@ipi.ch

St. Gallen, 26. Januar 2021

Stellungnahme zur Vernehmlassungsvorlage betreffend Anderung des Bundes-
gesetzes iiber die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG; SR 232.14)

Sehr geehrte Frau Bundesrétin

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 haben Sie das Bundespatentgericht eingeladen, bis
zum 1. Februar 2021 Stellung zu nehmen; dafir danken wir thnen bestens und &ussern
uns gerne wie folgt:

Die am 12. Dezember 2019 von den eidgendssischen Raten Uberwiesene Motion Hefti
«Fur ein zeitgeméasses Schweizer Patent» verlangt vom Bundesrat, einen Gesetzes-
entwurf zur Revision des Schweizer Patentrechts vorzulegen. Dieser soll insbesondere
eine fur Benutzer attraktive, internationalen Standards entsprechende Patentprifung
(Vollprifung der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit) vorsehen, ein effizientes und
kostenglinstiges Einspruchs- und Beschwerdeverfahren gewahrleisten sowie ein
inhaltlich ungepriftes Gebrauchsmuster einfiihren.

Eine der beiden mit dem Vorentwurf vorgeschlagenen zentralen Massnahmen betrifft die
Einfihrung der Vollprifung fur Patentanmeldungen: So wird die bisherige Patentpriifung
vor dem Eidgendssischen Institut fir Geistiges Eigentum (IGE) um die zentralen
Prifungsthemen Neuheit und erfinderische Tatigkeit erweitert. Dies geht einher mit einer
entsprechend erweiterten Priifung dieser neuen Prufungsthemen auch im Instanzenzug:

Zunachst sollen Dritte im Einspruchsverfahren neu auch Uberprifen lassen kénnen, ob
das IGE bei der Registrierung die Kriterien der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit
richtig angewendet hat (vgl. Art. 59c VE-PatG). Im weiteren Instanzenzug unterlage die



Anwendung dieser beiden Prifungsthemen im Eintragungsverfahren auch einer gericht-
lichen Uberprufung. Entscheide des IGE im Eintragungs- und Einspruchsverfahren sollen
wie bisher beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden kdénnen (Art. 31
i.V.m. Art. 33 lit. e Verwaltungsgerichtsgesetz [VGG]).

Inhaltlich nimmt das Bundespatentgericht zur vorgeschlagenen Gesetzesrevision nicht
Stellung. Die geplanten Anderungen werfen jedoch Fragen der Gerichtsorganisation auf,
zu denen sich das Bundespatentgericht wie folgt aussert:

Der Erlauternde Bericht zur Eréffnung des Vernehmlassungsverfahrens anerkennt, dass
mit den neuen Prifungsthemen die fachlichen Anforderungen an das Bundesverwal-
tungsgericht als Beschwerdeinstanz steigen, indem sich neu auch dieses Gericht mit den
materiellen Prifungsthemen der Neuheit und der erfinderischen Téatigkeit auseinan-
dersetzen musste. Dazu hatte es zu gewéahrleisten, dass es fur diese Aufgabe sowohl
Uber das patentrechtliche als auch {iber das technische Fachwissen verfugt (Erlauternder
Bericht, S. 3, 10, 18, 24). Den durch die Einfiihrung der Vollprifung bedingten neuen und
besonderen Anforderungen an die technischen Fachkenntnisse der gerichtlichen
Beschwerdeinstanz will die Vorlage mit punktuellen Neuerungen Rechnung tragen,
wahrend sie an der bisherigen Zustandigkeit des Bundesverwaltungsgerichts flr
Beschwerden gegen Verfugungen des IGE (Art. 31i. V. m. Art. 33 lit. e VGG) festhélt
(Erlauternder Bericht, S. 18, 24): Der Vorentwurf sieht daher eine Konkretisierung der
fachlichen Anforderungen fir die Wahl von Richtern in Art. 40a Abs. 3bis VE-ParlG vor.
Danach soll darauf geachtet werden, dass Richter an das Bundesverwaltungsgericht
gewahlt werden, die nebst juristischen auch technische Kenntnisse haben. Zudem soll
Art. 24 VE-VGG dahingehend erweitert werden, dass dem Spruchkérper bei Beschwer-
den nach dem PatG, «sofern es die tatsachlichen Verhaltnisse erfordern», ein Richter mit
technischen Kenntnissen angehort.

In der Botschaft zur Patentgesetzrevision 1956, mit der die amtliche Vorprifung (d.h.
Vollprifung) in der Schweiz erstmals eingefuhrt wurde, wurde die Schaffung einer
Beschwerdeabteilung mit technisch ausgebildeten Richtern «als eigentliches Ver-
waltungsgericht» damit begrindet, dass es «nicht mehr als gerechtfertigt [erscheint],
einen Entscheid, den eine ausschliesslich oder doch mehrheitlich aus Technikern
zusammengesetzte Instanz geféllt hat, durch eine ausschliesslich mit Juristen besetzte
Instanz Uberpriifen zu lassen»." Daran hat sich bis heute nichts geandert.

Angesichts der Bandbreite technischer Fragen, die sich bei der Prifung der Neuheit und
der erfinderischen Tétigkeit stellen kénnen, erscheint ausgeschlossen, dass mit den
vorgeschlagenen Anderungen die erheblichen fachlichen Anforderungen sichergestelit
werden kénnen, die mit einer Vollprifung verbunden sind. Da das Patentrecht sémtliche
Gebiete der Technik und Naturwissenschaften betreffen kann und der Sachverhalt zudem
frei zu prifen ist, wird es einzelnen Bundesverwaltungsrichtern nicht mdéglich sein,
samtliche Gebiete angemessen abzudecken, wie dies etwa mit dem Einsatz neben-
amtlicher Fachrichter am Bundespatentgericht der Fall ist. Um die wichtigsten techni-
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schen Gebiete abzudecken,? brauchte es mindestens funf bis sechs Richterinnen und
Richter mit technischer Ausbildung — unter Beriicksichtigung der Sprachkenntnisse sogar
eher zehn bis zwolf. Die fur die Umsetzung der Vorlage erforderlichen Fachkenntnisse
bei der gerichtlichen Uberprifung werden mit den im Vorentwurf enthaltenen punktuellen
Anderungen nicht zu erreichen sein. Es diirften sich uberdies Rekrutierungsprobleme
stellen, juristisch und technisch ausgebildete Richterinnen und Richter in den drei Amts-
sprachen zu finden, zumal diese nicht nur in Patentsachen, sondern auch in den anderen
Zustandigkeitsbereichen des Bundesverwaltungsgerichts amten missten. Damit
erscheint die Gewébhrleistung der verfassungsrechtlichen Vorgaben (Art. 30 BV) und die
praktische Durchfihrbarkeit einer der Kernpunkte der Vorlage gefihrdet. Es besteht die
reale Gefahr, dass die Rechtskontrolle zur blossen Willkiirprifung wird, wenn die
Beschwerdeinstanz mangels eigener technischer Kenntnisse auf das «technische
Ermessen der Vorinstanzy» verweist und nur aus «triftigen Griinden» von der Beurteilung
durch die Erteilungsbehérde abweicht.?

Als Alternative zum Bundesverwaltungsgericht bietet sich das Bundespatentgericht an.
Dieses Gericht wurde vor etwas Uber zehn Jahren mit dem Ziel gegrundet, durch ein
einziges Gericht auf nationaler Ebene die Rechtsprechung mit Bezug auf das nicht nur
wirtschaftlich, sondern auch sozialpolitisch zunehmend wichtigere Patentrecht durch
qualifizierte Richterinnen und Richter fur die ganze Schweiz auf hohem Niveau zu
gewahrleisten.* Die erforderlichen technischen Kenntnisse sind beim Bundespatent-
gericht vorhanden, das sich nach der bestehenden gesetzlichen Regelung aus
Richterinnen und Richtern mit juristischer sowie solchen mit technischer Ausbildung
zusammensetzt, die zudem Uber ausgewiesene Kenntnisse auf dem Gebiet des
Patentrechts verfligen (Art. 8 Abs. 1 Patentgerichtsgesetz [PatGG]). Im Gegensatz zum
Bundesverwaltungsgericht, das tiber keine nebenamtlichen Richter verfiigt, ist die Mehr-
heit der Richter am Bundespatentgericht nebenamtlich tatig und ausserdem technisch
ausgebildet (Art. 8 Abs. 2 PatGG). Im Gegensatz zum Bundesverwaltungsgericht waren
damit die flr eine Vollprifung erforderlichen technischen Kenntnisse beim Bundes-
patentgericht gewahrleistet. Entsprechend ware zu prifen, gegen Entscheide des IGE im
patentrechtlichen Eintragungsverfahren die Beschwerde an das Bundespatentgericht
vorzusehen.®

Die Beurteilung von Beschwerden sowohl gegen Verfiigungen der Erteilungsbehérde wie
auch zivilrechtlicher Klagen durch ein einziges (Spezial-)Gericht ist in den grossen
europaischen Patentjurisdiktionen Ublich. In Deutschland (Bundespatentgericht), England
(Patents Court) und Frankreich (Cour d'appel de Paris) entscheidet jeweils dasselbe
Gericht tber Patentsachen zivil- wie verwaltungsrechtlicher Natur. Dasselbe gilt in Dne-
mark (Sg- og Handelsretten), Irland (High Court), Portugal (Tribunal da Propriedade

2 Biochemie, Chemie, Elektrotechnik, Informations- und Kommunikationstechnologie, Maschinenbau,
Physik.

3Vgl. BGE 142 11 451 E. 4.5.1.

4 BBI 2007 455, 464.

® So etwa bereits DAVID, Die Bindung des Zivilrichters ans verwaltungsrechtliche Prajudiz, sic! 2012,
S. 441.



Intelectual) und Schweden (Patent- och marknadsdomstolen).® Mit einer einheitlichen
Zustandigkeit wird insbesondere der Gefahrdung der Einheit der Rechtsprechung im
materiellen Patentrecht vorgebeugt. Uberzeugende verfassungsrechtliche oder staats-
politische Bedenken gegen die Zusténdigkeit des Bundespatentgerichts sind nicht
ersichtlich.

Wegen seiner Organisation mit zwei haupt- und 40 nebenamtlichen Richterinnen und
Richtern ist das Bundespatentgericht in der Lage, flexibel auf den derzeit nur schwer
abschatzbaren zusatzlichen Arbeitsaufwand zu reagieren. Gehen nur wenige Beschwer-
den ein, entstehen nur geringe Mehrkosten, da die nebenamtlichen Richterinnen und
Richter nur dann Kosten verursachen, wenn sie beansprucht werden. Gehen mehr
Beschwerden ein, kann die Arbeitslast Uber die nebenamtlichen Richterinnen und Richter
verteilt und eine effiziente Beurteilung garantiert werden.

Die Gefahr von Interessenkonflikten ist in verwaltungsrechtlichen Verfahren nicht grund-
satzlich grosser als in zivilrechtlichen Verfahren. Das Bundespatentgericht schenkt der
Unbefangenheit seiner Richterinnen und Richter grosse Aufmerksamkeit und hat in den
letzten zehn Jahren gezeigt, dass es eine unabhangige und unparteiische Recht-
sprechung gewéhrleisten kann.

Im Weiteren soll mit der vorgeschlagenen Neuregelung gemass Art. 39a VE-VGG
(«Verfahrenssprache») erméglicht werden, dass im erstinstanzlichen Beschwerde-
verfahren mit dem Einversténdnis aller Parteien und des Bundesverwaltungsgerichts die
englische Sprache benutzt werden kann. In Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht
neben den Amtssprachen — beschréankt auf Beschwerden in einem bestimmten Rechts-
gebiet — die englische Sprache zuzulassen, erscheint in der Gerichtsordnung des
Bundesverwaltungsgerichts als Fremdkérper. Bezeichnenderweise sieht die vorgeschla-
gene Regelung einen Verweis auf die bestehende Regelung in Verfahren vor dem
Bundespatentgericht vor (Art. 36 Abs. 3 PatGG). Wéare das Bundespatentgericht zur
Beurteilung der fraglichen Beschwerden zusténdig, wirde sich die vorgeschlagene
Sprachregelung nahtlos in das bestehende System einfigen. Auch sprechen bereits alle
Richterinnen und Richter des Bundespatentgerichts Englisch. Auch dies spricht flir das
Bundespatentgericht ais Beschwerdeinstanz.

Aus diesen Griinden spricht sich das Bundespatentgericht daflir aus, die vorgeschlagene
Regelung hinsichtlich des Rechtswegs fur Beschwerden gegen das IGE im Erteilungs-,
Einspruchs- und Léschungsverfahren zu tUberdenken, wobei es das Bundespatentgericht
als Beschwerdeinstanz vorschlagt.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Stellungnahme dienen zu kénnen.

6 European Patent Office (Hrsg.), Patent litigation in Europe, 5. Aufl. Minchen 2019 (auszugsweise als
Beilage angefugt).



Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Bundesratin, den Ausdruck unserer ausgezeichneten
Hochschatzung.

Bundespatentgericht
Verwaltungskommission

Prasident Erste Gerichtsschreiberin
7 / A
/ . /C’é s ’\\ / /L/
Mark Schweizer - ﬁusanne Anderhalden
Beilage:
— European Patent Office (Hrsg.), Patent litigation in Europe, 5. Aufl. Miinchen 2019
(auszugsweise)

Kopie per E-Mail an:
— Bundesgericht
— Bundesverwaltungsgericht




Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

@

An die Vorsteherin des
Eidgendéssischen Justiz- und
Polizeidepartements (EJPD)

bie Prasidentenkonferenz Frau Bundesratin
CH - 1000 Lausanne 14 Karin Keller-Sutter
Tel. 021 318 91 11 Bundeshaus West
Fax 021 323 37 00 3003 Bern

Geschéaftsnummer 003.1

vorab per E-Mail an:
Rechtsetzung @ipi.ch

Lausanne, 15. Dezember 2020/soz

Stellungnahme zur Vernehmlassungsvoriage betreffend Anderung des
Bundesgesetzes liber die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG; SR 232.14)

Sehr geehrte Frau Bundesratin

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2020 haben Sie das Bundesgericht eingeladen, bis zum
1. Februar 2021 Stellung zu nehmen; dafir danken wir lhnen bestens und &dussern uns
gerne wie folgt:

Die am 12. Dezember 2019 von den eidgendssischen Raten Uberwiesene Motion Hefti
"Fir ein zeitgemasses Schweizer Patent" verlangte vom Bundesrat, einen Gesetzes-
entwurf zur Revision des Schweizer Patentrechts vorzulegen. Dieser soll insbesondere
eine fur Benutzer attraktive, internationalen Standards entsprechende Patentprifung
(Vollpriifung der Neuheit und der erfinderischen Téatigkeit) vorsehen, ein effizientes und
kostengiinstiges Einspruchs- und Beschwerdeverfahren gewéhrleisten sowie ein
inhaltlich ungepriftes Gebrauchsmuster einfihren.

Eine der beiden mit dem Vorentwurf vorgeschlagenen zentralen Massnahmen betrifft die
Einflhrung der Vollprifung fiir Patentanmeldungen: so wird die bisherige Patentprifung
vor dem Eidgenéssischen Institut fir Geistiges Eigentum (IGE) um die zentralen
Priifungsthemen Neuheit und erfinderische Tatigkeit erweitert. Dies geht einher mit einer
entsprechend erweiterten Prufung dieser neuen Priifungsthemen auch im Instanzenzug:



Zunéchst sollen Dritte im Einspruchsverfahren neu auch Uberprifen lassen kénnen, ob
das IGE bei der Registrierung die Kriterien der Neuheit und der erfinderischen Téatigkeit
richtig angewendet hat (vgl. Art. 59c VE-PatG). Im weiteren Instanzenzug unterlage die
Anwendung dieser beiden Prifungsthemen im Eintragungsverfahren auch einer gericht-
lichen Uberpriifung. Entscheide des IGE im Eintragungsverfahren sollen wie bisher beim
Bundesverwaltungsgericht angefochten werden kdnnen (Art. 31i.V.m. Art. 33 lit. e
Verwaltungsgerichtsgesetz [VGG]).

Inhaltlich nimmt das Bundesgericht zur vorgeschlagenen Gesetzesrevision nicht
Stellung. Die geplanten Anderungen werfen jedoch Fragen der Gerichtsorganisation auf,
zu denen sich das Bundesgericht wie folgt dussert:

Der Erlauternde Bericht zur Eréffnung des Vernehmlassungsverfahrens anerkennt, dass
mit den neuen Prufungsthemen die fachlichen Anforderungen an das Bundesverwal-
tungsgericht als Beschwerdeinstanz steigen, indem sich neu auch dieses Gericht mit
den materiellen Priifungsthemen der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit auseinan-
dersetzen musste. Dazu héatte es zu gewahrleisten, dass es fiir diese Aufgabe sowohl
Gber das patentrechtliche als auch Uber das technische Fachwissen verfugt (Erldutern-
der Bericht, S. 3, 10, 18, 24). Den durch die Einfihrung der Vollpriifung bedingten neuen
und besonderen Anforderungen an die technischen Fachkenntnisse der gerichtlichen
Beschwerdeinstanz will die Vorlage mit punktuellen Neuerungen Rechnung tragen,
wahrend sie an der bisherigen Zustandigkeit des Bundesverwaltungsgerichts flr
Beschwerden gegen Verfigungen des IGE (Art. 31i. V. m. Art. 33 lit. e VGG) festhalt
(Erlauternder Bericht, S. 18, 24): Der Vorentwurf sieht daher eine Konkretisierung der
fachlichen Anforderungen fir die Wahl von Richtern in Art. 40a Abs. 3bis VE-ParlG vor.
Danach soll darauf geachtet werden, dass Richter an das Bundesverwaltungsgericht
gewahlt werden, die nebst juristischen auch technische Kenntnisse haben. Zudem soll
Art. 24 VE-VGG dahingehend erweitert werden, dass dem Spruchkérper bei Beschwer-
den nach dem PatG, "sofern es die tatsachlichen Verhaltnisse erfordern”, ein Richter mit
technischen Kenntnissen angehort.

Angesichts der Bandbreite technischer Fragen, die sich bei der Prifung der Neuheit und
der erfinderischen Tatigkeit stellen kbnnen, erscheint jedoch dusserst zweifelhaft, ob mit
diesen Anderungen die erheblichen fachlichen Anforderungen sichergestellt werden
kdnnen, die mit einer Vollpriifung verbunden sind. Da das Patentrecht samtliche Gebiete
der Technik und Naturwissenschaften betreffen kann und der Sachverhalt zudem frei zu
prifen ist, wird es einzelnen Bundesverwaltungsrichtern nicht méglich sein, samtliche
Gebiete angemessen abzudecken, wie dies etwa mit dem Einsatz nebenamtlicher
Fachrichter am Bundespatentgericht der Fall ist. Die fur die Umsetzung der Vorlage
erforderlichen Fachkenntnisse bei der gerichtlichen Uberprifung werden mit den im
Vorentwurf enthaltenen punktuellen Anderungen nicht zu erreichen sein. Es diirften sich
Uberdies praktische Rekrutierungsprobleme stellen, juristisch und technisch ausge-
bildete Richter/innen in den drei Amtssprachen zu finden, zumal diese nicht nur in
Patentregistersachen, sondern auch den anderen Zustandigkeitsbereichen des
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Bundesverwaltungsgerichts amten mussten. Damit erscheint die Gewahrieistung der
verfassungsrechtlichen Vorgaben (Art. 30 BV) und die praktische Durchfiihrbarkeit einer
der Kernpunkte der Vorlage gefahrdet.

Als Alternative zum Bundesverwaitungsgericht bietet sich das Bundespatentgericht an.
Die erforderlichen technischen Kenntnisse wéaren beim Bundespatentgericht vorhanden,
das sich nach der bestehenden gesetzlichen Regelung aus Richterinnen und Richtern
mit juristischer sowie solchen mit technischer Ausbildung zusammensetzt, die zudem
Uber ausgewiesene Kenntnisse auf dem Gebiet des Patentrechts verfligen (Art. 8 Abs. 1
Patentgerichtsgesetz [PatGG]). Im Gegensatz zum Bundesverwaltungsgericht, das Uber
keine nebenamtlichen Richter verfiigt, ist die Mehrheit der Richter am Bundespatent-
gericht nebenamtlich tatig und ausserdem technisch ausgebildet (Art. 8 Abs. 2 PatGG).
Im Gegensatz zum Bundesverwaltungsgericht waren damit die far eine Vollpriifung
erforderlichen technischen Kenntnisse beim Bundespatentgericht gewéhrleistet.
Entsprechend wéare zu prifen, gegen Entscheide des IGE im patentrechtlichen
Eintragungsverfahren die Beschwerde an das Bundespatentgericht vorzusehen (so etwa
bereits Lucas David, Die Bindung des Zivilrichters ans verwaltungsrechtliche Prajudiz,
sicl 2012 S. 441).

Damit kénnte auch dem Umstand Rechnung getragen werden, dass sich mit der
EinfGhrung der Vollprifung voraussichtlich ein grosser Teil der heute auf dem zivilen
Weg geflihrten Rechtsstreitigkeiten auf den verwaltungsgerichtlichen Weg verlagert,
womit sich nach der im Vorentwurf vorgesehenen Regelung die Arbeitslast vom
Bundespatentgericht hin zum  Bundesverwaltungsgericht verschieben wirde
(Erlauternder Bericht, S. 73). Da es bei der Prifung der Neuheit und der erfinderischen
Téatigkeit um materielle Fragen des Patentrechts geht, konnte die geschilderte
Auswirkung die Einheit der Rechtsprechung geféhrden. Dies ist ein gewichtiger Grund
fur eine Zustandigkeit des Bundespatentgerichts.

Im Weiteren soll mit der vorgeschlagenen Neuregelung geméss Art. 39a VE-VGG
("Verfahrenssprache") erméglicht werden, dass im erstinstanzlichen Beschwerde-
verfahren mit dem Einverstandnis aller Parteien und des Bundesverwaltungsgerichts die
englische Sprache benutzt werden kann. In Verfahren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht neben den Amtssprachen — beschrankt auf Beschwerden in einem bestimmtem
Rechtsgebiet — die englische Sprache zuzulassen, weckt nicht nur verfassungsrechtliche
Bedenken, sondern erscheint in der Gerichtsordnung des Bundesverwaltungsgerichts
als Fremdkérper. Bezeichnenderweise sieht die vorgeschlagene Regelung einen Verweis
auf die bestehende Regelung in Verfahren vor dem Bundespatentgericht vor (Art. 36
Abs. 3 PatGG). Ware das Bundespatentgericht zur Beurteilung der fraglichen
Beschwerden zustandig, wirde sich die vorgeschlagene Sprachregelung nahtlos in das
bestehende System einfugen, und wére eine besondere Regelung entbehrlich. Auch
dies spricht fir das Bundespatentgericht als Beschwerdeinstanz.
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Schiiesslich dirfte die Zahl der Beschwerden an das Bundesgericht in Patentregister-
sachen infolge Einfiihrung der Vollpriifung zunehmen. Das Bundesgericht hat mithin ein
Interesse daran, dass als Vorinstanz das bereits institutionalisierte Fachgericht amtet.

Aus diesen Griinden spricht sich das Bundesgericht dafir aus, die vorgeschlagene
Regelung hinsichtlich des Rechtswegs fiir Beschwerden gegen das IGE im Eintragungs-
verfahren zu Uberdenken, wobei es das Bundespatentgericht als Beschwerdeinstanz
favorisiert.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Stellungnahme dienen zu kénnen.

Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Bundesratin, den Ausdruck unserer
ausgezeichneten Hochschatzung.

SCHWEIZERISCHES BUNDESGERICHT
Die Prasidentenkonferenz

Die Vorsitzende Der Generalsekretar
/ .
o - .
ar [l ik r.x -
Christina Kiss Paul Tschimperlin

Kopie per E-Mail an:

— Bundesverwaltungsgericht

— Bundespatentgericht
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Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

! ! Die Prasidentenkonferenz A-POSt

Postfach, 8023 St. Gallen Eidgendssisches Justiz- und

Telefon +41 58 465 27 27 . o

Registratur-Nummer; 024.1 Pollzeldepartement

Geschéfts-Nummer; 2020-128 Frau Bundesrétin Karin Keller-Sutter
Bundeshaus West
3003 Bern

PDF- und Word-Version per E-Mail an:
Rechtsetzung@ipi.ch

St. Gallen, 27. Januar 2021 / rmh

Vernehmlassung zur Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente

Sehr geehrte Frau Bundesritin

Far lhre Einladung vom 14. Oktober 2020 zur Stellungnahme im oben erwdhnten Vernehmias-
sungsverfahren danken wir lhnen bestens. Wir haben den Entwurf mit interesse zur Kenntnis
genommen. Das Bundesverwaltungsgericht ist durch die vorgeschlagene Anderung des Patent-
gesetzes direkt betroffen.

Gemdss Vernehmlassungsvorlage soll das Bundesverwaitungsgericht in Patentverwaltungsver-
fahren die zustandige Beschwerdeinstanz bleiben. Mit seiner Vernehmlassungsantwort vom
15. Dezember 2020 schlédgt das Bundesgericht vor, die Zustandigkeit ans Bundespatentgericht
zu Ubertragen. Das Bundesverwaltungsgericht nimmt zu dieser Frage im Ergebnis nicht
Stellung, empfiehlt aber in diesem Zusammenhang insbesondere zu priifen, wie die Unabhén-
gigkeit der Justiz im Fall einer verwaltungs- und zivilrechtlichen Doppelzustédndigkeit beim
Bundespatentgericht gewahrt werden kann (vgl. unten, 4).

Es beschrankt sich im Ubrigen auf folgende Ausfilhrungen.

1. Technisches Wissen

Das Bundesverwaltungsgericht Uberprift tatsdchliche Feststellungen und Wirdigungen der bei
ihm angefochtenen Entscheide meistens mit voller Kognition. Stellen sich technische Fragen,
lasst es sich diese von den Parteien und fachkundigen Vorinstanzen, unter Beizug von Literatur,
durch technische Mitarbeiter, technische Berater und wo nétig schliesslich durch ein Gutachten
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erkldren, bis es selbsténdig die erforderlichen Recherchen durchfithren, Beweismittel wiirdigen
und Tatfragen aus rechtlicher Perspektive beantworten kann. Im Verwaltungsbeschwerdeverfah-
ren erfolgt eine solche Priifung des Sachverhalts bewusst ohne fachtechnische Kenntnisse der
Richterpersonen (vgl. Vernehmlassungsbericht, S. 24 f.; BBl 2001, 4381). Einer technisch
spezialisierten Vorinstanz rdumt das Bundesverwaltungsgericht deshalb regelmassig ein
«technisches Ermessen» ein (vgl. BGE 108 1b 270 E. 2¢) und greift erst in ihre technische
Beurteilung ein, wenn dafir ein begriindeter Anlass besteht.

Ob technische Entscheidungen der Vorinstanz im Patentbeschwerdeverfahren tiefer geprift
werden sollen als in anderen Rechtsgebieten, ist eine grundsatzliche Frage. Der Vernehmlas-
sungsbericht geht von einer anderen Priifungstiefe als bei anderen Beschwerdeféllen aus, wenn
er von der Beschwerdeinstanz «nicht nur juristisches, sondern auch breites technisches
Fachwissen» erwartet (Vernehmlassungsbericht, S.24 und 62). So verstanden wirde die
Beschwerdeinstanz die angefochtene Verfigung nicht nur prifen, sondern den Stand der
Technik selbstandig ermitteln und unabhéngig von der Vorinstanz die erfinderische Tatigkeit
beurteilen, was in der Tat technische Kenntnisse voraussetzt. Soll in diesen Féllen, die aktuells-
te Forschungsfragen betreffen, das technische Behdrdenwissen auf mehrere Instanzen verteilt
sein, stellen sich auch neue Verfahrensfragen zur Sachverhaltsermittiung (Art. 12 VwVG).

Unbenutztes technisches Wissen veraltet allerdings rasch. Technisch spezialisierte Richterper-
sonen am Bundesverwaltungsgericht soliten nach Ansicht dieses Gerichts erst dann gewahlt
und eingesetzt werden, wenn sie in nennenswertem Umfang mit Fallen aus ihrem technischen
Gebiet versorgt werden kénnen. Bis dahin kénnen auch Gerichtsschreiber mit technischen
Kenntnissen eingesetzt oder von Fall zu Fall technische Berater beigezogen werden, die im
betreffenden technischen Teilgebiet spezialisiert sind. Technische Berater in Patentféllen
werden beispielsweise in England und Portugal eingesetzt.

2. Sprache

Schon heute darf in Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht die englische Sprache neben
einer schweizerischen Amissprache verwendet werden (Art. 33a Abs. 2 VWVG). Entsprechende
Eingaben sind keine Seltenheit. Im Einverstdndnis mit den Parteien kann das Gericht darauf
verzichten, eine Ubersetzung dafir zu verlangen (Art. 33a Abs. 3 VwWVG). Da auch das Bundes-
patentgericht seine Urteile und verfahrensleitenden Anordnungen in einer Amtssprache erlasst
(Art. 36 Abs. 3 PatGG), sind die Unterschiede gering (vgl. Vernehmiassungsbericht, S. 65).

3. Kosten
Die Obergrenze fur Verfahrenskosten im Patentbeschwerdeverfahren ist gesetzlich festgelegt
(Art. 83 4bis Bst. b VWVG) und waére damit auch fiir das Bundespatentgericht als Beschwerde-

instanz verbindlich. Mit ihrer Verschiebung vom Zivil- ins Verwaltungsverfahren (vgl. Vernehm-
lassungsbericht, S. 73) werden die Verfahren somit in jedem Fall kostenglinstiger.

4. Unabhéngigkeit der Justiz

im Interesse des Grundsatzes der Unabhangigkeit der Justiz sind fir eine Sonderzustandigkeit
des Bundespatentgerichts in Patentverwaltungsbeschwerdeverfahren die Auswirkungen unter-
schiedlicher Verfahrensordnungen auf seine Organisation und Regulierung und seine Bindung
als Zivilgericht an ein eigenes friiheres Verwaltungsurteil zu prifen. Dabei stellt sich auch die
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Frage der Befangenheit von mehrfach mitwirkenden Richterpersonen und von Richterpersonen
mit privaten Interessenbindungen zu &hnlich gelagerten Fallen (im Einzelnen BGE 139 11l 433 E.
2.1.5 und BGer 4A_243/2020 vom 5. November 2020, E. 4.2.3).

Im Ubrigen verzichtet das Bundesverwaltungsgericht auf eine Stellungnahme. Wir bitten Sie, bei
der Auswertung der Vernehmlassung die Antwort des Bundesverwaltungsgerichts als Enthal-
tung und nicht als Zustimmung auszuweisen.

Mit vorziiglicher Hochachtung

Der Vorsitzende der
Prasidentenkonferenz

Der stellvertretende

— 'G‘ 5o Generalsekretar
I _J I\
| il B

-

David Weiss Bernhard Fasel

Kopie an

Bundesgericht
Bundesstrafgericht
Bundespatentgericht



Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Anderung des Patentgesetzes
Consultation relative a I’avant-projet de modification de la loi sur les brevets
Consultazione relativa all’ avamprogetto di modifica della legge sui brevetti
Formular zur Erfassung der Stellungnahme

Formulaire pour la saisie de la prise de position
Formulario per la raccolta di parere

Organisation / Organisation / Organizzazione Advokaturbiro Ruckstuhl

Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) RA Arthur D. Ruckstuhl
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail) | info@advo-ruckstuhl.ch

+41 (0)71 67114 63

Adresse / Indirizzo Bachstr. 8
8280 Kreuzlingen

Schweiz

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an Rechtsetzung@ipi.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellung-
nahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfligung stellen. Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a Rechtsetzung@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format
Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.




Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung@ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghia-
mo di volerci trasmettere elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Begleitende Bemerkungen zur Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente

Der Vorentwurf (VE-PatG) zur Anderung des Schweizer Patentgesetzes (PatG) hat das Ziel das Patentrecht in der Schweiz zu modernisieren und zu revi-
dieren, so dass den Schweizer Innovatoren und Innovatorinnen ein den internationalen Standards entsprechendes Patentpriifungsverfahren zur Verfligung
stehen soll. Auch wir sehen beim PatG in der aktuellen Fassung durchaus einen gewissen Uberarbeitungsbedarf, hauptséchlich jedoch in Bezug auf das
bisher eher rudimentére Einspruchsverfahren, sowie in Bezug auf formale Aspekte. So ist die Einflhrung eines Einspruchsverfahrens, mit welchem in einem
Amtsverfahren vor dem IGE zukuinftig auch die Patentierungserfordernisse Neuheit und erfinderische Tatigkeit (Art. 1 PatG) im Lichte des Stands der Tech-
nik nach der Patenterteilung durch Dritte Gberpriift werden kdnnen, ohne dass in einem aufwandigen Nichtigkeitsverfahren die Gerichte bemiiht werden
mussen, durchaus Uberfallig und zu begrussen. Dazu ist lediglich Art. 152 VE-PatG wie vorgeschlagen anzupassen, so dass Konflikte mit dem Rickwir-
kungsverbot vermieden werden.

Der Ersatz des aktuellen teilgepriften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster und die Einfuhrung eines vollgepriften Schweizer Patents wird jedoch
abgelehnt, weil die Nachteile gerade fur KMU, vor allem fiir Klein- und Kleinstunternehmen sowie fur Einzelerfinder gravierend sind und wesentliche Vorteile
nicht erkennbar sind.

Wesentliche Griinde, warum der Ersatz des aktuellen teilgepriften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster und die Einfihrung eines vollgepriften
Schweizer Patents abgelehnt wird:

1. Mit der Zielvorgabe einer Modernisierung und der Erfullung von internationalen Standards im vorgesehenen PatG, suggeriert der «Erlauternde Be-
richt zur Er6ffnung des Vernehmlassungsverfahrens» (Bericht) einen diesbeziiglichen Handlungsbedarf. Dazu ist zu bemerken, dass eine umfas-
sende Revision des PatG bereits 2008 (Inkrafttreten 1.6.2008) vorgenommen wurde. Ebenfalls ist zu unterstreichen, dass das in Kraft stehende
PatG den internationalen Vorgaben (insbesondere PVU, TRIPS, PLT) voll entspricht und keineswegs internationalen Angriffen ausgesetzt ist bzw.
keine Androhungen von schwarzen oder grauen Listen provoziert. Auch nicht mit Blick auf steuerrechtliche Vorgaben der OECD (Stichwort Patent-
box). Eine dringliche Modernisierung dréngt sich deshalb weder staatspolitisch noch sachlich auf.

2. Die Reform betrifft im Wesentlichen die auf dem nationalen Weg erlangten Schweizer Patente, welche anteilsméssig einen nur geringen Anteil an
den in der Schweiz giltigen Patente ausmachen (ca. 5% entspricht ca. 600 Patenterteilungen pro Jahr). Den daraus durch die Revision des PatG
erwachsenden notwendigen Ausbau der Administration vor allem beim IGE und bei der Rechtspflege (vor allem BVG) erachten wir als unverhalt-
nismassig, solange ein gepruftes Schweizer Patent Giber das Européische Patent (EP-Patent) erreichbar ist. Die auf dem rein nationalen Weg er-
langten Schweizer Patente stammen mehrheitlich von Schweizer KMU und Einzelerfindern. Der restliche, weit iberwiegende Teil der fir die
Schweiz registrierten Patente wird von auf dem europdischen Weg erlangten EP-Patenten gebildet, welche von der Gesetzesrevision nicht betroffen
sind. Die angestrebte Reform betrifft somit lediglich einen sehr geringen Anteil an Patentschutzrechten, die zu dem fir internationale Anmelder keine
Rolle spielen. Schon allein deshalb lasst sich die angestrebte umfassende Reform mit all ihren negativen Konsequenzen nicht rechtfertigen.

3. Das Gebrauchsmuster hat nur eine Laufzeit von 10 Jahren - das aktuelle ungeprifte Schweizer Patent hat dagegen eine Laufzeit von 20 Jahren.
4. Das Gebrauchsmuster kann nur bestimmte Schutzgegenstande schitzen (im wesentlichen nur Vorrichtungen, Maschinen, Apparate und Teile da-

von). Insbesondere sind Stoffe und Stoffgemische, z.B. Medikamente und chemische Verbindungen, sowie Verfahren aller Art vom Gebrauchsmus-
terschutz ausgeschlossen.
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5. Nach der abgelehnten Steuervorlage USR 1l wurde in der Neuauflage (STAF) im Jahr 2019 dem Stimmburger versprochen, dass mit dem bisheri-
gen Schweizer Patent den einheimischen KMU ein kostenglinstiger und attraktiver Zugang zur neu geschaffenen Patentbox erdffnet werde. Dies
mag u.a. wesentlich zur Akzeptanz der umstrittenen Vorlage gefiihrt haben. Mit dem Ersatz des teilgepriften Schweizer Patents durch ein Ge-
brauchsmuster mit nur 10 Jahren Laufzeit wird dieses Versprechen der Politik desavouiert. Durch die im Vergleich zum teilgepriften Schweizer Pa-
tent auf die Halfte verkirzte Laufzeit des Gebrauchsmusters kénnte ein Schutzrechtinhaber auch nur noch halb so lang von den Steuervorteilen der
Patentbox profitieren. Des Weiteren kénnen vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossene Erfindungen nur noch tber teuer und aufwandig zu er-
haltende vollgeprifte Patente (entweder EP-Patent oder vollgepriiftes Schweizer Patent) geschitzt werden. Das ist ein Schlag ins Gesicht der KMU,
denen die STAF massgeblich mit den Steuervorteilen aus der Patentbox schmackhaft gemacht wurde. Vorteile, die durch die geplante Patentge-
setzreform wieder deutlich beschnitten wiirden. Das ist besonders stossend mit Blick darauf, dass die OECD gerade fiir KMU besonders niedrige
Hurden fir den Eintritt in die Patentbox ansetzt. Mdglichkeiten, die in Bezug auf die Patentbox vom Schweizer Gesetzgeber ohnehin nicht anna-
hernd ausgeschopft wurden.

6. Die Hurden und Voraussetzungen, sowie die Verfahren fir die Eintragung eines Gebrauchsmusters sind mit denjenigen fiir die Erteilung eines teil-
gepruften Schweizer Patents praktisch identisch. Damit werden sich auch die Kosten fiir die Eitragung eines Gebrauchsmusters von denjenigen fir
die Erteilung eines teilgepruften Schweizer Patents nicht wesentlich unterscheiden kénnen. Auch der zeitliche Aufwand flr die Eintragung eines Ge-
brauchsmuszers wird hochstens unwesentlich kleiner sein als fir ein klassisches teilgepriiftes Patent, fir das eine beschleunigte Prifung beantragt
wird.

7. Bevor ein vollgepriftes Schweizer Patent eingefiihrt werden kann, ist nach diesseitiger Auffassung unbedingt das Vertretungsrecht betreffend die
(gewerbsmassige) Vertretung Dritter in den Verfahren vor dem IGE anzupassen. Gemass Patentanwaltsgesetz (PAG) in der Fassung vom 20. Méarz
2009 darf sich Patentanwaltin oder Patentanwalt gem. Art. 2 PAG zwar nur nennen, wer bestimmte Qualifikationen nachweist und im Patentanwalts-
register eingetragen ist. Die gewerbsméssige Beratung und Vertretung vor dem IGE steht gem. Art. 48a Abs. 2 PatG hingegen allen Personen, die
ein Zustellungsdomizil in der Schweiz nachweisen kénnen, grundsatzlich offen. Die Vollprifung eines Patents und besonders das neue Einspruchs-
verfahren erfordern hochqualifizierte Spezialisten. Nicht ausgebildete Vertreter sind dafir in aller Regel nicht qualifiziert. Die Qualitat des vollgeprif-
ten Schweizer Patents und der Einspruchsverfahren kann durch gewerbsmassige Vertreter ohne entsprechende Qualifikation somit nicht gewahr-
leistet werden. Es besteht die Gefahr, dass gerade in Patentangelegenheiten unerfahrene KMU und Einzelerfinder professionelle Patentanwélte von
nicht qualifizierten Dienstleistern nicht zu unterscheiden vermdgen.

Aus den vorgenannten Grinden wird der Ersatz des heutigen teilgepriften Schweizer Patents geméass PatG durch ein Gebrauchsmuster sowie die Einfih-
rung eines vollgepriften nationalen Schweizer Patents abgelehnt. Detailliertere Kommentare und Begriindungen kénnen der beiliegenden Excel-Tabelle
«Kommentare» entnommen werden.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli

Artikel Antrag Begrundung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
PatG, Art. 1 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 4 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 5 Abs. 1-3 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 6 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
«und Gebrauchsmusteranmel- Erlbrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgepruften Schweizer Patents durch ein Ge-
PatG, Art. 7 Abs. 3 . h
dung» streichen brauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 7b Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 12 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 13 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 16 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 17 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
. Erlbrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgepruften Schweizer Patents durch ein Ge-
PatG, Art. 20a Abs. 2 Nicht neu aufnehmen brauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 24 Abs. 1 a, b | Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 24 Abs. 1c. Anderung akzeptieren Harmon|5|erung mit dem EPU. Ist gerech.tfertlgt, weil O!|e Einheitlichkeit nur ein Formalerfor-
dernis der Anmeldung und nicht des erteilten Patents ist.
Harmonisierung mit dem EPU. Einheitlichkeit ist nur ein Erfordernis der Anmeldung, da das
PatG, Art. 25 Abs. 1-3 Aufhebung akzeptieren Einheitlichkeitserfordernis lediglich eine Ordnungsvorschrift ist. Dritten entstehen keine we-

sentlichen Nachteile, insbesondere das gem. Art. 24 1c (neu) der sachliche Geltungsbereich
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Artikel Antrag Begrindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
bei Einschrankung des Patents nicht erweitert werden darf.
PatG, Art. 26 Abs. 1c. Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
. " . Verbot der unzulassigen Erweiterung des sachlichen Schutzbereichs nach Patenterteilung ist
PatG, Art. 26 Abs. 1cbis. | Anderung akzeptieren aus Grunden der Rechtssicherheit fur Dritte geboten.
PatG, Art. 27 Abs. 3 Anderung akzeptieren Ist im Einklang mit Anderung (Aufhebung) Art. 25 PatG.
PatG, Art. 30 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
) Stellt sicher, dass der beklagten Partei im Falle einer nur teilweisen Abtretung keine eigenen
PatG, Art. 30 Abs. 2, 3 Anderung akzeptieren Rechte verloren gehen. Die Frist gem. Art. 30 Abs. 3 PatG schafft zeitnah Rechtssicherheit
Uber die verbleibenden Schutzgegenstande.
PatG, Art. 33 Abs. 2bis | Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
gatG, Art. 34 Abs. 1 und Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
E:(t& Art. 46a Abs. 1, 2 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 47 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 48 Abs. 1. Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 49 Abs. 1, 2 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
E:(tJIGé Art. 49a Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 50 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.

PatG, Art. 50a Abs. 3

Anderung akzeptieren

Lediglich redaktionelle Anderung.

PatG, Art 56 Abs. 1 b, 3

Anderung akzeptieren

Lediglich redaktionelle Anderung.
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Artikel Antrag Begrindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
PatG, Art. 57 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 57a Nicht neu aufnehmen Erlbrigt sich, da Systemwechsel zur Vollpriifung abgelehnt wird.
PatG, Art. 58 Abs. 1, 2 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 58a Abs. 1 ¢ | Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung sowie Harmonisierung mit Art. 93(1) EPU (Sonderfall einer
Erteilung vor Publikation berucksichtigt).
Anderungen nicht akzeptieren, « L . . L .
PatG, Art. 58a Abs. 2. ausser den redaktionellen Ande- Anderungen erupngen S.ICI’.], da Systgmwech_sel zur VoIIpryfung mit obligatorischer Recher-
e X che abgelehnt wird. Lediglich redaktionelle Anderungen sind vorzunehmen.
rungen der Begrifflichkeiten
Harmonisierung mit EPU. Kann so akzeptiert werden, weil Art. 58a Abs. 3 VE-PatG lediglich
PatG, Art. 58a Abs. 3 Anderung akzeptieren die Publikation der Anmeldung nicht die Publikation des Patents betrifft. Siehe auch Bemer-
kungen zu Art. 60 Abs. 4 PatG Publikation der Patentschrift.
gatG, Art. 59 Abs. 1 und Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 59 Abs. 4,5 Nicht streichen, lediglich redgku- Anderungen eriibrigen sich, da ein Systemwechsel zur Vollpriifung mit obligatorischer Re-
onelle Anderungen der Begriff- . C : ~ .
und 6 lichkeiten cherche abgelehnt wird. Lediglich redaktionelle Anderungen sind vorzunehmen.
PatG, Art. 59a Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
52364’ Art. 59a Abs. 3 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung und begrifflich rechtliche Prézisierungen.
Diese Anpassung ist zielfuhrend, da es ein so erweiterter Einspruch auf Basis der Griinde
nach Art. 59c¢ (2) a-c ermdglicht, unmittelbar gegen ein zu Unrecht erteiltes Schutzrecht vor-
zugehen. Eine aufwandige Nichtigkeitsklage kann in vielen Fallen in der Praxis durch ein
< . effizientes und verhéaltnisméssig kostengiinstiges Amtsverfahren (Einspruchsverfahren) er-
PatG, Art. 59¢ Anderung akzeptieren setzt werden. Eine amtsseitige Recherche ist dazu nicht notwendig, da der Einsprechende
alle Beweise flr seine Behauptung die Erfindung sei nicht patentierbar, insbesondere sie sei
nicht neu und / oder beruhe nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit, selbst beizubringen hat.
Siehe ergénzend Anderungsvorschlag fiir Art. 152 VE-PatG.
Weitgehende Harmonisierung mit den korrespondieren Vorschriften des I§PU. Uberfiihrung
PatG, Art. 59d-f Anderung akzeptieren Art. 81PatV in PatG, wodurch sich alle Regelungen zur Zulassigkeit und Anderung auf Ge-

setzesstufe verlagert werden. Kostenverteilung entspricht im Wesentlichen den Vorschriften
des EPU. Sprachregelung entspricht im Wesentlichen der ohnehin schon gangigen Praxis.
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Artikel Antrag Begrindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
PatG, Art. 60 Abs. 1bis/2 | Anderung akzeptieren SEirnhdoht die Flexibilitat bzgl. Anpassungen von Angaben, die im Patentregister zu publizieren
Gem. Art. 8 Abs. 1 PatG verschafft das Patent seinem Inhaber das Recht anderen zu verbie-
Erganzen: «Wenn das Patent in ten die Erfindung gewerbsmassig zu nutzen. Gem. Art. 51 Abs. 2 PatG bestimmen die Pa-
englischer Sprache veréffentlicht | tentanspriiche den sachlichen Geltungsbereich des Patents. Weder der Titel noch die Zu-
wird, werden der Titel der Erfin- sammenfassung geben Auskunft Giber den Schutzbereich des Patents. Damit ergibt sich
PatG, Art. 60 Abs. 4 dung, die Patentanspriiche und | zwingend, dass zumindest die Patentanspriiche in eine schweizerische Amtssprache uber-
die Zusammenfassung in eine setzt werden, so dass sich jedermann in einer schweizerischen Amtssprache tber den
schweizerische Amtssprache Schutzumfang dieses sehr starken Rechts ohne Kenntnis einer schweizerischen Nicht-
Ubersetzt» Amtssprache orientieren kann. Dies nicht zuletzt, weil eine auch unbeabsichtigte Verletzung
sehr weitreichenden Konsequenzen flr den Verletzer des Patents nach sich ziehen kann.
PatG, Art. 61 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderungen, sowie Harmonisierung mit entsprechenden Regelungen
anderer Schutzrechte.
PatG, Art. 63 Abs. 2 Anderung akzeptieren Lediglich Anpassungen an den Art. 60 Abs. 2 VE-PatG.
PatG, Art. 64 Streichung akzeptieren Bestatlgung der Eintragung des Schutzrechts analog zu MSchV und DesV ist auch fir Pa-
tente ausreichend.
PatG, Art. 65 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 65 Abs. 2 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung und rechtliche Prazisierung der Begriffe.
PatG, Art. 73 Abs. 3 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 74 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 87 — Art. 102 | Nicht aufnehmen Erlbrigt sich, da der Ersatz gles aktuellen teilgepruften Schweizer Patents durch ein Ge-
brauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 110 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 121 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 122 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
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Artikel Antrag Begrindung / Bemerkung

Article Proposition Justification / Remarques

Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni

PatG, Art. 123 Anderung akzeptieren Lediglich Anpassung an Art. 58a Abs. 3 VE-PatG.

Er?(tjeé Art. 124 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.

PatG, Art. 125 Abs. 3 Nicht aufnehmen Eribrigt sich, da der Ersatz Fjes aktuellen teilgepriften Schweizer Patents durch ein Ge-
brauchsmuster abgelehnt wird.

PatG, Art. 126 Abs. 3 Nicht aufnehmen Eribrigt sich, da der Ersatz _des aktuellen teilgepriften Schweizer Patents durch ein Ge-
brauchsmuster abgelehnt wird.

Er?éleé Art. 135a Abs. 1 Aufnahme akzeptieren Im Wesentlichen Anpassung an Art. 58a 3 VE-PatG.

PatG, Art. 135a Abs. 3 Nicht aufnehmen Erlbrigt sich, da Aufnahme von Art. 57a VE-PatG abgelehnt wird.

PatG, Art. 137 Anderung akzeptieren Lediglich Streichung falscher Bezug.

PatG, Art. 138 Anderung beibehalten Im Wesentlichen Anpassung an Art. 135a Abs. 3 VE-PatG.

PatG, Art. 139 Nicht aufnehmen \I,EV::Jdbngt sich, da Systemwechsel zur Vollprifung mit obligatorischer Recherche abgelehnt

PatG, Art. 140 Abs. 3 Nicht aufnehmen Eribrigt sich, da der Ersatz _des aktuellen teilgepriften Schweizer Patents durch ein Ge-
brauchsmuster abgelehnt wird.

- . Erteilung der erganzenden Schutzzertifikate (selbststandige Schutzrechte) ist eine sinnvolle

PatG, Art. 140g Anderung akzeptieren Massnahme und erhéht die Transparenz fir die Offentlichkeit.

PatG, Art. 140h Anderung akzeptieren Dient der Harmonisierung und Regelung der Gebuhren in der PatV gestattet flexibel Ande-
rungen vorzunehmen.

PatG, Art. 140m Anderung akzeptieren Im Wesentlichen redaktionelle Anderungen.

PatG, Art. 1400 Anderung akzeptieren Im Wesentlichen redaktionelle Anderungen.

PatG, Art. 140p Anderung akzeptieren Im Wesentlichen redaktionelle Anderungen. Anpassung an Art. 140 g VE-PatG.

PatG, Art. 140v Anderung akzeptieren Im Wesentlichen redaktionelle Anderungen. Préazisierung des Begriffs der Rechtsfolge.
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Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

PatG, Art. 150 Abs. 1, 5

Aufnahme akzeptieren

Stellt moglichst rasche Umsetzung der Anderungen sicher. Im Verfahrensrecht gilt die An-
wendung des neuen Rechts nicht als riickwirkend.

PatG, Art. 150 Abs. 2-4

Nicht aufnehmen

Erlbrigt sich, da eine Vollprifung abgelehnt wird (Hinweis auf Art. 57a (VE-PatG)).

PatG, Art. 151

Anderung akzeptieren

Garantiert Riickwirkungsverbot.

PatG, Art. 152

Patente, die beim Inkrafttreten
der Anderung vom (...) dieses
Gesetzes bereits erteilt sind und
fur die die Einspruchsfrist noch
nicht abgelaufen ist, richten sich
auch die Einspruchsgriinde nach
altem Recht.

Garantiert Riickwirkungsverbot.

ParlG, Art. 40a 3bis

Anderung akzeptieren

Bei einer Beschwerde von dem BVGer werden Richter mit technischen Kenntnissen bend-
tigt.

IGEG, Art. 2 Abs. 1a.

Redaktionelle Anderungen ak-
zeptieren, «Gebrauchsmuster»
streichen.

Der Ersatz des aktuellen teilgepriften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster wird
abgelehnt.

IGEG, Art. 2 Abs. 2 und
3

Anderung akzeptieren

Vertiefung der Zusammenarbeit des IGE mit internationalen Institutionen ist grundsétzlich zu
begrussen.

VWVG, Art. 24 Abs. 2

Anderung akzeptieren. Hinweis
auf Gebrauchsmuster streichen.

Wiederherstellung verpasster Fristen ist Uber Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in
PatG geregelt. Einfihrung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.

VGG, Art. 24

Anderung akzeptieren

Sichert Spielrdume des BVG bei der Geschéftsverteilung. Beiziehung technischen Sachver-
stands muss in jedem Stadium des Verfahrens mdglich sein.
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Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

VGG, Art. 39 Abs. 2 und
3bis

Anderung akzeptieren

Beiziehung technischen Sachverstands muss in jedem Stadium des Verfahrens méglich
sein.

VGG, Art. 39a

Anderung akzeptieren

Die Zulassung der englischen Sprache ist bereits heute allgemein in der gerichtlichen Praxis
anerkannt und wird praktiziert.

PatGG, Art. 1 Abs. 1

Anderung akzeptieren. Hinweis

auf Gebrauchsmuster streichen.

Einfihrung des Gebrauchsmusters wir abgelehnt.

PatGG, Art. 26 Abs. 1-4

Anderung akzeptieren. Hinweis

auf Gebrauchsmuster streichen.

Einfihrung des Gebrauchsmusters wir abgelehnt.

PatGG, Art. 29 Abs. 1

Anderung akzeptieren. Hinweis

auf Gebrauchsmuster streichen.

Einfihrung des Gebrauchsmusters wir abgelehnt.

StHG, Art. 24a 2 abis

Nicht aufnehmen

Einflhrung des Gebrauchsmusters wir abgelehnt.

PAG, Art. 1, Abs. 2

Gebrauchsmuster nicht aufneh-
men.

Einfihrung des Gebrauchsmusters wir abgelehnt.
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Prof, Dr. iur, Rainer ]. Schweizer
em. Prof, fiir éffentfiches Recht,
Europarecht und Vélkerrecht
c/o [RP-HSG, Tigerbergstrasse 9
CH-9000 St. Gallen

Gutachterliche Stellungnahme

zur kiinftigen Ausgestaltung des Rechtsschutzes
in Patentrechtsstreitigkeiten

gemass den Vorschldgen

der Vernehmlassung iiber eine Revision des Patentgesetzes

zuhanden von:

INGRES Institut fiir gewerblichen Rechtsschutz;

AlIPPI Schweizer Landesgruppe der Association Inter-

Schweiz nationale pour la Protection de la Propriété In-
tellectuelle;

VESPA Verband der freiberuflichen Europiischen und
Schweizer Patentanwiilte;

VIPS Verband der Industriepatentanwilte in der
Schweiz;

VSP Verband schweizerischer Patentanwilte und

Markenanwilte.



Zusammenfassung

. Das fur Entscheidungen des Instituts fiir Geistiges Eigentum (IGE) mass-

gebliche Verfahrensrecht, das bisher schon und auch nach dem Vorent-
wurf einer Revision des Patentgesetzes (VE PatG) im Patentgesetz (PatG)
und der Patentverordnung (PatV) geregelt wird, muss.nach Art. 164 Abs.
1 Bst. g BV zwingend in allen wesentiichen Teilen im PatG selpst geordnet
werden. Pauschale Delegationen, wie sie Art. 96 Abs. 1 VE PatG oder Art.
140m VE PatG vorsehen, sind nach der Bundesverfassung nicht zuléssig.
Im Weiteren sind in der laufenden Gesetzgebung alle Uberschneidungen
mit dem stets zuséatzlich massgeblichen Verwaltungsverfahrensgesetz
(VWVG) des Bundes zu tberprifen und méglichst zu beseitigen. Im Zwei-
fel ist der Regelung des VWVG der Vorzug zu geben, da diese auf einer
janrzehntealten, héchstgerichtlich und durch die Wissenschaft ausge-
leuchteten Praxis beruht (vgl. Ziff.IV.4.1 und 4.4).

Nach Bundesverfassungsrecht gilt auch fur alle Rechtsschutzverfahren
resp. fur das gesamte Prozessrecht eine qualifizierte Anforderung an die
formelle Gesetzméssigkeit der Verfahren. Die bestehende Regelung von
Art. 73 — 88 PatV fiir das Einspruchsverfahren ist somit nicht verfassungs-
konform; dasselbe gilt fur die pauschale Delegation von Art. 59f Abs. 1 VE
PatG.

Das Einspruchsverfahren vor 1GE nach Art. 59¢ und 59d PatG resp. Art.
59¢ — 59F VE PatG sollte gestrafft und konzentriert werden (Ziff. 111.2.3).
Hilfreich ware schon eine deutliche Verkurzung der Einspruchsfrist, aber
auch die Einfihrung der sog. Sprungbeschwerde. Allenfalls kann das
2008 geschaffene Einspruchsverfahren wieder aufgehoben werden; dabei
ist dann im erstinstanzlichen Verwaltungsrechtsschutz die Beschwerdele-
gitimation im Sinne der Zulassung von Popularbeschwerden weit auszu-
gestalten. Ob ein Einspruch auch gegen die Erteilung eines Gebrauchs-
musters erhoben werden kann, ist nach dem VE unklar; der Bedarf misste
besonders begrindet werden.

Als erste verwaltungsgerichtliche Beschwerdeinstanz sieht der VE implizit
(wie bisher) das Bundesverwaltungsgericht vor, an das aber kinftig gele-
gentlich technisch versierte Juristinnen und Juristen gewahlt werden sol-
len. Dieser Vorschlag reicht fiir die oft fachtechnisch komplexen Aufgaben
der Patentrechtsstreitigkeiten nicht aus; im Verfahren und beziuglich der
Fachkenntnisse brauchte es mehr. Ein alternatives, nachfolgend vorge-
stelltes Modell ware, dass am Bundespatentgericht eine zweite verwal-
tungsgerichtiiche Abteilung eingerichtet wird (vgl. Ziff. IV.3). Dieses Modell
hatte namentlich drei Vorteile, namlich dass am Bundespatentgericht
schon die notwendigen Fachrichterinnen und Fachrichter amten, dass in
Patentsachen die Rechtsprechung in zivilgerichtlichen und diejenige in
verwaltungsgerichtlichen Verfahren bewusster harmonisiert werden kdn-
nen und dass am Bundesverwaltungsgericht keine erheblichen organisa-
torischen und verfahrensrechtlichen Spezialregelungen fur patentrechtli-
che Verwaltungsstreitigkeiten vorgesehen werden mussen, wie sie im
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ersten Modell mit einem Rechtsweg ans Bundesverwaltungsgericht un-
umgénglich sind. Wie auch immer der Rechtsweg an die erste verwal-
tungsgerichtliche Beschwerdeinstanz aussehen wird, so sind auf feden
Fall verschieden Anpassungen des Verfahrensrechts unerlédsslich, inshe-
sondere um das wissenschaftlich-technische Fachwissen zur Prufung der
Entscheide der Verwaltung sicher zu stellen (vgl. Ziff. iV.4).

5. Aufder Stufe des Bundesgerichts braucht es keine Rechtsanderungen im
Bundesgerichtsgesetz (BGG), ja solite es auch nicht. Wie schon bisher
soll fr eine letzte Rechtskontrolle gegen die Entscheide der verwaltungs-
gerichtlichen Erstinstanz die Beschwerde in &ffentlich-rechtlichen Angele-
genheiten geméss den Art. 82 ff. BGG ans Bundesgericht grundsatzlich
uneingeschrankt zur Verfugung stehen.

Il Ausgangsiage

Mit Zustimmung des Bundesrates hat das Eidgendssischen Institut fiir Geistiges Ei-
gentum (IGE) am 14. Oktober 2020 eine Vernehmlassung tber einen, von diesem
Amt erarbeiteten Vorentwurf (VE) einer Anderung desBundesgesetzes tiber die Er-
findungspatente vom 25. Juni 1954 (Patentgesetz, PatG)'eréffnet.

Das Eidgendssische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) schreibt dazu als Er-
lauterung:

«Der Revisionsentwurf zum Bundesgesetz tiber die Erfindungspatente fiihrt die Voll-
prifung eines Patents am Eidgendssischen Institut fiir Geistiges Eigentum (IGE) ein.
Das heisst die Priifungsbefugnis des IGE wird auf alle Patentierungsvoraussetzun-
gen erweitert (inklusive Neuheit und erfinderische Tétigkeit). Zudem wird das Ge-
brauchsmuster als weiteres Schutzrecht fiir technische Erfindungen aufgenommen.
Der Entwurf enthélt dessen Erteilungsvoraussetzungen und regelf das zugehdérige
Priifungs- und Léschungsverfahren. Schiiesslich ist vorgesehen, am Bundesverwal-
tungsgericht (als Beschwerdeinstanz) die notwendigen Voraussetzungen zu schaf-
fen, damit das Gericht die neuen Priifungsthemen bewiltigen kann.»

In der vorliegenden gutachterlichen Stellungnahme wird der zentrale Vorschlag der
Vernehmlassung nicht beurteilt, dass es kanftig in der Schweiz ein vollstandiges
gepriiftes Patent geben soll [vgl. Art. 1 ff. VE PatG], das neu Uber eine Patentan-
meldung nach Art. 49 ff. VE PatG erlangt werden kann. Ein entsprechendes Patent
war bisher fiir die Personen in der Schweiz nur durch eine- Anmeldung beim Europa-
ischen Patentamt (EPA) erhaltlich (vgl.‘Art. 108 ff. PatG sowie Art. 75 ff. Européi-
sches Patentlibereinkommen vom 29. Nov. 2000 [EPU 20001%). Eine solche Mag-
lichkeit der Patentanmeldung mit einer Vollpriifung soll jetzt auch in der Schweiz vom
IGE angeboten werden (vgl. den Erlauternden Bericht zur Anderung des PatG [Eri-
Ber.], S. 21 ff.). Damit wird die heute unzweifelhaft vorrangige Anmeldung beim EPA
ihre Bedeutung sicher nicht verlieren. Mit der Einfihrung der Vollpriifung findet im
Ubrigen eine Angleichung des Schweizer Patentrechts an die Gesetze der Nachbar-
staaten Frankreich, Deutschland und Osterreich sowie weiterer wichtiger Partner-
staaten der Schweiz statt.

t SR 232.14.
28R 0.232.142.2.
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In dieser gutachterlichen Stellungnahme wird ebenso nicht dazu Stellung genom-
men, dass gemass Vernehmlassungsvorlage neu als Alternative zu der neu einer
umfassenden Prifung unterliegenden Patentanmeldung, und zugleich als Ergan-
zung zu dieser das (nur formal, aber materiell ungeprilfte) Gebrauchsmuster vorge-
schlagen wird, vgl. den 2. Titel [vor Art. 87] VE PatG (dazu EriBer., S. 25 und 46 fi.).
Dieses soll ein einfach zu erlangendes, kostengiinstiges immaterialgiiterrecht fur
neue gewerbliche Erfindungen mit einer beschrénkten Schutzdauer sein, das aber
prozessual nur begrenzt zu verteidigen ist.

L. Allgemeines zum Rechtsschutz in Patentrechtsbelangen nach bis-
herigem Recht sowie geméss Anderung des Patentgesetzes ent-
sprechend der Vernehmlassungsvorlage

1. Zum nichtstreitigen Verfahren

1.4  Schon bisher bietet das geltende Recht den Gesuchstellerinnen und Gesuch-
stellern selbstverstandlich einen ersten nichtstreitigen Rechtsschutz im Prufungs-
verfahren und im Verfahren der Rechteerteilung des IGE, z.B. nach den Art. 13
PatG, Art. 18-20a, Art. 48a, Art. 49 ff. PatG, Art. 59 - 59b PatG.

1.2  Gleichzeitig ist immer auch das Verwaltungsverfafirensgesetz (VWVG)® ge-
mass Art. 1 Abs. 2 Bst. ¢ VWVG anwendbar,*weshalb die Entscheidungen des IGE
im Einzelfall durch Verfugung nach Art. 5 VwVG erfolgen mussen.

Das VwWVG bewirkt insbesondere in der Praxis, dass die Parteien eine Garantie fur
die Mitwirkung bei der Feststellung des Sachverhalts nach Art. 12 ff. VwVG, fur die
Akteneinsicht nach Art. 26 - 28 VWVG und fir das rechtliche Gehér nach Art. 29 -
33 VwVG haben.

1.3  Die kinftigen Anmelderinnen oder Anmelder eines Patents oder eines Ge-
brauchsmusters finden somit durch einzelne Verfahrensregeln des Patentrechts
und des VWVG fiir das erstinstanzliche Verfahren vor dem IGE schon eine gewisse
Verfahrensgerechtigkeit. Einzelne dieser Verfahrensregeln erfahren jetzt partielle
Anderungen gemdéss VE PatG, so der Art. 13 VE PatG, die Art. 49-59b VE PatG
und der Art. 65 PatG mit Anderungen gemass VE. Dazu kommen einzelne Neue-
rungen, hauptsachlich im Zusammenhang mit der Einfuhrung des Gebrauchsmus-
ters (vgl. Art. 90 — 102 VE PatG).

1.4  In der Vorlage zur Anderung des PatG wird bezdglich des Verwaltungsver-
fahrensrechts als einzige Neuerung durch einen neuen Abs. 2 zu Art. 24 VYwVG
festgehalten, dass die Wiederherstellung von Fristen vor IGE durch das Spezial-
recht bestimmt wird, nicht nach Art. 24 Abs. 1 VwVG.? Alierdings sollte im PatG
selbst auch deutlich gemacht werden, dass die Art. 46a und 47 VE PatG auch fur
Gebrauchsmuster und fiir erganzende Schutzzertifikate gelten (die Art. 102 und Art.

38R 172.921.

4 Vgl. PIERRE TSCHANNEN, in: VWVG, Bundesgesetz liber das Verwaltungsverfahren, Kommentar, hrsg.
von Christoph Auer/Markus Muller/Benjamin Schindler, 2. Aufl., Zurich/St. Gallen 2019, Art. 1 Rz. 19.
5 Siehe VE PatG, Anhang (Ziff. I}, Ziff. 3.



140m VE PatG sind zu offen bzw. unkiar und daher ungeniigend).

Das Verhaltnis des revidierten Patentrechts zum VwWVG muss allerdings dartber
hinaus noch im Einzelnen genau gepriift werden. So ordnet Art. 13 Abs. 1 VE PatG
das Zustellungsdomizil partiell neu, in Anlehnung an Art. 116 VwVG, doch dadurch
wird nicht klar, ob der Art. 11b Abs. 2 VWVG beziglich der elektronischen Zustella-
dresse auch gilt; aus Art. 65a PatG ergibt sich diesbezliglich auch keine Klarheit.

2. Zum Einspruchsverfahren vor dem IGE

2.1 Drittpersonen konnen nach der Versffentlichung der Eintragung im Patentre-
gister beim IGE einen Einspruch gegen die Patenterteilung erheben, vgl. bisher Art.
99¢ PatG sowie Art. 73 ff. Verordnung tiber die Erfindungspatente vom 19. Okt.
1977 (Patentverordnung, PatV)e. Dieses Einspruchsverfahren war bisher auf
Verstosse gegen den ordre public beschrankt (gemass Art, 59¢ Abs. 1 mit Verweis
aufArt, 1a, 1b und 2 PatG); das heisst, das Einspruchsverfahren sollte eine rechtlich-
politische Kontrollméglichkeit sein, bei der es «nicht primér um den Schutz der Kon-
kurrenten vor zu Unrecht erteilten Patenten, sonderm um den Schutz der Offentlich-
keit vor Patenten aus umstritienen Gebieten» geht.” Allerdirigs gab es jedenfalls bis
Herbst 2018 noch kein einziges Einspruchsverfahren.

2.2 Das Einspruchsverfahren soll kiinftig — entsprechend Art. 100 EPU 2000 und
in enger Anlehnung an die Nichtigkeitsklage von Art. 26 Abs. 1 PatG® - auch
Einspriche gegen die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit erlau-
ben, denn nach VE PatG Art. 59¢ Abs. 2 Bst. a wird der Einspruch neu auch wegen
einer fehlerhaften Entscheidung zu Art. 1 PatG maglich (den Erlauternden Bericht
[EriBer.], S. 42 1.). Zudem kann nach Abs. 2 Bst. b geriigt werden, dass «die Erfin-
dung in der Patentschrift nicht so dargelegt ist dass der Fachmann sie ausfiihren
kann», und nach Abs. 2 Bst. ¢, dass «der Gegenstand des Patents iiber den Inhalt
der Anmeldung in der fiir das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht»
(val. ErBer., S. 43/4). Im Einspruchsverfahren ist das IGE nicht an die, von der einen
Einspruch erhebenden Person vorgebrachten Riigen gebunden, sondern kann auch
nicht geftend gemachte Griinde priifen (Art. 59¢ Abs. 3 VE PatG). Das ist im &ffent-
lichen Prozessrecht unublich, denn nach herrschendem Verstandnis vom Bundes-
verwaltungsverfahrensrecht entspricht die Kognition der Beschwerdeinstanz den
vorgebrachten Rigen bzw. Beschwerdegriinden resp. ist zu dieser spiegelbildlich.®
Dass die Beschwerdeinstanz den Fall umfassend priifen soll, kann inr aber explizit
gesetzlich auferlegt werde. Aussergewthnlich im schweizerischen Recht der Ver-
waltungsrechtspflege und nicht unproblematisch ist aber, dass das IGE neu das
Einspruchsverfahren selbst dann weiterfiihren bzw. seine Verfiigung Uberpriifen
kann, wenn der Einspruch zuriickgezogen wurde (Art. 59¢ Abs. 5 VE PaiG; vgl. dazu
unten Ziff. IV.2.3). Dieser Vorschlag lehnt sich an die Regel 84 (2) der

SR 232.141. Schon hier sei angemerkt, dass das Einspruchsverfahren weitgehend auf der Verord-
nungsstufe geregelt ist, ist verfassungsrechtlich unzulassig {vgl. unten).

7 RENEE HANSMANN, in: Mark Schweizer/Herbert Zech (Hrsg.), Patentgesetz (PatG), Bundesgesetz
Uber die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954 (PatG), Stampflis Handkommentar, Bern 2019, SHK,
Art. 59¢ PatG, N. 6. '

® Ohne Bst. d von Art. 26 Abs. 1 PatG; ein Vergleich mit den Griinden, die bei einer Nichtigkeitsklage
nach Art. 26 PatG vorgebracht werden kannen, wird allerdings im EriBer. nicht angestellt,

¥ BVGE 2010/54 Erw. 7.1; BENJAMIN SCHINDLER, Beschwerdegriinde, Kognition und Prafungsdichte,
in: isabelle Haner/Bernhard Waldmann (Hrsg.), Brennpunkte i Verwaltungsrecht, Zurich 201, S.
47/48; DERs., in: VWVG, Kommentar, 2. Aufl,, 2019 (Fn. 4), Art. 49 Rz. 2.
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Ausfohrungsordnung zum EPU 2000 vom 7. Dezember 2006'° an. Das IGE erklart
(EriBer., S. 24), dass es von dieser «Uberschiessenden» Kompetenzallerdings we-
gen des Rechtsmissbrauchsverbots «nur zurtickhaltend ... Gebrauch machen»
wolle.

2.3 Ob eine verfugte Erteilung eines Gebrauchsmusters in einem Einspruchsver-
fahren angefochten werden kann, wird aus der Verweisungsnorm von Art. 102 VE
PatG und der Erlduterung dieser Bestimmung (EriBer., S. 53-55) nicht klar.'' Ob
es in der Sache notwendig ist, auch gegen die Erteilung eines Gebrauchsmusters
ein Einspruchsverfahren anzubieten, ist m. E. fraglich: Sicherlich soll die Beachtung
des: ordre public méglichst gewahrt werden. Doch ein Bedurfnis des IGE nach einer
umfassenden Uberpriifung seiner Entscheidung IGE (wie sie nach Art. 59¢ Abs. 3
VE PatG maglich wird) ist bei den beschrénkt gepriften Gebrauchsmustern kaum in
selbem Mass wie bei den Patenten sichtbar. Denkbar ware jedenfalls auch die
schiichte Anfechtung eines Entscheids itber ein Gebrauchsmuster mit einer (verwal-
tungsgerichtlichen) Beschwerde. Auf jeden Fall muss neben dem neben Rechtsin-
stitut auch das neue Rechtsmittel im PatG explizit vorgesehen und geordnet sein.

3. Zur Nichtigkeitsklage Dritter

Art. 26 PatG gewshrt Dritten das Recht, gegen die Erteilung eines Patents aus meh-
reren, allerdings ganz bestimmten und in Abs. 1 abschliessend aufgezahlten Grin-
den'2 mit zivilgerichtlicher Klage beim Bundespatentgericht vorzugehen respektive
die Nichtigkeit eines Patents ex func feststellen zu lassen.!® Dieses Rechtsmittel
wird durch den VE PatG insofern modifiziert, als neu gemass Art. 26 Abs. 1 Bst. cP®
VE PatG auch eine Nichtigkeitsklage gegen eine unzuldssige Erweiterung des
Schutzbereichs des Patents erhoben werden kann. Diese Erweiterung entspricht
sicher praktischen Bedurfnissen. Zudem kann neu die Nichtigkeitsklage auch gegen
ein Gebrauchsmuster gerichtet werden (Art. 101 VE PatGG; vgl. FriBer., S. 54, so-
wie S. 55 beziglich des Bezugs zu Art. 87 Abs. 3 VE PatG).

4. Zum zivil- und strafgerichtlichen Rechtsschutz gegen Verletzungen
durch Dritte

Zum System des bisherigen und des kiinftigen Rechtsschutzes gehort es im Weite-
ren, dass der oder die Inhaber/in eines Patents gegentber Verletzungen durch Dritte
einen zivil- und strafgerichtlichen Rechtsschutz nach dem Dritten Titel PatG hat. Die
bisherigen Gesetzesbestimmungen sind neu im 3. Kapitel VE PatG zu finden. Als
Neuerungen gibt es nur redaktionelle Anderungen, z.B. in Art. 73 Abs. 3 und Art. 74
Ziff. 6 VE PatG, wo nicht mehr vom Patentgesuch, sondern von der Patentanmel-
dung die Rede ist. Zudem ist aus Art. 102 VE PatG zu schliessen, dass der zivil-
und strafrechtiiche Rechtsschutz auch dem Inhaber oder der Inhaberin eines (neu

10 SR 0.232.142.21.

1% For ergénzende Schutzzertifikate ist das Einspruchsverfahren nicht vorgesehen.

12 Ob der Katalog der zulassigen Nichtigkeitsgrinde in Art. 26 Abs, 1 PatG tatséchlich abschliessend
aufgezahlt ist, ist in der Lehre strittig, vgl. MARK SCHWEIZER, in: SHK PatG (Fn.7), Art. 26 PatG N. 7
MARIO PEDRAZZINHCHRISTIAN HILTI, Européisches und schweizerisches Patent- und Patentprozess-
recht (unter Ber(icksichtigung des EPU 2000, der Patentgesetzrevisionen 2007/2008 sowie der reor-
ganisierten Bundesrechtspflege), 3. Aufl., Bern 2008, S. 328.

13 Naheres dazu bei MARK SCHWEIZER, in: SHK PatG (Fn.7), Art. 26 PatG N. 2-12; MARIO PEDRAZ-
ZINVCHRISTIAN HILTI [Fn, 12], S. 327 ff.
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erhdltlichen) Gebrauchsmusters zusteht (allerdings spricht der EriBer. dies nicht ex-
plizit an [S. 55]).

4.1 Zivilrechtlichen Rechtsschutz gibt es namentlich in Streitigkeiten Uber die
Wirkung eines Patents sowie Streitigkeiten (iber dessen Bestand und Gber Anderun-
gen im Recht auf ein Patent oder im Recht am Patent sowie schliesslich tber ge-
setzliche Einschrénkungen eines Patents. Der zivilgerichtliche Rechtsschutz wird
teilweise in den Kantonen durch die eine, nach kantonalem Gerichtsorganisations-
recht zusténdige Instanz {vgl. Art 5 Abs. 1 Bst. a und Art.6 Abs. 4 ZPO"™) sowie
teilweise auf Bundesebene durch das Bundespatentgericht (gemass Bundesgesetz
tiber das Bundespatentgericht vom 22. Marz 2009 [Patentgerichtsgesetz, PatGG's).
gewahrleistet.

Die Zusténdigkeit des Bundespatentgerichts ist:
a) eine ausschliessliche nach Art 26 Abs. 1, Abs. 3 und 4 PatGG: sieist
b) mit den kantonalen Gerichten eine konkurrierende, sowie
c) in einzelnen Fragen auch eine sonstige Zusténdigkeit, die nicht gemass
Art. 26 Abs. 1 PatG als ausschliesslich erkirt wurde (etwa bezuglich des
Patentregisters).'®

Der zivilgerichtliche Rechtsschutz wird neben der ZPO, punktuellen Verfahrensre-
geln im kantonalen Gerichtsorganisationsrecht und im PatGG, noch durch gewisse,
wenige Vorgaben im Patentgesetz selbst geregelt (vgl. z.B. Art. 31, 67 oder 77
PatG)!7.

4.2 Der spezielle strafrechtliche, respektive strafgerichtliche Rechtsschutz nach
Art. 86-71 und 81-86 PatG wird grundséatzlich durch die kantonale Strafjustiz ge-
wahrt (Art. 83 PatG); vorbehalten bleibt ausnahmsweise eine spezielle Zustandigkeit
des Bundes nach Art. 25, 27, 29 oder 33-38 StPO'8. Der strafrechtliche Rechis-
schuiz reicht selbstverstandlich bis zum Bundesgericht (Art. 78 ff. BGG™). Insge-
samt wird der heutige strafrechtliche Rechtsschutz durch die vorgesehene Revision
des PatG nicht beriihrt.

4.3  Gegen jeden Endentscheid des Bundespatentgerichts ist eine Beschwerde
in Zivilsachen ans Bundesgericht méglich, auch wenn die angefochtene Entschei-
dung einen 6ffentlich-rechtlichen Charakter hat (Art. 72 Abs. 2 Bst. b BGG); diese
Beschwerde ist unabhéngig vom sonst in Zivilstreitigkeiten relevanten Streitwert,
vgl. 74 Abs. 2 Bst. e BGG.?? Ebenso steht gegen die Endentscheide der jeweils ein-
zigen kantonalen Instanz. die zivilrechtliche Beschwerde ans Bundesgericht offen
(Art. 74 Abs. 2 Bst. ¢ BGG). Gegeniiber Entscheiden der kantonalen Instanz kann -
gesetzt den Fall - zus&tzlich wegen Verletzungen verfassungsmassiger Rechte eine

' Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) vom 18. Dezember 2008 (SR 272).

15 SR 173.41.

¢ Vgl. WERNER STIEGER, Die Zustandigkeit der Schweizer Gerichte fur Prozesse tiber und im Zu-
sammenhang mit Patenten ab 2011, in: sicl2000, 3-22; DERS., in: Thierry Calame/Andri Hess-Blu-
mer/Werner Stieger (Hrsg.), Patentgerichtsgesetz (PatGG) Kommentar, Basel 2013, Art. 28, bes. N
38 ff., 89 ff,, 156 ff.

7 Diese Artikel sind nicht betroffen von der Revision gemass VE PatG vom Oktober 2020,

18 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Okt. 2007 (SR 312.0).

19 Bundesgesetz Uber das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (Bundesgerichtsgesetz, BGG; SR
173.110).

20 Dazu: JuLla HANNI/LUKAS XAVER MEYER, in: Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz (BSK BGG),
hrsg. von Marcel Alexander Niggli et al., 3. Aufl,, Basel 2018, Art. 74 N 28.
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subsididre Verfassungsbeschwerde nach Art. 113 ff. BGG ans Bundesgericht ge-
fihrt werden, z.B. wegen Verletzung des verfassungsrechtlichen Fairnessgebots
von Art. 29 Abs. 1 BV im kantonalen Rechtsschutzverfahren.?! Besondere Verfah-
rensregein bestehen in den Patentbezogenen Prozessen vor Bundesgericht nur in
Fallen von Zwangslizenzen nach Art. 40d PatG (vgl. Art. 100 Abs. 2 Bst. d BGG
sowie Art. 107 Abs. 4 BGG).

5. Zum verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz gegeniiber dem IGE

51 Gegen alle Sachentscheide und Verfahrensentscheide des IGE, sofern sie
selbstandig anfechtbar sind, wird selbstverstandlich — wie anfanglich gegenilber der
eingeschrankten Prifung an die Rekurskommission fur Geistiges Eigentum und seit
2007 ans Bundesverwaltungsgericht (BVGer)? - ein ausgebauter verwaltungsge-
richtlicher Rechtsschutz bestehen (siehe dazu Ziff. 5.3 ff.). Verwaltungsgerichtlich
anfechtbare Entscheide des IGE gibt es namentlich im Anmeldeverfahren, im Pri-
fungsverfahren, mit der Verffentlichung der Patentanmeldung, mit dem Eintrag des
(neuen) Patents, oder etwa bei einem Eintrag ins Patentregister Uber einen Teilver-
zicht nach Art. 24/25 PatG, bei der Gewahrung eines ergénzenden Schutzzertifikats
(Art. 140a ff. PatG), sodann aufgrund weiterer Veréffentlichungen des IGE etwa mit-
tels der Redaktion der Patentschrift; schliesslich gibt €s Entscheide bezlglich eines
europaischen Patents (Art. 110a ff, PatG) sowie nicht zuletzt auch tber ein Akten-
einsichtsgesuch oder {iber Gebiihren des IGE. Entsprechend solt und muss auch
der Rechisschutz bei allen Entscheiden des IGE tber Gebrauchsmuster vor einer
Verwaltungsgerichtsinstanz gewéhrt sein (vgl. Art. 87 — 100 und Art. 102 VE PatG).

5.2  In diesem Zusammenhang ist in Erinnerung zu rufen, dass es bisher schon
einen (begrenzten) verwaltungsgerichtlichen Rechisschutz gegen diverse Verfu-
gungen resp. Entscheide des IGE gibt: Das Bundesverwaltungsgericht ist nament-
lich Rechtsmittelinstanz im Markenrecht; dabei werden manchmal auch technische
Fragen mitbeurteiit (vgl. z.B. BVGE 2007/35), wobei diese beziiglich Komplexitat
nicht mit den fachtechnischen Fragen von Patenten zu vergleichen sind. Selbstver-
standlich stellen sich in allen eine Verfiigung des |GE zu einem Immaterialg uterrecht
betreffenden Streitverfahren vor BVGer zahlreiche verfahrensrechtliche Fragen
(z.B. betreffend Wahrung der Fristen, BVGer, B-4383/2011, Urteil vom 6. Okt. 2011)

5.3  Aber es gibt auch schon jetzt einzelne, besondere Félle des Verwalfungsge-
richtsschutzes im Patentrecht vor dem Bundesverwaltungsgericht. So z.B. BVGer,
B-7477/206, Urteil vom 22. Marz 2007; BVGer, B-730/2011, Urteil vom 6. Juni 2012;
BVGer, B-5168/2013, Urteil vom 9. Dez. 2013, BVGer, B-6380/2015, Urteil vom 18.
Juli 2016; jeweils betreffend Gesuche um Wiedereinsetzung in den fritheren Stand
beziiglich eines europaischen Patents. Dann gibt es Streitsachen betreffend ergan-
zende ‘Schutzzertifikate (ESZ), etwa BVGer, B-3064/2008, Urteil vom 13. Sept.
2010: dann BVGE 2010/48 (zu Art. 140c Abs. 3 PatG); BVGer, B-3026/2015, Urteil
vom 21. Dez. 2016; oder BVGer, B- 4371/2019, Urteil vom 4. Aug. 2020.2% Erwahnt
werden kénnen noch BVGer, B-2194/2012, Urteil vom 2. Nov. 2012; und BVGer, B-
4294/2014, Urteil vom 28. Juli 2015 (bestatigt durch BGer, 2C_713/2015, Urteil vom

21 JuiiA HANNILUKAS XAVER MEYER, BSK BGG (Fn. 20), Art. 74 N 62.

22 7ym BVGer; Bundesgesetz Uber das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 (Verwaltungs-
gerichtsgesetz, VGG; SR 173.32).

2 \Weitere Urteile zu Patentrechtsfragen im Heilmittelbereich gibt es gegen Swissmedic, vgl. z.B.
BVGE 2008/30.
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13. Dez. 2015), jeweils betr. Eintragung in das Patentanwaltsregister. Solche Urteile
des BVGer sind selbstverstandlich vor Bundesgericht mit Beschwerde in ‘offentlich-
rechtlichen Angelegenheiten anfechtbar (vgl. Art. 86 Abs. 1 Bst. a BGG sowie Art.
82 ff. BGG).

3.4  In Registerfragen allerdings geht der Rechtsweg vom IGE zwar auch zuerst
ans Bundesverwaltungsgericht. Von diesem aber erfolgt der Weiterzug, z.B. in ei-
nem Streit um einen Registereintrag einer Marke, mit zivilrechtlicher Beschwerde
an eine der beiden zivilrechtlichen Abteilungen des Bundesgerichts (Art. 72 Abs, 2
Bst. b Ziff. 2 BGG); siehe z.B.: BGE 145 Il 85; oder BGer, 4A_301/2019, Urteil vom
24. Sept. 2019. Doch ist hier jeweils die Streitwertgrenze von Art. 74 Abs. 1 BGG
zu beachten (BGE 133 Il 490 Erw. 3). Ausnahmsweise kann, wenn sich eine
Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung stellt, auch ungeachtet der Streitwert-
grenze Beschwerde erhoben werden (Art. 74 Abs. 2 Bst a BGG). Mit dieser Be-
schwerde in Zivilsachen kénnen Entscheide iiber z.B.: Eintragungen,?* das Recht
auf Einsicht,?> den Anspruch auf Berichtigung,?® beziehungsweise Anderung?” des
Registers?® angefochten werden.

5.5  Hier wird geméass VE vorgeschlagen, dass der erste Verwaltungsgerichts-
rechtsschutz gegeniiber dem IGE weiterhin durch das Bundesverwaltungsgericht
erfolgen soll, nicht zuletzt wegen der vollen Priifung der Patentanmeldungen und
wegen der entsprechenden umfassenden Kognition nach Art. 49 VwVG der Ent-
scheidung betreffend Neuheit und erfinderische Tétigkeit. Die Zustandigkeit des
BVGer entspricht der Generalklausel von Art. 31 Verwaltungsgerichtsgesetz
(VGG),” wonach gegen alle Verfigungen gemass Art. 5 VWVG (inkl. gegen anfecht-
bare Realakte gemaéss Art. 25a VWVG) der Beschwerdeweg von den Bundesver-
waltungsstellen - also auch dem IGE - ans Bundesverwaltungsgericht geht (Art. 33
Bst. d VGG).

5.6  Bekanntlich ist leider bei der Schaffung des Bundesverwaltungsgerichts kein
«Bundesgesetz liber das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht» erlassen wor-
den, welches die «Verwaltungsgerichtsbeschwerde» auf Bundesebene geregelt
hatte; deshalb wurde auf das Beschwerdeverfahren nach Art. 44 - 70 VWVG zuriick-
gegriffen, wo an sich die «Verwaltungsbeschwerde» geordnet wird. Diese fungiert
jetzt als «Verwalftungs(gerichts)beschwerdes». Sie ist selbstverstandlich ein ordentli-
ches, voilstandiges, prinzipales sowie devolutives und reformatorisches Rechtsmit-
tel.*® Aufgrund der erwahnten Generalklausel von Art. 31 VGG sieht das PatG (bis-
her) beziglich des verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahrens in Patent-
rechtsstreitigkeiten nichts Besonderes vor, ebenso wenig das VVG selbst.

5.7  Der VE PatG bestimmt nur durch eine Anderung von Art. 24 zweiter Satz VE
VGG und durch den neuen Art. 39 Abs. 20 VE VGG, dass dem Spruchkorper {iber
Beschwerden nach dem PatG «ein Richter oder eine Richterin mit technischen

24 BGE 135 |1l 304, nicht publizierte Erw. 1, siehe BGer, 4A_584/2008, Urteil 1- Z.A. vom 13.3.2009:
131 11l 495 (Markenrecht).
25 BGE 132 11 603 (Grundbuch).

26 BGE 135 I 389 Erw. 1.1, sowie BGE 123 IIl 346 (Grundbuch).

27 BGE 125 111 18; 137 1l 217 Erw. 2 (Handelsregister); BGE 127 Ili 195 (Grundbuch).

28 Alle Angaben nach: KATHRIN KLETT/ELISABETH ESCHER, BSK BGG, 3. Aufl,, 2018 {Fn. 20), Art. 72
Rz. 10.

22 Zu den Zustandigkeiten des BVGer siehe das VGG (Fn. 22).
30 MARKUS MULLER/PETER BIERI, in: VWVG Kommentar, 2. Aufl. 2019 (Fn.4), Art. 44 Rz. 13, 15-20.
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Kenntnissen» angehéren soll (siehe VE PatG, Anhang [Ziff. 1], Ziff.4.). Wie viele der
heutigen rund 70 Mitglieder des BVGer diese Voraussetzung erfiillen, misste noch
ermittelt werden. Der VE schlagt jedenfalls zusatzlich vor, das Parlamentsgesetz®' in
dem Sinne zu erganzen, dass die Gerichtskommission der Bundesversammiung far
die Wahi von Richterinnen und Richter des Bundesverwaltungsgerichts unter ande-
ren auch «solche mit technischen Kenntnissen» nominieren musse (VE Art. 40a Abs.
3% [neu] Parlamentsgesetz [ParlG[?2). Es ist allerdings véllig klar, dass die Wahlfrei-
heit der einzelnen Mitglieder der Bundesversammiung durch diese Vorschlage nicht
eingeschrankt werden kann und somit fur eine solche Wahi auch keine Garantie
besteht.

IV. Uberpriifung der vorgeschlagenen Revision
der Rechtsschutzordnung

1. Grundséitzliche Probleme

Die Durchsicht der bestehenden Rechtsschutzordnung und von deren Anderungen
gemass VE PatG zeigt einige grundsétzliche Probleme des Vorentwurfs.

14  FEin Punkt ist zweifellos, dass der verwaltungsrechtliche Rechtsschutz in
mehreren Stufen angelegt ist und mehrstufig bleiben soll; deshalb kann er auch
zeitaufwendig sein. Auf das amtsinterne Einspruchsverfahren fir Dritte, das innert
neun Monaten nach Veréffentliichung der Eintragung in das Patentregister gegen die
Erteilung eines Patents (und wohl auch nach einer Eintragung eines Gebrauchsmus-
ters ins Gebrauchsmusterregister gemass Art. 97 VE PatG®?) eingeleitet werden
kann, folgt das ordentliche Beschwerdeverfahren andas Bundesverwalfungsgetricht.
Anschliessend ist gegen einen Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts eine Be-
schwerde in &ffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht (BGer) mdg-
lich (vgl. zu dieser Vorinstanz Art. 86 Abs. 1 Bst. a BGG). Der Art. 83 BGG sieht
keine Ausnahme bezliglich dieses Rechtswegs vor; einschrankend sind nur die
Streitwertgrenzen von Art. 85 BGG zu beachten. Einzelne, vergleichbare Falle gibt
es schon fir diesen Rechtsweg in éffentlich-rechtlicher Angelegenheit ans Bundes-
gericht (z.B. BGer, 2C_364/2014, Urteil vom 19. Jan. 2015 betr. Eintrag ins Patent-
anwaltsregister).34 Die allenfalls lange Dauer dieses dreistufigen Rechtsschutzver-
fahrens ist in den oft dringlichen Rechtsfragen um einen Patentschutz nicht ideal.

1.2 In den Spruchkérpern des Bundesverwaltungsgerichts sind ausschliessiich
Juristinnen und Juristen als Richtende und als Gerichtsschreibende tatig.®® Wenn

3t Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dez. 2002 (SR 171.10).

22 Siehe VE PatG, Anhang (Ziff. i}, Ziff.1.

33 \/gl. oben Ziff. 1.2.3.

34 M.E. musste auch ein Streitfall in einer Staatshaftungsfrage gegen das IGE, etwa wegen einer
rechtsfehierhaften Registerfihrung, zuerst an das Bundesverwaltungsgericht und danach mit Be-
schwerde in offentlich-rechtiicher Angelegenheit an das Bundesgericht gezogen werden kénnen
(wiederum unter Beachtung der Streitwertgrenze von Art. 85 BGG). Die Frage wird von KATHRIN
KLETT/ELISABETH ESCHER, in: BSK BGG, 3. Aufl., 2018 (Fn. 20), Art. 72 Rz. 10, offengelassen; die
Autorinnen schreiben: «ob auch Falle der Amtshaftung (vgl. etwa BGE 92 | 495 Erw. 3.e) in den
Anwendungsbereich der Beschwerde in Zivilsachen fallen, ist noch ungekiart.». Jedenfalls ware
auch in einem solchen Fall die Streitwertgrenze von Art. 74 BGG zu beachten.

35 Angemerkt sei, dass Art. 5 ff. VGG die berufliche Qualifikation der Richterinnen und Richter des
Bundesverwaltungsgerichts nicht naher regelt, da es selbstverstandlich ist, dass diese Juristinnen
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nun dem Bundesverwaltungsgericht die erstinstanzliche, 6ffentlich-rechtliche
Rechtspflege gegeniiber dem |GE zukommt, so reicht es sicher nicht, die hochkom-
plexen fachtechnischen Fragen rund um ein Patent, die sich hauptsachlich im Zu-
sammenhang mit Art. 1 Abs. 1 VE PatG stellen, einem der blichen Spruchkérper
nach Art. 21 VVG zuzuweisen, selbst wenn geméss den neu vorgeschlagenen VE
Art. 39 Abs. 29*VGG und VE Art. 40a Abs. 3% Parlamentsgesetz - sofern dies per-
sonell Uberhaupt méglich ist - auch eine Juristin oder ein Jurist mit gewissen techni-
schen Fachkenntnissen mitwirken kann. Diese einzelnen wenigen Juristinnen und
Juristen mit technischen Fachkenntnissen kénnen sehr wohl patentrechtliche Fra-
gen, aber doch sicher hdchst selten und nur ausnahmsweise die konkreten fach-
technischen Aspekte der patentrechtlichen Verfilgungen des IGE sachgerecht be-
urteilen, schon weil die technischen Aspekte allzu vielfiltig sind. Insbesondere fur
die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit, aber auch der Neuheit oder einer un-
zulassigen Erweiterung braucht es jeweils besondere technische Kenntnisse aus
den betroffenen Fachgebieten (z.B. vom Briickenbau uber elektronische Steue-
rungsgerate bis zu Medizinalprodukten).®® Es ist daher nicht nur fraglich, sondern
auch unwahrscheinlich, dass die geplanten Anderungen des VGG und des ParlG
ausreichen, um das notwendige wissenschaftlich-technische Fachwissen beim Bun-
desverwaltungsgericht dauerhaft zu gewahrleisten. Die einer Streitsache zugrunde
liegenden tatséchlichen Verhaltnisse machen es in aller Regel noétig, dass dem
Spruchkérper mindestens eine oder zwei Fachrichterinnen resp. Fachrichter ange-
héren, welche Uber spezifische technische Kenntnisse verfiigen. Was unter «Fach-
richterinnen» oder «Fachrichtern» zu verstehen ist, ergibt sich aus Art. 8 Abs. 1
PatGG: Es sind «Richterinnen und Richter mit technischer Ausbildung», die zudem
Uber «ausgewiesene Kenntnisse auf dem Gebiet des Patentrechts verfiigen».®” Sol-
che Spezialrichterinnen und Spezialrichter kommen hiufig aus dem Kreis der in der
Schweiz zugelassene Patentanwalte, wie sie Art. 2 ff, Patentanwaltsgesetz (PAG)®
definiert, oder es sind Personen, die vom EPA jeweils als «European Patent Attor-
ney».® Zum Profil dieser Patentfachpersonen gehéren eine berufliche Ausbildung
mit einem natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Hochschulabschluss, breite Er-
fahrungen in diesem Beruf sowie gute Kenntnisse im Patentrecht.

Normalerweise wirkt ein Spruchkdrper am BVGer in einer Dreierbesetzung (Art. 21
Abs. 1 VGG); ganz ausnahmsweise wird eine Flnferbesetzung angeordnet, die
nach Art. 21 Abs. 2 VGG nur «im Inferesse der Rechtsfortbildung oder der Einheit
der Rechtsprechung» vorgesehen ist. Gegenwartig und zukiinftig (wenn VE Art. 39
Abs. 2°5VVGG und VE Art. 40a Abs. 3°® PariG realisiert wirden) ist nicht ersichtlich,
wie ordentliche Mitglieder des BVGer neben ihrer juristischen Ausbildung und Be-
rufserfahrungen Gberhaupt als in konkreten Streitfallen ausreichend wissenschatt-
lich-technisch befahigte Richterinnen oder Richter, wie sie fiir materielle Patentstrei-
tigkeiten bendtigt werden, angesehen werden und wirken kénnen. Denn, wie Art. 21
Abs. 4 PatGG bestimmt, muss die «Besetzung der technisch ausgebildeten Rich-
terinnen oder Richter nach dem im Streitfall in Frage stehenden technischen

und Juristen sein mlssen.

% Patentrechtsstreitigkeiten sind in den zentralen Fragen nicht vergleichbar mit Markenrechtsfallen.
3 Zu diesen Anforderungen einlasslich: FRITZ BLUMER, in; Thierry Calame/Andri Hess-Blumer/Werner
Stieger (Hrsg.), Patentgerichtsgesetz (PatGG) Kommentar, (Fn. 16), Art. 8 N. 19-34.

% Bundesgesetz Uber die Patentanwaltinnen und Patentanwalte vom 20. Marz 2009 (Patentanwalts-
gesetz, PAG; SR 935.62).

% Vgl. Art. 134 (3) EPU; Art. 19PAG.
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Sachgebiet vorgenommen» werden; das aber kann das Bundesverwaltungsgericht
aufgrund der Vorschlage des VE PatG nicht leisten. Diese Vorschlage betreffend
die punktuellen Anderungen des ParlG und des VVG (oben Ziif. 5.7) sind m. E. nicht
weiterfiihrend und ungentgend.

Als Fazit ergibt sich, dass entweder ex lege unter Anderung des VGG jeweils (wohl
nebenamtliche) technisch ausgebildete Fachrichterinnen und Fachrichter, z.B. vom
Bundespatentgericht, in die Spruchkérper des Bundesverwaltungsgerichts einge-
gliedert werden miissen, oder die Kammern und Abteilungen des BVGer waren zu
verpflichten, solche Fachrichterinnen und Fachrichter ex lege als Expertinnen und
Experten anzuhéren. in zweiten diesem Fall missten aber im Urteil des BVGer de-
ren Standpunkte explizit jeweils dargelegt werden. Diese Variante mit einem Beizug
von Fachexpertinnen und Fachexperten hat unvermeidlich den Nachteil, dass das
Beschwerdeverfahren von BVGer Gefahr lauft, wesentlich langer als Ublich zu dau-
ern, weil Expertinnen und Experten ja nicht nach den Sitzungs- und Arbeitsplanen
des Gerichts tatig werden.

1.3  Dazu kommt noch etwas Weiteres: Fur die zivilgerichtlichen Patentrechtsver-
fahren vor Bundespatentgericht wurden gewisse spezielle Verfahrensablaufe ent-
wickelt, die nun, wenn im verwaltungsgerichtlichen Verfahren neu vermehrt materi-
elle Fragen des Patentrechts beurteilt werden missen, vor der Beschwerdeinstanz
eigentlich auch zur Verfiigung stehen sollten. Das wird namentlich im Beweisrecht,
wie es vor BVGer gilt, deutlich. Dieses istin den Art. 12, 14-18 VWVG eher rudimen-
tar normiert und wird in Art. 19 VwVG durch einen (wenig hilfreichen) Verweis auf
die ZPO erganzt.*® Demgegeniber erweist sich das Beweisrecht in Patentrechts-
prozessen als recht komplex (sieche ANDRI HESS-BLUMER in: Patentgerichtsgesetz
[PatGG] Kommentar, 2013, Vorbemerkungen zum 6. und 7. Abschnitt: Beweisrecht
[Beweisgrundsatze, Beweismittel] und Beweisverfahren [vor Art. 37]). Zusatzlich
enthalten die Art. 36 und 37 PatGG noch wichtige Speziairegeln.

1.4  FEin letzter, wichtiger Punkt ist, dass schon im geltenden Patentgesetz, aber
auch wieder im VE PatG die meisten Regelungen Uber Fragen des Verfahrens auf
die Verordnungsstufe verwiesen werden (vgl. Art. 59f Abs. 1 VE PatG, Art. 96 Abs.
1 VE PatG, Art. 140m VE PatG). Das ist nicht verfassungskonform. Ausdrlcklich
und bewusst weist die Bundesverfassung die Organisation und das Verfahren der
Gerichte in das (formelle) Bundesgesetz, und in den Kantonen obliegt dies der Kan-
tonsverfassung und den kantonalen Gesetzen.4! Dabei muss der Gesetzgeber von
Bund und Kantonen stets darauf achten, dass die essenziellen Anliegen der Ver-
fassungsvorgaben erfulit werden.*2 Zu betonen ist namentlich, dass alle entschei-
denden Vorschriften fur die streitigen (Prozess-)Verfahren sowie auch fiir die Vor-
verfahren (das nichtstreitige Verwaltungsverfahren) zwingend in formellen Geset-
zen, also in referendumspflichtigen Erlassen, festgehalten werden missen, welche

40 \/gl. CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: VWVG Kommentar, 2. Aufl,, 2019 (Fn. 4), Art.12
Rz. 16 f.

41 Geora MULLER, Gesetz und Verordnung in der Justizgesetzgebung, in: Aargauischer Juristenver-
ein (Hrsg.), Festschrift fur den Aargauischen Juristenverein 1936-1986, Aarau, 1986, S. 19 ff.

227 B muss der formelle Gesetzgeber bestehende Rechtswegdefizite von Art. 29a schliessen, wie
sie etwa im dffentlichen Dienstrecht, im Militarrecht und beim Staatsschutzrecht bestehen. Vgl. Na-
heres bei ANDREAS KLEY, in: St. Galler Kommentar Bundesverfassung, hrsg. von Bernhard Ehrenzel-
ler/Benjamin Schindler/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender, 3. Aufl.,, Zrich/St. Gallen 2014, Art.
29a Rz. 30, 42 ff.
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zudem auch einen geniigenden Bestimmtheitsgrad aufzuweisen haben (vgl. fir den
Bund Art. 164 Abs. 1 Bst. g BV; PIERRE TSCHANNEN, in. St: Galler Kommentar BV,
3. Aufl., Zurich/St. Gallen 2014, Art. 164 Rz. 30 ff., bes. Rz. 32; GIOVANNI BIAGGINI,
BV Kommentar, 2. Aufl.,, Ziirich 2017, Art. 164 N. 12).43 Immerhin hat der VE diese
Anforderung punktuell schon erfillt, z.B. indem die Bestimmung von Art. 59d VE
PatG aus der PatV «heraufgeholt» wurden (ErliBer., S. 45).

2. Umfang des Instanzenzugs und Dauer der Rechtmittelverfahren

Mit dem dreistufigen Beschwerdemdglichkeiten, das heisst: 1. dem Einspruch vor
dem IGE nach Art. 59¢ ff. VE PatG, 2. der verwaltungs(gericht)lichen Beschwerde
ans Bundesverwaltungsgericht geméss Art. 31 ff. VGG, sowie 3. der Beschwerde in
offentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht gemass Art. 82 ff. BGG,
kénnen allerdings die offentlich-rechtlichen Auseinandersetzungen mit dem IGE
lange dauern; und sie kdnnen daher - auch wenn die ordentlichen Gebiihren des
offentlich-rechtlichen Prozesses deutlich tiefer sind als die der Zivilprozesse - auch
recht kostentrachtig werden.**

2.1 Dass die patentrechtlichen Entscheide des IGE, die in einem éffentlich-recht-
fichen, nichtstreitigen Verfahren getroffen werden, einen vollen Rechtsschutz durch
eine unabhangige gerichtliche Instanz benétigen, ist schon auf Grund von Art. 29a
BV wie auch Art. 6 Abs. 1 EMRK unzweifelhaft und unbestritten.*? Entscheidend ist,
dass eine Beschwerdefliihrende Person, wie es in verwaltungsgerichtlichen Streitig-
keiten erster Instanz notwendig und tblich ist, alle Beschwerdegriinde nach Art. 49
VwVG vortragen kann, also die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Uber-
schreitung und Missbrauch des Ermessens, die Unrichtigkeit oder Unvollstandigkeit
der Feststeliung des rechtserheblichen Sachverhaits wie auch die Unangemessen-
heit der angefochtenen Verfligung.*®

2.2  Der Rechisweg an das Bundesgericht, den der VE PatG nicht berlhrt, sollte
in Patentsachen im &ffentlich-rechtlichen Beschwerdeverfahren nach Art. 82 ff. BGG
auch zukiinftig nicht eingeschrankt werden. Abzulehnen ist z.B. eine Einschrankung
auf die blosse Kognition von schwerwiegenden Verfahrensfehlern und. von Féllen,
in denen eine Straftat die angefochtene Entscheidung beeinflusst hat.#” Und vor
allem ist eine Einschrénkung auf die Kognition von Rechtsfragen von grundsétzli-
cher Bedeutung abzulehnen; diese massive Kognitionsbegrenzung fihrt bei den

43 Naheres bei ALFRED KOLZ/ISABELLE HANER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl., Zurich etc. 2013, S. 35f.; RAINER J. SCHWEIZER, in: St. Galler
Kommentar BV, 3. Aufl.,, 2014, Rz. 3).

44 Vgl. Reglement vom 21. Februar 2008 Uber die Verwaitungsgebiihren des Bundesverwaltungsge-
richts (GebR-BVGer; SR 173.320.3, sowie Reglement vom 28, September 2011 tiber die Verwal-
tungsgebihren des Bundespatentgerichts (GebR-PatGer: SR 173.413.4.

45Vgl. u. a. GIOVANN! BIAGGINI, Kommentar BV, 2, Aufl., Zarich 2017, Art, 29a N. 6 und 10; sowie zu
den «civil rights» nach Art. 6 EMRK, die zwingend durch ein Gericht beurteilt werden mtissen, Na-
heres bei KAREN REID, A Practitioner's Guide to the European Convention on Human Rights, 6
Edition, Oxford 2019, §§ 7-004 — 7-007, sowie § 74-008; MARK E. VILLIGER, Handbuch der Europai-
schen Menschenrechtskonvention (EMRK), mit besonderer Bertcksichtigung der Rechtsprechung
des Européaischen Gerichtshofes flir Menschenrechte in Schweizer Fallen, 3. Aufl., Zirich/Ba-
sel/Genf, 2020, S. 260 N. 460/61.

46 Siehe BENJAMIN SCHINDLER, in: VWVG Kommentar, 2. Aufl. 2019 (Fn. 4), Art. 49, bes. Rz, 22/23
zum Gebot umfassender Prifung.

47Vgl. Art. 112a Abs. 2 EPU 2000 betr. die Beschwerdeméglichkeiten an die Grosse Beschwerde-
kammer des EPA.
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richtenden Personen zu einer Einengung der normativem Distanz und des Erfah-
rungswissens; sie mag die Geschaftslast des Bundesgerichts allenfalls etwas redu-
zieren, erschwert aber dessen Richtigkeitskontrolle erheblich.#® Es besteht nament-
lich Giberhaupt kein Anlass, wegen Patentstreitigkeiten in Art. 83 BGG einen zusétz-
lichen Ausschlussgrund einzufithren. Die Rechiskontrolie durch das Bundesgericht
nach Art. 95 BGG ist m.E. unverzichtbar. Eine wichtige Aufgabe des Bundesgerichts
als Appellationsinstanz diirfte neben der Sicherung der grundrechtlichen Verfah-
rensgarantien die Uberpriifung der Koordination der Anwendung des Schweizer Pa-
tentrechts mit dem europaischen Patentrecht gemass EPU 2000 und dessen Aus-
fuhrungsbestimmungen sein.*® Auf jeden Fall sind die allgemeinen Bestimmungen
iiber die Beschwerdegriinde nach Art. 95-98 BGG auch in Patentrechtsstreitigkeiten
zweckmassig. Dieses Konzept einer vollen Rechtskontrolle durch das Bundesge-
richt ist schon deshalb gerechtfertigt, weil (wie gesagt) in Zivilprozessen der Rechts-
weg ans Bundesgericht (auch) unbeschrankt ist (Art. 74 Abs. 2 Bst. e BGG).*° Es
ware schwer zu begriinden, warum z.B. ein ergidnzendes Schutzzertifikat fur Heil-
mittel (Art. 140a ff. PatG) je nach Rechtsmittelweg vor Bundesgericht mit unter-
schiedlicher Kognition beurteilt wiirde. Ob allenfalls eine der zivilrechtlichen Abtei-
lungen des Bundesgerichts5' oder wie bisher eine der &ffentlich-rechtlichen Abtei-
lungen als zweite Instanz die Patentfragen betreffenden Beschwerden in offentlich-
rechtlichen Angelegenheiten gegen die erste Verwaltungsgerichtsinstanz behan-
delt, kann das Bundesgericht im System der Einheitsbeschwerde selber entschei-
den: aus Griinden der Rechtssicherheit ist, vor allem wegen der Rechtsmittelbeleh-
rung seitens der verwaltungsgerichtlichen Instanz, eine Klérung im BGG geboten.

2.3 Aufgrund dieser Erkenntnisse und Feststellungen lasst sich am ehesten das
Einspruchsverfahren straffen, konzentrieren oder aufheben. An sich kann man ver-
stehen, dass die zustandige Verwaltung, das IGE, gerade mit dem Ubergang zu
einer vollen Prifung der Patentanmeldung ein erhebliches fachliches und rechtli-
ches Interesse hat, Einspriiche von Drittpersonen, die ja aus vielseitigen Grinden
erhoben werden kénnen, selbst zu beurteilen, ja aflenfalls gar tber deren Antrage
hinaus die Patenterteilung einer nochmaligen Prufung zu unterziehen, wie dies Art.
59¢ Abs. 3 VE PatG neu vorsieht. Uber das Einspruchsverfahren kann das IGE
weitere, wichtige Erkenntnisse gewinnen und seine Entscheide optimieren; zudem
erweist es sich so als kooperativer Partner der Parteien aus vielen interessierten
Kreisen.

2.3.1 Dennoch kann und solite eine prozedurale Straffung der Beschwerdeverfah-
ren dadurch erreicht werden, indem das Einspruchsverfahren von Art. 59¢ PatG
Uberpriift wird. Dieses begrenzte, nur auf bestimmte Patentausschlusskriterien aus-
gerichtete Einspruchsverfahren wurde erst mit der Revision des PatG vom 22. Juni
2007 eingefuhrt (AS 2008 2560),52 erklartermassen in Anlehnung an die Art. 99 -

48 Naheres zu diesen unbestimmten Einschrankungen auf die Kognition von Rechtsfragen von
grundsatzlicher Bedeutung: RAINER J. SCHWEIZER, Reform der Bundesgerichtsbarkeit, Ein heikler
Schritt mit gewissen Unwagbarkeiten und Problemen, in: «Justice-Justiz-Giustizia» [Schweizerische
Richterzeitung], 2018/4, Ziff. 9 ff., bes. Ziff. 17.

49 7 B_ bei Entscheidungen nach Art. 110a oder Art. 111 PatG.

50 Nur in Registerstreitigkeiten gelten {wie oben erwahnt) der Vorbehalt der Streitwerfgrenze von Art.
74 Abs. 1 BGG sowie derjenige der Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung nach Art. 74 Abs. 1
Bst, a BGG.

5t \Vgl. den Art. 72 Abs. 2 Bst. b BGG, der nur eine Aufzahlung von Materien vornimmt unter ¢insbe-
sondere» und in Ziff. 2 die «Erfindungspatente» erwahnt.

52 Botschaft zur Anderung des Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss tber die Genehmigung
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101 EP0 2000.5% Mit der vom IGE geplanten Revision sollen die bisher sehr be-
schrankten Einspruchsgriinde nach Art. 59¢ Abs. 2 VE PatG so umfangreich sein
wie diejenigen, die vor dem EPA erhoben werden kénnen.5 Doch eine Straffung
dieser ersten Etappe des Rechtsschutzverfahrens erscheint im gesamten System
des patentrechtlichen Rechtsschutzes unverdndert nétig, und sie kann nun auf min-
destens zwei verschiedenen Wegen erreicht werden:

o Entweder wird die Einspruchsfrist nach Art. 59¢ Abs.1 PatG (bisher und
neu) - z.B. - auf vier Monate verkiirzt. Die Frist von neun Monaten lehnt
sich an Art. 99 Abs, 1 EPU 2000 an; in einer europaweiten Regulierung ist
ein Umfang der Frist von neun Monaten nachvollziehbar. Das IGE begriin-
det die Frist von neun Monaten jetzt: «Sie erscheint angemessen, weil die
Abkldrung der Erfolgsaussichten — nun auch beziiglich der neuen Priifungsthe-
men — einige Zeit in Anspruch nimmt».*® Dieses Argument (iberzeugt nur teil-
weise. Die Einspruchsfrist ist ja flr den Schweizer Gesetzgeber nicht vol-
kerrechtlich vorgegeben, und das EPU fordert von den Vertragsstaaten
nicht, ein Einspruchsverfahren vorzusehen. Die Einspruchsfrist solfte un-
bedingt gekiirzt werden, denn sie bereitet fur alle Verfahrensbeteiligten
unvermeidlich eine lange Rechtsunsicherheit. Vorbild fur eine Anderung
konnte z.B. das Gsterreichische Patenigesetz 1970 (in der Fassung vom
4.Januar 2001) sein, welches in § 102 (1) eine Einspruchsfrist von bloss
vier Monaten vorsieht.

o Oder/und es wird mindestens die Méglichkeit vorgesehen, dass dieses
(nicht-devolutive) Rechtsmittel ausgelassen bzw. dibersprungen werden
kann, damit der Einspruch direkt beschwerdeweise verwaltungsgerichtlich
beurteilt wird. Ein Uberspringen einer Beschwerdeinstanz dient offensicht-
lich der Prozesstkonomie. Ein solche Moglichkeit einer «Sprungbe-
schwerde» sieht z.B. das Gesetz iiber die Verwaltungsrechtspflege (VRP)
des Kantons St. Gallen vorn §16. Mai 1965 in Art 43t vor: «Der Rekurrent
kann, sofern die weiteren Beteiligten zustimmen, auf den Rekursentscheid
des zusténdigen Departements verzichten und verlangen, dass die Streit-
sache als Beschwerde dem Verwaltungsgericht iiberwiesen wird.» 55/57

2.3.2 Im Sinne der Konzentration ist zudem zu empfehlen, den Anwendungsbe-
reich des Einspruchsverfahrens zu beschrénken und dieses bei der Erteilung eines
Gebrauchsmusters nicht vorzusehen. Hier sind wahrscheinlich die Fakten sowie die
Interessen weder des IGE noch Dritter in der Regel so komplex, dass es hilfreich
ist, dass das Amt seinen Entscheid nochmals aufrollen kann. Dritte

des Patentrechtsvertrags und der Ausfilhrungsordnung vom 25, November 2008, BBI 2006 1, 86 f.

% Denselben Schritt hat die Bundesrepublik Deutschland in § 59 des Patentgesetzes vom 5. Mai
1936 volizogen.

54 Vgl. zum bisherigen Recht und dem nach EPU: RENEE HANSMANN, in: SHK Patentgesetz (PaiG),
2019 (Fn.7), Art. 59¢'N. 11.

55 ErlBer,, S. 42,

%6 Zur Sprungbeschwerde (genauer dem Sprungrekurs) siehe HANS-RUDOLF ARTA, in: Gesetz Uber
die Verwalturigsrechtpfiege des Kantons St. Gallen (VRP), Praxiskommentar, hrsg. von Salim S.
Risvi/Benjamin Schindler/Urs Peter Cavelti, Zurich/St. Gallen 2020, Art. 43t N. 3 ff.

57 Eine etwas andere Sprungbeschwerde sieht Art. 47 Abs. 2 VWVG vor; doch dieser Spezialfall von
Beschwerden gegen eine Verwaitungsinstanz, die von ihrer vorgesetzten Behérde eine Weisung er-
halten hat, ist hier nicht relevant; Naheres bei REGINA KIENER, in: VWVG Kommentar, 2.Aufl, 2019
(Fn. 4), Art. 47 Rz. 15 1f.
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Beschwerdefiihrer kdnnen m.E. im Rahmen der allgemeinen Legitimation von Art.
Art. 48 VWVG ihre Einwendungen vor der verwaltungsgerichtlichen Beschwer-
deinstanz vorbringen, dhnlich wie das im Markenrecht heute geschieht.

2.3.3 Schliesslich ware auch zu prifen, ob nicht auf das Einspruchsverfahren ver-
zichtet werden kann. Bis zum Inkraftreten der Einflihrung von Art. 59¢ PatG am 1.
Juli 2008 lautete die Bestimmung:
«Art. 59¢
D. Rechtsmittel Gegen Verfligungen des Eidgenossischen Amtes fur
geistiges Eigentum in Patentsachen, insbesondere
gegen die vollstandige oder teilweise Zurlickweisung
von Patentgesuchen ist die Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde an das Bundesgericht zuldssig.»®®

Mit anderen Worten gab es bis zum Inkrafttreten des Verwaltungsgerichtsgesetzes
von 2005 am 1. Januar 2007 nur eine gerichtliche Rechtsmittelinstanz, und nach
inkrafttreten des VGG kam dem Bundesverwaltungsgericht in der patentrechtlichen
Rechtsfortbildung wegen der damals begrenzten Formalpriifung der Patentgesuche
und wohl auch wegen des 2007/2008 neu eingefihrten Einspruchsverfahrens eine.
eher geringe Bedeutung zu. Ob es jetzt im Interesse der Rechtssuchenden zwei
umfassende Prifungen der Sach- und Rechtsfragen braucht, misste vertieft gepruft
werden.

2.3.4 Will man aber auf das Einspruchsverfahren verzichten und stattdessen den-
noch, im Sinne des heutigen Rechts von jedermann auf einen Einspruch nach Art.
59¢ Abs. 1 PatG,5° eine Popularbeschwerde ermaglichen, bei der dann Drittperso-
nen aus vielerlei Motiven heraus Beschwerde gegen einen Patentbezogenen Ent-
scheid des IGE fithren kdnnen, so wére so eine Regelung im heutigen Recht nichts
Aussergewdhnliches. Dies hat CHRISTOPH ERRASS in einer grundlegenden Untersu-
chung gezeigt hat (vgl. DERS., Zur Notwendigkeit einer Popularbeschwerde im Ver-
waltungsrecht, in: AJP 2010, S. 1351 ff.). Eine solche Popularbeschwerde als
Rechtsmittel zum Gang an die erste. Verwaltungsgerichtsinstanz kénnte etwa mit
dem Willen zur Respektierung der Interessen von Konkurrentinnen bzw. Konkurren-
ten und dem von von Konsumentinnen bzw. Konsumenten gerechtfertigt werden.
Um eine Popularbeschwerde zu erméglichen, konnte in dem flr die erste Gerichts-
instanz (dazu nachfolgend Ziff. IV.4) massgeblichen Bundesgesetz:

1. der Kreis der Beschwerdefugten Drittpersonen durch Gesetz weit ausge-
dehnt werden, indem nicht - wie in Art. 48 Abs. 1 Bst. a VWVG - gefordert
wird, dass die Beschwerdefihrende Person «vor der Vorinstanz am Ver-
fahren teilgenommen hat».

Zudem konnte:

2. den Drittpersonen - in Abweichung von Art. 48 Abs. 1 Bst. b VWVG - die
Legitimation zur Beschwerde an die verwaltungsgerichtliche Beschwer-
deinstanz insofern erfeichtert wird, als sie, dhnlich den Konsumentinnen
urid Konsumenten, nicht nachweisen missen, dass sie als Individuen
durch die angefochtene Verfilgung besonders beriihrt bzw. beschwert

58 Fassung gemass Anderung des Patentgesetzes vom 17. Dez. 1976 (AS 1977 2009; vgl. Botschaft
BBI 1976 11 89, 425.)

59 \/gl. RENEE HANSMANN, in: SHK Patentgesetz (PatG), 2018 (Fn.7), Art. 59¢ N. 6 und 9.
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sein missen.®

Angemerkt sei, dass es nicht empfehlenswert ist, Dritte nach einer Patenterteilung
ausschliesslich auf den zivilgerichtlichen Klageweg zu verweisen. Es mussen auch
Drittpersonen die Mdglichkeit haben, die gesamte Entscheidung des IGE, ein-
schliesslich der Méngel der Sachverhaltsfeststellung anzufechten 5! Die Drittperso-
nen sollten nicht nur das vom IGE erteilte Recht gegentiber den Patentberechtigten
bekdmpfen kénnen, sondern den Entscheid des IGE selbst. Zudem ist die Aufgabe
eines verfligenden Amtes, Grundlagen und Griinde seiner Entscheidung zu darzu-
legen; deshalb ist das Anfechtungsverfahren auch einfacher und kostengiinstiger
ist als eine zivilgerichtliche Klage. '

2.3.5 Wie oben (Ziff.lll.2.2.) erwahnt, wird in der Vernehmlassung noch vorge-
schlagen, dass das IGE neu das Einspruchsverfahren selbst dann weiterfiihren
bzw. seine Verfligung dberpriifen kann, wenn der Einspruch zurtickgezogen wurde
(Art. 59¢ Abs. 5 VE PatG, dazu EriBer, S. 24). Ein Riickzug des Rechtsmittels ist
zulassig, selbst wenn dieser im VwVG nicht explizit geregelt ist.62 Nach einem
Rickzug der Beschwerde ist das Verfahren abzuschreiben®® und die angefoch-
tene Verfugung erwéchst in Rechtskraft.* Die Verwaltung kann nicht ein, durch
Riickzug des Rechtsmittels beendetes Rechtsmittelverfahren von sich aus faktisch
weiterflhren, wenn es nicht mehr rechtshangig ist bzw. mangels Anfechtung rechts-
kraftig abgeschlossen ist; das wiirde inaller Regel zulasten der Parteien des abge-
schlossenen Verfahrens gehen. M.E. widerspricht eine solche Regelung véllig dem
Fairnessprinzip von Art. 29 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 EMRK sowie der Garantie des
rechtlichen Gehors nach Art. 29 Abs. 3 BV. Wenn der Bundesgesetzgeber aber
diese Befugnis des IGE vorsehen will, die sich (wie erwahnt) an Regel 84 (2) Aus-
fuhrungsverordnung zum EPU 2000 anlehnt, so lasst sie sich im Licht der verfas-
sungs- und menschenrechtlichen Verfahrensgarantien nur dann rechtfertigen, wenn
es fur das IGE darum geht, ausschliesslich offensichtlich vorrangige 6ffentliche In-
teressen durchzusetzen.

Es muss hier darauf hingewiesen werden, dass es im &ffentlichen Recht der
Schweiz andere Mdglichkeiten gibt, welche einer Verwaltungsbehdrde von Amtes
wegen erlauben, ausnahmsweise eine selbst eine rechtskraftige Entscheidung resp.
Verflgung einer Korrektur zuzufihren. Das schweizerische Verwaltungsverfahrens-
recht sieht dafiir in der Regel in engen Grenzen die Méglichkeit einer Revision nach
einem Beschwerdeentscheid (bzw. einem Einspruchsentscheid) vor; im Bund ist die
Revision in Art. 66 VWVG, besonders in Abs. 2 und 3, geregelt.®® Ganz ausnahms-
weise st schliesslich auch ein Widernruf selbst einer formell rechiskraftigen

&0 Siehe Naheres bei: ISABELLE HANER, in: VWVG Kommentar, 2. Aufl. 2019 {Fn. 4), Art. 48 Rz. 15
beztglich Konkurrenten und Konsumentinnen, mit Verweis u.a. auf BGE 142 11 451 Erw., 341;BVGE
2007/20 Erw. 2.4, BVGer C-8190/2015 vom 23. Marz 2016, Erw. 3.

&1 Das Einspruchsverfahren ist nicht wirklich ein Zweiparteienverfahren, sondern, da es sich gegen
das IGE richtet, eines mit drei Beteiligten (anderer Ansicht RENEE HANSMANN, in: SHK Patentgesetz
[PatG], 2018 [Fn.7], Art. 59¢ N. 14).

62 Siehe MADELEINE CAMPRUBI, in: VWVG Kommentar, 2. Aufl., 2019 (FN. 4), Art. 66 Rz. 13.

63 BGE 122 V 166 Erw. 2a/bb.

% BGE 138 V 229 Erw. 2.3.2,; 111 V 58 Erw. 1; 109 V 278 Erw. 2.

® BGE 103 Ib 87, Erw.2.3; Naheres bei: ULRICH HAFELIN/GEORG MULLER/FELIX UHLMANN, Allgemei-
nes Verwaltungsecht, 8. Aufl., Zarich/St. Gallen 2020, Rz. 1265 ff.; und AUGUST MACHLER, .in: Kom-
mentar VWVG, 2. Aufl. 2019 (Fn. 4), Art. 66 Rz. 17 ff
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Verflgung zulassig, wobei das Interesse an der Verwirklichung des objektiven
Rechts in jedem Fall mit dem Vertrauensschutz der betroffenen Rechtsunterworfe-
nen abgewogen werden muss,® was eben bei einem Vorgehen nach Art. 59¢ Abs.
5 VE PatG nicht geschieht. Der vorgeschlagene Art. 59¢ Abs. 5 VE PatG geht weit
liber diese nach geltendem Recht massgeblichen Regeln hinaus und ist daher auch
als unverhaltnismassig zu qualifizieren.

3. Erster gerichtlicher Rechtsschutz durch das Bundesverwaltungsgericht
oder durch die neue 6ffentlich-rechtliche Abteilung des Bundespatent-
gerichts?

Zuriick zur zentralen Frage dieser gutachterlichen Stellungnahme: Es kann m. E.
festgestelit werden, dass es, um den vollen Verwaltungsrechtsschutz in einer ersten
Gerichtsinstanz gegeniiber dem IGE sicherzustellen, genau besehen zwei Modelle
gibt:

e Das erste Modell ist die im VE PatG vorgesehene Losung, dass man beim
ordentlichen Weg der Verwaltungs(gerichts)beschwerde nach Art. 44 ff.
VWVG an das Bundesverwaltungsgericht, das nach der Generalklausel
von Art. 31 in Verbindung mit Art. 33 Bst. d VGG zustandig wéare. Dann al-
lerdings muss das VGG erheblich angepasst werden.

e Das zweite Modell ist, dass am Bundespatentgericht neu eine zweite Ab-
teilung fur die Verwaltungsrechitspflege geschaffen wird, an welche die
Verwaltungs(gerichts)beschwerde gegen Entscheide des IGEnach Art. 44
ff. VWV G gerichtet werden kann. Das |3sst sich mit diversen Anpassungen
im PatGG verwirklichen.

3.1  Was das erste Modell betrifft, so zeigen die bisherigen Ausfithrungen, dass
so, wie der VE PatG dies vorsieht, das Bundesverwaltungsgericht nicht als Gber-
zeugende, ausreichend fachkompetente Instanz fir die formale und materiale Be-
urteilung von Patentrechtsstreitigkeiten angesehen werden kann. Es fehlen die viel-
faltigen, unerlasslichen fachtechnischen Kenntnisse in den Spruchkorpern, selbst
wenn die Gerichtskommission bei den Wahlvorschlégen fur das BVGer auf solche
achten wiirde, denn solche fachtechnischen Kenninisse kénnen nur Fachrichterin-
nen und Fachrichter mit besonderen technischen Kenntnissen (im Sinne von Art. 8
Abs. 1 PatGG) oder allenfalls technisch kompetente Expertinnen oder Experten mit
einem besonderen verfahrensrechtlichen Status®” beibringen.

Zudem missen in diesem ersten Modell, besonders zur umfassenden Beurteilung
der Neuheit und der erfinderischen Entwicklung, qualifizierte Verfahrensschritte,
etwa im Beweisverfahren, vorgesehen werden (siehe oben). Das lasstsichistan sich
durch Anderungen des VVG und des PatG machen, indem durch entsprechende or-
ganisatorische Massnahmen die ordentlichen und ausserordentlichen Spruchkérper
des Bundesverwaltungsgericht fiir Patentstreitigkeit anders als Tiblich zusammen-
gesetzt werden und indem spezielle verfahrensrechtliche Erganzungen beschlossen
werden (Naheres unten Ziff. [V.4.2). Nach einer solchen Anpassung der rechtlichen
Grundlagen ware der bedeutende Vorteil dieses ersten Modells vor allem, dass das
BVGer seine allgemeine Praxis im Verfahrensrecht auch in Patentstreitigkeiten voll

68 BGE 137 | 69 ff.: 143 11 1, 5 ff.; Naheres bei: ULRICH HAFELIN/GEORG MULLER/FELIX UHLMANN, All-
gemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020 (Fn. 65), Rz. 1224 ff.

57 Also nicht blosse Parteigutachter.
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entfalten kénnte,

3.2, Das zweite Modell ware, dass am Bundespatentgericht eine zweite Ableilung
geschaffen wird, welche die verwaitungs(gericht)lichen Beschwerden gegen das
IGE in erster Instanz behandelt. Das Bundespatentgericht ist bisher ausschliesslich
fur erstinstanzliche Zivilrechtsstreitigkeiten in Patentsachen auf Bundesebene zu-
standig; es kann aber ohne Weiteres in einer zweiten Abteilung auch besondere
Aufgaben der Verwaltungsrechtspflege in Patentsachen.iibernehmen. Diese Ergén-
zung kann — auch im Licht der Gesetzgebungskompetenzen des Bundes nach Art.
191a Abs. 3 BV - ohne weiteres mit einer Anderung des PatGG erreicht werden.
Wie und vom wem die neue, zweite Abteilung des Bundespatentgerichts gefuhrt
wird, muss noch naher untersucht werden. Das Bundespatentgericht muss jeden-
falls in der zweiten, verwaltungsgerichtlichen Abteilung durch Richterinnen und
Richter mit ausgewiesenen Kenntnissen im Verwaltungsrecht und im &ffentlichen
Prozessrecht erganzt werden. Vor allem braucht es neben den Richterinnen und
Richtern mit juristischer Ausbildung und Erfahrung solche: mit technischer Ausbil-
dung und - wie es eigentlich zusétzlich lauten solite: - «mit technischer Erfahrung»
braucht. Diese beiden Arten von Gerichtsmitglieder gibt es schon heute geméss Art.
8 PatGG. Das bedeutet, dass bei diesem zweiten Modell die Entscheidungen des
Spruchkorpers, wie dies Art. 21 PatGG vorsieht, unmittelbar unter Beizug von Fach-
richterinnen und Fachrichtern, die nach dem betroffenen technischen Sachgebiet
ausgewdhit werden, durchgefilhrt werden kénnen. Dieses Modell hatte vor allem
den Vorteil, dass in der Zivil- wie in der Verwaltungsrechtspflege das schweizeri-
sche und das européische Patentrecht einigermassen einheitlich ausgelegt und an-
gewendet werden, was dann, wenn zwei verschiedene Gerichte zustandig sind, nicht
ohne Weiteres gewéhrleistet ist. Diese mégliche Einheitlichkeit der patenrechtlichen
Rechtsprechung ist m.E., neben der erganisatorischen Einfachheit der Bestellung
der Spruchkérper, der wichtigste Grund, das zweite Modell zu verwirklichen. Im Ub-
rigen konnte das Bundesverwaltungsgericht, und es wiirde dann wohl auch, von den
bisherigen Beschwerdeféllen im Patentrecht entlastet werden; das betrifft zwar nicht
sehr viele Falle, ware fur das BVGer aber dennoch hilfreich. Damit sich aber die
neue verwaltungsrechtliche Abteilung in allen Rechtsfragen ausserhalb des Patent-
rechts méglichst an der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts ausrichtet, kénnte
(und solite m.E.) durch eine gesetzliche Vorgabe sichergestellt werden, dass das
Bundespatentgericht in der Verwaltungsrechisprechung die Praxis des Bundesver-
waltungsgerichts in der Auslegung des Verfassungs- und Vélkerrechts, namentlich
in Fragen des Verfahrensrechts, beachtet soll.58

3.3  Abschliessend werden noch drei Hinweise angebracht, welche das zweite
Modeli beleuchten mogen. Auch wenn das BVGer unstreitig das Verwaltungsgericht
des Bundes ist, besteht bisher schon mit der Unabhéngigen Beschwerdeinstanz fiir
Radio und Fernsehen UBI®® ein separates Spezialverwaltungsgericht,® dessen

% Die Zersplitterung der Praxis zum Verfahrensrecht war einer der grossen Mangel des friheren Sys-
tems mit vielen einzelnen Rekurskommissionen als Spezialverwaltungsgerichte auf der Fbhene des
Bundes, vgl. RAINER J. SCHWEIZER, unter Mitarbeit von MICHAEL SCHOLL, Die erstinstanzliche Verwal-
tungsgerichtsbarkeit des Bundes durch Rekurs- und Schiedskommissionen, Aktuelle Situation und
Reformbedirinisse, Gutachten zuhanden der Expertenkommission fir die Totalrevision der Bundes-~
rechtspflege, in: ZSR-Beiheft 26, Basel 1998, S. 79 ff.

% Diese hat ihre Rechtsgrundlage im 6. Titel Art. 82 — 85 des Bundesgesefzes uber Radio- und
Fernsehen (RTVG) vom 24, Mérz 2006 (SR 784.40).

0 Siehe Art. 83 -Abs. 1 Bst. a RTVG.
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Eigenstandigkeit eben durch gewisse Besonderheiten des Verfahrens und der zu
pritffenden Materie gerechtfertigt wurde. Zudem ist es im Schweizer Recht keines-
wegs ungewdhnlich, dass ein Gericht sowohl in der Zivilrechtspflege wie in der Ver-
waltungsrechtspflege tétig ist; beispielhaft seien das Appellationsgericht des Kan-
tons Basel-Stadt, das Obergericht des Kantons Appenzell Ausserrhoden oder das
Kantonsgericht des Kantons Wallis genannt. Schiiesslich sei darauf hingewiesen,
dass im Bereich des Patentrechts in einer Reihe von Staaten (teilweise aufgrund der
Besonderheiteni des common law) Zivilgerichte zur Beurteilung von Verfagungen
des Patentamts fur zustandig sind, so etwa im Vereinigten Konigreich (High Court
[Patents Court] of England and Wales), Irland (High Court), Frankreich (Cour d’Ap-
pel Paris), Deutschland (Bundespatentgericht, allerdings nur fiir Nichtigkeitskla-
gen), Danemark (So-og Handelsretten), Schweden (Patent- und Markengericht),
Norwegen (Oslo Tingrett) und Portugal (Intellectual Property Court of Lisbon).”

4. Ergianzende Hinweise auf unerlissliche Anpassungen des verwaltungs-
gerichtlichen Beschwerdeverfahrens, sei es fiir das Bundesverwal-
tungsgericht oder fiir das Bundespatentgericht.

4.1 Mitder Entscheidung tiber diesen beiden Modellen sind wie angedeutet noch
nicht alle Probleme eines verwaltungsgerichtlichen Patentrechtsprozesses gelost.
Es muss zuerst unbedingt das anwendbare Bundesverwaltungsgerichtsverfahren
noch en détail angesehen und mit dem heutigen Verfahren des Bundespatentgericht
nach PatGG und auch mit den punktuellen Verfahrensbestimmungen im PatG ab-
geglichen werden. Da sich das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht nach den
teilweisen rudimentiren Bestimmungen des VGG und des VWVG richtet, wurden
seit 2005 zusétzlich in sehr vielen Rechtsgebieten (z.B. im Recht der Bundesabga-
ben oder im Asyirecht) noch spezialgesetziiche, z.T. abweichende Verfahrensvor-
schriffen entweder aus dem bisherigen Recht iibernommen oder (zum Teil aus rein
politischen Grinden) neu erlassen. Dementsprechend muss bei beiden Modellen
das heutige Verfahren vor Bundespatentgericht mit dem Verfahrensrechtskomplex
vor Bundesverwaltungsgericht sorgfiltig verglichen werden, wobei unbedingt auch
die Verfahrensvorschriften im PatG (z.B. beziiglich des Domizils) zu Uberprifen
sind.

4.2 Soll nach dem ersten Modell das Bundesverwaltungsgericht die Verwal-
tungsrechtspflege in Patentsachen Ubernehmen, so sind namenttich folgende Ein-
zelheiten im VGG zu regein:

a) Im VGG ist die neue Kategorie von Fachrichterinnen und Fachrichtern mit
technischen Kenntnissen fiir das Bundesverwaltungsgericht einzufth-
ren.. Das gilt auch dann, wenn diese Fachrichterinnen und Fachrichter zu-
gleich auch am Bundespatentgericht tatig sind. Sie hatten nach ihrer Ein-
filhrung genau besehen den Status von nebenamtlichen Richterinnen und
Richtern, wie sie das Bundesgericht geméss Art. 1 Abs. 4 BGG und das
Bundespatentgericht geméss Art. 8 Abs. 2 PatGG kennen.

b) Im Einzelnen muss auch geprift werden, ob die neu in Patentsachen

71 Fiir Einzelheiten vgl. EUROPEAN PATENT ACADEMY, Patent Litigation in Europe. An overview of na-
tional law and practice in the EPC contracting states, 5" edition, 2019.

72 Die Wahlbarkeitsanforderungen fur Richterinnen und Richter des BVGer sind in Art. 5 VGG ohne-
hin durftig und kénnten genauer gefasst werden.
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tatigen nebenamtliche (Fach-)Richterinnen und (Fach-)Richter des Bun-
desverwaltungsgerichts tiberhaupt denjenigen des Bundespatentgerichts
gleichgestellt werden kénnen. Dabei geht es etwa das Arbeitsverhalinis
und die Besoldung, welche sich nach Art. 17 PatGG sowie der von der
Bundesversammilung erlassenen Patentrichterverordnung vom 20. Méarz
200972 richten.

c) Das PatGG kennt in Art. 21 abgestufte Vorgaben fiir den Spruchkérper.
Diese unterscheiden sich teilweise von der allgemeinen Regel von Art. 21
VGG bzw. gehen liber diese auch hinaus. Es muss nun fir die Behand-
lung einer Verwaltungsbeschwerde in Patentsachen bezlglich der Spruch-
korper des Bundesverwaltungsgerichts im Grunde Ahnliches wie in Art. 21
PatGG vorgesehén werden.

d) Naher anzuschauen sind sodann die Kompetenzen der Einzelrichterin o-
der des Einzelrichters bzw. der Instruktionsrichterin oder des instruktions-
richters, denn Art. 23 und 35 PatGG einerseits und Art. 23 und 39 WG
andererseits unterscheiden sich in einigen entscheidenden Punkten.
Wichtig ist, dass in Patentrechtsstreitigkeiten die Einzelrichterin oder der
Einzelrichter bzw. die Instruktionsrichterin oder der Instruktionsrichter, wie
dies Art. 23 Abs. 3 und Art. 35 Abs. 2 PatGG vorsehen, weitere Gerichts-
mitglieder und insbesondere auch Fachrichterinnen und Fachrichter bei-
ziehen kann.

e) Wird ein Rechtsmittelweg ans Bundesverwaltungsgericht vorgesehen, so
wird unter Umstanden auch der politische Vorschlag kommen, allenfalls in
Art. 32 VGG neu einen besonderen Ausschlussgrund vorzusehen. Der VE
PatG sieht, wie das VGG bisher, keinen solchen vor. Das erscheint sach-
lich als vollig richtig und solite nicht gedndert werden.

f) Art. 25 VGG enthalt bestimmte Grundsatze fir Praxisanderungen und
Prajudizien. Die Frage ist, ob diese Grundsatze in Patentrechisstreitigkei-
ten gleichermassen gelten kénnen, oder ob es eine spezielle Prazisierung
braucht, wann und wie die Abteilung des Bu ndesverwaltungsgerichts, wel-
che fur die Patentrechtsstreitigkeiten zusténdig ist, den Art. 25 VGG be-
achten muss.

g) Schliesslich wéren die Verfahrensmodalitaten nach Art. 37 . VVG fiir Pa-
tentrechtsstreitigkeiten vor Bundesverwaltungsgericht zu prifen. M.E.
sollte in diesen Streitverfahren grundsétzlich zwingend eine Parteiver-
handlung durchgefiihrt, ausser die Beschwerdefilhrende Partei verzichtet
explizit auf eine 6ffentliche Verhandlung (was das Gegenteil der heutigen
Regelung von Art. 40 Abs. 1 VWG wére™) oder auf die Beschwerde kann
offensichtlich nicht eingetreten werden oder diese wire offensichtlich un-
zulassig.

h) Da das Verfahren vor der ersten Gerichtsinstanz mit umfassender

™ SR 173.413.1. Die Rechtsstellung der hauptamtlichen Richterinnen und Richter wird von der all-
gemeinen Richterverordnung der Bundesversammiung vom 13. Dezember 2002 geregelt (SR
173.711.2).

74 Die Regel von Art. 40 Abs, 1 VG ist m. E. nicht EMRK-konform, vgl. MARK E. VILLIGER, Handbuch
der Europdischen Menschenrechtskonvention (EMRK), 3. Aufl. (Fn. 45), S. 289 ff. N. 514 ff, 516.
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Kognition erfolgen muss (vgl. Art. 49 VWVG), sollten die Regelungen von
Art. 37 zu den Gerichtsgutachten, namentlich Art. 37 Abs. 3 PatGG auf
jeden Fall auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren zur Anwendung
kommen. Entsprechend missten diese Regelungen im VGG vorgesehen
werden.

Schliesslich steht ausser Zweifel, dass die Kosten eines verwaltungsge-
richtlichen Verfahrens niedriger sind und sein sollten als die des zivilge-
richtlichen Prozesses vor Bundespatentgericht. Eine Anpassung der Best-
immungen {ber die Kosten des Beschwerdeverfahrens (vgl. Art. 63
VwWVG) in Patentstreitigkeiten tef que/an Art. 31 und 32 PatGG ware nicht
zu rechtfertigen. Namentlich sollte der Tarif des Bundesverwaltungsge-
richts fir Parteientschadigungen im Interesse aller vor Bundesverwal-
tungsgericht prozessierenden Parteien ein einheitlicher sein, und er kann
sich nicht am dem Tarif richten, der nach Art. 32 PatGG fur die Zivilpro-
zesse vorgesehen ist. Schliesslich ist die Regelung von Art. 34 Abs. 1 Bst.
d PatGG ist im Verwaltungsprozess nicht {iblich.

Wird aber das zweite Modell realisiert, indem das Bundespatentgericht

befahigt wird, speziell auch als erstinstanzliches Verwaltungsgericht zu wirken,
so braucht es ebenfalls einige, aber wohl nicht allzu schwierige Anpassungen
des PatGG:

a)

b)

d)

Das Bundespatentgericht muss zuerst organisatorisch durch eine Ande-
rung von Art. 18 ff. PatGG in Stand gesetzt werden, in einer eigenstandi-
gen Organisationseinheit bzw. Abteilung die Verwaitungsrechispflege in
Patentsachen (und allenfalls weiteren dem Gericht zugewiesenen imma-
terialgtiterrechtlichen Angelegenheiten) zu erfilien. Dazu braucht es min-
destens eine hauptamtliche Richterin oder einen hauptamtlichen Richter
zusatzlich (vgl. Art. 18 Abs. 1 PaiGG).

Entscheidend ist vor allem, dass die Art. 44 ff. VWVG explizit im PatGG
als massgebliches Verfahrensrecht in der Verwaltungsrechtspflege durch
das Bundespatentgericht bezeichnet werden, so wie dies Art. 37 VGG fiir
das BVGer bestimmt.

Wie erwahnt ware zu prifen, wie die Praxis der verwaltungsgerichtlichen
Abteilung des Bundespatentgericht in Verfahrensfragen mit derjenigen
des Bundesverwaltungsgerichts in Ubereinstimmung gebracht werden
kann, so dass in allgemeinen, nicht patentrechtlichen Fragen ein regel-
massiger Austausch zwischen den beiden Gerichten erméglicht wird.

Im PatGG braucht es sodann eine Bestimmung Uber die Parteiverhand-
lungen in der Verwaltungsrechtspflege, weil die ZPO hier nicht ex lege
anwendbar ist: allerdings ist die Regel von Art. 40 Abs. 1 VGG umzudre-
hen (vgl. oben Ziff.IV.4.2.1).

Néher zu prifen ist, ob es fur das Beweisrecht in Verwaltungsrechtsstrei-
tigkeiten vor Bundespatentgericht nicht prazise Erganzungen braucht, weil
die allgemeinen Regeln der Art. 12 ff. VwVG eher Iickenhaft sind; ein Ver-
weis auf die ZPO (wie in Art. 27 PatGG) ist denkbar. Die Art. 37 und 38
PatGG missen jedenfalls auch in den verwaltungsgerichtlichen Verfahren
gelten.

Schliesslich milssen noch fiir die Verwaltungsrechtsprozesse vor dem
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Bundespatentgericht die Vorschriften tber die Verfahrenskosten, die Par-
teientschadigung und die unentgeltliche Rechtspflege nach PatGG denje-
nigen des Bundesverwaltungsgerichts angepasst werden; dabei sollen
besondere Aufwendungen in den technischen Streitfragen selbstver-
standlich beruicksichtigt werden.

4.4 Insgesamt ist es in der folgenden Gesetzgebung wegen diverser Widerspru-
che und ungeldsten Fragen im geltenden und geplanten Recht notwendig, dass das
Verfahrensrecht der nichtstreitigen Entscheide des IGE wie dasjenige der ersten
und der zweiten Etappe des Rechtsschutzes mit den allgemeinen Regeln des
VWVG und des VGG harmonisiert und zugleich auf die besonderen Anforderungen
von Streitigkeiten in Patentsachen ausgerichtet wird. Ein solches Vorgehen ist der
Bundesgesetzgeber nicht zuletzt der Orientierungs- und Rechtsicherheit der Recht-
suchenden schuldig, und es erleichtert den Aufbau der verwaltungsgerichtlichen
Rechtspflege in Patentsachen ganz erheblich.

St. Gallen, den 19. Januar / 5. Februar 2021

/L[Z (s J. ﬂ é T —72 d

Rainer J. Schweizer



Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Anderung des Patentgesetzes
Consultation relative a I'avant-projet de modification de la loi sur les brevets
Consultazione relativa all’ avamprogetto di modifica della legge sui brevetti
Formular zur Erfassung der Stellungnahme

Formulaire pour la saisie de la prise de position
Formulario per la raccolta di parere

Organisation / Organisation / Organizzazione Bolliger & Partner Internat. Treuhéander GmbH

Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) Max Bolliger
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail) | office@globalcapital.ch

+41 (0)71 677 5075

Adresse / Indirizzo Bahnhofstrasse4
8280 Kreuzlingen

Schweiz

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an Rechtsetzung@ipi.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellung-
nahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen. Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a Rechtsetzung@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format
Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.
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mailto:Rechtsetzung@ipi.ch
mailto:Rechtsetzung@ipi.ch

Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung@ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghia-
mo di volerci trasmettere elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Begleitende Bemerkungen zur Anderung des Bundesgesetzes iber die Erfindungspatente

Der Vorentwurf (VE-PatG) zur Anderung des Schweizer Patentgesetzes (PatG) hat das Ziel das Patentrecht in der Schweiz zu modernisieren und zu revi-
dieren, so dass den Schweizer Innovatoren und Innovatorinnen ein den internationalen Standards entsprechendes Patentprifungsverfahren zur Verfigung
stehen soll. Auch wir sehen beim PatG in der aktuellen Fassung durchaus einen gewissen Uberarbeitungsbedarf, hauptséchlich jedoch in Bezug auf das
bisher eher rudimentére Einspruchsverfahren, sowie in Bezug auf formale Aspekte. So ist die Einfihrung eines Einspruchsverfahrens, mit welchem in einem
Amtsverfahren vor dem IGE zukiinftig auch die Patentierungserfordernisse Neuheit und erfinderische Tétigkeit (Art. 1 PatG) im Lichte des Stands der Tech-
nik nach der Patenterteilung durch Dritte Uberpruft werden kdnnen, ohne dass in einem aufwandigen Nichtigkeitsverfahren die Gerichte bemuht werden
missen, durchaus tberfallig und zu begrissen. Dazu ist lediglich Art. 152 VE-PatG wie vorgeschlagen anzupassen, so dass Konflikte mit dem Ruckwir-
kungsverbot vermieden werden.

Der Ersatz des aktuellen teilgepruften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster und die Einfihrung eines vollgepriften Schweizer Patents wird jedoch
abgelehnt, weil die Nachteile gerade fiir KMU, vor allem fiir Klein- und Kleinstunternehmen sowie fiir Einzelerfinder gravierend sind und wesentliche Vorteile
nicht erkennbar sind.

Wesentliche Grinde, warum der Ersatz des aktuellen teilgepruften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster und die Einfiihrung eines vollgepruften
Schweizer Patents abgelehnt wird:

1. Mit der Zielvorgabe einer Modernisierung und der Erfillung von internationalen Standards im vorgesehenen PatG, suggeriert der «Erlduternde Be-
richt zur Er6ffnung des Vernehmlassungsverfahrens» (Bericht) einen diesbezuglichen Handlungsbedarf. Dazu ist zu bemerken, dass eine umfas-
sende Revision des PatG bereits 2008 (Inkrafttreten 1.6.2008) vorgenommen wurde. Ebenfalls ist zu unterstreichen, dass das in Kraft stehende
PatG den internationalen Vorgaben (insbesondere PVU, TRIPS, PLT) voll entspricht und keineswegs internationalen Angriffen ausgesetzt ist bzw.
keine Androhungen von schwarzen oder grauen Listen provoziert. Auch nicht mit Blick auf steuerrechtliche Vorgaben der OECD (Stichwort Patent-
box). Eine dringliche Modernisierung drangt sich deshalb weder staatspolitisch noch sachlich auf.

2. Die Reform betrifft im Wesentlichen die auf dem nationalen Weg erlangten Schweizer Patente, welche anteilsmassig einen nur geringen Anteil an
den in der Schweiz giltigen Patente ausmachen (ca. 5% entspricht ca. 600 Patenterteilungen pro Jahr). Den daraus durch die Revision des PatG
erwachsenden notwendigen Ausbau der Administration vor allem beim IGE und bei der Rechtspflege (vor allem BVG) erachten wir als unverhalt-
nismassig, solange ein gepriftes Schweizer Patent iber das Européische Patent (EP-Patent) erreichbar ist. Die auf dem rein nationalen Weg er-
langten Schweizer Patente stammen mehrheitlich von Schweizer KMU und Einzelerfindern. Der restliche, weit Uberwiegende Teil der fur die
Schweiz registrierten Patente wird von auf dem europaischen Weg erlangten EP-Patenten gebildet, welche von der Gesetzesrevision nicht betroffen
sind. Die angestrebte Reform betrifft somit lediglich einen sehr geringen Anteil an Patentschutzrechten, die zu dem fir internationale Anmelder keine
Rolle spielen. Schon allein deshalb lasst sich die angestrebte umfassende Reform mit all ihren negativen Konsequenzen nicht rechtfertigen.

3. Das Gebrauchsmuster hat nur eine Laufzeit von 10 Jahren - das aktuelle ungeprifte Schweizer Patent hat dagegen eine Laufzeit von 20 Jahren.
4. Das Gebrauchsmuster kann nur bestimmte Schutzgegenstande schitzen (im wesentlichen nur Vorrichtungen, Maschinen, Apparate und Teile da-

von). Insbesondere sind Stoffe und Stoffgemische, z.B. Medikamente und chemische Verbindungen, sowie Verfahren aller Art vom Gebrauchsmus-
terschutz ausgeschlossen.
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5. Nach der abgelehnten Steuervorlage USR Il wurde in der Neuauflage (STAF) im Jahr 2019 dem Stimmburger versprochen, dass mit dem bisheri-
gen Schweizer Patent den einheimischen KMU ein kostengunstiger und attraktiver Zugang zur neu geschaffenen Patentbox erdffnet werde. Dies
mag u.a. wesentlich zur Akzeptanz der umstrittenen Vorlage gefiihrt haben. Mit dem Ersatz des teilgepriften Schweizer Patents durch ein Ge-
brauchsmuster mit nur 10 Jahren Laufzeit wird dieses Versprechen der Politik desavouiert. Durch die im Vergleich zum teilgepriuften Schweizer Pa-
tent auf die Halfte verkirzte Laufzeit des Gebrauchsmusters kénnte ein Schutzrechtinhaber auch nur noch halb so lang von den Steuervorteilen der
Patentbox profitieren. Des Weiteren kénnen vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossene Erfindungen nur noch Uber teuer und aufwandig zu er-
haltende vollgeprifte Patente (entweder EP-Patent oder vollgepruftes Schweizer Patent) geschitzt werden. Das ist ein Schlag ins Gesicht der KMU,
denen die STAF massgeblich mit den Steuervorteilen aus der Patentbox schmackhaft gemacht wurde. Vorteile, die durch die geplante Patentge-
setzreform wieder deutlich beschnitten wirden. Das ist besonders stossend mit Blick darauf, dass die OECD gerade fir KMU besonders niedrige
Hurden fur den Eintritt in die Patentbox ansetzt. Mdglichkeiten, die in Bezug auf die Patentbox vom Schweizer Gesetzgeber ohnehin nicht anna-
hernd ausgeschopft wurden.

6. Die Hirden und Voraussetzungen, sowie die Verfahren fur die Eintragung eines Gebrauchsmusters sind mit denjenigen fir die Erteilung eines teil-
gepruften Schweizer Patents praktisch identisch. Damit werden sich auch die Kosten fur die Eitragung eines Gebrauchsmusters von denjenigen fur
die Erteilung eines teilgepruften Schweizer Patents nicht wesentlich unterscheiden kénnen. Auch der zeitliche Aufwand fir die Eintragung eines Ge-
brauchsmuszers wird hdchstens unwesentlich kleiner sein als fur ein klassisches teilgepruftes Patent, fir das eine beschleunigte Priifung beantragt
wird.

7. Bevor ein vollgepruftes Schweizer Patent eingefuhrt werden kann, ist nach diesseitiger Auffassung unbedingt das Vertretungsrecht betreffend die
(gewerbsmassige) Vertretung Dritter in den Verfahren vor dem IGE anzupassen. Gemass Patentanwaltsgesetz (PAG) in der Fassung vom 20. Marz
2009 darf sich Patentanwaltin oder Patentanwalt gem. Art. 2 PAG zwar nur nennen, wer bestimmte Qualifikationen nachweist und im Patentanwalts-
register eingetragen ist. Die gewerbsmassige Beratung und Vertretung vor dem IGE steht gem. Art. 48a Abs. 2 PatG hingegen allen Personen, die
ein Zustellungsdomizil in der Schweiz nachweisen kénnen, grundséatzlich offen. Die Vollprifung eines Patents und besonders das neue Einspruchs-
verfahren erfordern hochqualifizierte Spezialisten. Nicht ausgebildete Vertreter sind daflr in aller Regel nicht qualifiziert. Die Qualitat des vollgepriif-
ten Schweizer Patents und der Einspruchsverfahren kann durch gewerbsmassige Vertreter ohne entsprechende Qualifikation somit nicht gewahr-
leistet werden. Es besteht die Gefahr, dass gerade in Patentangelegenheiten unerfahrene KMU und Einzelerfinder professionelle Patentanwalte von
nicht qualifizierten Dienstleistern nicht zu unterscheiden vermdgen.

Aus den vorgenannten Grinden wird der Ersatz des heutigen teilgepruften Schweizer Patents gemass PatG durch ein Gebrauchsmuster sowie die Einfiih-
rung eines vollgepriften nationalen Schweizer Patents abgelehnt. Detailliertere Kommentare und Begriindungen kénnen der beiliegenden Excel-Tabelle
«Kommentare» entnommen werden.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli

Artikel Antrag Begrindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
PatG, Art. 1 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 4 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 5 Abs. 1-3 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 6 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.

«und Gebrauchsmusteranmel- Erubrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgepruften Schweizer Patents durch ein Ge-
PatG, Art. 7 Abs. 3 . .

dung» streichen brauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 7b Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 12 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 13 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 16 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 17 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 20a Abs. 2 Nicht neu aufnehmen Erubrigt sich, da der Ersatz _des aktuellen teilgepruften Schweizer Patents durch ein Ge-

brauchsmuster abgelehnt wird.

PatG, Art. 24 Abs. 1 a, b | Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.

“ . Harmonisierung mit dem EPU. Ist gerechtfertigt, weil die Einheitlichkeit nur ein Formalerfor-
PatG, Art. 24 Abs. 1c. Anderung akzeptieren dernis der Anmeldung und nicht des erteilten Patents ist.

Harmonisierung mit dem EPU. Einheitlichkeit ist nur ein Erfordernis der Anmeldung, da das

PatG, Art. 25 Abs. 1-3 Aufhebung akzeptieren Einheitlichkeitserfordernis lediglich eine Ordnungsvorschrift ist. Dritten entstehen keine we-

sentlichen Nachteile, insbesondere das gem. Art. 24 1c (neu) der sachliche Geltungsbereich
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Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
bei Einschréankung des Patents nicht erweitert werden darf.
PatG, Art. 26 Abs. 1c. Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
. " . Verbot der unzuléassigen Erweiterung des sachlichen Schutzbereichs nach Patenterteilung ist
PatG, Art. 26 Abs. 1cbis. | Anderung akzeptieren aus Griunden der Rechtssicherheit fur Dritte geboten.
PatG, Art. 27 Abs. 3 Anderung akzeptieren Ist im Einklang mit Anderung (Aufhebung) Art. 25 PatG.
PatG, Art. 30 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
) Stellt sicher, dass der beklagten Partei im Falle einer nur teilweisen Abtretung keine eigenen
PatG, Art. 30 Abs. 2, 3 Anderung akzeptieren Rechte verloren gehen. Die Frist gem. Art. 30 Abs. 3 PatG schafft zeithah Rechtssicherheit
Uber die verbleibenden Schutzgegensténde.
PatG, Art. 33 Abs. 2his Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
gatG, Art. 34 Abs. 1 und Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
52564 Art. 46a Abs. 1, 2 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 47 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 48 Abs. 1. Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 49 Abs. 1, 2 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
Er?éGZ Art. 49a Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 50 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 50a Abs. 3 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.

PatG, Art 56 Abs. 1 b, 3

Anderung akzeptieren

Lediglich redaktionelle Anderung.
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Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
PatG, Art. 57 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 57a Nicht neu aufnehmen Erlbrigt sich, da Systemwechsel zur Vollprifung abgelehnt wird.
PatG, Art. 58 Abs. 1, 2 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 58a Abs. 1 ¢ | Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderyng_sov_vle Harmonisierung mit Art. 93(1) EPU (Sonderfall einer
Erteilung vor Publikation beriicksichtigt).
Anderungen nicht akzeptieren, n A . . . . .
PatG, Art. 58a Abs. 2. ausser den redaktionellen Ande- Anderungen erubrlgen s_lch, da Systgamwecl_w_sel zur VoIIpr_ufung mit obligatorischer Recher-
crer: : che abgelehnt wird. Lediglich redaktionelle Anderungen sind vorzunehmen.
rungen der Begrifflichkeiten
Harmonisierung mit EPU. Kann so akzeptiert werden, weil Art. 58a Abs. 3 VE-PatG lediglich
PatG, Art. 58a Abs. 3 Anderung akzeptieren die Publikation der Anmeldung nicht die Publikation des Patents betrifft. Siehe auch Bemer-
kungen zu Art. 60 Abs. 4 PatG Publikation der Patentschrift.
gatG, Art. 59 Abs. 1 und Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 59 Abs. 4, 5 Nicht streichen, lediglich redgku- Anderungen eriibrigen sich, da ein Systemwechsel zur Vollpriifung mit obligatorischer Re-
onelle Anderungen der Begriff- . o : ~ :
und 6 lichkeiten cherche abgelehnt wird. Lediglich redaktionelle Anderungen sind vorzunehmen.
PatG, Art. 59a Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
52564 Art. 59a Abs. 3 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung und begrifflich rechtliche Prazisierungen.
Diese Anpassung ist zielfiihrend, da es ein so erweiterter Einspruch auf Basis der Griinde
nach Art. 59c¢ (2) a-c ermdglicht, unmittelbar gegen ein zu Unrecht erteiltes Schutzrecht vor-
zugehen. Eine aufwéandige Nichtigkeitsklage kann in vielen Fallen in der Praxis durch ein
X , effizientes und verhéltnismassig kostengiinstiges Amtsverfahren (Einspruchsverfahren) er-
PatG, Art. 59¢ Anderung akzeptieren setzt werden. Eine amtsseitige Recherche ist dazu nicht notwendig, da der Einsprechende
alle Beweise fur seine Behauptung die Erfindung sei nicht patentierbar, insbesondere sie sei
nicht neu und / oder beruhe nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit, selbst beizubringen hat.
Siehe erganzend Anderungsvorschlag fur Art. 152 VE-PatG.
Weitgehende Harmonisierung mit den korrespondieren Vorschriften des I§PU. Uberfiihrung
PatG, Art. 59d-f Anderung akzeptieren Art. 81PatV in PatG, wodurch sich alle Regelungen zur Zulassigkeit und Anderung auf Ge-

setzesstufe verlagert werden. Kostenverteilung entspricht im Wesentlichen den Vorschriften
des EPU. Sprachregelung entspricht im Wesentlichen der ohnehin schon géngigen Praxis.
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Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
PatG, Art. 60 Abs. 1bis/2 | Anderung akzeptieren Ei:]hdom die Flexibilitat bzgl. Anpassungen von Angaben, die im Patentregister zu publizieren
Gem. Art. 8 Abs. 1 PatG verschafft das Patent seinem Inhaber das Recht anderen zu verbie-
Ergénzen: «Wenn das Patent in ten die Erfindung gewerbsmassig zu nutzen. Gem. Art. 51 Abs. 2 PatG bestimmen die Pa-
englischer Sprache verdffentlicht | tentanspriiche den sachlichen Geltungsbereich des Patents. Weder der Titel noch die Zu-
wird, werden der Titel der Erfin- sammenfassung geben Auskunft Uber den Schutzbereich des Patents. Damit ergibt sich
PatG, Art. 60 Abs. 4 dung, die Patentanspriiche und | zwingend, dass zumindest die Patentanspriiche in eine schweizerische Amtssprache tber-
die Zusammenfassung in eine setzt werden, so dass sich jedermann in einer schweizerischen Amtssprache lber den
schweizerische Amtssprache Schutzumfang dieses sehr starken Rechts ohne Kenntnis einer schweizerischen Nicht-
Ubersetzt» Amtssprache orientieren kann. Dies nicht zuletzt, weil eine auch unbeabsichtigte Verletzung
sehr weitreichenden Konsequenzen fir den Verletzer des Patents nach sich ziehen kann.
PatG, Art. 61 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderungen, sowie Harmonisierung mit entsprechenden Regelungen
anderer Schutzrechte.
PatG, Art. 63 Abs. 2 Anderung akzeptieren Lediglich Anpassungen an den Art. 60 Abs. 2 VE-PatG.
PatG, Art. 64 Streichung akzeptieren Bestatlgung der Eintragung des Schutzrechts analog zu MSchV und DesV ist auch fir Pa-
tente ausreichend.
PatG, Art. 65 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 65 Abs. 2 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung und rechtliche Prazisierung der Begriffe.
PatG, Art. 73 Abs. 3 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 74 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 87 — Art. 102 | Nicht aufnehmen Erubrigt sich, da der Ersatz _des aktuellen teilgepruften Schweizer Patents durch ein Ge-
brauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 110 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 121 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 122 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
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Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung

Article Proposition Justification / Remarques

Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni

PatG, Art. 123 Anderung akzeptieren Lediglich Anpassung an Art. 58a Abs. 3 VE-PatG.

Er?tt:IGZ Art. 124 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.

PatG, Art. 125 Abs. 3 Nicht aufnehmen Erubrigt sich, da der Ersatz _des aktuellen teilgepruften Schweizer Patents durch ein Ge-
brauchsmuster abgelehnt wird.

PatG, Art. 126 Abs. 3 Nicht aufnehmen Erubrigt sich, da der Ersatz _des aktuellen teilgepruften Schweizer Patents durch ein Ge-
brauchsmuster abgelehnt wird.

Er?ctiGZ Art. 135a Abs. 1 Aufnahme akzeptieren Im Wesentlichen Anpassung an Art. 58a 3 VE-PatG.

PatG, Art. 135a Abs. 3 Nicht aufnehmen Erubrigt sich, da Aufnahme von Art. 57a VE-PatG abgelehnt wird.

PatG, Art. 137 Anderung akzeptieren Lediglich Streichung falscher Bezug.

PatG, Art. 138 Anderung beibehalten Im Wesentlichen Anpassung an Art. 135a Abs. 3 VE-PatG.

PatG, Art. 139 Nicht aufnehmen \I,Ev:rudbngt sich, da Systemwechsel zur Vollprifung mit obligatorischer Recherche abgelehnt

PatG, Art. 140 Abs. 3 Nicht aufnehmen Erubrigt sich, da der Ersatz _des aktuellen teilgepruften Schweizer Patents durch ein Ge-
brauchsmuster abgelehnt wird.

" . Erteilung der ergdnzenden Schutzzertifikate (selbststéndige Schutzrechte) ist eine sinnvolle

PalG, Art. 140g Anderung akzeptieren Massnahme und erhéht die Transparenz fir die Offentlichkeit.

PatG, Art. 140h Anderung akzeptieren Dient der Harmonisierung und Regelung der Gebuhren in der PatV gestattet flexibel Ande-
rungen vorzunehmen.

PatG, Art. 140m Anderung akzeptieren Im Wesentlichen redaktionelle Anderungen.

PatG, Art. 1400 Anderung akzeptieren Im Wesentlichen redaktionelle Anderungen.

PatG, Art. 140p Anderung akzeptieren Im Wesentlichen redaktionelle Anderungen. Anpassung an Art. 140 g VE-PatG.

PatG, Art. 140v Anderung akzeptieren Im Wesentlichen redaktionelle Anderungen. Prazisierung des Begriffs der Rechtsfolge.
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Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

PatG, Art. 150 Abs. 1, 5

Aufnahme akzeptieren

Stellt méglichst rasche Umsetzung der Anderungen sicher. Im Verfahrensrecht gilt die An-
wendung des neuen Rechts nicht als rickwirkend.

PatG, Art. 150 Abs. 2-4

Nicht aufnehmen

Erlbrigt sich, da eine Vollprifung abgelehnt wird (Hinweis auf Art. 57a (VE-PatG)).

PatG, Art. 151

Anderung akzeptieren

Garantiert Ruckwirkungsverbot.

PatG, Art. 152

Patente, die beim Inkrafttreten
der Anderung vom (...) dieses
Gesetzes bereits erteilt sind und
fur die die Einspruchsfrist noch
nicht abgelaufen ist, richten sich
auch die Einspruchsgriinde nach
altem Recht.

Garantiert Ruckwirkungsverbot.

ParlG, Art. 40a 3bis

Anderung akzeptieren

Bei einer Beschwerde von dem BVGer werden Richter mit technischen Kenntnissen beno-
tigt.

IGEG, Art. 2 Abs. la.

Redaktionelle Anderungen ak-
zeptieren, «Gebrauchsmuster»
streichen.

Der Ersatz des aktuellen teilgepruften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster wird
abgelehnt.

IGEG, Art. 2 Abs. 2 und
3

Anderung akzeptieren

Vertiefung der Zusammenarbeit des IGE mit internationalen Institutionen ist grundsétzlich zu
begrussen.

VWVG, Art. 24 Abs. 2

Anderung akzeptieren. Hinweis
auf Gebrauchsmuster streichen.

Wiederherstellung verpasster Fristen ist Uber Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in
PatG geregelt. Einfiihrung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.

VGG, Art. 24

Anderung akzeptieren

Sichert Spielrdume des BVG bei der Geschéftsverteilung. Beiziehung technischen Sachver-
stands muss in jedem Stadium des Verfahrens méglich sein.
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Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

VGG, Art. 39 Abs. 2 und
3bis

Anderung akzeptieren

Beiziehung technischen Sachverstands muss in jedem Stadium des Verfahrens mdglich
sein.

VGG, Art. 39a

Anderung akzeptieren

Die Zulassung der englischen Sprache ist bereits heute allgemein in der gerichtlichen Praxis
anerkannt und wird praktiziert.

PatGG, Art. 1 Abs. 1

Anderung akzeptieren. Hinweis

auf Gebrauchsmuster streichen.

Einfihrung des Gebrauchsmusters wir abgelehnt.

PatGG, Art. 26 Abs. 1-4

Anderung akzeptieren. Hinweis

auf Gebrauchsmuster streichen.

Einflhrung des Gebrauchsmusters wir abgelehnt.

PatGG, Art. 29 Abs. 1

Anderung akzeptieren. Hinweis

auf Gebrauchsmuster streichen.

Einfihrung des Gebrauchsmusters wir abgelehnt.

StHG, Art. 24a 2 abis

Nicht aufnehmen

Einfihrung des Gebrauchsmusters wir abgelehnt.

PAG, Art. 1, Abs. 2

Gebrauchsmuster nicht aufneh-
men.

Einflhrung des Gebrauchsmusters wir abgelehnt.
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Madame la Conseillere fédérale

Karin Keller-Sutter

Cheffe du Département fédéral de justice et
police

Palais fédéral ouest

3003 Berne

rechtsetzung@ipi.ch

Paudex, le 25 janvier 2021
SHR/mis

Consultation fédérale — modification de la loi sur les brevets
Madame la Conseillére fédérale,

Nous avons pris connaissance de la consultation mentionnée sous rubrique et nous
permettons de vous transmettre ci-aprés notre prise de position.

. Remarques préliminaires

Un brevet a pour fonction de protéger une innovation a caractére technique utilisable a des
fins commerciales. |l représente une rémunération de I'effort créateur, une protection de
linvestissement consenti dans ce but, une incitation a la recherche et au progrés technique.
Son titulaire est en principe protégé pour 20 ans ; il a donc peu de temps pour amortir ses
investissements puisque son invention tombe ensuite dans le domaine public et que
quiconque peut en faire librement usage. La Suisse consacre des sommes tres élevées a la
recherche et au développement. Il est clairement dans son intérét d’octroyer une protection
efficace a I'innovation. Le monopole limité dans le temps permet au titulaire d’'un brevet de
réaliser un bénéfice et d’amortir ses frais, avantage économique qui garantit a son tour de
nouveaux investissements. A noter que quand une entreprise décide de protéger son
invention, elle choisit aussi si elle entend déposer un brevet suisse ou national, européen ou
international, aprés une estimation réelle des colts et en les mettant en rapport avec les
avantages — financiers et étendue de la protection — qu’offre la voie des demandes
nationales ou celle des systémes régionaux ou internationaux.

Il Le projet

Le Conseil fédéral souhaite moderniser le systéeme suisse des brevets et 'adapter aux
normes internationales. Pour ce faire, il propose principalement deux nouveautés : une
nouvelle procédure d’examen complet des brevets et I'introduction d’'un modele d’utilité avec
une durée de protection plus courte. Ces modifications font suite a I'adoption par
I’Assemblée fédérale de la motion Hefti « Pour un brevet suisse en phase avec notre
époque » (19.3228) qui exigeait que le Conseil fédéral présente un projet de révision du
droit suisse des brevets. Ladite motion demandait notamment de prévoir un examen des
brevets (examen complet : examen de la nouveauté et de I'activité inventive) qui soit
attrayant pour les utilisateurs et conforme aux standards internationaux, de garantir une
procédure d’opposition et de recours efficace et peu colteuse et d’introduire un modéle
d’utilité non examiné quant au fond.



1. Premiers éléments d’appréciation
- Examen complet du brevet

Les brevets protégent exclusivement les inventions qui sont nouvelles au moment du dépot
de la demande et le résultat d’'une activité inventive. A I'heure actuelle, en Suisse, ces deux
critéres ne sont pas examinés par I'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (IPI) dans le
cadre de la procédure de délivrance du brevet. Les brevets sont délivrés sans garantie et
peuvent étre attaqués en justice. Il incombe alors a celui qui a déposé le brevet de le
défendre. Les inventeurs peuvent demander qu’un brevet soit soumis a un examen complet
aupres de I'Office européen des brevets. Cette voie est toutefois complexe et couteuse,
surtout pour les PME ou les inventeurs individuels.

A l'avenir, avec le projet du Conseil fédéral, I'lPl devra examiner toutes les conditions de
brevetabilité. Ce changement nous parait judicieux : il apporte non seulement plus de clarté
au systéme, mais aussi une sécurité juridique qui fait aujourd’hui défaut aux titulaires de
brevets, ainsi qu'aux tiers. L’examen complet correspond en outre aux normes
internationales. Le projet revalorise le brevet suisse et permet aussi une harmonisation avec
les Etats membres de la Convention sur le brevet européen. Enfin, nous relevons que cette
nouvelle définition du brevet correspond aux exigences définies par TOCDE pour I'utilisation
de « patent box », rendue obligatoire pour les cantons avec la RFFA (réforme fiscale et
financement de 'AVS). Tant le nouveau brevet national que le modéle d’utilité seraient ainsi
éligibles a la patent box, ce qui implique que le bénéfice net correspondant serait, sur
demande, imposé avec une réduction de 90%.

- Le nouveau modele d'utilité (« petit brevet »)

Le projet de révision du Conseil fédéral prévoit I'introduction d’une alternative au brevet
traditionnel, sous la forme d'un « petit brevet », c’est-a-dire d’'un modele d'utilité sans
examen sur le fond. Ce systéme de protection existe dans de nombreux pays européens
(comme I'Allemagne, I'Autriche, la France, I'ltalie, 'Espagne, etc.) ainsi que des pays hors
Union européenne (Chine, Japon, etc.).

Nous sommes favorables a ce nouveau modeéle, qui pourra étre délivré plus rapidement
gu’un brevet, puisqu’il n’est pas examiné sur le fond. |l est financierement plus avantageux,
mais offre une durée de protection moins longue que celui du brevet. Les innovateurs — dont
les moyens financiers peuvent considérablement varier — auront ainsi le choix, lorsqu’ils
définissent leur stratégie de protection, de privilégier le brevet normal ou le « petit brevet »
en fonction de leurs besoins et de leurs possibilités économiques.

- Possibilité d’utiliser I'anglais

La révision prévoit aussi la possibilité d’utiliser I'anglais dans le cadre de la procédure de
dépdt. Nous sommes favorables a cette adaptation, 'anglais étant bien souvent la langue de
référence dans les domaines de la recherche et de la technique — et donc aussi de la
documentation en matiére de brevets. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de
délivrance du brevet, le demandeur a aussi tout intérét a soumettre des documents rédigés
et mis en circulation dans un contexte international.



Au vu de ce qui précede, nous sommes favorables au projet de révision de la loi sur le
brevet tel que proposé par le Conseil fédéral. Une attention particuliére devra toutefois étre
portée au moment de définir les colts du nouveau brevet ainsi que du modéle d'utilité

(« petit brevet »), colts qui doivent rester abordables aussi pour les PME et les start-up.
C’est en effet la condition pour encourager et protéger efficacement l'innovation en Suisse.

* * %

En vous remerciant de I'attention que vous porterez a la présente prise de position, nous
vous prions de croire, Madame la Conseillére fédérale, a I'assurance de notre haute
considération.

Centre Patronal

Sandrine Hanhardt Redondo



Fédération des
Entreprises
Romandes

Madame Karin Keller-Sutter,
Conseillere fédérale
Rechtsetzung@ipi.ch

Département fédéral de justice
et police (DFJP)

Genéve, le 29 janvier 2021
TE/3390 — FER No 01-2021

Loi fédérale sur les brevets d’invention (Loi sur les brevets, LBI)

Madame la Conseillére fédérale,

La Fédération des Entreprises Romandes (ci-aprés également «la FER») se référe a la procédure de
consultation en lien avec la modification de la loi mentionnée en titre, et vous prie de trouver ci-aprés
sa prise de position y relative :

. Remarques générales

La FER reconnait la nécessité de modifier la Iégislation relative aux brevets suisses, afin de
revaloriser ceux-ci en augmentant leur attrait. Il est important d’accroitre la transparence des
procédures et la protection des brevets nationaux pour assurer la compétitivité de la Suisse dans les
domaines innovants sur le plan international.

L'introduction d’'un double modéle de brevets (avec examen complet, en paralléle d'un «modéle
d'utilité» sans examen complet, d’'une durée de protection réduite), a l'instar d’'un grand nombre

d’Etats, permettra d'offrir un plus grand choix aux entreprises, tout en tenant compte de leurs besoins
et de leurs moyens.

Il. Commentaires

Instauration de I'examen complet pour les demandes de brevets suisses

Nous sommes favorables & I'instauration d’un brevet suisse avec examen complet. Il est important
que les critéres de nouveauté et d’inventivité soient examinés au moment du dépét de la demande
de brevet, ce afin d’assurer une sécurité juridique accrue et fiable tant pour les titulaires de brevets
que pour les tiers. Cette nouvelle solution garantira en effet aux titulaires de brevets une protection
renforcée de leurs inventions plus rapidement. En effet, une bonne partie des doutes, liés a
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d’éventuels litiges ou contestations, seront levés au stade méme du dépét. De maniére générale, un
tel renforcement des procédures limitera grandement le risque que les brevets suisses existants
soient utilisés indiment par certaines entreprises afin d’entraver des concurrents.

Introduction du «modéle d’utilité» sans examen complet

Notre Fédération approuve l'introduction d’un «modéle d’utilité» sans examen complet, comparable
au brevet suisse actuel. Il est essentiel de prévoir une alternative plus rapide et moins colteuse en
paralléle du brevet avec examen complet, et ce notamment pour les petites PME suisses. Nous
approuvons également la durée de validité de 10 ans du «modéle d'utilité» et le fait que ce titre qualifie
linventeur a la «patent box» permettant une imposition réduite de leur bénéfice net provenant de
brevets. Ce mécanisme fiscal voulu par le peuple suisse dans le cadre de la «Réforme fiscale et
financement de 'AVS» (RFFA) sera vraisemblablement un des moteurs du nouveau droit des brevets
suisse, offrant un avantage concurrentiel important en termes d’innovation vis-a-vis de I'international.

Introduction d’une procédure de recours et de plainte efficace

Nous approuvons les modifications proposées relatives a l'introduction de nouvelles compétences
des juges du Tribunal administratif fédéral (TAF), nécessaires pour assurer une procédure de recours
et de plainte efficace.

Le demandeur pourra interjeter un recours auprés du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre une
décision négative rendue par I'lPI. Les tiers pourront, dans le cadre de la procédure d’opposition
existante, demander a I'lPI de vérifier si les critéres de la nouveauté et de I'activité inventive ont été
correctement examinés lors de I'enregistrement du brevet. La procédure de recours en sera d’autant
plus efficace et se voudra abordable.

Adaptation du systéme des brevets pour que I'anglais puisse étre utilisé le plus largement
possible

Nous sommes favorables a l'introduction de [I'utilisation de I'anglais dans les procédures de dépdt
d'une demande de brevet, d’opposition et de recours. Cette modification nous parait primordiale
compte tenu de la place centrale qu’occupe I'anglais dans les domaines des sciences et de la
recherche. Les entreprises économiseront ainsi les colts liés a la traduction des documents
pertinents et le risque d'imprécisions liees a la traduction sera écarté. De maniére générale, cette
modification permettra, selon nous, de contribuer a la revalorisation du systéme suisse des brevets
sur la scéne internationale.

Ill. Conséquences économiques

Notre Fédération est d’avis que la révision envisagée de la LBI permettra d’accroitre I'attractivité du
systtme suisse des brevets et linnovation suisse de maniére générale et de maniére
complémentaires aux mesures fiscales adoptées dans le cadre de la RFFA. En effet, le projet de
révision offrira aux entreprises un plus grand choix pour protéger leurs inventions en fonction de leurs
besoins et de leurs moyens. En particulier les petites et moyennes entreprises suisses verront ainsi
la protection de leurs inventions renforcée.



Bien qu'il ne soit pas encore possible de déterminer précisément dans quelle mesure le nombre de
demandes de brevets suisses augmentera, et donc si les effectifs de I'Institut fédéral de la propriété
intellectuelle (IP1) et du Tribunal administratif fédéral (TAF) devront étre renforcés, les colts y relatifs
demeureront vraisemblablement faibles. En effet, I'lPI est indépendante de la Confédération ce qui
exemptera les finances fédérales de devoir absorber toutes augmentations de codts. Relevons
également que les compétences nécessaires a assurer le bon fonctionnement engendrées par ces
changements législatifs sont déja existantes au sein des institutions concernées, ce qui n'impliquera
qu’'une adaptation des processus et directives internes.

Cette révision permettra, selon nous, d’apporter une plus-value a I'économie suisse et d’'améliorer sa
compétitivité sur le plan international, méme s'il faudra suivre attentivement I'évolution du nombre de
demandes de brevets qui seront déposées par les entreprises concernées, en particulier face aux
demandes de brevet européen.

IV. Conclusion

Au vu de ce qui précede, la FER approuve dans son ensemble la modification de la loi fédérale sur
les brevets d'invention.

Nous vous prions de croire, Madame la Conseillére fédérale, a I'assurance de notre parfaite
considération.

Blaise Matthey David Ternande
Secrétaire général Juriste
FER FER Genéve

La Fédération des Entreprises Romandes en bref

Fondée le 30 juillet 1947 a Morat, son siege est a Genéve. Elle réunit six associations patronales
interprofessionnelles cantonales (GE, FR, NE, JU, VS), représentant la quasi-totalité des cantons romands. La
FER comprend plus de 45'000 membres.
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Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 14.10.2020 hat der Bundesrat die interessierten Kreise dazu
eingeladen, zum verdffentlichten Vorentwurf zur Anderung des Bundesgesetztes iiber
die Erfindungspatente (“"VE-PatG"”) sowie dem dazugehdrenden erlduternden Bericht zur
Eroffnung des Vernehmlassungsverfahrens (“erlduternder Bericht”) Stellung zu neh-
men.

Die Stellungnahme der Patentanwdltinnen und Patentanwdlte der Frei Patentanwalts-
biiro AG (nachfolgend Frei Patentanwaltsbiiro) entnehmen Sie bitte dem ausgefiillten
Antwortformular, das diesem Schreiben beiliegt.

Das Frei Patentanwaltshiiro begriisst die vorgeschlagenen Anderungen, weil es der
Auffassung ist, dass diese das Schweizer Patentsystem insgesamt stdrken, attrak-
tiver machen, die Interessen der verschiedenen Teilnehmer am Schweizer Patentsystem
ausgewogen beriicksichtigen und somit auch die Akzeptanz des Schweizer Patentsystems
in der Gesellschaft erhdhen diirften.

Insbesondere werden folgenden Anderungen begriisst:

e Die Einflihrung der Vollpriifung fir Schweizer Patente (insbesondere Strei-
chung Art. 59(4) PatG). Diese wird nach Auffassung des Frei Patentanwalts-
biros dazu fiihren, dass die Rechtssicherheit innerhalb des Patentsystems
und die Akzeptanz desselben bei den Teilnehmern am Patentsystem und in der
Gesellschaft bei moderaten Mehrkosten erhoht werden.

e Die Einfiihrung eines Gebrauchsmusters (Art. 87-102 VE-PatG). Nach Auffassung
des Frei Patentanwaltsbiiros ist das Gebrauchsmuster in der vorgeschlagenen
Form geeignet, fiir “"kleinere” Erfindungen und Entwicklungen, fiir die ein in
geographischer Hinsicht begrenztes Schutzgebiet angestrebt wird,
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kostengiinstig und unkompliziert Schutz zu erlangen. Dank der Einfiihrung
eines verwaltungsrechtlichen Ldschungsverfahrens, insbhesondere den in den
Art. 93(1)-(3) und (5) VE-PatG vorgeschlagenen Regelungen, aber auch wegen
Art. 91(2) VE-PatG und 87(3) VE-PatG, ist das ungepriifte Gebrauchsmuster
nach Auffassung des Frei Patentanwaltsbiiros gut gegen allfdllige Fehlent-
wicklungen abgesichert.

Die Moglichkeit des IGEs zur Kooperation auf administrativ-technischer Ebene
mit anderen Patentdmtern (Art. 2(3) und 2(3%"*) VE-IGEG). Diese kann zu einem
schlankeren, effizienteren und kostengiinstigeren Priifungsverfahren beitra-
gen, indem die Arbeit anderer Patentdmter in derselben Sache beriicksichtigt
werden. Fener kann das IGE dank der Kompetenz zur Kooperation auf administ-
rativ-technischer Ebene die Interessen der Teilenehmer des Schweizer Pa-
tentsystems {liber die Landesgrenze hinaus besser vertreten.

Die Aufwertung der englischen Sprache. Auch die Aufwertung der englischen
Sprache wird in vielen Fdllen zu schlankeren, effizienteren und kostengiins-
tigeren Verfahren beitragen. Ferne wird dank den Formulierungen in Zusam-
menhang mit der Verwendung der englischen Sprache nach Auffassung des Frei
Patentanwaltsbiiros sichergestellt, dass kein Teilnehmer an einem Verfahren
in der Schweiz gegen seinen Willen nicht auf Italienisch, Franzosisch oder
Deutsch am Verfahren teilnehmen kann.

Verbesserungspotenzial sieht das Frei Patentanwaltsbiiro bei folgenden Punkten:

Die Anderungen in Bezug auf das Beschwerdeverfahren, wie sie im erlduternden
Bericht gestiitzt auf Ergdnzungen in Art. 24 und 39(2°) des Bundesgesetzt
iber das Bundesverwaltungsgericht (VGG) und in Art. 40a(3"*) des Parlaments-
gesetzes skizziert werden, sind nach Auffassung des Frei Patentanwaltsbiiros
unzureichend. Das Frei Patentanwaltshiiros ist der Meinung, dass mit diesen
Anderungen nicht gewdhrleistet werden kann, dass das Bundesverwaltungsge-
richt seine Funktion als Beschwerdeinstanz auch im HinbTick auf technische
und patentspezifische Aspekte ausreichend wahrnehmen kann.

Auf das Streichen der Moglichkeit, eine Recherche internationaler Art durch-
fiihren zu lassen, sollte verzichtet werden (insbesondere Art. 59(5)b PatG
und Art. 58a(2) PatG). Die Moglichkeit, vom Europdischen Patentamt eine
Recherche internationaler Art zu einer in der Schweiz eingereichten Patent-
anmeldung, insbesondere Prioritdtsanmeldung, durchfiihren zu Tassen und
dadurch bereits in einem friihen Stadium wertvolle Hinweise auf die Ertei-
lungsaussichten vor dem Europdischen Patentamt und vor anderen Patentamtern
zu erlangen, ist eine von den Patentanmeldern gern gesehene Dienstleistung.
Diese sollte auch nach der Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungs-
patente angeboten werden.

Mit der Einfiihrung der Vollpriifung wird auch in der Schweiz die Problematik
der sogenannten “unentrinnbaren Falle” an Bedeutung gewinnen (sichtbar
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beispielsweise aus Art. 26(1)c und c®s VE-PatG oder Art. 59d(2) VE-PatG).
Die Teilrevision des PatG sollte genutzt werden, um die Grundlage zu schaf-
fen, diese Problematik zu entschdrfen.

Das Frei Patentanwaltshiiro bedankt sich fiir die Gelegenheit, zur geplanten Anderung
des Bundesgesetzt liber die Erfindungspatente Stellung nehmen zu diirfen. Bei Fragen
stehen Ihnen die Unterzeichnenden gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen Griissen

Peter Walser Reto Giannini
Patent- und Markenanwalt Patentanwalt
Europdischer Patentanwalt Europdischer Patentanwalt

Beilagen: - Antwortformular



Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Anderung des Patentgesetzes
Consultation relative a I’'avant-projet de modification de la loi sur les brevets
Consultazione relativa all’ avamprogetto di modifica della legge sui brevetti

Formular zur Erfassung der Stellungnahme
Formulaire pour la saisie de la prise de position
Formulario per la raccolta di parere

Organisation / Organisation / Organizzazione

Frei Patentanwaltsbiro

Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail)
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail)

Dr. Peter Walser, +41 (044) 396 20 60, office-mail@frei-Patent.com

Dr. Reto Giannini, +41 (044) 396 20 60, office-mail@frei-Patent.com

Adresse / Indirizzo

Postfach

CH-8032 Ziirich

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme elektronisch an Rechtsetzung@ipi.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellung-

nahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfligung stellen. Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a Rechtsetzung@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format
Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung@ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghia-
mo di volerci trasmettere elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.




Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Die Patentanwaltinnen und Patentanwalte der Frei Patentanwaltsbiiro AG (nachfolgend Frei Patentanwaltsbiiro) begriissen die vorgeschlagenen Anderun-
gen, weil sie der Auffassung sind, dass diese das Schweizer Patentsystem insgesamt starken, attraktiver machen, die Interessen der verschiedenen Teil-
nehmer am Schweizer Patentsystem ausgewogen berlicksichtigen und somit auch die Akzeptanz des Schweizer Patentsystems in der Gesellschaft erh6hen

durften.

Insbesondere werden folgenden Anderungen begriisst:

Die Einfiihrung der Vollpriifung fir Schweizer Patente (insbesondere Streichung Art. 59(4) PatG). Diese wird nach Auffassung des Frei Patentan-
waltsbiros dazu flhren, dass die Rechtssicherheit innerhalb des Patentsystems und die Akzeptanz desselben bei den Teilnehmern am Patentsys-
tem und in der Gesellschaft bei moderaten Mehrkosten erhdht werden.

Die Einfihrung eines Gebrauchsmusters (Art. 87-102 VE-PatG). Nach Auffassung des Frei Patentanwaltsbiiros ist das Gebrauchsmuster in der
vorgeschlagenen Form geeignet, fir "kleinere" Erfindungen und Entwicklungen, fir die ein in geographischer Hinsicht begrenztes Schutzgebiet an-
gestrebt wird, kostengiinstig und unkompliziert Schutz zu erlangen. Dank der Einfihrung eines verwaltungsrechtlichen Léschungsverfahrens, insbe-
sondere den in den Art. 93(1)-(3) und (5) VE-PatG vorgeschlagenen Regelungen, aber auch wegen Art. 91(2) VE-PatG und 87(3) VE-PatG, ist das
ungeprifte Gebrauchsmuster nach Auffassung des Frei Patentanwaltsbiiros gut gegen allfallige Fehlentwicklungen abgesichert.

Die Mdglichkeit des IGEs zur Kooperation auf administrativ-technischer Ebene mit anderen Patentdmtern (Art. 2(3) und 2(3bs) VE-IGEG). Diese
kann zu einem schlankeren, effizienteren und kostenglnstigeren Prifungsverfahren beitragen, indem die Arbeit anderer Patentdmter in derselben
Sache berticksichtigt werden. Fener kann das IGE dank der Kompetenz zur Kooperation auf administrativ-technischer Ebene die Interessen der Tei-
lenehmer des Schweizer Patentsystems Uber die Landesgrenze hinaus besser vertreten.

Die Aufwertung der englischen Sprache. Auch die Aufwertung der englischen Sprache wird in vielen Féllen zu schlankeren, effizienteren und kos-
tengiinstigeren Verfahren beitragen. Ferne wird dank den Formulierungen in Zusammenhang mit der Verwendung der englischen Sprache nach
Auffassung des Frei Patentanwaltsbiros sichergestellt, dass kein Teilnehmer an einem Verfahren in der Schweiz gegen seinen Willen nicht auf Itali-
enisch, Franzésisch oder Deutsch am Verfahren teilnehmen kann.

Verbesserungspotenzial sieht das Frei Patentanwaltsbiiro bei folgenden Punkten:

Die Anderungen in Bezug auf das Beschwerdeverfahren, wie sie im erlauternden Bericht gestiitzt auf Ergénzungen in Art. 24 und 39(2°s) des Bun-
desgesetzt iber das Bundesverwaltungsgericht (VGG) und in Art. 40a(3bs) des Parlamentsgesetzes skizziert werden, sind nach Auffassung des Frei
Patentanwaltsbiiros unzureichend. Das Frei Patentanwaltsbiiros ist der Meinung, dass mit diesen Anderungen nicht gewéhrleistet werden kann,
dass das Bundesverwaltungsgericht seine Funktion als Beschwerdeinstanz auch im Hinblick auf technische und patentspezifische Aspekte ausrei-
chend wahrnehmen kann.

Auf das Streichen der Mdglichkeit, eine Recherche internationaler Art durchfiihren zu lassen, sollte verzichtet werden (insbesondere Art. 59(5)b
PatG und Art. 58a(2) PatG). Die Méglichkeit, vom Europédischen Patentamt eine Recherche internationaler Art zu einer in der Schweiz eingereichten
Patentanmeldung, insbesondere Priorititsanmeldung, durchfiihren zu lassen und dadurch bereits in einem friilhen Stadium wertvolle Hinweise auf
die Erteilungsaussichten vor dem Européischen Patentamt und vor anderen Patentdmtern zu erlangen, ist eine von den Patentanmeldern gern ge-
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sehene Dienstleistung. Diese sollte auch nach der Anderung des Bundesgesetzes Uber die Erfindungspatente angeboten werden.

e Mit der Einflihrung der Vollprifung wird auch in der Schweiz die Problematik der sogenannten "unentrinnbaren Falle" an Bedeutung gewinnen
(sichtbar beispielsweise aus Art. 26(1)c und c°s VE-PatG oder Art. 59d(2) VE-PatG). Die Teilrevision des PatG sollte genutzt werden, um die Grund-
lage zu schaffen, diese Problematik zu entschérfen.

Nachfolgend wird auf einzelne Artikel eingegangen. Den Anderungen an Artikeln, die nachfolgend nicht explizit aufgefiihrt sind, werden zugestimmt.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli

Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

PatG / LBl / LBI

VE-PatG, Art. 26, Abs. 1 ¢
und cbis

VE-PatG, Art. 59d, Abs. 2

Anderungen akzeptieren

Die vorgeschlagenen Anpassungen in Art. 26 VE-PatG und Art. 59 VE-PatG rechtfertigen
sich, weil es sich lediglich um eine Angleichung an etablierte Standards handelt. Allerdings
sollte innerhalb der Anderung des Bundesgesetzes Uber die Erfindungspatente eine Mdglich-
keit vorgesehen werden, die sogenannte "unentrinnbare Falle" zu entscharfen. Im Falle des
Einspruchsverfahrens kann das beispielsweise Uber Art. 59f(1) VE-PatG in der noch zu revi-
dierenden Verordnung Uber die Erfindungspatente (PatV) geschehen. Beim Nichtigkeitsver-
fahren muss dies wohl auf anderem Wege gewahrleistet werden, beispielsweise durch die
Aufnahme eines entsprechenden Artikels oder Absatzes im PatG.

Die "unentrinnbare Falle" kann zu einer unverhaltnismassigen Harte gegeniiber dem Patent-
inhaber fihren, weil dieser wegen einer Unzuléssigkeit, die zu einem Zeitpunkt, als sie noch
hatte behoben werden kdnnen, nicht festgestellt wurde, sein Patent verlieren kdnnte.

Fener fihrt die "unentrinnbare Falle" zu ineffizienten und teuren Einspruchs- und Nichtigkeits-
verfahren, weil die unentrinnbare Falle dazu einladt, ein Patent anzugreifen, indem jede im
Vergleich zum urspriinglich eingereichten Anspruchssatz vorgenommene Erganzung pau-
schal als unzuldssige Erweiterung angegriffen wird.

VE-PatG, Art. 57a

Abs. 1-3: Anderungen ak-
zeptieren

Neuer Absatz 4:

“Das IGE kann die Ergeb-
nisse einer Recherche in-
ternationaler Art nach Artikel
59 Absatz 5 bei der Erstel-
lung des Berichts tber den
Stand der Technik berilick-
sichtigen. Die Ergebnisse
einer Recherche internatio-
naler Art nach Artikel 59
Absatz 5 kdnnen an die
Stelle des Berichts Uiber den
Stand der Technik treten.”

Neuer Absatz 5, der Absatz

Die Recherche internationaler Art, wie Sie momentan vom IGE angeboten wird, ist fir viele
Anmelder eine wichtige Dienstleistung, weil die Recherche internationaler Art in einem friihen
Stadium wertvolle Hinweise auf die Erteilungsaussichten vor dem Européischen Patentamt
und vor anderen Patentdmtern gibt. Die Streichung der Méglichkeit auf eine Recherche inter-
nationaler Art schwacht das Schweizer Patentsystem und macht es insbesondere flir Priori-
tatsanmeldungen uninteressanter. Deshalb sollte auf diese Streichung verzichtet werden (Art.
59(5)b und Art. 58a(2) PatG) und der aus der Recherche internationaler Art hervorgehende
Recherchenbericht sollte in den Bericht Gber den Stand der Technik einfliessen kénnen (zu-
séatzliche Anderung in Art.57a VE-PatG). Das Berlcksichtigen des Recherchenberichts der
Recherche internationaler Art durch das IGE sollte zu einer zumindest teilweisen Rickerstat-
tung der beim IGE bezahlten Recherchengebiihren fiihren (Anpassung der Verordnung des
IGE Gber Gebihren, GebV-IGE).
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Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

4 von Art. 57a VE-PatG
entspricht

VE-PatG, Art. 58a, Abs. 2

“oder die Recherche inter-
nationaler Art nach Artikel

59 Absatz 5" zweimal nicht
streichen

Siehe Bemerkung zu VE-PatG, Art. 57a

VE-PatG, Art. 59

Art.59(5) b belassen, d.h.:
“Der Gesuchsteller kann
gegen Zahlung einer Ge-
blhr innerhalb von sechs
Monaten nach dem Anmel-
dedatum einer Erstanmel-
dung beantragen, dass das
IGE eine Recherche in-
ternationaler Art vermittelt.”

Siehe Bemerkung zu VE-PatG, Art. 57a

VE-PatG, Art. 87-102

Anderungen akzeptieren

Ein Gebrauchsmuster in der vorgeschlagenen Form bietet einen ausgewogenen, kostengiins-
tigen und unkomplizierten Schutz fur “kleinere” Erfindungen und Entwicklungen, fiir die ein in
geographischer Hinsicht begrenztes Schutzgebiet angestrebt wird. Das Gebrauchsmuster in
der vorgeschlagenen Form ist deshalb in der Lage — wie vom Gesetzgeber angestrebt — allfal-
lige negative Effekte auf Teilnehmer des Schweizer Patentsystems abzufedern, die insbeson-
dere durch die Einfihrung der Vollprifung bei Patentanmeldungen entstehen kénnten. Das
Gebrauchsmuster tragt deshalb seinen Teil dazu bei, das Schweizer Patentsystem attraktiver
zu machen. Dank der Einflhrung eines verwaltungsrechtlichen Léschungsverfahrens, insbe-
sondere den in den Art. 93(1)-(3) und (5) VE-PatG vorgeschlagenen Regelungen, aber auch
wegen Art. 91(2) VE-PatG und 87(3) VE-PatG, ist das ungeprifte Gebrauchsmuster nach
Auffassung des Frei Patentanwaltsbiros gut gegen allfallige Fehlentwicklungen abgesichert.

VE-PatG, Art. 89

Anderungen akzeptieren

Eine im Vergleich zum Patent reduzierte Laufzeit von 10 Jahren entspricht dem Wesen des
Gebrauchsmusters. Das Gebrauchsmuster ist in erster Linie auf "kleinere” Erfindungen aus-
gerichtet. Diese haben einen kleineren Zeithorizont und sind in der Regel nach 10 Jahren
Uberholt — falls sie sich Uberhaupt auf dem Markt durchgesetzt haben. Fir solche Erfindungen
brauchte es bisher und braucht es auch in Zukunft kein ungepriftes Schutzrecht Gber 20 Jah-
re. Deshalb diirfte ein Ersatz des ungepriiften Patents gemass in Kraft befindlichem PatG mit
20 Jahren Laufzeit durch ein ungepriftes Gebrauchsmuster mit 10 Jahren Laufzeit nur auf
ganz wenige Anmeldungen negative Auswirkungen haben.

VE-PatG, Art. 91, Abs. 2

Anderungen akzeptieren

Das IGE und der Gesetzgeber erhalten durch die in Art. 91(2) VE-PatG vorgeschlagene Re-
gelung die Mdglichkeit, offensichtlich nicht schutzwirdige Gebrauchsmusteranmeldung un-
kompliziert abzuweisen oder dem IGE basierend auf Art. 91(2) VE-PatG vorzuschreiben, of-
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Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

fensichtlich Schutzunwiirdige Gebrauchsmusteranmelder strikter abzuweisen, falls sich Fehl-
entwicklungen aufgrund der Tatsache, dass das Gebrauchsmuster gemass Vorschlag nicht
geprift ist, abzeichnen. Dies ist mit Blick auf ein ausgewogenes und von der Gesellschaft
akzeptiertes Patentsystem zu begriissen.

VE-PatG, Art. 93, Abs. 1

Anderungen akzeptieren

Mit dem verwaltungsrechtlichen Léschungsverfahren wie vorgeschlagen wird die Position
eines potentiellen Verletzers eines ungepriften Gebrauchsmusters im Vergleich zum unge-
priften Patent gestarkt. Gemass Art. 93(1) VE-PatG kann das verwaltungsrechtliche L6-
schungsverfahren jederzeit nach Verdffentlichung der Eintragung des Gebrauchsmusters
beantragt werden. Ein potentieller Verletzter eines allenfalls zu breiten Gebrauchsmusters
muss also nicht, wie beim ungepriften Patent gemass in Kraft befindlichem PatG oder beim
gepruften Patent geméss Vorschlag, innerhalb von neun Monaten nach Erteilung proaktiv
Schritte beim IGE einleiten, um das Schutzrecht aussergerichtlich anzugreifen, sondern er
kann zuwarten bis der Rechtsinhaber Anstalten macht, sein Schutzrecht durchzusetzen. Die
Anderung gemass Art. 93(1) VE-PatG ist also mit Blick auf ein ausgewogenen und effizientes
Patentsystem zu begriissen.

VE-PatG, Art. 93, Abs. 3 und
5

Anderungen akzeptieren

Das IGE und der Gesetzgeber erhalten durch die in Art. 93(3)(5) VE-PatG vorgeschlagenen
Regelungen die Méglichkeit, aktiv am Léschungsverfahren teilzunehmen oder dem IGE eine
aktivere Teilnahme am L&schungsverfahren vorzuschreiben, falls sich Fehlentwicklungen
aufgrund der Tatsache, dass das Gebrauchsmuster gemass Vorschlag nicht geprift ist, ab-
zeichnen. Dies ist mit Blick auf ein ausgewogenes und von der Gesellschaft akzeptiertes Pa-
tentsystem zu begrissen.

VE-IGEG, Art. 2, Abs. 3 und
3bis

Anderungen akzeptieren

Diese Prazisierung der Kompetenzen des IGEs ist zu begriissen. Es macht keinen Sinn und
widerspricht dem Gedanken eines schlanken, effizienten und kostengtinstigen Prifungsver-
fahrens, die Arbeit anderer Patentamter in derselben Sache zu ignorieren. Ferner vergréssern
die Kompetenzen nach Art.2(3%)-VE-IGEG den Handlungsspielraum des IGEs, die Interes-
sen der Teilenehmer des Schweizer Patentsystems Uber die Landesgrenze hinaus zu vertre-
ten.

VE-ParlG, Art. 40a, Abs. 3vis
VE-VGG, Art. 24
VE-VGG, Art. 39, Abs. 2bis

Hinzuzug von Fachrichtern
vorsehen oder anderweitig
sicherstellen, dass Be-
schwerdeinstanz auch Uber
ausreichendes technisches

Die in Bezug auf das Beschwerdeverfahren beim Bundesverwaltungsgericht vorgesehenen
Anderungen sind unzureichend.

In Anbetracht der Vielfalt an technischen Gebieten, die Gegenstand von Beschwerdeverfah-
ren sein werden, deren stetes Weiterentwickeln, der Abstraktions- und Detailebene, auf der
ein Beschwerdeverfahren zu einer vollgepriften Patentanmeldung ablaufen wird, aber auch in
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Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

und patentspezifisches
Fachwissen verflgt.

Bezug auf patentrechtliche Sonderheiten insgesamt und in einzelnen technischen Gebieten,
ist es zumindest fraglich, ob die vorgesehenen Anderungen dazu fihren, dass die Beschwer-
deinstanz ausreichende technische und patentspezifische Kenntnisse erlangen und aufrecht-
erhalten kann.

Da das Weiterziehen eines Entscheids des Bundesverwaltungsgerichts an das Bundesgericht
aufgrund der entstehenden Kosten und Zeitverzdgerungen in den allermeisten Fallen nicht in
Frage kommen dirfte, dirfte das Bundesverwaltungsgericht faktisch die Beschwerde ab-
schliessend beurteilen. Deshalb ist es wichtig, dass das Beschwerdeverfahren auch aus
technischer und patentspezifischer Sicht ausreichend qualitativ begleitet wird. Dafiir scheint
ein Beizug von Fachrichtern unumgéanglich oder es muss anderweitig sichergestellt werden,
dass technisches und patentspezifisches Wissen ausreichend und kontinuierlich bei der Be-
schwerdeinstanz vorhanden sind. Allenfalls kénnte auch ein Einbezug des Bundespatentge-
richts erwogen werden. Andernfalls besteht die Mdglichkeit, dass die Entscheide des IGE,
gegen die Beschwerde erhoben wird, wegweisenden Charakter erhalten und kaum mehr tUber
das Beschwerdeverfahren revidiert werden kénnen.

Im erlduternden Bericht zur Eréffnung des Vernehmlassungsverfahrens wird die Mdglichkeit
des Beizugs von Fachrichterinnen und Fachrichtern ausgeschlossen, weil dies der Professio-
nalisierung und der Unabhé&ngigkeit der Justiz zuwiderlaufen wirde, wie sie mit der Totalrevi-
sion der Bundesrechtspflege per 1. Januar 2007 eingeflihrt wurde (Seite 24, letzter Absatz).
Nach Auffassung des Frei Patentanwaltsbiiros stellt dies keinen ausreichenden Grund dar,
um den Beizug von Fachrichtern auszuschliessen und Gefahr zu laufen, zumindest in einer
ersten Phase das Beschwerdeverfahren zu schwéchen:

e Bei der Ausarbeitung der Totalrevision der Bundesrechtspflege stand wohl kaum das
Beschwerdeverfahren gegen Verfigungen des IGE, insbesondere gegen Verfigun-
gen in Zusammenhang mit vollgepriften Patentanmeldungen, im Vordergrund. Zu-
dem ist nicht nachvollziehbar, wieso die Professionalisierung mit Blick auf juristische
Fragen héher zu gewichten sein sollte, als die Professionalisierung mit Blick auf tech-
nische Fragen, die genauso relevant fir den Ausgang des Beschwerdeverfahrens
sind.

e Der Gesetzgeber hat mit der Einfllhrung des Bundesgesetzes liber das Bundespa-
tentgericht (Patentgerichtsgesetz, PatGG) seinen Willen zur Professionalisierung der
Justiz bei patentrechtlichen Fragestellungen kundgetan. Es ist nicht nachvollziehbar,
wieso dies nicht auch beim Beschwerdeverfahren gegen Entscheide des IGEs gelten
soll.
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Frau Bundesratin
Karin Keller-Sutter

Eidgendssisches Justiz- und Polizeidepartement

EJPD

Bundeshaus West

3003 Bern

Ausschliesslich per E-Mail an:
Rechtsetzung@ipi.ch

Basel, 1. Februar 2021 pho

Stellungnahme zur Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente

Sehr geehrte Frau Bundesratin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Thnen fiir die Moglichkeit,

uns in rubrizierter Angelegenheit dussern zu konnen.

In der Anlage finden Sie unsere Stellungnahme.

Fiir die Kenntnisnahme danken wir Ihnen und bitten Sie, unsere Uberlegungen fiir die weiteren

Arbeiten zu berticksichtigen.

Freundliche Griisse

Handelskammer beider Basel Han

A0k -

Martin Datwyler
Direktor

Beilage: Stellungnahme

Martin Ditwyler
Direktor

T +41 61270 60 81
F +41 61270 60 05

m.daetwyler@hkbb.ch

delskammer beider Basel

‘.

Deborah Strub
Abteilungsleiterin Cluster und Initiativen

Mitglied der Geschiftsleitung

Handelskammer beider Basel
St. Jakobs-Strasse 25

Postfach

CH-4010 Basel

T +41 61 270 60 60
F +41 61 270 60 05
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% handelskammer

Ste”Uﬂgﬂahme Basel, 1. Februar 2021 pho
zur Anderung des Bundesgesetzes Uber die
Erfindungspatente (PatG)

Die Handelskammer beider Basel unterstiitzt die vorgeschlagene Anderung des
Schweizerischen Patentgesetzes im Grundsatz. Die Anpassungen sind geeignet, die
Qualitat des Patentsystems in der Schweiz zu steigern, die
Handlungsmaoglichkeiten fir alle Beteiligten zu erweitern und zusatzliche Optionen
fiir die Schweiz im europaischen und internationalen Kontext zu eréffnen. Einzelne
Elemente des Entwurfs wie namentlich der Rechtsmittelweg, der Instanzenzug
sowie das ungepriifte Gebrauchsmuster bediirfen Anpassungen.

Ausgangslage

Der Schutz des geistigen Eigentums ist fiir den Innovationsstandort Schweiz zentral. Am 12.
Dezember 2019 haben die eidgenossischen Rate die Motion Hefti «Fiir ein zeitgemasses Schweizer
Patent» (19.3228) iiberwiesen. Diese verlangt vom Bundesrat, einen Gesetzesentwurf zur Revision
des Schweizer Patentrechts vorzulegen.

Dieser Entwurf soll insbesondere eine fiir Benutzer attraktive, internationalen Standards
entsprechende Patentpriifung (Vollprifung: Priifung der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit)
vorsehen, ein effizientes und kostenglinstiges Einspruchs- und Beschwerdeverfahren
gewahrleisten, sowie ein inhaltlich ungepriiftes Gebrauchsmuster einfiihren.

Vorlage

Die geplante Revision zielt darauf ab, die Qualitit des Patentsystems in der Schweiz zu erhohen,
den Anmeldern wie auch Drittparteien mehr Optionen im Bereich Patentschutz fiir die Schweiz zu
geben, ohne wesentliche bestehende Moglichkeiten einzuschrianken, und schliesslich die Position
der Schweiz im europdischen und internationalen Umfeld zu starken, was wir begriissen. Die
Handelskammer beider Basel hilt die vorgeschlagene Anderung des Schweizer Patentgesetzes im
Grundsatz flir begriissenswert und unterstiitzt namentlich die

e Einfiihrung einer materiellen Vollpriifung fiir nationale Schweizer Patentanmeldungen,

e Erweiterung des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens um Uberpriifungen der
materiellen Patentfahigkeit,

e Einfiilhrung eines ungepriiften Gebrauchsmusters fiir die Schweiz,

e erweiterte Moglichkeit, die englische Sprache in Patentverfahren zu nutzen

Handelskammer beider Basel
St. Jakobs-Strasse 25

Postfach

CH-4010 Basel

T +41 61 270 60 60
F +41 61270 60 05

www.hkbb.ch



Die Anpassungen sind geeignet, die Qualitit des Patentsystems in der Schweiz zu steigern, die
Handlungsmoglichkeiten fiir alle Beteiligten zu erweitern und zusétzliche Optionen fiir die Schweiz
im europdischen und internationalen Kontext erdffnen. Damit stellen die Anpassungen ein
wichtiges Element der Zukunftsfahigkeit des Schweizer Patentsystems dar.Allerdings sehen wir bei
namentlich nachfolgenden Elementen des Entwurfs Anpassungsbedarf, um das nationale
Patentsystem in der Schweiz attraktiv zu halten:

e Instanzenzug,
e Rechtsmittelweg,
e Ungepriiftes Gebrauchsmuster

Instanzenzug

Flir Beschwerden, sowohl gegen Entscheidungen des IGE im Priifungsverfahren wie auch im
Einspruchsverfahren sieht der VE-PatG das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) vor. Dieser
Instanzenzug erfolgt auf Basis der regularen Rechtssystematik des Verwaltungsrechts in der
Schweiz. Im spezifischen Umfeld des Patentrechtes ist dieser Instanzenweg aber, insbesondere
wenn es um technisch komplexe Fragestellungen der Neuheit, erfinderischen Tatigkeit und
ausreichenden Offenbarung geht, nicht sachgerecht.

Bei rechtlichen Fragen rund um das Patentrecht braucht es eine ausserordentlich hohe Expertise
der Spruchbehdrden. Dies war einer der Griinde, warum man mit einem Bundespatentgericht eine
in Patentfragen besonders spezialisierte Gerichtsinstanz geschaffen hat. Die gleichen
Herausforderungen stellen sich nun auch im Rahmen der Patentpriifungen wie auch Einsprachen.
Die Handelskammer beider Basel fordert daher, dass als Rechtsinstanz das Bundespatentgericht
(BPatGer) anstelle des BVGer vorgesehen wird.

Rechtsmittelweg

Die Erweiterung des bisher auf sehr wenige Einspruchsgriinde begrenzten Einspruchsverfahrens
erscheint als eine sinnvolle Ergdnzung zur Einfiihrung einer materiellen Vollpriifung nationaler
Patentanmeldungen. Das Einspruchsverfahren eroffnet der Zivilbeviolkerung sowie anderen
Wirtschaftsteilnehmern eine verhaltnismassig glinstige und gut vorsehbare Moglichkeit, gegen aus
ihrer Sicht zu Unrecht erteilte Patente vorzugehen. Fiir die Attraktivitat des Gesamtsystems ist es
aber essenziell, die Kosten und Verfahrensdauer klar zu begrenzen.

Um die Verfahrensdauer und -kosten bis zu einer rechtsgiiltigen Entscheidung zu straffen, ware
eine Moglichkeit, als erste Instanz das Einspruchsverfahren bereits durch das Bundespatentgericht
(und nicht dem BVGer) durchfiihren zu lassen, mit einer Berufungsmaoglichkeit zum Bundesgericht.

Ausserdem wird angeregt, in der Analyse beziiglich der Kosten der neuen Verfahren nicht nur die
Gebilihren, sondern ebenfalls die Honorare der Rechts- und Patentanwalte zu beriicksichtigen. Um
diese, nicht von den Behorden bestimmten Kosten tief zu halten, wire es wiinschenswert, wenn ein
Einspruchsverfahren auch ohne den Beizug eines Rechtsanwaltes moglich wire, sodass die
Parteien die Moglichkeit haben, sich ausschliesslich durch (angestellte) Patentanwalte vertreten zu
lassen.
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Ungepriiftes Gebrauchsmuster

Die Hochstdauer des Gebrauchsmusters von 10 Jahren ist (dies vor allem aus der Sicht derjenigen
die mit dem heutigen System ein ungepriiftes Patent mit 20 Jahren Laufdauer erhalten), zu kurz,
um eine gleichwertige Alternative zum gegenwértigen Schweizer Patent zu bilden. Es sollte
sichergestellt werden, dass die Attraktivitat des bisherigen Patentes auch unter dem ungepriiften
Gebrauchsmuster erhalten bleibt. Ein Ansatz um das Gebrauchsmuster, vor allem fiir KMU,
attraktiver zu machen wire, eine Verlangerungsmoglichkeit des Gebrauchsmusterschutzes unter
gewissen Bedingungen iiber die 10 Jahre hinaus vorzusehen, z.B. durch eine
Umwandlungsmoglichkeit in ein «Schweizer Patent» oder ein «gepriiftes Gebrauchsmustery, was
dann materiell voll zu priifen wére.

Die vorgeschlagene Neuheitsschonfrist beim Gebrauchsmuster wére unter Berticksichtigung der
kostengiinstigen Gebrauchsmustereintragung nicht zu rechtfertigen, weshalb diese abzulehnen ist.
Die Einflihrung einer generellen Neuheitsschonfrist ist bisher dem Patentsystem der Schweiz, wie
auch in den meisten europdischen Landern fremd. Zudem finden auf internationaler Ebene zur Zeit
Verhandlungen im Rahmen der B+ Lindergruppe statt, worin es um die Harmonisierung des
materiellen Patentrechts geht. Einer der umstrittenen Kernpunkte ist dabei die Neuheitsschonfrist,
weshalb es verfriiht ware, wenn die Schweiz in dieser kontroversen Frage gesetzgeberisch
vorpreschen wiirde.
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Stellungnahme zum Vorentwurf zur Anderung des Patentgesetzes VE-PatG und zum begleitenden Bericht VE-PatG
Hansjorg Kley, European Patent Attorney — epi Council, CH — 8400 Winterthur

Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Anderung des Patentgesetzes
Consultation relative a I’avant-projet de modification de la loi sur les brevets
Consultazione relativa all’ avamprogetto di modifica della legge sui brevetti

Formular zur Erfassung der Stellungnahme
Formulaire pour la saisie de la prise de position
Formulario per la raccolta di parere

Organisation / Organisation / Organizzazione Hansjorg Kley
European Patent Attorney — epi Council

Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) Hansjorg Kley / 052 226 00 00 / hansjoerg@kley.ch
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail)

Adresse / Indirizzo Aeckerwiesenstrasse 9
8400 Winterthur

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme elektronisch an Rechtsetzung@ipi.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre
Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen. Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a Rechtsetzung@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format
Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung@ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi
preghiamo di volerci trasmettere elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Stellungnahme zum Vorentwurf zur Anderung des Patentgesetzes VE-PatG und zum begleitenden Bericht VE-PatG
Hansjorg Kley, European Patent Attorney — epi Council, CH — 8400 Winterthur

Zusammenfassung

Der Vorentwurf zur Anderung des Patentgesetzes VE-PatG basiert auf der Motion 19.3228 Hefti Thomas «Fiir ein zeitgeméasses Schweizer
Patent». Dieser Vorentwurf VE-PatG wird von H. Kley abgelehnt, da dieser nur 5,67% (Stichtag 31.12.2019 gemass www.ige.ch ) der fir die
CH-wirksamen Patente betrifft > «Minoritatenlésung». Der vorgenannte Prozentsatz hat Uber die Jahre 2017 bis 2019 eine eindeutig fallende
Tendenz bei einem deutlichen Anstieg der Anzahl der européischen Patente mit Wirkung CH/LI. Der Aufwand und die Risiken der vorgeschla-
genen Revision stehen in einem krassen Missverhaltnis zum Nutzen einer solchen Revision.

H. Kley stellt unter der nachfolgenden Ziffer 10 einen Gegenvorschlag zur Diskussion vor.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

1 Kurzvorstellung der Person H. Kley

H. Kley hat bei Siemens Schweiz AG in 8047 Zirich als «European Patent Attorney» fir verschiedene Siemens-Gesellschaften und weitere
Gesellschaften in der CH und weltweit zahlreiche Verfahren vor dem EPA geflihrt; wovon bei Giber 330 europaischen Patentanmeldungen als
Vertreter, fur weitere deutlich mehr als 330 européische Patentanmeldungen/Patente/Einspriiche als Bearbeiter (Anmeldefassung,
Bescheidserwiderung, Einspruch, Beschwerde).

Seit 2011 ist H. Kley beim epi www.patentepi.org (Rechtsgrundlage - SR 0.232.142.2 Art. 134a) als CH-Vertreter Ratsmitglied (epi Council). In
dieser Eigenschaft hat H. Kley «bestimmte» Entwicklungen im Européischen Patentamt EPA zusatzlich en détail verfolgen kdénnen.

Seit 2014 ist H. Kley auch freiberuflich téatig, ua als Vertreter vor dem IGE von tber 70 Marken und von Uber 40 CH- und EP-Patenten.

In den Jahren 2007 bis 2019 war H. Kley Herausgeber des «Kommentar zum EPU 2000». Das ist jener deutschsprachige Kommentar, der von
den Kandidaten der Europaischen Eignungsprifung am meisten verwendet wurde.

2 Zur Stellungnahme von H. Kley

Am 12.12.2019 hat das Parlament die Motion 19.3228 Hefti Thomas «Fir ein zeitgemasses Schweizer Patent» Gberwiesen. H. Kley ist sich

bewusst, dass der Gesetzgeber mit der Motion Hefti der Exekutive einen Auftrag erteilt hat, Vorschlage fiir eine Revision des Patentgesetzes zu

erarbeiten. Dieser Auftrag wurde mit dem Vorentwurf VE-PatG erfillt. H. Kley erachtet jedoch diese Motion als sehr problematisch, da

)] unklar, wer hinter der Motion steckt und welche Interessen hier vertreten werden?,

i) die Konsequenzen einer Umsetzung sachlich, innenpolitisch (finanzielle Auswirkungen) und aussenpolitisch als mindestens unerfreulich,
wenn nicht als schadlich anzusehen sind.

i) Die gesetzten Ziele beziglich Kosten durch eine Gesetzesrevision unerreichbar sind, da die Hauptkosten ausserhalb der amtlichen
Gebuhren und der Gerichtskosten anfallen.

3 Gliederung der Stellungnahme von H. Kley
Die Stellungnahme von H. Kley hat folgende Struktur:

a) Kommentierung der in Erw&gung gezogenen Ldsungen gemass Seite 5ff des erlauternden Berichtes der im Folgenden mit «Bericht VE-
PatG» zitiert wird. Dabei wird die dort gewahlte Nummerierung 1.2.1 bis 1.2.4 verwendet - Ziffern 4 bis 7 dieser Stellungnahme.

1 Aufgrund einer nicht abschliessenden Analyse konnte vermutet werden, dass ein Patentanwalt Standerat Hefti zum Einreichen dieser Motion motiviert hat. Es ist aber nicht
vollig auszuschliessen, dass diese Motion «Patentpriifung» auch aus dem Umfeld des IGE entstammen kdnnte.
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b) Kommentierung des Vorentwurfes VE-PatG zur Anderung des Patentgesetzes > Ziffer 8.
C) Zusammenfassung zur in Erwagung gezogenen Lésung - Ziffer 9.
d) Konkreter Gegenvorschlag zur Erreichung der Ziele der Motion Hefti - Ziffer 10

e) Hauptsachlich redaktionelle Anmerkungen/Bemerkungen zu einzelnen Artikeln des Vorentwurfes VE-PatG finden sich in der Tabelle
dieses Formulars > Ziffer 12.
Diese Anmerkungen sollten abhangig von der gewéahiten Losung bei einer Anderung des PatG berticksichtigt werden. Insbesondere sind
«einheitliche Begriffe» und eine «einheitliche Nomenklatur» zu verwenden. Das ist jetzt im VE-PatG eindeutig nicht der Fall.

4 «1.2.1 Status quo»

Gemass «Bericht VE-PatG» wird festgestellt, dass sich das Schweizer Patentsystem bewdhrt hat. Diese Feststellung ist zu bestatigen.
H. Kley erwahnt noch folgenden zusatzlichen Vorteil:

Das bestehende sachlich ungepriifte CH-Patent hat in folgender Konstellation seine Berechtigung als gepriftes Patent:

H. Kley empfiehlt allen Anwéartern eines CH-Patentes zun&chst unter Gebihrenentrichtung eine erste DE-Patentanmeldung mit Geblhrenent-
richtung beim DPMA einzureichen. Ca 3 Monate nach der Einreichung erhalt man vom DPMA einen Recherchenbericht. Abhangig vom Ergeb-
nis des Recherchenberichtes kann diese Erstanmeldung dann ins DE-Prifungsverfahren gebracht werden. Ebenso abhangig vom Ergebnis des
Recherchenberichtes ist im Prioritatsjahr ist eine CH-Nachanmeldung mit Beanspruchung der Prioritat der vorgenannten DE-Anmeldung zu
tatigen. Im CH-Verfahren ist dann spater Prifungsantrag mit «Anhalten» der Prifung zu stellen. Das IGE hat bis jetzt auf Antrag stets das
Prifungsverfahren «angehalten» bis ein in DE gewadhrbarer Anspruchssatz vorliegt. Dieser Anspruchssatz wird dann dem CH-Verfahren zu-
grunde gelegt.

Vorteile dieses Anmeldeverfahrens fur den Anmelder/Gesuchsteller:

- Gunstige DE-Patentanmeldegebihren,

- einheitlicher Schutzbereich fir DE und CH/LI (soweit ein Patent erteilt werden konnte).

- Gunstige Patentanwaltskosten bei «geeigneter Auswahl» eines Patentanwaltes (siehe nachstehende Ausfuhrungen).

Die beiden Hinterlegungen/Einreichungen bedingen je ein Honorar des entsprechenden Patentanwaltes. Das ist vorzugsweise eine Person, die
vor dem DPMA und vor dem IGE vertreten kann. Die materielle Ausarbeitung fallt jedoch nur einmal an. Eine gegenteilige Praxis von Patent-
anwadlten in der CH dient nur deren Honorarmaximierung.

Ein allfalliger Nachweis im CH-Verfahren hinsichtlich PatG Art. 58(2) oder eine Berichtigung hinsichtlich PatV Art. 29 ist einfach zu erbringen,
namlich gleich wie im DE-Verfahren.
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Die amtlichen Gebiihren des DPMA betragen:

Anmeldegebihr (bis zu 10 Ansprtiche, elektronische Einreichung) € 40,00
Recherchengebihr € 300,00
Prifungsgebihr € 150,00

Das gleiche Anmeldeverfahren kann auch fir Gesuchsteller aus der Suisse Romande angewendet werden, also FR-Erstanmeldung beim INPI
mit CH-Nachanmeldung. Die Gebuhren sind leicht hoher, die Recherche fir FR-Anmeldungen wird vom EPA ausgefuhrt.

5 «1.2.2 Abschaffung des Schweizer Patents»

Der im Bericht geltend gemachte Nachteil (letzter Spiegelstrich auf Seite 11 des «Bericht VE-PatG») trifft einfach nicht zu. Eine Abschaffung
des Schweizer Patentes geht Uiberhaupt nicht einher mit der Nicht-Einfihrung eines CH-Gebrauchsmusters. Es gibt auch im PLT - SR
0.232.141.2 keine VerknUpfung von nationalem oder regionalem Patent mit einem nationalen Gebrauchsmuster.

Im Vorspann von Ziffer 1.2.2 wird noch PCT = SR 0.232.141.11 erwahnt: Es gibt mehrere Staaten des EPU - SR 0.232.142.2 (und mehrere
Staaten in anderen regionalen Patentvertragen des gemass PCT wie zB Senegal fur OA-Patente), die den sogenannt nationalen Weg aus dem
PCT-Verfahren geschlossen haben, Quelle: Letzte Seite des PCT-Newsletter.

Fur das EPU sind dies folgende Staaten (Stand 31.12.2020): BE, FR, GR, IE, LT, LV, MC, MT, NL, SL, SM (IT nicht mehr seit 01.07.2020).

Bei einer Abschaffung des Schweizer Patentes brauchte es hierzu lediglich eine «Note» des Bundesrates oder des IGE an das IB der OMPI in
Geneéve. Mit den vorgenannten Landern ware die Schweiz (und Liechtenstein) immer noch in sehr guter Gesellschaft. Eine Abschaffung des
Schweizer Patentes hétte jedoch einen Bruch mit dem Firstentum Liechtenstein zur Folge. Dieser Bruch ist unter «Vertrag zwischen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Furstentum Liechtenstein tUber den Schutz der Erfindungspatente» - SR 0.232.149.514 zu
betrachten.

6 «1.2.3 Einfuhrung eines Gebrauchsmusters anstelle des heutigen Schweizer Patents»

Die Einfiihrung eines Gebrauchsmusters anstelle des heutigen CH-Patents hétte ebenfalls einen Bruch mit dem Firstentum Liechtenstein zur
Folge. Es ist auszuschliessen, dass der «Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Firstentum Liechtenstein Uber
den Schutz der Erfindungspatente» - SR 0.232.149.514 auch auf Gebrauchsmuster anwendbar ist. Die Prdambel so wie die weiteren Artikel
beziehen sich auf «Erfindungspatente» und auf das EPU.

Daruber hinaus wird das bestehende nicht geprifte CH-Patent mit diesem Vorschlag «Gebrauchsmuster» massiv verschlechtert:
- Schutzdauer 10 Jahre anstelle der 20 Jahre;

br_IGE_2020Z12CH_2021-01-23.docx Blatt 5/ 23


https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/3160/Bericht.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20052006/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20052006/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19700122/index.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/849/de
https://www.wipo.int/pct/en/newslett/
http://www.wipo.int/
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19780344/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19780344/index.html

Stellungnahme zum Vorentwurf zur Anderung des Patentgesetzes VE-PatG und zum begleitenden Bericht VE-PatG
Hansjorg Kley, European Patent Attorney — epi Council, CH — 8400 Winterthur

- Verfahren und Stoffe/Stoffgemische kdnnen nicht geschitzt werden, es ist sehr fraglich, ob ClI-Gegenstande? mit einem
Gebrauchsmuster geschiitzt werden konnten?,

7 «1.2.4 Einfahrung der Vollprifung in Kombination mit einer internationalen Auslagerung der Priifung gewisser Sektoren
und/oder Fachgebiete»

Die materielle Bearbeitung einer Patentanmeldung ist eine hoheitliche Aufgabe des Staates. Sie bleibt auch hoheitlich, wenn diese Aufgabe

anstelle von einem Bundesamt von einem spezialgesetzlichen Institut (mit eigener Rechnungsfiihrung) wahrgenommen wird.

Dieser Vorschlag ist aus folgenden Grinden strikte abzulehnen:

)] Es wird eine Abhangigkeit von einer auslandischen Stelle geschaffen. Wenn im Gesetz eine echt sachliche Patentpriifung festgelegt ist,
ist dies als hoheitliche Téatigkeit des Staates zu betrachten. Eine solche Tatigkeit kann nicht wie zB Reinigungsarbeiten von Fenster-
scheiben des IGE-Gebaudes einfach extern vergeben werden.

i) Im Priafungsverfahren kann es erforderlich sein, dass zwischen Anmelder (bzw. seinem Vertreter) und der Prifungsabteilung ein
Gesprach bezuglich inhaltlicher Angelegenheiten erforderlich ist. Solche Gesprache sind selbst im bisherigen IGE-Verfahren wie auch in
den Verfahren vor dem EPA Ublich. Es kann nicht sein, dass eine Person des IGE lediglich als Mittler figuriert, n&mlich zwischen der
auslandischen Person, die die Prifung tatséchlich ausgefuhrt hat und dem Anmelder bzw. Vertreter. Es kann gar nicht sein, dass der
Anmelder/Vertreter in einer CH-amtlichen Angelegenheit mit einer Person einer auslandischen Stelle bzw. Behdrde verhandelt.

Die vorstehende Argumentation kann nicht als Widerspruch zum Vorschlag eines Berichtes uber die Rechtsbesténdigkeit eines Patentes be-
trachtet werden, da fiir die Erstellung des dort genannten Berichtes kein Dialog mit dem Antragsteller erforderlich ist.

8 «1.2.5 Gewahlte Losung (=Vollpriufung schweizerischer Patentanmeldungen, Einspruchsverfahren, Beschwerdeinstanz)»

8.1 Konzeptioneller Mangel eines vollgepriuften CH-Patentes fur die CH allein, unnotige Doppelspurigkeit

Fir innovative Gegenstande ist es eine lllusion zu meinen, ein Patentschutz fur die CH allein sichere das geistige Eigentum des betreffenden
Schutzrechtsinhabers.

Die vorgesehene Vollprifung einer CH-Patentanmeldung hétte die Konsequenz, dass der Schutzbereich eines CH-Patentes mit allfalligen Mit-
gliedern der gleichen Patentfamilie divergiert. Diese Divergenz war einer der hauptsichlichen Griinde der Einfiihrung des EPU. Es ist ferner
festzustellen, dass verninftigerweise niemand mit einer zu prifende CH-Patentanmeldung beginnt und innerhalb des Prioritatsjahres Nach-
anmeldungen im Ausland (zB EP, WO, CN, US, JP, RU oder KR) tatigen wird. In dieser Sichtweise fehlt einem sog. vollgepriften CH-Patent

2 Computer Implemented Inventions
3 VE-PatG Art. 87, Seite 11
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jegliche Legitimation.

Die Kritik muss sogar noch weiter gehen: Einer CH-Patentanmeldung als prioritatsbegriindende Anmeldung ohne Gebiihrenzahlung fehlt es
auch an jeglicher Legitimation, da diese Anmeldung in keinem Fall im Interesse eines Anmelders liegen kann. Es entstehen dadurch nur ein
Zeitverlust und nur unndétige Kosten mit Papierverkehr: Prioritéatsbelege (in Papierform) bestellen und an die entsprechenden Nachanmelde-
amter zustellen. Ein einfacheres und kostengunstiges Verfahren ist eine prioritatsbegrindende Anmeldung (mit oder ohne Gebulhrenzahlung)
beim EPA. Fiir einige Amter wie zB USPTO, KIPO, CNIPA oder JPO werden die Prioritatsbelege gebiihrenfrei und automatisch weitergeleitet
- DAS (Wipo DIGITAL ACCESS System). Die CH ist hier nicht dabei.

8.2 Aussenpolitische Wirkung und aussenpolitische Risiken

Die aussenpolitische Wirkung ist unter dem Kontext eines mit der EU abzuschliessenden Rahmenabkommens zu sehen. H. Kley weiss ganz
genau, dass die in VE-PatG vorliegende Ausgestaltung nichts mit der EU zu tun hat.

Mit diesem VE-PatG jedoch signalisiert die CH in Europa — insbesondere vis-a-vis der EU — eine zuséatzliche desintegrative Rolle.

Das im VE-PatG enthaltene Gebrauchsmuster bedarf einer Anpassung des «Vertrags zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und
dem Furstentum Liechtenstein Uber den Schutz der Erfindungspatente» - SR 0.232.149.514. Die Anpassung als solche wére kein Risiko. Da
das Furstentum Liechtenstein Teil des EWR ist und noch nicht alle diesbeztglichen Anpassungen erfolgt sind (zB Zusténdigkeit BPatGer und
Zustandigkeit von Gerichten von LI bezuiglich Patentstreitigkeiten) konnte der EPU-Vertragsstaat LI im Sinne von EPU Art. 149 eine
gemeinsame Benennung auch mit einem anderen Vertragsstaat als der CH vorsehen.

Ein Alleingang der CH ist nicht per se schlecht. Vorliegend kommt hinzu, dass fir diesen Alleingang die hiesigen Anmelder/Patentinhaber
keinen Vorteil haben, im Gegenteil: Die unter 8.1 genannten Mangel betreffen alle Anmelder. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
erkennen alle relevanten CH-Anmelder diesen konzeptionellen Mangel eines vollgepruften CH-Patentes und fahren mit ihrer bisherigen
Anmeldestrategie EP/PCT unbeirrt weiter.

8.3 Komplexitat einer Minoritaten-Losung

Der mit dieser Losung erforderliche gesetzgeberische Aufwand mit Einspruchsverfahren und der Beschwerdeinstanz BVGer flr das Prifungs-
und Einspruchsverfahren ist disproportional mit der Nutzung durch Anmelder, Patentinhaber und Einsprechende.
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Dazu folgende Zahlen (Quelle https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/publikationen/statistiken/patente.html vom 21.01.2021):

2019 2018 2017
Anmeldungen national 1720 1616 1628
Erteilte Patente national 615 615 771
In Kraft stehende Patente national 7066 7235 7351
4

In_Kra_ft stehe_:nde Patente_des EPA 124 635 115 684 109 407
mit Wirkung in der Schweiz

_Insgesamt in _Kraft stehende Patente 131 7195 122 800 116 758
in der Schweiz

Die Revision des PatG hat bezogen auf das Jahr 2019 5,37% der in der CH in Kraft stehende Patente zum Gegenstand. Mit diesem
Prozentsatz von 5,37% (in den Jahren 2018 / 2017 betrug der Prozentsatz 5.89% bzw. 6,3%) ist der von H. Kley verwendete Begriff
«Minoritatenlésung» hinreichend belegt. Bemerkenswert ist der Riickgang von 6,3% auf 5,37% innerhalb von nur zwei Jahren.

Die zukinftigen Nutzer einer CH-Vollpriifung sind nur solche, die die Mittel fiir eine EP-Anmeldung nicht aufbringen kénnen oder nicht
aufbringen wollen. Diese Nutzer werden bei einem CH-Verfahren vor dem IGE wohl kaum eine Verfligung («Zurtickweisung einer
Patentanmeldung») des IGE mit einer Beschwerde beim BVGer anfechten wollen. Weitere Betrachtungen zur «Minoritatenlésung» folgen
nachstehend unter Ziffer 8.4

An dieser Stelle ist zu erinnern, dass Anmelder (mit Ausnahme von Pharma) den Patentschutz in jenen Landern aufbauen, in denen gilt:

- bedeutender Markt oder

- Sitz von Mitbewerbern.

Pharmakonzerne errichten einen geographisch viel weitbreiteren Patentschutz, in aller Regel ausgehend von einer PCT-Anmeldung und wo
erforderlich wird der geographische Schutzbereich mit nationalen Nachanmeldungen erganzt.

Die CH ist im globalen und europaischen Kontext kein bedeutender Markt (La Suisse n’existe pas), weder fir Konsumguter noch fur Investi-
tionsguter. In der CH hat es auf verschiedenen Technikgebieten jedoch bedeutende Anbieter. Ein internationaler Mitbewerber eines solchen

4 In Kraft stehende Patente: Bertlicksichtigt wurden hierfur alle Patente, fiir die per Stichtag 31.12.2019 eine Jahresgebhr in der Schweiz bezahlt wurde.
5 Die Summenbildung fir die Jahre 2019 und 2018 ist nicht nachvollziehbar, die Abweichungen sind jedoch unerheblich.
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CH-Anbieters wird daher den Patentschutz priméar auf jene L&nder ausdehnen, die einen bedeutenden Markt darstellen. Nur in Technik-
gebieten, wo der CH-Markt allenfalls fur eine Pilotierung relevant sein kénnte, werden solche Mitbewerber einen Patentschutz auch in der CH
errichten. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist das ein Européisches Patent, das wirksam fur CH/LI validiert werden wird. Umge-
kehrt werden sich die vorstehend genannten bedeutenden CH-Anbieter (das sind insbesondere Startups) nicht auf CH-Patentanmeldungen
beschranken wollen, sondern gleich in der erforderlichen Breite mit einer EP- oder einer PCT-Anmeldung den Patentschutz in den relevanten
Landern aufbauen wollen. Die Irrelevanz einer zu prifenden und ein Prioritatsrecht begrindenden CH-Anmeldung wurde vorstehend schon
unter Ziffer 8.1 dargelegt.

Mit einem Personalbestand der Priifungsabteilung des IGE von 50 Personen® kann eine Vollpriifung von CH-Patentanmeldungen fur die
Gesamtheit der Technikbereiche nicht abgedeckt werden. Es ist nicht mdglich, die technische Kompetenz Uber alle Sachgebiete auf 50 bis 60
Personen aufzuteilen, man muss hier ein technisches Kompetenzproblem ansprechen.

Der Motionar Hefti kennt wahrscheinlich die inhaltliche Breite der zu prifenden Patentanmeldungen nicht. Der Motionar fordert ein «interna-
tionalen Standards entsprechendes Patentprifungsverfahren». Dazu gibt es keine Standards nach 1ISO, EN usw. Der Standard ist jedoch aus
dem PCT vorgegeben und der PCT ist Teil der CH-Rechtsordnung - SR 0.232.141.1 und > SR 0.232.141.11. Dazu wird hier ausgefihrt:

Fir ISA’s (Recherchenbehorden) sind in PCT Regel 36.1 - SR 0.232.141.11 Mindestanforderungen aufgestellt, Teilzitat aus Regel 36.1:
Regel 36.1 Aufzahlung der Mindestanforderungen

Die Mindestanforderungen nach Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe c sind folgende:

i) das nationale Amt oder die zwischenstaatliche Organisation muf3 wenigstens 100 hauptamtliche Beschaftigte mit ausreichender technischer
Qualifikation zur Durchfihrung von Recherchen haben; [...]

Fur IPEA’s (Prifungsbehdrden) sind in PCT Regel 63.1 > SR 0.232.141.11 Mindestanforderungen aufgestellt, Teilzitat aus Regel 63.1.:
Regel 63.1 Aufzahlung der Mindestanforderungen

Die Mindestanforderungen nach Artikel 32 Absatz 3 Buchstabe c sind folgende:

i) das nationale Amt oder die zwischenstaatliche Organisation mul3 wenigstens 100 hauptamtliche Beschaftigte mit ausreichender technischer
Qualifikation zur Durchflihrung von Recherchen haben; [...]

6 Zurzeit beschaftigt das IGE 50 Rechercheure (Quelle vom 08.1.2021: https://www.ige.ch/de/ip-search/patentrecherchen.html). Die materielle Sachpriifung und die Fiihrung
von Einspruchsverfahren k&dme zur bisherigen nicht im hoheitlichen Bereich ausgefiihrten Recherchentétigkeit noch hinzu.

br_IGE_2020Z12CH_2021-01-23.docx Blatt 9/ 23


https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1978/900_900_900/de
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19700123/index.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1978/942_941_941/de#part_B/lvl_d1163e52
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1978/942_941_941/de#part_C/lvl_d1163e94
https://www.ige.ch/de/ip-search/patentrecherchen.html

Stellungnahme zum Vorentwurf zur Anderung des Patentgesetzes VE-PatG und zum begleitenden Bericht VE-PatG
Hansjorg Kley, European Patent Attorney — epi Council, CH — 8400 Winterthur

Die vorgenannten Mindestanforderungen sind wohl begriindet, wenn man sich die Technikgebiete nach IPC anschaut:

IPC Sektion | Technikbereich Beispiele von CH-Anmeldern

A Taglicher Lebensbedarf Haushaltpapier mit ... .

B Arbeitsverfahren, Transportieren Postautomation, Gepacksortierung; Schaltbare Anbindung einer
Stellbaugruppe an zwei Stellwerkinstanzen.

C Chemie, Hiuttenwesen Verfahren zur Zellselektion und Modifizierung des
Zellstoffwechsels.

D Textilien, Papier Banknotenpapier.

E Bauwesen, Erdbohren, Bergbau Vorausschauende Exploration im Tunnelbau.

F Maschinenbau, Beleuchtung, Heizung, Waffen, Sprengen | Gepanzertes Fahrzeug mit ... .

G Physik MEMS Nanoindenter Chip, Verfahren zum Kollisionsmanage-
ment fUr ein drahtloses Erfassungssystem,
Brand- oder Rauchmelder.

H Elektrotechnik Verbundmaterial fiir Batterien.
Warnnachrichten-Routing fur Infrastrukturen

Ohne den gegenwartig in der Prifungsabteilung des IGE angestellten Priifern nahetreten zu wollen, ist es auch nicht so, dass diese Prifer von
einem Tag auf den andern anstelle der jetzt praktizierten Formalprifung (= grammatikalische Prifung mit Bleistiftkorrekturen im zu retournie-
renden Amtsexemplar) auf eine Vollpriifung bezuglich Neuheit, erfinderischer Tatigkeit und ausreichender Offenbarung umstellen kénnen. Fir
diese Umstellung ist ein grosser Schulungsbedarf erforderlich und ob alle Priifer in der Lage sind, auf diese inhaltliche technische Prifung um-
stellen zu konnen, ist fraglich. Die Angaben in Anzahl zuséatzlicher Vollzeitaquivalente im einstelligen Bereich fir die Szenarien 1 und 37 fur den
Aufbau beim IGE sind mindestens unglaubwurdig.

8.4 Finanzielle Auswirkungen, untergeordnete Bedeutung der Gebiihrenhdhe fir Prifung, Einspruch und Beschwerde

Unter Ziffer 8.3 wurde der Begriff «Minoritdten Losung» verwendet. H. Kley hat die Umfrage des IGE (zitiert auf Seite 9 des «Bericht VE-PatG»)
durchgesehen. Die angewendete Systematik mit der Befragung von 1000 Erfindern ist vom Ansatz her falsch und deshalb nicht zielfiihrend.
Dies ist begriindet einerseits wegen OR Art. 332 und andererseits, weil hier die Psychologie eines jeden Erfinders ein ungebihrliches Gewicht
erhalt: Jeder Erfinder meint, dass seine Erfindung eine der wichtigsten Erfindungen ist. Zum Glick haben wir in der CH den Artikel 332 des
Obligationenrechts und zum Glick haben wir hier nicht gesetzgeberische Hemmnisse bezlglich Erfinderrechte wie in DE. Massgeblich fir eine
Befragung in dieser Angelegenheit waren ausschliesslich beim IGE registrierte Patentanmelder/Patentinhaber von CH-Patentanmeldungen

7 Vgl Bericht VE-PatG Seite 70 Mitte: jahrlichen Vollkosten von rund CHF 200'000 pro Vollzeitaquivalent im Prif- und Einspruchsbereich
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resp. CH-Patenten. Prim&r waren daher juristische Personen zu befragen gewesen und jene Anmelder (=nattrliche Personen), die sich selber
als Erfinder benannt haben. Auch eine Befragung von Patentanwalten ist fragwirdig, da Patentanwélte zunachst eigene Interessen und wohl
nicht die Interessen ihrer Mandantinnen vertreten.

8.4.1 Finanzielle Betrachtung zum Prifungsverfahren
H. Kley unterstellt den Erfindern von CH-Patentanmeldungen die gleiche Qualifikation wie jenen von EP-Anmeldungen. Somit ist auch eine zu
erwartende Erteilungsrate in etwa gleich wie beim EPA, namlich als Beispiel fir das Jahr 2015: 48%.

Kritisch sind die finanziellen Aufwendungen fur die Vollprifung von CH-Patentanmeldungen zu sehen. Der Steuerzahler wird nicht belastet,
hingegen die GeblUhrenzahler des IGE. Bei einer Vollkostenrechnung des IGE fur die Sachprifung ist mit Gebihren zu rechnen, die &hnlich,
wenn nicht hoher wie jene des EPA sind. Nachstehend minimale Gréssenordnungen:

Angenommener Aufwand fur eine Recherche einschliesslich «Opinion» (analog EESR) 5 h
Angenommener Aufwand fur einen Prifungsbescheid («Beanstandung») 4 h
Annahme IGE-Interner Stundensatz inkl. Infrastruktur und Overhead CHF 200,008
Grossenordnung einer kostendeckenden Recherchengebihr CHF 1000,00

Grossenordnung einer kostendeckenden Prifungsgebihr unter Annahme von 2 Priifungsbescheiden CHF 1600,00

Zum Vergleich werden hier die Gebihren des EPA angegeben:
GebO Art. 2 Gebuhr 2: Recherchengebiihr € 1350,00
GebO Art. 2 Gebuhr 6: Prufungsgebihr € 1700,00

Wenn die oben angegebenen Zeiten als Zeitvorgaben fir die Rechercheure/Prifer des IGE gelten wiirden, wére da wohl massiver Widerstand
seitens der Rechercheure/Prifer zu erwarten.

H. Kley hat nichts gegen eine partielle Quersubventionierung einzuwenden. Es waren jedoch bedeutende Betrdge fir die vorgeschlagene
Vollprifung von Patentanmeldungen aufzuwenden. Nur der Vollstandigkeit halber merkt H. Kley noch an, dass die unter Ziffer 4 genannten
Gebuihren vor dem DPMA unmdglich als kostendeckend angesehen werden kdnnen, doch das kann nicht Gegenstand dieser CH-Vernehm-
lassungsantwort sein.

Die Aufwendungen fiur die Ausarbeitung einer Patentanmeldung liegen typischerweise in der Groéssenordnung von 12h bis 30h abhangig von
der Komplexitat des Erfindungsgegenstandes. In der CH wird fir die Ausarbeitung einer Patentanmeldung (ohne Verfahrensfiihrung, ohne Ein-

8 Vgl Bericht VE-PatG Seite 70 zusatzliches Vollzeitaquivalent CHF 200'000: Dier von H. Kley angenommene Stundensatz von CHF 200,00 berticksichtigt Overhead und
Infrastruktur entsprechend ca CHF 320°000.
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reichung, ohne Gebiihren und ohne Gebihrenzahlung) meist mehr als CHF 3500,00 fakturiert. Die Patentanwaltsstundenséatze in der CH
bewegen sich in einem Bereich von etwa CHF 220,00 bis CHF 380,00.

8.4.2 Finanzielle Betrachtung zum Einspruchsverfahren

Die zu erwartende Einspruchsrate gegen vollgeprifte CH-Patente ist als deutlich tiefer als jene vor dem EPA anzusehen, da in der CH die
Bereitschaft fur eine immaterialguterrechtliche Auseinandersetzung vor einem Amt oder einem Gericht deutlich geringer ist als zB in DE oder
FR. Die Einspruchsrate vor dem EPA liegt im Bereich von 4 bis 5% der erteilten Patente °.

Die Ausarbeitung eines Einspruchs gegen ein CH-Patent ware genauso aufwendig wie die Ausarbeitung eines Einspruchs gegen ein europai-
sches Patent und bendtigt mindestens 20h und kann ohne weiteres 50h und mehr erfordern. Fir die Ausarbeitung eines Einspruchs sind daher
die Patentanwaltskosten auf CHF 5000 bis sehr deutlich tlber CHF 10.000 zu veranschlagen. Die Einspruchsgebhr fir einen Einspruch beim
EPA betragt € 815,00 (Anmerkung H. Kley: Diese Gebuhr ist ebenfalls weit weg von einer Kostendeckung, doch auch das ist hier nicht das
Thema). Die amtlichen Gebuhren beim Einspruch sind wirklich unbedeutend (ob nun das IGE die Einspruchsgebihr auf CHF 400 oder auf CHF
1500 festsetzt ist schlicht unerheblich gegentber den Kosten fiir die Ausarbeitung eines Einspruchs und der nachfolgenden Aufwendungen fir
die Verfahrensfiihrung.

Ein Einspruch ist dariiber hinaus ebenfalls von der Relevanz des erteilten CH-Patentes fiir das Territorium CH/LI zu betrachten:
Wen konnte ein solches CH-Patent storen? Einmal mehr: Ist die CH ein relevanter Markt? Hat es in der CH stérende Mitbewerber?

8.4.3 Finanzielle Betrachtung zum Beschwerdeverfahren
Eine Verfigung des IGE im Priufungsverfahren oder im Einspruchsverfahren kann mit Beschwerde bei BVGer in St. Gallen angefochten
werden.

Bezlglich Beschwerdeverfahren misste ein Kostenvorschuss ca CHF 4’000,00 betragen. Diese angenommene Betragshdhe orientiert sich an
der Betragshohe fur einen Kostenvorschuss in Markensachen vor dem BVGer. Die Kosten fur die Ausarbeitung einer Beschwerdeschrift durch
einen Patentanwalt liegen abhangig von der Komplexitat des Falles im Bereich von mindestens CHF 8'000 bis CHF 12'000, bei komplexen
Sachverhalten auch héher.

Die Beschwerdegebiuhr beim EPA betragt
Beschwerdefuhrer ist natirliche Person oder ein KMU/Forschungsstatte EUR 955
Beschwerdefihrer ist eine sonstige Einheit EUR 2705

Auch diese Zahlen zeigen — selbst wenn der angenommene Kostenvorschuss von CHF 4000 als hoch betrachtet wiirde — dass die Gerichts-
kosten keinen wesentlichen Anteil an den Gesamtkosten bilden kénnen.

9 Quelle www.epo.org mit search «opposition rate»
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8.4.4 Konklusion aus den Finanziellen Betrachtungen zum Prifungs-, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren
Noch einmal: Wer nicht bereit ist, die Gebuhren fiir die Verfahren vor dem EPA aufzuwerfen, ist erst recht aus finanziellen Griinden nicht bereit,
in einem CH-Verfahren den Beschwerdeweg hinsichtlich Prifung und Einspruch zu beschreiten.

Die Ziele der Motion Hefti hinsichtlich eines kostengiinstigen Einspruchs- und Beschwerdeverfahren sind durch die Gesetzgebung unerreichbar,
da die amtlichen und gerichtlichen Geblhren einen untergeordneten Anteil an den totalen Verfahrenskosten haben.

8.5 Konklusion aus den Fallzahlen fir Patentanmelder, Patentinhaber, Einsprechender und Beschwerdefihrer

Die Mittel fur die Quersubventionierung fur die Verfahren vor dem IGE waren via Jahresgebihren bereitzustellen. Somit musste die Mehrheit
der Patentinhaber sich insoweit an der Finanzierung dieser Minoritatenlésung beteiligen, als dadurch die Geblhren nicht weiter ermassigt
werden kénnen, sondern ggf wieder erhoht werden mussten.

Jetzt werden ohne Sachpriifung rund 600 CH-Patente pro Jahr erteilt. Gemass ° wird im Folgenden das Szenario | «Bisheriges Niveau der
Nachfrage nach nationalen Schutztitel mit aufgerundeten Zahlen betrachtet.

Entgegen den Angaben im «Bericht VE-PatG», darf nicht die Zahl Anmeldungen, sondern es muss nur die Zahl der ins Verfahren kommenden
Anmeldungen betrachtet werden. Es werden immer noch viele CH-Anmeldungen ohne Geblhrenzahlungen lediglich zur Sicherung eines
Prioritatsdatums eingereicht, - siehe weiter oben unter Ziffer 8.1. Die Anzahl dieser vorgenannten Patentanmeldungen darf nicht fir das
Prufungsverfahren beriicksichtigt werden.

Annahme Anzahl Patentanmeldungen pro Jahr, die ins Prufungsverfahren gelangen 700
Anzahl Patenterteilungen pro Jahr bei einer Erteilungsrate von 50% 350
Anzahl Verfligungen, die eine Zuriickweisung einer Patentanmeldung zum Gegenstand haben 350
Anzahl Beschwerden aus Verfigungen im Prufungsverfahren bei einer Beschwerderate 3% 10
Anzahl Patenterteilung pro Jahr (siehe oben) 350
Anzahl Einspriiche bei einer Einspruchsrate von 3% 10
Anzahl Beschwerden aus Verfigungen im Einspruchsverfahren bei einer Beschwerderate von 10% 1

Mit den vorstehenden zu erwartenden Anzahl Erteilungen, Einspriichen und Beschwerden wird die vorstehend in Ziffer 8.3 vorgebrachte
Minoritatenldésung belegt.

10 Bericht VE-PatG Seite 70 Szenario 1
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8.6 Irrelevanz von vollgepruften Patenten beziglich der Patentbox
Gemass VE-PatG soll StHG Art 24a StHG erganzt werden mit

aPs Gebrauchsmuster nach dem Patentgesetz vom 25. Juni 1954, 1

Gegen eine solche Erganzung ware bei einer Einfihrung eines Gebrauchsmusters nichts einzuwenden. Diese Erganzung von Art 24a StHG*2
zeigt aber Gberdeutlich, dass ein vollgepriftes CH-Patent in der Patentbox schlicht keine Auswirkung hat gegeniiber dem bisherigen unge-
priften CH-Patent. Ein vollgepruftes CH-Patent ist somit flr die Patentbox irrelevant.

9 Zusammenfassung zur in Erwagung gezogenen Lésung

Der VE-PatG ist mit der Angabe der vorerwahnten Griinde ein — zurickhaltend ausgedriickt — untauglicher Vorschlag, die Forderungen der
Motion Hefti zu erftllen, insbesondere sind wegen dem Gebrauchsmuster die Auswirkungen auf den Staatsvertrag CH-LI zu beachten.

Die Motion Hefti soll hingegen Anlass sein, mindestens folgende Anderungen des Patentgesetzes vorzunehmen (die Aufzahlung von H. Kley
erhebt keinerlei Anspruch auf Vollstandigkeit):

)] Neuer Artikel, der auf die Rechtsprechung des Bundespatentgerichtes gestiitzt ist:
BPatGer Urteil S2015 001 vom 9. Februar 2015, E. 6.1 3,
Bei der Beantragung superprovisorischer Massnahmen gegentber einem vermuteten Patentverletzer muss der Antragsteller die Rechts-
bestéandigkeit des angeblich verletzten Patentes glaubhaft machen. Es ist auf Gesetzesstufe zu regeln, dass ein Bericht vorzulegen ist,
der vergleichbar mit einem EESR des EPA ist. Generell sollen nur solche Berichte als zuldssig anerkannt werden, wenn sie von amt-
lichen Stellen wie dem EPA herausgegeben worden sind. Patentanwaltliche Gutachten zur Rechtsbesténdigkeit sind abzulehnen. Die
Regelung sollte beinhalten, dass das zustandige Gericht also das BPatGer beim EPA einen solchen Bericht anfordert. Die gesetzliche
Grundlage ist vorhanden in EPU Art. 131(2) = mit «andere gerichtliche Handlungen». Die entstehenden Kosten sind zunachst in Form
einer Gerichtsgebuhr dem betreffenden Antragssteller aufzuerlegen.
Sollte ein zu Uberprifendes CH-Patent in der Verfahrenssprache it abgefasst sein, ist eine beglaubigte Ubersetzung dem vorgenannten
Verfahren gemass EPU Art. 131(2) zugrunde zu legen.
Es ist hier einzuraumen, dass damit eine Abhangigkeit von nicht-schweizerischen Stellen geschaffen wird, H. Kley sieht hier keine
andere Losung.

i) Neuer Artikel, der die Erfordernisse an einen Anmeldetag an jene des PLT & SR 0.232.141.2 angleicht. Der Gesetzestext muss nicht
erfunden werden, er kann sich orientieren an EPU Art. 80 und EPU Regel 40, beide sind Teil der CH-Rechtordnung - SR 0.232.142.2

11 VE-PatG Seite 23/24
12 SR 642.14
13 Bericht VE-PatG Seite 13
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ii)

und > SR 0.232.142.21.

Basierend auf PLT - SR 0.232.141.2 und diesem neuen Artikel des PatG waére festzulegen, dass jede Sprache iSd ISO 639 fur die
Zuerkennung eines Anmeldetages verwendet werden kann. Innerhalb einer Frist von zB 2 Monaten ab Zuerkennung eines
Anmeldetages ist eine Ubersetzung in eine Amtssprache der CH (de, fr und it) einzureichen. Diese Ubersetzung wiirde dann dem CH-
Verfahren zugrunde gelegt: = Neukonzeption von PatG Art. 49. H. Kley lehnt die Zulassung von en als Verfahrenssprache fir CH-
Patentanmeldungen ab. Das «Londoner Ubereinkommen» = SR 0.232.142.202 ist Teil der CH-Rechtsordnung und legt fiir die CH fest,
dass fiir europaische Patente mit Wirkung CH keine Ubersetzung von der Verfahrenssprache englisch (en) in eine der Amtssprachen
der CH erforderlich ist. Trotzdem wird von H. Kley bezweifelt, ob die englische Sprache als Verfahrenssprache vor dem IGE fur ein rein
schweizerisches Verfahren mit tibergeordneten CH-Bestimmungen zulassig ist. Mit den gleichen Uberlegungen kénnte man zB auch
chinesisch (Sprachcode zh) als Verfahrenssprache zulassen. Wer schon ein CH-Patent will, soll sich dabei einer der drei CH-
Amtssprachen de, fr und it bedienen.

Datenschutzkonforme Regelung der Akteneinsicht nach Veroffentlichung einer Patentanmeldung: Der Name der Einsicht nehmenden
Person darf nicht sichtbar werden flir spater ebenfalls eine Einsicht nehmende Personen.

Das IGE zeigt sich hier absolut uneinsichtig und unsensibel (H. Kley kann dies mit einem Schriftverkehr aus dem Jahr 2012 belegen).
Konkretes kann der damals politisch heiklen Akte EP 0 741 373 B1 (&hnlich wie in den friihen Habsburgerkriegen) enthommen werden.
H. Kley weiss von einem Fall, wo die Absenz einer datenschutzkonformen Regelung zu einem Personenschutzproblem flihrte.

Das vorgenannte Problem kénnte geldst werden mit der Bereitstellung einer Online-Akteneinsicht beim IGE fur

- CH-Patentanmeldungen nach erfolgter Veroffentlichung,

- CH-Patente,

- EP-Patente mit dem Teil CH/LI.

Da sollte das Rad nicht neu erfunden werden, etwas in der Art des Europaischen Patentregisters https://register.epo.org/ genlgt vollauf.

Konsequente Anpassung der Nomenklatur an jene von des EPU = SR 0.232.142.2, wie zB
Gesuchsteller > Anmelder,

Patentgesuch - Patentanmeldung (nicht Anmeldung),

zurlickweisen statt «tritt nicht ein» oder «wird nicht eingetreten».
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10 Konkreter Gegenvorschlag zur Zielerreichung der Motion Hefti

Eine Umsetzung der Motion Hefti darf keine Verschlechterung des «status quo» nach sich ziehen, siehe vorstehende Erklarungen. H. Kley
prasentiert daher einen vom VE-PatG abweichenden Gegenvorschlag zur Diskssion mit den positiven Elementen:

- Bisheriges Patentanmeldeverfahren mit neu obligatorischer Recherche.

- Fakultative Prifung auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit.

Ausgehend vom VE-PatG und ausgehend vom gegenwartigen PatG weist der Vorschlag von H. Kley folgende Elemente nicht bzw. nicht mehr
auf (negative Elemente):

- Kein Gebrauchsmuster,

- kein Einspruchsverfahren, auch das jetzt bestehende Verfahren gemass PatG Art. 59c ist wegen mangelnder Relevanz abzuschaffen,
- keine Beschwerdeverfahren vor dem BVGer.

10.1 Bisheriges Patentanmeldeverfahren mit obligatorischer Recherche

Das bisherige Patentanmeldeverfahren mit einer sog. CH-Direktanmeldung oder einem Eintritt in die nationale Phase vor DO=CH oder EO=CH
aus dem PCT-Verfahren ist beizubehalten.

Fur die CH-Direktanmeldung ist ein gebuhrenpflichtiger Recherchenbericht zu erstellen, der den beanspruchten Gegenstand hinsichtlich Paten-
tierbarkeit untersucht. Der zu erstellende Recherchenbericht soll inhaltlich einem EESR* oder einer WO-ISA gemass PCT Regel 43bis 2 SR
0.232.141.11 entsprechen. Bis zur Einfuihrung einer online-Akteneinsicht beim IGE soll nicht nur der Recherchenbericht, sondern auch die
«opinion» Teil der Verdffentlichungsschrift A1 werden.

Selbstverstandlich soll der Recherchenbericht zu den Ausschlussgrinden gemass PatG Art. 1a, 1b und 2 Stellung nehmen.

Fur Anmeldungen aus dem PCT entféllt der zu erstellende Recherchenbericht und zwar auch dann, wenn die ISA/IPEA hat feststellen missen,
dass fur den beanspruchten Gegenstand keine «vernunftige» Recherche bzw. keine verninftige Prifung durchfihrbar ist. Auf jeden ist Stellung
zu nehmen, ob der beanspruchte Gegenstand die Erfordernisse von PatG Art. 1a, 1b und 2 erfullt.

10.2 Patenterteilung, fakultative Priifung auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit

Mit der Veroéffentlichung der CH-Direktanmeldung oder mit dem Eintritt in die nationale Phase vor dem DO=CH oder EO=CH startet eine Frist
von zB 6 Monaten zur Stellung eines gebuhrenpflichtigen Prifungsantrags.

10.2.1 Verfahren ohne Stellung eines Prifungsantrags

Wird kein Prifungsantrag gestellt, erhalt der Anmelder eine einmalige Aufforderung mit einer Frist von zB 4 Monaten, die Anspriche unter
Bericksichtigung des Recherchenberichts zu &ndern.

Reicht der Anmelder keine gednderten Anspriiche ein, erfolgt eine Patenterteilung auf Basis der urspriinglichen Anspriiche (ohne grammati-

14 Extended European Search Report bestehend aus «Search Report» SR und aus «European Search Opinion» ESOP - www.epo.org
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kalische Prufung).

Reicht der Anmelder gednderte Anspriiche ein, prift das IGE, ob die geanderten Anspriiche nicht Gber den Inhalt der urspriinglich einge-
reichten Unterlagen gehen, - PatG Art. 58(2).

Falls die Anspriiche mit PatG Art. 58(2) konform sind, erfolgt eine Erteilung ohne weitere (grammatikalische) Prifung.

Falls die Anspriiche mit PatG Art. 58(2) nicht konform sind, erfolgt eine einzige Aufforderung mit einer Frist von zB 4 Monaten. Wird kein
bezlglich Art. 58(2) gewéahrbarer Anspruchssatz eingereicht, erfolgt eine Erteilung auf Basis der urspringlich eingereichten Anspriche.

Das so erteilte Patent wird als Dokument mit dem Dokumenttyp B1 (wie bisher, friiher war es A5) vero6ffentlicht.

10.2.2 Verfahren mit Stellung eines Prifungsantrags

Wenn eine Priifung auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit beantragt wird und wenn aufgrund dieser Prifung Neuheit und erfinderische
Tatigkeit gegeben sind, wird ein Patent erteilt und mit dem Dokumenttyp B4 (B4 ist nach Kenntnis von H. Kley noch nicht belegt) veroffentlicht.
Bei Absenz von Neuheit oder erfinderische Tatigkeit des beanspruchten Gegenstandes, erfolgt keine Zuriickweisung, sondern der Anmelder
kann ein Patent beantragen wie unter Ziffer 10.2.1 dargelegt.

10.3 Wirdigung dieses Vorschlags

10.3.1 LOsung des technischen Kompetenzproblems

H. Kley schlagt zur Losung des unter Ziffer 8.3 dargestellten technischen Kompetenzproblems vor, dass ein Kooperationsabkommen zwischen
dem IGE und (in alphabetischer Reihenfolge) dem AT-Amt, dem DE-Amt DPMA und/oder dem EPA abgeschlossen wird. Dieses Kooperations-
abkommen soll eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Patentprifung von CH-Anmeldungen regeln.

Ob ein oder mehrere solche Kooperationsabkommen erforderlich sind, ist fir H. Kley nicht beurteilbar. Das AT-Amt ist international mindestens
so qualifiziert wie das DE-Amt, da das AT-Amt die Funktionen ISA und IPEA gemass PCT fir PCT-Anmeldungen in englischer Sprache aus-
fuhrt. Das trifft fir das DE-Amt nicht zu.

10.3.2 Vorteile, Ausblick
a) Das IGE kann weitgehend bisherige Verfahren ilbernehmen, der formelle Aufwand zur Umsetzung hélt sich in eher engen Grenzen.

b) Mit der Nichteinfihrung eines Beschwerdeverfahrens gemass den vorstehend skizzierten Verfahrenswegen werden die Rechte eines
Anmelders nicht beschnitten und die Gerichtsbarkeit wird nicht gefahrdet: Patentverfahren vor dem BVGer missten von anderen
technischen Richtern (also andere Personen!) behandelt werden als von Richtern des BPatG. Eine Verschiebung dieses Verwaltungs-
gerichtsverfahren zum BPatGer ist abzulehnen, da damit die Unabhéngigkeit fur allfallig spatere Patentstreitigkeitsverfahren nicht mehr
gewabhrleistet ist.

C) Offensichtlich nicht rechtsbestéandige Patente sind als solche erkennbar tber die Publikation des vorgeschlagenen Recherchenberichtes;
wichtig ist hier der Unterschied zwischen «Publikation» und «der Offentlichkeit zuganglich», bei der Publikation entsteht fur einen
Mitbewerber kein Aufwand, die Angaben zur Rechtsbestandigkeit eines Patentes zu beschaffen.
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d) Die Einfiihrung dieses Vorschlages mit obligatorischer Recherche und fakultativer Prufung wird rasch zeigen, ob fur geprufte CH-Patente
Uberhaupt ein Bedarf besteht. Ohne relevanten Bedarf musste Uber eine Abschaffung der fakultativen Prufung oder gar der Abschaffung
des CH-Patentes sehr ernsthaft nachgedacht werden. Die Alternative «Européisches Patent mit Designation CH besteht seit iber 40
Jahren und hat sich insgesamt als sehr erfolgreich erwiesen.

e) Das vorgeschlagene Kooperationsabkommen mit einem oder mehreren der vorgenannten Patentdmter kann auch zur Kostenreduktion
beim IGE beitragen, in dem die bisherige Grésse der Prifungsabteilung ohne Substanzverlust reduziert werden kann.

10.3.3 Nachteile

Man muss akzeptieren (H. Kley liebt die CH), dass angesichts der relativ geringen Anzahl von zu prifenden Anmeldungen (Sehr grossziigige
Annahme von H. Kley bei 700 zu prifenden Anmeldungen pro Jahr, siehe oben) eine vollstandige Autonomie der CH nicht machbar ist. Ein
Kooperationsabkommen soll jedoch so ausgestaltet werden, dass der sog. «Lead» beim IGE verbleibt, dies ist essentiell fur die Kommunikation
des Anmelders mit dem IGE und nicht mir irgend einer auslandischen Stelle.
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11 Expansion von verwendeten Akronymen, normative Hinweise
BPatGer Bundespatentgericht, aus www.bpatger.ch

BVGer

Bundesverwaltungsgericht, Akronym aus www.bvger.ch entnommen

Bericht VE-PatG

Cll
DO
EESR

EO
EPA
epi
EPU

IPC
IPEA
ISA
OA
PCT
PLT
SR
SR

Anderung des Bundesgesetzes uber die Erfindungspatente [Patentgesetz, PatG]
Erlauternder Bericht zur Erdffnung des Vernehmlassungsverfahrens

Computer Implemented Invention

Designated Office, Bestimmungsamt, PCT

Extended European Search Report bestehend aus «Search Report» SR und aus

«European Search Opinion» ESOP - EPU Regel 62

Elected Office, Ausgewéhltes Amt, PCT

Europaisches Patentamt, www.epo.org

Européisches Patentinstitut, www.patentepi.org

Européisches Patentiibereinkommen = SR 0.232.142.2 und Ausfiihrungsordnung zum EPU = SR 0.232.142.21

Internationales Biro

International Patent Classification

International Preliminary Examination Authority, PCT

International Search Authority, PCT

Organisation africaine de la propriété intellectuelle

Patent Corporation Treaty, 2 SR 0.232.141.1; Ausfihrungsordnung zum PCT - SR 0.232.141.11
Patent Law Treaty, > SR 0.232.141.2

Systematische Sammlung der Bundesrechts

Search Report

VE-PatG Vorentwurf Patentgesetz
WO-ISA Schriftlicher Bescheid (written opinion) der Internationalen Recherchenbehotrde ISA; PCT R. 43bis
Sprachnamen sind angegeben gemass ISO 639

Codes for the representation of names of languages - Part 1: Alpha-2 code

Staaten sind angegeben gemass OMPI ST. 3

Codes a deux lettres pour la représentation des Etats, autres entités et organisations
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12 Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli

Artikel (VE-PatG)
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

PatG /LBI/LBI

Die nachfolgende Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Vollstandigkeit.
Abhangig von der gewahlten Lésung sind die Vorschlage zu berilicksichtigen oder eben gegenstandslos.

Art. 50a Abs. 1, 3

Patentanmeldung

Art. 49 Abs. 1 und 2 Anmeldung 2> Einheitliche Nomenklatur, in Art. 5 Abs. 2 eingeftihrt: Patentanmeldung
' ' Patentanmeldung Einheitliche Nomenklatur wie in Art. 7 Abs. 3 eingefihrt: Gebrauchsmusteranmeldung
Art. 49a Abs. 1 Anmeldung = Einheitliche Nomenklatur, in Art. 5 Abs. 2 eingeftihrt: Patentanmeldung
Patentanmeldung
Anmeldung 2>

Einheitliche Nomenklatur, in Art. 5 Abs. 2 eingeftihrt: Patentanmeldung

Art. 56 Abs. 3

prazisieren.

Einheitliche Nomenklatur, in Art. 5 Abs. 2 eingefuhrt: Patentanmeldung, nicht klar, es
koénnte auch eine Gebrauchsmusteranmeldung sein, deshalb préazisieren.

Art. 57 Abs. 1

Anmeldung 2>
Patentanmeldung

Einheitliche Nomenklatur, in Art. 5 Abs. 2 eingefuihrt: Patentanmeldung

Einheitliche Nomenklatur, in Art. 5 Abs. 2 eingeflihrt: Patentanmeldung, nicht klar, es

Art. 57a Abs. 1c

Patentanmeldung

Art. 57 Abs. 1b prazisieren. koénnte auch eine Gebrauchsmusteranmeldung sein, deshalb préazisieren.
. Einheitliche Nomenklatur, in Art. 5 Abs. 2 eingefuihrt: Patentanmeldung, nicht klar, es
Art. 57 Abs. 1c prazisieren. . : . o
koénnte auch eine Gebrauchsmusteranmeldung sein, deshalb préazisieren.
Anmeldung 2>

Einheitliche Nomenklatur, in Art. 5 Abs. 2 eingefuihrt: Patentanmeldung

Art. 57a Abs. 3

[6schen und ersetzen

Die bedingungslose «kannx»-Formel ist zu ersetzen durch Angabe von Griinden,
beispielsweise, dass die Anspriiche so unklar formuliert sind, dass eine sinnvolle
Recherche nicht moglich ist.

Art. 58 Abs. 2

klarstellen.

Die erste Erwahnung Anmeldung ist in Patentanmeldung zu Uberfiihren, bei der
zweiten ist es unklar: Es kdnnte auch eine Gebrauchsmusteranmeldung sein.

Art. 58a Abs. 1

Anmeldung -
Patentanmeldung

Einheitliche Nomenklatur, in Art. 5 Abs. 2 eingefiihrt; Patentanmeldung
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Art. 58a Abs. 3

Patentanmeldung

Artikel (VE-PatG) Antrag Begrundung / Bemerkung

Article Proposition Justification / Remarques

Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
Anmeldung 2> N : . o

Art. 58a Abs. 2 Einheitliche Nomenklatur, in Art. 5 Abs. 2 eingefuhrt: Patentanmeldung
Patentanmeldung
Anmeldung 2>

Einheitliche Nomenklatur, in Art. 5 Abs. 2 eingefiihrt: Patentanmeldung

Art. 58a Abs. 3

Nomenklatur
Anmeldung/Erstanmeldung,
Bestimmung in Widerspruch
zu Art. 56 Abs. 3;

Regelung zu «englisch»
|6schen.

Unklar wegen Englisch: Die betrachtete Patentanmeldung kann eine innere Prioritat
beanspruchen. Fir die Zuerkennung eines Anmeldetages soll eine englischsprachige
Patentanmeldung ausreichen. Die CH hat das Londoner-Ubereinkommen (EPU Art.
65) unterzeichnet/ratifiziert.

Vom vorgenannten ist strikt zu unterscheiden, ob eine englischsprachige CH-
Patentanmeldung in das Verfahren vor dem IGE kommen kann oder nicht. Ein
europaisches Patent mit Wirkung CH kommt auch nie in ein formelles oder gar
materielles Verfahren vor dem IGE. Jahresgebihrenzahlungen sind eine rein
administrative Angelegenheit.

Die Generalkompetenzfestlegung in Art. 56 Abs 3 mit der Sprache ist zu begrissen.
Diese Festlegung darf weiter hinten im Gesetz nicht durch eine Spezialregelung
unterlaufen werden.

Art. 59 Abs. 1, 2

Anmeldung 2>
Patentanmeldung

Einheitliche Nomenklatur, in Art. 5 Abs. 2 eingefuihrt: Patentanmeldung

Art. 59 Abs. 3

Anmeldung 2>
Patentanmeldung

Einheitliche Nomenklatur, in Art. 5 Abs. 2 eingeflhrt: Patentanmeldung

Art. 59a Abs. 3

Unklare, widersprichliche
Formulierung ersetzen, mit
Abs 4 harmonisieren.

Eine Patentanmeldung wird gemass Art. 59 Abs. 2 gepruft (materiell, formell) und der
Anmelder erhélt eine Frist zur Behebung des festgestellten Mangels. Mit anderen
Worten: Auf diese Patentmeldung wurde «eingetreten» bzw. diese Patentanmeldung
wurde vom IGE materiell oder formell geprift. Ein Fristversaumnis kann nicht die
Rechtsfolge haben, «wird nicht eingetretens.

Die Rechtsfolge eines Fristversdumnisses kann sein, dass die Patentanmeldung als
zurickgenommen gilt oder die Patentanmeldung zuriickgewiesen wird. Fir dieses
Versdumnis musste auch noch festgelegt werden, ob eine Weiterbehandlung mdglich
ist oder nicht. Wenn nicht bliebe nur die Wiedereinsetzung, wenn der Anmelder an
der Ausiubung der erforderlichen Sorgfalt gehindert war.
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Artikel (VE-PatG)
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 59a Abs. 4

Unklare, widersprichliche
Formulierung ersetzen, mit
Abs 3 harmonisieren.

Ein Anmelder hat zu jedem Zeitpunkt vor Erteilung das Recht, seine Patentanmel-
dung zurtickzuziehen. Die Verknupfung mit Absatz 1 ist absurd. Vorschlag eines
neuen Absatzes 3 der die Absatze 3 und 4 des VE-PatG Art. 59a ersetzt:

Werden die gemass Art. 59 Abs. 2 gertigten Mangel nicht oder nicht rechtzeitig
behoben, wird die Patentanmeldung mit einer Verfligung zurtickgewiesen.

Das ist eine harte Rechtsfolge, die ggf. mit einem Streichen von «nicht rechtzeitig»
verfahrensmassig noch etwas gemildert werden konnte.

Diese Verfiigung ware dann vor dem BVerG mit einer Beschwerde anfechtbar.

Art. 59f Abs. 2

Bestimmung in Widerspruch
zu Art. 56 Abs. 3

Die generelle Zulassung einer anderen Sprache — hier also englisch — ist dem
Bundesrat vorbehalten, vgl. VE-PatG Art.56 Abs. 3. Diese Bestimmung orientiert sich
an den Verfahrensregeln vor dem BPatGer. Das ist auch gerechtfertigt in jenen
Fallen, wo die Verfahrenssprache des betreffenden strittigen Patentes (Europaisches
Patent mit Teil CH/LI) englisch ist. Das ware ebenso in der PatV zu regeln, allein
schon aus Grunden der Flexibilitat bei Anderungen.

Art. 65 Abs 1

Erganzung zu Parteienschutz
Neuer Absatz 3

Auf Gesetzesebene ist hier zu regeln, dass die Identitat der Einsicht nehmenden
Person keinen Eingang in die Akte findet. Heisst: Nimmt zu einem spéateren Zeitpunkt
eine andere Person eine Akteneinsicht vor, darf diese Person nicht erfahren, wer
auch schon Akteneinsicht genommen hat. Ebenso darf der Anmelder/Patentinhaber
nicht erfahren, ob und wer eine Akteneinsicht vorgenommen hat.

Das IGE zeigt sich hier absolut uneinsichtig und unsensibel, konkretes kann der
(damals politisch heiklen) Akte EP 0 741 373 B1 (CH-Nummerierung) entnommen
werden; H. Kley kann einen Schriftverkehr mit dem IGE aus 2012 vorbringen.

Auf Gesetzesstufe ware dies in einem Absatz 3 zu regeln, hier ein Vorschlag
angelehnt an die vom EPA angewendeten Bestimmungen:

3 Der im Rahmen der Akteneinsicht gefuihrte Schriftwechsel zwischen dem Institut
und dem Antragsteller ist nicht Gegenstand der Akte. Das Institut macht dem
Anmelder/Patentinhaber gegeniiber keine Angaben Uber erfolgte Akteneinsicht-
nahmen nach Absatz 1.

Naturlich werden Strohmanner und Strohfrauen zur Akteneinsicht bezeichnet, ange-
sichts der Kleinheit der CH ist es nicht immer so leicht, einen Strohmann bzw. eine
Strohfrau zu finden.
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Artikel (VE-PatG) Antrag Begrundung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
. . Die Schutztitel Patent und Gebrauchsmuster sollten sich nicht nur bezuglich Laufzeit
Eigenstandige Regelung, N . L .
; : . und Schutzgegensténde unterscheiden, sondern auch hinsichtlich der materiellen
Art. 87 Abs 2 kein Verweis auf die paten- e : . )
. Voraussetzungen zur Schutzfahigkeit. Ein Verweis auf die patentgesetzlichen
tgesetzlichen Regelungen :
Regelungen ist abzulehnen.
Anmeldung 2> Einheitliche Nomenklatur und Unterscheidung Gebrauchsmuster vs.
Art. 91 Abs. 1
Gebrauchsmusteranmeldung | Gebrauchsmusteranmeldung
... offensichtlich nicht erfullt sind.
Art. 91 Abs. 1 Deutsche Sprache Besser: Weist die Gebrauchsmusteranmeldung ab_zurick, ..
Anpassung an die Begriff- N o .
Art. 92 2b. lichkeit von EPU und PCT ...fur die Schweiz wirksam benannt sind.
Auf Gesetzesstufe ware festzulegen, dass die Zulassigkeit eines Antrags die Ent-
richtung einer Gebuhr durch den Antragsteller bedingt. Das ist etwas ungltcklich in
Art. 93 Ohne Gebuhr? Art. 100 formuliert, da «besondere Antrage» lberhaupt nicht auf einen Loschungs-
antrag hinweisen, besser die Antrage in Art. 100 einzeln auffihren. Ein Antrag auf
Akteneinsicht selber sollte geblihrenfrei sein.
Elgenstand_lge Regelung, Die materiellen Voraussetzungen der Rechtsbestandigkeit eines Gebrauchsmuster
kein Verweis auf die : . i ‘ )
Art. 101 ) sind auf Gesetzesstufe festzulegen. Ein Verweis auf die patentgesetzlichen
patentgesetzlichen )
Regelungen ist abzulehnen.
Regelungen
E|genstand_|ge Regelung, Dieser Verweis tragt dem Gebrauchsmuster (kleines Patent) tGiberhaupt nicht
kein Verweis auf die . —
Art. 102 atentaesetzlichen Rechnung, wie schon vorher ausgefuhrt:
b 9 Das Gebrauchsmuster hat nur Nachteile gegentber dem Patent.
Regelungen
Art. 124 Abs.1 Typo berichtigen Korrekte Schreibweise ist «Europaisches Patentiibereinkommens.
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Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Anderung des Patentgesetzes
Consultation relative a I’avant-projet de modification de la loi sur les brevets
Consultazione relativa all’ avamprogetto di modifica della legge sui brevetti
Formular zur Erfassung der Stellungnahme

Formulaire pour la saisie de la prise de position
Formulario per la raccolta di parere

Organisation / Organisation / Organizzazione IASA Instandhaltungstechnik AG

Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) Thomas Schnyder
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail) | info@iasa-ag.ch

+41 (0)52 728 03 03

Adresse / Indirizzo Langfeldstrasse 88
8500 Frauenfeld

Schweiz

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an Rechtsetzung@ipi.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellung-
nahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfligung stellen. Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a Rechtsetzung@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format
Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.




Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung@ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghia-
mo di volerci trasmettere elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Begleitende Bemerkungen zur Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente

Der Vorentwurf (VE-PatG) zur Anderung des Schweizer Patentgesetzes (PatG) hat das Ziel das Patentrecht in der Schweiz zu modernisieren und zu revi-
dieren, so dass den Schweizer Innovatoren und Innovatorinnen ein den internationalen Standards entsprechendes Patentpriifungsverfahren zur Verfligung
stehen soll. Auch wir sehen beim PatG in der aktuellen Fassung durchaus einen gewissen Uberarbeitungsbedarf, hauptséchlich jedoch in Bezug auf das
bisher eher rudimentére Einspruchsverfahren, sowie in Bezug auf formale Aspekte. So ist die Einflhrung eines Einspruchsverfahrens, mit welchem in einem
Amtsverfahren vor dem IGE zukuinftig auch die Patentierungserfordernisse Neuheit und erfinderische Tatigkeit (Art. 1 PatG) im Lichte des Stands der Tech-
nik nach der Patenterteilung durch Dritte Gberpriift werden kdnnen, ohne dass in einem aufwandigen Nichtigkeitsverfahren die Gerichte bemiiht werden
mussen, durchaus Uberfallig und zu begrussen. Dazu ist lediglich Art. 152 VE-PatG wie vorgeschlagen anzupassen, so dass Konflikte mit dem Rickwir-
kungsverbot vermieden werden.

Der Ersatz des aktuellen teilgepriften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster und die Einfuhrung eines vollgepriften Schweizer Patents wird jedoch
abgelehnt, weil die Nachteile gerade fur KMU, vor allem fiir Klein- und Kleinstunternehmen sowie fur Einzelerfinder gravierend sind und wesentliche Vorteile
nicht erkennbar sind.

Wesentliche Griinde, warum der Ersatz des aktuellen teilgepriften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster und die Einfihrung eines vollgepriften
Schweizer Patents abgelehnt wird:

1. Mit der Zielvorgabe einer Modernisierung und der Erfullung von internationalen Standards im vorgesehenen PatG, suggeriert der «Erlauternde Be-
richt zur Eréffnung des Vernehmlassungsverfahrens» (Bericht) einen diesbeziiglichen Handlungsbedarf. Dazu ist zu bemerken, dass eine umfas-
sende Revision des PatG bereits 2008 (Inkrafttreten 1.6.2008) vorgenommen wurde. Ebenfalls ist zu unterstreichen, dass das in Kraft stehende
PatG den internationalen Vorgaben (insbesondere PVU, TRIPS, PLT) voll entspricht und keineswegs internationalen Angriffen ausgesetzt ist bzw.
keine Androhungen von schwarzen oder grauen Listen provoziert. Auch nicht mit Blick auf steuerrechtliche Vorgaben der OECD (Stichwort Patent-
box). Eine dringliche Modernisierung dréngt sich deshalb weder staatspolitisch noch sachlich auf.

2. Die Reform betrifft im Wesentlichen die auf dem nationalen Weg erlangten Schweizer Patente, welche anteilsméssig einen nur geringen Anteil an
den in der Schweiz giltigen Patente ausmachen (ca. 5% entspricht ca. 600 Patenterteilungen pro Jahr). Den daraus durch die Revision des PatG
erwachsenden notwendigen Ausbau der Administration vor allem beim IGE und bei der Rechtspflege (vor allem BVG) erachten wir als unverhalt-
nismassig, solange ein gepruftes Schweizer Patent Giber das Européische Patent (EP-Patent) erreichbar ist. Die auf dem rein nationalen Weg er-
langten Schweizer Patente stammen mehrheitlich von Schweizer KMU und Einzelerfindern. Der restliche, weit iberwiegende Teil der fir die
Schweiz registrierten Patente wird von auf dem europdischen Weg erlangten EP-Patenten gebildet, welche von der Gesetzesrevision nicht betroffen
sind. Die angestrebte Reform betrifft somit lediglich einen sehr geringen Anteil an Patentschutzrechten, die zu dem fir internationale Anmelder keine
Rolle spielen. Schon allein deshalb lasst sich die angestrebte umfassende Reform mit all ihren negativen Konsequenzen nicht rechtfertigen.

3. Das Gebrauchsmuster hat nur eine Laufzeit von 10 Jahren - das aktuelle ungeprifte Schweizer Patent hat dagegen eine Laufzeit von 20 Jahren.
4. Das Gebrauchsmuster kann nur bestimmte Schutzgegenstande schitzen (im wesentlichen nur Vorrichtungen, Maschinen, Apparate und Teile da-

von). Insbesondere sind Stoffe und Stoffgemische, z.B. Medikamente und chemische Verbindungen, sowie Verfahren aller Art vom Gebrauchsmus-
terschutz ausgeschlossen.
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5. Nach der abgelehnten Steuervorlage USR 1l wurde in der Neuauflage (STAF) im Jahr 2019 dem Stimmburger versprochen, dass mit dem bisheri-
gen Schweizer Patent den einheimischen KMU ein kostenglinstiger und attraktiver Zugang zur neu geschaffenen Patentbox erdffnet werde. Dies
mag u.a. wesentlich zur Akzeptanz der umstrittenen Vorlage gefiihrt haben. Mit dem Ersatz des teilgepriften Schweizer Patents durch ein Ge-
brauchsmuster mit nur 10 Jahren Laufzeit wird dieses Versprechen der Politik desavouiert. Durch die im Vergleich zum teilgepriften Schweizer Pa-
tent auf die Halfte verkirzte Laufzeit des Gebrauchsmusters kénnte ein Schutzrechtinhaber auch nur noch halb so lang von den Steuervorteilen der
Patentbox profitieren. Des Weiteren kénnen vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossene Erfindungen nur noch tber teuer und aufwandig zu er-
haltende vollgeprifte Patente (entweder EP-Patent oder vollgepriiftes Schweizer Patent) geschitzt werden. Das ist ein Schlag ins Gesicht der KMU,
denen die STAF massgeblich mit den Steuervorteilen aus der Patentbox schmackhaft gemacht wurde. Vorteile, die durch die geplante Patentge-
setzreform wieder deutlich beschnitten wiirden. Das ist besonders stossend mit Blick darauf, dass die OECD gerade fiir KMU besonders niedrige
Hurden fir den Eintritt in die Patentbox ansetzt. Mdglichkeiten, die in Bezug auf die Patentbox vom Schweizer Gesetzgeber ohnehin nicht anna-
hernd ausgeschopft wurden.

6. Die Hurden und Voraussetzungen, sowie die Verfahren fir die Eintragung eines Gebrauchsmusters sind mit denjenigen fiir die Erteilung eines teil-
gepruften Schweizer Patents praktisch identisch. Damit werden sich auch die Kosten fiir die Eitragung eines Gebrauchsmusters von denjenigen fir
die Erteilung eines teilgepruften Schweizer Patents nicht wesentlich unterscheiden kénnen. Auch der zeitliche Aufwand flr die Eintragung eines Ge-
brauchsmuszers wird hochstens unwesentlich kleiner sein als fir ein klassisches teilgepriiftes Patent, fir das eine beschleunigte Prifung beantragt
wird.

7. Bevor ein vollgepriftes Schweizer Patent eingefiihrt werden kann, ist nach diesseitiger Auffassung unbedingt das Vertretungsrecht betreffend die
(gewerbsmassige) Vertretung Dritter in den Verfahren vor dem IGE anzupassen. Gemass Patentanwaltsgesetz (PAG) in der Fassung vom 20. Méarz
2009 darf sich Patentanwaltin oder Patentanwalt gem. Art. 2 PAG zwar nur nennen, wer bestimmte Qualifikationen nachweist und im Patentanwalts-
register eingetragen ist. Die gewerbsméssige Beratung und Vertretung vor dem IGE steht gem. Art. 48a Abs. 2 PatG hingegen allen Personen, die
ein Zustellungsdomizil in der Schweiz nachweisen kénnen, grundsatzlich offen. Die Vollprifung eines Patents und besonders das neue Einspruchs-
verfahren erfordern hochqualifizierte Spezialisten. Nicht ausgebildete Vertreter sind dafir in aller Regel nicht qualifiziert. Die Qualitat des vollgeprif-
ten Schweizer Patents und der Einspruchsverfahren kann durch gewerbsmassige Vertreter ohne entsprechende Qualifikation somit nicht gewahr-
leistet werden. Es besteht die Gefahr, dass gerade in Patentangelegenheiten unerfahrene KMU und Einzelerfinder professionelle Patentanwélte von
nicht qualifizierten Dienstleistern nicht zu unterscheiden vermdgen.

Aus den vorgenannten Grinden wird der Ersatz des heutigen teilgepriften Schweizer Patents geméass PatG durch ein Gebrauchsmuster sowie die Einfih-
rung eines vollgepriften nationalen Schweizer Patents abgelehnt. Detailliertere Kommentare und Begriindungen kénnen der beiliegenden Excel-Tabelle
«Kommentare» entnommen werden.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli

Artikel Antrag Begrundung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
PatG, Art. 1 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 4 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 5 Abs. 1-3 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 6 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
«und Gebrauchsmusteranmel- Erlbrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgepruften Schweizer Patents durch ein Ge-
PatG, Art. 7 Abs. 3 . h
dung» streichen brauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 7b Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 12 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 13 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 16 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 17 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
. Erlbrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgepruften Schweizer Patents durch ein Ge-
PatG, Art. 20a Abs. 2 Nicht neu aufnehmen brauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 24 Abs. 1 a, b | Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 24 Abs. 1c. Anderung akzeptieren Harmon|5|erung mit dem EPU. Ist gerech.tfertlgt, weil O!|e Einheitlichkeit nur ein Formalerfor-
dernis der Anmeldung und nicht des erteilten Patents ist.
Harmonisierung mit dem EPU. Einheitlichkeit ist nur ein Erfordernis der Anmeldung, da das
PatG, Art. 25 Abs. 1-3 Aufhebung akzeptieren Einheitlichkeitserfordernis lediglich eine Ordnungsvorschrift ist. Dritten entstehen keine we-

sentlichen Nachteile, insbesondere das gem. Art. 24 1c (neu) der sachliche Geltungsbereich
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Artikel Antrag Begrindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
bei Einschrankung des Patents nicht erweitert werden darf.
PatG, Art. 26 Abs. 1c. Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
. " . Verbot der unzulassigen Erweiterung des sachlichen Schutzbereichs nach Patenterteilung ist
PatG, Art. 26 Abs. 1cbis. | Anderung akzeptieren aus Grunden der Rechtssicherheit fur Dritte geboten.
PatG, Art. 27 Abs. 3 Anderung akzeptieren Ist im Einklang mit Anderung (Aufhebung) Art. 25 PatG.
PatG, Art. 30 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
) Stellt sicher, dass der beklagten Partei im Falle einer nur teilweisen Abtretung keine eigenen
PatG, Art. 30 Abs. 2, 3 Anderung akzeptieren Rechte verloren gehen. Die Frist gem. Art. 30 Abs. 3 PatG schafft zeitnah Rechtssicherheit
Uber die verbleibenden Schutzgegenstande.
PatG, Art. 33 Abs. 2bis | Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
gatG, Art. 34 Abs. 1 und Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
E:(t& Art. 46a Abs. 1, 2 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 47 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 48 Abs. 1. Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 49 Abs. 1, 2 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
E:(tJIGé Art. 49a Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 50 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.

PatG, Art. 50a Abs. 3

Anderung akzeptieren

Lediglich redaktionelle Anderung.

PatG, Art 56 Abs. 1 b, 3

Anderung akzeptieren

Lediglich redaktionelle Anderung.
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Artikel Antrag Begrindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
PatG, Art. 57 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 57a Nicht neu aufnehmen Erlbrigt sich, da Systemwechsel zur Vollpriifung abgelehnt wird.
PatG, Art. 58 Abs. 1, 2 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 58a Abs. 1 ¢ | Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung sowie Harmonisierung mit Art. 93(1) EPU (Sonderfall einer
Erteilung vor Publikation berucksichtigt).
Anderungen nicht akzeptieren, « L . . L .
PatG, Art. 58a Abs. 2. ausser den redaktionellen Ande- Anderungen erupngen S.ICI’.], da Systgmwech_sel zur VoIIpryfung mit obligatorischer Recher-
e X che abgelehnt wird. Lediglich redaktionelle Anderungen sind vorzunehmen.
rungen der Begrifflichkeiten
Harmonisierung mit EPU. Kann so akzeptiert werden, weil Art. 58a Abs. 3 VE-PatG lediglich
PatG, Art. 58a Abs. 3 Anderung akzeptieren die Publikation der Anmeldung nicht die Publikation des Patents betrifft. Siehe auch Bemer-
kungen zu Art. 60 Abs. 4 PatG Publikation der Patentschrift.
gatG, Art. 59 Abs. 1 und Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 59 Abs. 4,5 Nicht streichen, lediglich redgku- Anderungen eriibrigen sich, da ein Systemwechsel zur Vollpriifung mit obligatorischer Re-
onelle Anderungen der Begriff- . C : ~ .
und 6 lichkeiten cherche abgelehnt wird. Lediglich redaktionelle Anderungen sind vorzunehmen.
PatG, Art. 59a Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
52364’ Art. 59a Abs. 3 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung und begrifflich rechtliche Prézisierungen.
Diese Anpassung ist zielfuhrend, da es ein so erweiterter Einspruch auf Basis der Griinde
nach Art. 59c¢ (2) a-c ermdglicht, unmittelbar gegen ein zu Unrecht erteiltes Schutzrecht vor-
zugehen. Eine aufwandige Nichtigkeitsklage kann in vielen Fallen in der Praxis durch ein
< . effizientes und verhéaltnisméssig kostengiinstiges Amtsverfahren (Einspruchsverfahren) er-
PatG, Art. 59¢ Anderung akzeptieren setzt werden. Eine amtsseitige Recherche ist dazu nicht notwendig, da der Einsprechende
alle Beweise flr seine Behauptung die Erfindung sei nicht patentierbar, insbesondere sie sei
nicht neu und / oder beruhe nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit, selbst beizubringen hat.
Siehe ergénzend Anderungsvorschlag fiir Art. 152 VE-PatG.
Weitgehende Harmonisierung mit den korrespondieren Vorschriften des I§PU. Uberfiihrung
PatG, Art. 59d-f Anderung akzeptieren Art. 81PatV in PatG, wodurch sich alle Regelungen zur Zulassigkeit und Anderung auf Ge-

setzesstufe verlagert werden. Kostenverteilung entspricht im Wesentlichen den Vorschriften
des EPU. Sprachregelung entspricht im Wesentlichen der ohnehin schon gangigen Praxis.
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Artikel Antrag Begrindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
PatG, Art. 60 Abs. 1bis/2 | Anderung akzeptieren SEirnhdoht die Flexibilitat bzgl. Anpassungen von Angaben, die im Patentregister zu publizieren
Gem. Art. 8 Abs. 1 PatG verschafft das Patent seinem Inhaber das Recht anderen zu verbie-
Erganzen: «Wenn das Patent in ten die Erfindung gewerbsmassig zu nutzen. Gem. Art. 51 Abs. 2 PatG bestimmen die Pa-
englischer Sprache veréffentlicht | tentanspriiche den sachlichen Geltungsbereich des Patents. Weder der Titel noch die Zu-
wird, werden der Titel der Erfin- sammenfassung geben Auskunft Giber den Schutzbereich des Patents. Damit ergibt sich
PatG, Art. 60 Abs. 4 dung, die Patentanspriiche und | zwingend, dass zumindest die Patentanspriiche in eine schweizerische Amtssprache uber-
die Zusammenfassung in eine setzt werden, so dass sich jedermann in einer schweizerischen Amtssprache tber den
schweizerische Amtssprache Schutzumfang dieses sehr starken Rechts ohne Kenntnis einer schweizerischen Nicht-
Ubersetzt» Amtssprache orientieren kann. Dies nicht zuletzt, weil eine auch unbeabsichtigte Verletzung
sehr weitreichenden Konsequenzen flr den Verletzer des Patents nach sich ziehen kann.
PatG, Art. 61 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderungen, sowie Harmonisierung mit entsprechenden Regelungen
anderer Schutzrechte.
PatG, Art. 63 Abs. 2 Anderung akzeptieren Lediglich Anpassungen an den Art. 60 Abs. 2 VE-PatG.
PatG, Art. 64 Streichung akzeptieren Bestatlgung der Eintragung des Schutzrechts analog zu MSchV und DesV ist auch fir Pa-
tente ausreichend.
PatG, Art. 65 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 65 Abs. 2 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung und rechtliche Prazisierung der Begriffe.
PatG, Art. 73 Abs. 3 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 74 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 87 — Art. 102 | Nicht aufnehmen Erlbrigt sich, da der Ersatz gles aktuellen teilgepruften Schweizer Patents durch ein Ge-
brauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 110 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 121 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 122 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
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Artikel Antrag Begrindung / Bemerkung

Article Proposition Justification / Remarques

Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni

PatG, Art. 123 Anderung akzeptieren Lediglich Anpassung an Art. 58a Abs. 3 VE-PatG.

Er?(tjeé Art. 124 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.

PatG, Art. 125 Abs. 3 Nicht aufnehmen Eribrigt sich, da der Ersatz Fjes aktuellen teilgepriften Schweizer Patents durch ein Ge-
brauchsmuster abgelehnt wird.

PatG, Art. 126 Abs. 3 Nicht aufnehmen Eribrigt sich, da der Ersatz _des aktuellen teilgepriften Schweizer Patents durch ein Ge-
brauchsmuster abgelehnt wird.

Er?éleé Art. 135a Abs. 1 Aufnahme akzeptieren Im Wesentlichen Anpassung an Art. 58a 3 VE-PatG.

PatG, Art. 135a Abs. 3 Nicht aufnehmen Erlbrigt sich, da Aufnahme von Art. 57a VE-PatG abgelehnt wird.

PatG, Art. 137 Anderung akzeptieren Lediglich Streichung falscher Bezug.

PatG, Art. 138 Anderung beibehalten Im Wesentlichen Anpassung an Art. 135a Abs. 3 VE-PatG.

PatG, Art. 139 Nicht aufnehmen \I,EV::Jdbngt sich, da Systemwechsel zur Vollprifung mit obligatorischer Recherche abgelehnt

PatG, Art. 140 Abs. 3 Nicht aufnehmen Eribrigt sich, da der Ersatz _des aktuellen teilgepriften Schweizer Patents durch ein Ge-
brauchsmuster abgelehnt wird.

- . Erteilung der erganzenden Schutzzertifikate (selbststandige Schutzrechte) ist eine sinnvolle

PatG, Art. 140g Anderung akzeptieren Massnahme und erhéht die Transparenz fir die Offentlichkeit.

PatG, Art. 140h Anderung akzeptieren Dient der Harmonisierung und Regelung der Gebuhren in der PatV gestattet flexibel Ande-
rungen vorzunehmen.

PatG, Art. 140m Anderung akzeptieren Im Wesentlichen redaktionelle Anderungen.

PatG, Art. 1400 Anderung akzeptieren Im Wesentlichen redaktionelle Anderungen.

PatG, Art. 140p Anderung akzeptieren Im Wesentlichen redaktionelle Anderungen. Anpassung an Art. 140 g VE-PatG.

PatG, Art. 140v Anderung akzeptieren Im Wesentlichen redaktionelle Anderungen. Préazisierung des Begriffs der Rechtsfolge.

9/11



Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

PatG, Art. 150 Abs. 1, 5

Aufnahme akzeptieren

Stellt moglichst rasche Umsetzung der Anderungen sicher. Im Verfahrensrecht gilt die An-
wendung des neuen Rechts nicht als riickwirkend.

PatG, Art. 150 Abs. 2-4

Nicht aufnehmen

Erlbrigt sich, da eine Vollprifung abgelehnt wird (Hinweis auf Art. 57a (VE-PatG)).

PatG, Art. 151

Anderung akzeptieren

Garantiert Riickwirkungsverbot.

PatG, Art. 152

Patente, die beim Inkrafttreten
der Anderung vom (...) dieses
Gesetzes bereits erteilt sind und
fur die die Einspruchsfrist noch
nicht abgelaufen ist, richten sich
auch die Einspruchsgriinde nach
altem Recht.

Garantiert Riickwirkungsverbot.

ParlG, Art. 40a 3bis

Anderung akzeptieren

Bei einer Beschwerde von dem BVGer werden Richter mit technischen Kenntnissen bend-
tigt.

IGEG, Art. 2 Abs. 1a.

Redaktionelle Anderungen ak-
zeptieren, «Gebrauchsmuster»
streichen.

Der Ersatz des aktuellen teilgepriften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster wird
abgelehnt.

IGEG, Art. 2 Abs. 2 und
3

Anderung akzeptieren

Vertiefung der Zusammenarbeit des IGE mit internationalen Institutionen ist grundsétzlich zu
begrussen.

VWVG, Art. 24 Abs. 2

Anderung akzeptieren. Hinweis
auf Gebrauchsmuster streichen.

Wiederherstellung verpasster Fristen ist Uber Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in
PatG geregelt. Einfihrung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.

VGG, Art. 24

Anderung akzeptieren

Sichert Spielrdume des BVG bei der Geschéftsverteilung. Beiziehung technischen Sachver-
stands muss in jedem Stadium des Verfahrens mdglich sein.
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Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

VGG, Art. 39 Abs. 2 und
3bis

Anderung akzeptieren

Beiziehung technischen Sachverstands muss in jedem Stadium des Verfahrens méglich
sein.

VGG, Art. 39a

Anderung akzeptieren

Die Zulassung der englischen Sprache ist bereits heute allgemein in der gerichtlichen Praxis
anerkannt und wird praktiziert.

PatGG, Art. 1 Abs. 1

Anderung akzeptieren. Hinweis

auf Gebrauchsmuster streichen.

Einfihrung des Gebrauchsmusters wir abgelehnt.

PatGG, Art. 26 Abs. 1-4

Anderung akzeptieren. Hinweis

auf Gebrauchsmuster streichen.

Einfihrung des Gebrauchsmusters wir abgelehnt.

PatGG, Art. 29 Abs. 1

Anderung akzeptieren. Hinweis

auf Gebrauchsmuster streichen.

Einfihrung des Gebrauchsmusters wir abgelehnt.

StHG, Art. 24a 2 abis

Nicht aufnehmen

Einflhrung des Gebrauchsmusters wir abgelehnt.

PAG, Art. 1, Abs. 2

Gebrauchsmuster nicht aufneh-
men.

Einfihrung des Gebrauchsmusters wir abgelehnt.
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Dr. Manfred Irsch, Erik Briick, Pius Kuster, Dr. Comelis Jalink (IPS Irsch, Intellectual Property Services, 8500 Frauenfeld)
Die IASA AG schliesst sich den nachfolgenden Kommentaren der IPS GmbH vollumfénglich an.

|Zitat aus Bericht | Textstelle Kommentare IPS
Bericht
Diese Situation ist vor allem fur Kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) _[Seite 352 | Die Behauptung, den KMU stehe "...eine [vollgeprifte] Alternative...” [zum teilgepraften Schweizer Patent] "._aktuell nicht zur Verfugung... ist nicht zutreffend. Ein rechissicheres
die an einem Iokalen interessiert Schweizer Patent kann seit dem Beitritt der Schweiz zum Europaischen Patentibereinkommen (EPU) im Jahre 1977 iiber die Prifung beim Europaischen Patentamt (EPA) in
sind. Das sind KMU, deren Hauptmarkt in der Schweiz liegt und die sich mit Form eines Europaischen Patents (EP-Patent) erhalten werden, das, sofer gewiinscht, ausschiiesslich fiir die Schweiz validiert werden kann und in der Schweiz dann dieselbe
einem nationalen Schweizer Patent auf den vertrauten rechtiichen Rahmen Wirkung entfaltet, wie ein nationales Schweizer Patent (Art. 110 PatG). Zusatzlich haben Anmelder dann die Moglichkeit Schutz fiir weitere EPU Vertragsstaaten aus ein- und
beschranken wollen. Solche Untermehmen haben ein grosses Interesse an demselben EP-Patent zu beantragen.
inem rechtssicheren Schweizer Patent — eine Alterative, die ihnen aktuell
nicht zur Verfiigung steht. Auch die des aktu Schweizer Patents (Schweizer Patent gemass PatG in der aktuellen Fassung, im Folgenden kurz STg-Patent, lasst
sich unter den Moglichkeiten des aktuellen PatG signifikant erhhen. Sollte eine Einschéitzung zur Patentierbarkeit einer zum Patent angemeldeten Erfindung gewinscht sein,
kann beim IGE heute schon eine Recherche beantragt werden (Recherche durch IGE oder Recherche internationaler Art. 59 Abs. 5 PatG). Dann hat der Anmelder die Moglichkeit
von sich aus Einschrankungen vorzunehmen, um sich vom Stand der Technik abzugrenzen (Art. 58 PatG). Auch wenn sich das IGE nach derzeitiger Praxis zur Rechtswirksamkeit
derartiger Einschrankungen des Anmelders nicht ussert, kann dadurch die Rechtssicherheit des teilgepraften Schweizer Patents durchaus an ein vollgepriites Patent
herangefiihrt werden
Auch kann sich jeder Dritte bereits heute schon eine Einschatzung zur Patentfahigkeit einer zum Patent angemeldeten Erfindung verschaffen, indem gem. Art 59 Abs. 6 PatG beim
IGE eine Recherche zum Stand der Technik beantragt wird, sofern dies der Patentanmelder nicht bereits geméss Art. Art 59 Abs. 5 PatG veranlasst. Somit hat auch heute schon
lieder interessierte Dritte die Moglichkeit, die Rechtsbestandigkeit eines STg-Patent einschatzen zu lassen, ohne z.B. die Gerichte zu bemihen. Dariiber hinaus kann mit einer
Daneben gibt es jedoch Unternehmen, fr die ein vollgepriftes Schweizer |Seite 3583 |Eine "Alternative” zum geplanten vollgepriften Schweizer Patent besteht heute bereits. Es st das unter den Vorschriften des aktuellen PatG verfugbare STg-Patent. Insofern ist der
Patent zu aufwéndig sowie zu teuer wéire, und die wie bisher an einem e vorgenommene Vergleich des geplanten Gebrauchsmusters mit inem vollgepriten Patent irefuhvend. Das Gebrauchsmusters muss vielmeh it dem akwelen STg-Patent
schnellen und kostengiinstigen Schutzsystem festhalten wollen. Filr diese verglichen werden, wenn eine seriése Kosten-Ni neu im Vergleich zur aktuellen Situation vorgenommen werden soll
Unternehmen wéire als Alternative zum vollgepriiften Patent ein ungepriifies
vorteilhat, das solches Die eines im Vergleich zum STg-Patent gem. PatG in der aktuellen Fassung sind:
Gebrauchsmuster hat viele Vorteile des bisherigen, nicht vollgepriiften
Schweizer Patents: Es ist kostengiinstig und wird schneller erteilt als das 1. Das Gebrauchsmuster hat nur eine Laufzeit von 10 Jahren - das aktuelle STg-Patent hat eine Laufzeit von 20 Jahren.
vollgeprilfte Patent. 2. Durch die auf die Halfte (10 Jahre) verkiirzte Laufzeit des kann ein auch nur noch halb so lang von uen s«euervoneuen der Patentbox
profitieren. Das st ein Schlag ins Gesicht der KMU, denen die STAF mit den aus der Patentbox
3. Das Gebrauchsmuster kann nur bestimmte schiltzen (i Maschinen, Apparate und Telle davun) - insbesondere sind Stofe
und Smﬂgem\sche 2.8. Medikamente und chemische Verbindungen, sowie Verfahren aller An 502 auch Veramen zur Herstellung von Stoffgemischen, von chemischen
erfahren, die sich mit efassen, vom Schutz durch ein
Gebrauchsmuster ausgeschlossen. - Mit dem aktuellen STg-Patent kénnen dagegen alle patentierbaren Schutzgegenstinde genau wie durch ein vollgepriifies Patent geschiltzt
- D\e "o und der Autwand des Gesuchsstelrsfr die Erstellung einer sich im nicht vom Aufwand
fir ein teilgeprifies Schweizer Patent.
5. Auch ist der 2ur Priifung der einer im identisch zum Aufwand firr das Priifungsverfahren eines
STg-Patents. In beiden Faillen werden die gleich len) gepriift wird weder beim Gebrauchsmuster noch beim STg-Patent eine aufwandige
Priifung auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit durchgeluhrl
6. Da der Priffungsaufwand fiir ein Gebrauchsmuster und das STg-Patent praktisch identisch ist, konnen sich die Kosten fir die Eintragung eines Gebrauchsmusters von den
Kosten fiir die Eintragung eines STg-Patent kaum unterscheiden
7. Auch kann das aktuelle STg-Patent im Vergleich zur Eintragung eines Gebrauchsmusters vergleichbar schnell erteilt werden. Der Grund ist, dass der Priifungsaufwand in
beiden Fallen praktisch identisch ist. Durch Stellung eines Antrags auf Beschleunigung der Sachpriifung zur Erflangung eines STg-Patent kann in der Praxis mit einer
noch innerhalb des gerechnet werden.
[Fazit: Das Gebrauchsmuster hat in Bezug auf das STg-Patent gemass PatG keine erkennbaren Vorteile, sondern nur Nachteile. Alle Vorteile, die das Gebrauchsmuster unter
bestimmten Gesichtspunkten (Kosten, Einfachheit, Geschwindigkeit und Komplexitét des Verfahrens) im Vergleich zu einem vollgepriiften Patent aufweist, hat auch das aktuelle
Zur Modernisierung des Patentrechts schiagt der Vorentwurf zwei zentrale |Seite 3§4 | Grundsétzlich ist zu bemerken, dass eine umfassende Modernisierung mit der Revision des PatG vom 2008 (Inkraftireten 1.6.2008) erst vor Kurzem vorgenommen wurde. Eine
Massnahmen vor: Erstens soll die Vollprafung fir Patentanmeldungen dringliche Modernisierung drangt sich deshalb weder staatspolitisch und, wie noch genauer dargelegt werden wir, auch sachiich nicht auf.
eingefiihrt werden. Die bisherige Patentprifung vor dem IGE wird um die
zentralen Prifungsthemen Neuheit und erfinderische Tatigkeit erweitert. Die erwahnte Verbesserung der Rechtssicherheit bei Einfiihrung eines voligepriiften Schweizer Patents im Vergleich zur heutigen Situation ist kaum zu erkennen. Bereits heute
Eine solche Vollpriifung entspricht internationalen Standards und fiihrt zu lasst sich fur jedermann durch einen Blick in das dffentliche Schweizer Patentregister (Swissreg) sofort und ohne nennenswerten Aufwand erkennen, ob ein Schweizer Patent ein
einer Angleichung an das EPU-System und die Systeme der meisten EPU- aus einem EP-Patent validiertes gepriiftes Schweizer Patent oder ein in der Schweiz eingereichtes nationales Schweizer Patent (STg-Patent) ist, das nur teilgepraft ist. Im
Mitgliedstaaten sowie vieler Staaten weltweit. Als Alternative zum Registerauszug des Swissreg ist bereits in der ersten Zeile der Vermerk "Patentyp: EP* fur ein gepriftes, aus EP validertes Schweizer Patent zu finden.
vollgepriften EP erhalten Erfinderinnen und Erfinder neu ebenfalls ein
vollgeprilftes Schweizer Patent. Es handelt sich dabei neu um eine Die inharente ( beziiglich der eines nur STg-Patent wiirde dagegen lediglich auf das Gebrauchsmuster abgewalzt, das ebenfalls
vollwertige Alterative: Die Vollpriifung fuhrt zu mehr Transparenz und nicht auf Neuheit und erfinderische Térigkeit geprift wird.
fur und sowie fur Dritte.
Wird ihnen kiinftig ein Schweizer Patent emgegengenauen. wissen sie,
dass d h tatsachlich inhaltlich vollgepriift worden ist.
Dabei ist dass die der neven Seite355 |Bei der Schaffung des wurde seinerzeit dass man in bindeln soll. Diese sehr zu begrissende
Neuheit und erfinderische Téitigkeit auch im Instanzenzug iberprift werden wird mit der (BVGer) als ( die in Sachen iftes Patent zu fiihren
kann: Die Anmelderin oder der Anmelder kann einen abiehnenden zumindest teilweise wieder riickgangig gemacm Bei der sehr begrenzten Anzahl der zu (nur ca. 5% der werden derzeit
Entscheid des IGE mit h das iberhaupt direkt beim IGE eingereicht), wobei nur bei einem geringen Bruchteil davon tberhaupt mit der Erdffnung von Beschwerdeverlahren 2u rechnen ist, ist es mehr ans
(BVGer) iberprilfen lassen. Und Dritte sollen im bereits zur Verfiigung raglich, ob der Aufwand iberhaupt lohnt. Dies ist nicht nur ineffizient, sondern es ist auf fraglich, ob sich das geringen Zah! der
stehenden Einspruchsverfahren neu auch iberprifen lassen konnen, ob Falle tiberhaupt die notwendigen Kompetenzen i nitzlicher Frist erarbeiten kann. Die Beauftragung des BVGer mit dem Beschwerdeverlahren drent damit erst kiirzliche
das IGE bei der Registrierung die Kriterien Neuheit und erfinderische eingeleitete Konsolidierungsbemiihungen wieder zuriick. Wir emphehlen stattdessen zu priifen, ob nicht das Bundespatentgericht als Beschwerdeinstanz beauftragt werden
Téitigkeit richtig angewendet hat. Dieser Instanzenzug soll effizient und Konnte.
kostengiinstig bleiben. Mit den neuen Priifungsthemen steigen die
fachlichen Anforderungen an das BVGer als Beschwerdeinstanz fiir Bei den Beschwerdenkammern des EPA werden dagegen schon seit Jahrzehnten jedes Jahr tausende Beschwerdefalle effizient und kostengiinstig behandelt. Hier herrscht daher
Verfligungen des IGE: Auch das BVGer muss sich neu mit den ein hohes Mass an Kompetenz und die Qualitat der Entscheidungen geniessen weltweit einen exzellenten Ruf und Anerkennung bei den Nutzern des System.
heit und Taitigkeit
und gewahrleisten, dass es daflr sowoh iber das patentrechtiiche als auch
Mit diesem dualen System mit vollgepriftem Patent emerseus und Seitea§1 |Dieser Aussage ist vehement zu widersprechen. Es ist nicht einzusehen, warum das neue System mit vollgepriiftem Schweizer Patent und Gebrauchsmuster den
halten die Unternehmen und Erfindern mehr Auswahimdglichkeiten bieten soll. Das Gegenteil ist vielmehr der Fall, weil die mittels eines
Erfinderinnen und Exfinder mehr Auswahimoglichkeiten. S kbnnen e vergleich 2um STg-Patent massiv eingeschrinkt sind (siehe auch Bem. oben zu Seite 3 § 3). Wahrend im akiuellen System vor allem KMU, insbesondere hochinnovaiive, berot
besser auf inre und sehr kleine und jedwede Erfindung und effizient, wenn gewiinscht mittels beschleunigter Priifung auch sehr schnell, iber ein STg-
Moglichkeiten ausrichten. Damit wird die Attraktivitat des Patent fir die Schwe\z schuuen \assen konnen, wird (nicht nur) diesen durch den Wegfall des STg-Patent und Ersatz durch ein Gebrauchsmuster die Schutzmdglichkeit fir
Schweiz uppen mittels eines “einfachen” Schutzrechtes genommen. Es verbleibt dann fiir diese Gruppen von Erfindungen nur noch der Weg ber ein viel
teureres vougepruﬂes atent (EP oder Schweiz).
Folglich héitte der Anmelder in der Schweiz letztendilich nicht mehr, sondern deutlich weniger Moglichkeiten seine Erfindungen schiitzen zu lassen. Durch das volgepriifte
Schweizer Patent erhalten die Unternehmen und Erfinder némlich nur scheinbar eine zuséitzliche Option fiir den Schutz ihrer Erfindungen. Die Erwirkung eines vollgepriiften
Schweizer Patents iber das EP Patent fiihrt némlich zum absolut gleichen Ergebnis, wie das vorgeschlagene neue vollgeprilfte Schweizer Patent.
Die Attraktivitat des Innovationsstandortes Schweiz wiirde durch die Reform somit anstatt wie behauptet gestarkt!
Ganz davon abgesehen, dass das vollgepriifte Schweizer Patent als rein nationales Schutzrecht definitiv ausschliesslich fir die Schweiz (und Liechtenstein) Gilltigkeit erlangen
kann, waihrend das EP-Patent nicht nur in der Schweiz, sondern gleichzeitig auch in allen anderen EPU-Mitgliedsstaaten zu sehr niedrigen Kosten (im Vergleich zu nationalen
Enel\ungsverlahren) Wirkung entfalten kann. So ist eben gerade fiir KMU (insbesondere fiir sefr ieine Unternehmen), deren lokale Markte sich haufig auch ins angrenzende
sland (Deutsch, Osterreich, Frankreich, Italien) erstrecken bzw. sich dahin entwickeln konnen, ein vollgepriiftes Schwelzer Paten ine im Vergeich zum EP Paten sehr
scmecme Option, da das Schweizer Patent die angrenzenden auslandischen Mérkte nicht abgedeckt. Kein o ird bei einem mit einer extrem
Iangen méglichen Laufzeit von 20 Jahren, wie es ein Patent bietet, auf eine Option fiir einen fast kostenlosen zussnznchen Schutz fiir Markte verzichten, die sich ihm in der Zukunft
konnten. Zumal die in welchen Landern das EP-Patent Schutz entfalten soll. erst nach der Erteilung des EP-Patents. also in der Reqel erst Jahre
Dank innovativer Unternehmen belegt die Schweiz seit Jahren den ersten  [Seite 7§ 1 | Dem ist grundsatzlich zuzustimmen. Wie oben bereits ausfuhriich dargelegt, leistet die vorgeschiagene Reform das jedoch nicht. Vielmehr wiirde der Forschungs- und
Platz im weltweiten Global Innovation Index. Einen wichtigen Beitrag zu Wirtschaftstandort Schweiz geschwéicht. Wobei die Zeche hautséchlich die KMU, insbesondere die sehr Kleinen innovativen Unternehmen, sowie die Einzelerfinder zahlen.
dieser Erfolgsgeschichte leistet der Patentschutz. Das Patentrecht ist Grosse Konzerne und international tétige Unternehmen werden ohnenhin fir den Schutz in europaischen Landern und der Schweiz prakiisch ausschliesslich das EP Patent
deshalb firr die Schweizer Wirtschaft von grundlegender Bedeutung. Damit nutzen, da sich ihre Markte und der Sitz ihrer Mitbewerber grundsatzlich nicht allein auf die Schweiz beschranken
die Wirtschaft wettbewerbsfahig bleibt, muss das Schweizer Patentrecht
standig uberprift und gegebenenfalls modernisiert werden. Nur so Gerade fir ist die Reform daher mehr oder weniger irrelevant. Sie betrifft im Grunde nur KMU und Einzelerfinder, die einen
entspricht es interationalen Standards, bietet fur die Benutzerinnen und wesentlichen Beitrag dazu \Elsten dass die Schweiz weltweit zur Spitze der innovativen Lénder gehort. Werden die KMU und der Schweizer Erfindergeist geschwacht, wird dies
Benutzer einen atraktiven Patentschutz und trégt dazu bei, dass die auf Dauer auch die Spitzenstellung der Schweiz unter den innovativen Nationen gefahrden.
Schweiz weiterhin weltweit zur Spitze der innovativen Lander gehort
Auch ist ausdriicklich zu betonen, dass das Schweizer PatG den intemationalen Vorgaben und Vertragen (PVU, TRIPS, PLT, OECD etc.) entspricht und keineswegs
internationalen Angriffen ausgesetzt ist bzw. keine Androhungen von schwarzen oder grauen Listen provoziert.
Und warum sollte das gut Schweizer das mit dazu hat die Schweiz weltweit an die Spitze der innovativen Lander zu katapultieren, an
die Patentsysyteme anderer Lander, wie zum Beispiel an das deutsche Patentsystem, ohne Not angepasst werden? Das deutsche Patentsystem, wie das vieler anderer Lander,
kennt kein teilgepriiftes Patent wie das STg-Patent, sondern stattdessen neben einem Patent mit seinen stark eingeschrankten
Moglichkeiten und seiner im Vergleich zum teilgepriiften Schweizer Patent eine stark verkiirzte Laufzeit. Dabei steht bei weitem nicht in allen Landern ein Gebrauchsmuster zur
Verfiigung.
Vorteile: Fir Anmelderinnen und Anmelder von nationalen Patenten, denen |Seite 12§ 2 | Das Gebrauchsmuster unterscheidet sich vom aktuellen STg-Patent (abgesehen von seiner reduzierten Laufzeit von nur 10 Jahren) im wesentiichen dadurch, dass die Gruppe der

der Schutz aus einem Gebrauchsmuster geniigt, fihrt diese Moglichkeit zu
sinkenden Kosten und vereinfachten Verfahren. Durch ein
Gebrauchsmuster wird auch ein wichtiges Ziel der Motion Hefti erreicht:
KMU, die keinen Bedarf fur einen geografisch ausgeweiteten Schutz haben,
bleibt ein unkomplizierter Schutz in der Schweiz.

schutzfahigen Gegenslande wiie oben erlautert massiv Ansons«en istdas 6llig analog zum STg-Patent lediglich auf bestimmte

riifen. Das sich somit praktisch nicht von demjenigen fur das STg-Patent
in der aktuellen Fassung des PatG. Dies bestatigt auch der Bericht selbst, s\zhe unten Zitat von Seite Seite 75 § 3 des Berichts. Durch Beantragung einer beschleunigten Priifung
wird sich auch die Erteilung des STg-Patent nur unwesentlich von der Zeitdauer abweichen, die fiir die Eintragung eines Gebrauchsmusters notwendig sein wird.

Es ist daher nicht erkennbar, dass die Eintragung eines Gebrauchsmusters im Vergleich zum STg-Patent “unkomplizierter* sein soll. Auch kann die Eintragung des
Gebrauchsmusters nicht kostengunstiger sein, da dieselben Verfahrensschrite wie beim STg-Patent durchzufiihren sind. Im Gegenteil. Allein schon durch die Schaffung eines
weiteren Registers (Gebrauchsmusterregister) wird die Biirokratie nur weiter aufgeblaht.




Tatsachiich fuhrt die fehlende Prifung von Neuheit und erfinderischer Seite 135 1 | Diese Praxis wird wie oben erlautert einfach nur auf das Gebrauchsmuster abgewdilzt und drfte durch die Einfuihrung eines Gebrauchsmusters weder aufgehoben noch durfte sich
Téitigkeit jedoch regelméissig dazu, dass solche Patente von Dritten mit die Zahl solchartiger Verfahren an sich reduzieren. Da das Gebrauchsmuster ebenvans richt auf Neuheit und erfnderische Tatigkeit m Lichte des Standes der Technik geprift
Nichtigkeitsklagen (Art. 26 PatG) angegiffen werden wird, ist damit zu rechnen, dass die Gebrauchsmuster dann von Dritten analog zu gegen mittels einer L angegriffen werden
(Art. 93 VE-PatG), die in der Praxis beziiglich Aufwand und Kosten einer Nlchﬂgkeusk\age gleich kommt.
Fir KMU, die keinen Bedart fur einen geografisch breit gefacherten Seite 1451 |Da das vorgeschlagene Erteilungsverfahren fur das neu zu schaffende vollgeprifie Schweizer Patent im Wesentlichen identisch zum bewahrten EP-Erteilungsverfahren ist, ist
Patentschutz haben, ist der Weg iber ein EP allerdings meist umstandiich nicht warum das fiir ein EP-Patent sein soll als das fr ein Schweizer Patent.
und kostenintensiv. Auch die Verfahrenskosten konnen fur das voligeprifte Schweizer Patent kaum geringer ausfallen, weil ein wesentlicher Faktor die hohen Schweizer Lohnkosten sind. Ausserdem
verfiigt das EPA tber deutlich mehr Synergien, die genutzt werden konnen, was ebenfalls die Kosten eher positiv beeinflusst. Die Vertreterkosten (Patentanwalt) fir die Betreuung
und D der sind identisch, da die gleichen Arbeiten und der gleiche Aufwand zur D der Verfahren beim Vertreter anfallt.
Das neu vollgeprifte Schweizer Patent erfullt die von der OECD Seite 1452 |Das aktuelle STg-Patent entspricht bereits allen von der OECD aulgeste\lten Kriterien an Schutziitel, die in die Patentbox Eingang finden kbnnen
aufgestellten Kriterien an Schutztitel, die Eingang in eine Patentbox finden (Siehe auch OECD (2016), schadiict unter Ber von Transparenz und Substanz, Aktionspunkt 5 — Abschlussbericht
konnen, und damit eine der Forderungen der Motion Hefti 2015, OECD/G20 Projekt Gewinnverkiirzung und sewmnvenagemng 5.29)
Diese Forderung der Motion Hefti ist somit ohnehin jetzt schon erfiilt
Erhohung der Transparenz und Rechtssicherheit... Heute ist die Seite 1552 |Die Ausrichtung des revidierten PatG auf den nicht oder schiecht informierten Anmelder ist fiir die Praxis weitgehend irrelevant. Ein derart schiecht informierter

Sachpriifun

Anmelder wird allein Gberhaupt nicht in der Lage sein, ohne professionelle Unterstiitzung ein Patent zur Erteilung zu bringen. Die Pflicht den Anmelder bzw. den

beim Schweizer Patent mangels Prifung der Neuheit und der erfinderischen Erfinder obliegt dem Vertreter.
Tétigkeit unvolistandig. Nicht oder schiecht informierte Anmelderinnen und
Anmelder befinden sich infolgedessen im Glauben, sie wiirden mit dem Zudem ist auch bei einer cine nicht garantiert (Art. 1 Abs. 3 PatG).
Schweizer Patent ein inhaltlich gepriftes Patent erhalten. Dies fiihrt dazu,
dass
sowohl mit dem Patent Dritte als auch und
nicht iiber eine Aussage zur
eines Schweizer Patents verfiigen.
Die von Patenten betroffenen Wirtschaftsakteurinnen und Seite 1553 |«Junk Patents» an und fur sich stellen noch keine ar die Wi Gar. Erst die agressive Durchsetzung kann eine
Wirtschaftsakteure werden nicht mehr durch sogenannte «Junk Patents» substantielle Bedrohung bilden. Eine solche Bedrohung der KMU durch sog «Troll's» ist in der Schwe\z sehr selten zu verzeichnen.
behindert. «Junk Patents» sind Patente, welche die materiellen
Schutzvoraussetzungen nicht erfiillen. Ganz davon abgesehen kann ein KMU auch bei einem auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit nicht gepriften Gebrauchsmuster kaum feststellen, ob es sich um ein *Junk Patent”
handel.
At 7D PatG). Fur das. werden diese 1753 |Dies ist fur unerfahrene Anmelder in der Tat eine Erleichterung. Kann aber die sonstigen bereits ausfiihriich erlauterten Nachteile des Gebrauchsmusters im Vergleich zum STg-

Die Offenbarung der Erfindung innerhalb der letzten sechs Monate vor der
Anmeldung oder dem Priorititsdatm durch die Anmelderin bzw. den
Anmelder oder deren Rechtsvorgéinger ist nicht neuheitsschadlich und steht
der Eintragung nicht entgegen (Art. 88 Abs. 1 VE-PatG).

Patent nicht annahernd aufwiegen

Ausserdem: Filr den Anmelder mag diese Einfiihrung einer “grace period” sicher positiv sein - auf die allgemeine Rechtssicherheit (welche eigentiich durch die Revision erhoht
werden sollte) wirkt sich eine solche “grace periode” jedoch nachteilig aus!

Die vorliegende Revision fuhrt ein ein, das an Seite2753 |Diem: der moglichen im Vergleich zum STg-Patent und ihre negafiven Auswirkungen vor allem fur kieine und
Erfindungen Untemnehmen und Einzelerinder wrde berats st icn dlskunen
grundsatzlich die gleichen Anforderungen stellt wie an das bestehende
Patent, es aber firr Erfindungen der Biotechnologie, der Pharmazie und fiir Besonders stossend sind auch die Auswirkungen beziiglich Patentbox. Obwohl das geplante Gebrauchsmuster fir den Eintrit in die Patentbox qualifiziert, kann bei einem
chemische Gebrauchsmuster nur iber die 10-jahrige Laufzeit von der Patentbox profitiert werden. Demgegeniiber betragt die maximale Laufzeit des aktuellen teilgepriiften Schweizer Patents
Substanzen sowie fiir Verfahren ausschliesst. Die Revision sieht eine 20 Jahre. Bei Pflanzensorten geméss Sortenschutzgesetz, welche sich ebenfalls fir die Patentbox qualifizieren, gar 25 Jahre.
Schutzdauer von zehn Jahren vor (im Gegensatz zu zwanzig Jahren beim
Patent). Das neue Gebrauchsmuster hat im Ubrigen viele der Vorteile des Durch den Ersatz des STg-Patents durch ein werden somit KMU in Bezug auf die Nutzung der Patenbox massiv benachteiligt. Das ist besonders
aktuellen (nicht vollgepriifien) Schweizer Patents. So bietet es den deshalb brisant, weil bei allen Di im Vorfeld zur aber die ( (STAF) im Frihjahr 2019 immer wieder betont wurde, die STAF
Inhaberinnen und Inhabern die gleichen Abwehrrechte und qualifiziert entlaste und starke iiber Steuererleichterungen vor allem auch die KMU. Der Ersatz des teilgepriften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster ist somit ein Schiag ins
ebentalls fir die Patenthox (aber welche Ertrage aus Gesicht der Schweizer KMU.
(Absatz 2: Um aber offensichtlich missbrauchliche Seite 5053 |Diese Vorschrift ist in der Praxis ein stumpfes Schwert. Ausser in ganz wenigen absolut Fallen haben die im IGE keinerlei Anhaltspunkte zur
zu konnen, wird das IGE Beurteilung dieser Frage, da keine Recherche zum Stand der Technik durchgefiihrt wird. Der Verweis auf Artikel 24 Absatz 3 des DesG ist hier vollig deplatziert. Bei einem Design
erméchtigt, Anmeldungen abzuweisen, die offensichtiich nicht die kommt es lediglich darauf an zu beurteilen, ob zwei im Auge des im identisch aussehen. Daher ist hier eine Beurteilung, ob ein Design
jaben erfillen.64 Diese Besonderheit st an Artikel 24 neu ist relativ einfach maglich. Ob ein eines ist, ist dagegen ohne dass eine Stand der Technik
Absatz 3 des DesG angelehnt und ibernimmt damit ein bewahrtes Recherche verfiighar ist, praktisch unmaglich. Bereits ein einziges Wort (Merkmal) in einem Patentanspruch kann eine neue, eventuell bedeutende neue Erfindung definieren.
Instrument ins Gebrauchsmusterrecht. konnen somit auch mit dieser Vorschrift in der Praxis kaum verhindert werden.
Im abrigen liesse sich eine solche Vorschrift auch ohne Weiteres fiir das STg-Patent, z.8. unter Art. 59a Abs. 3 PatG ergénzen.
Absatz 1 und 5: Gestiitzt auf Artikel 92 VE-PalG konnen Seite 515 1 |Dies kann auch heute schon mit dem ungepriiften Schweizer Patent mit Antrag auf beschleunigte Prifung erreicht werden. Die Kosten und Verfahrensdauer sollten mit denen der
und ir die gleiche Erfindung eine Abzweigung eines Gebrauchsmusters im wesentiich identisch sein.
spatere Gebrauchsmus(eranmeldung Ginreichen und daflr das
fer friiheren So erhalten
sie im Idealfall innerhalb weniger Wochen ein vom IGE erteiltes Schutzrecht
I~ parallel zur noch in Priifung befindlichen Patentanmeldung. Mit dem so
erhaltenen Gebrauchsmuster kann die Anmelderin oder der Anmelder
bereits vor Erteilung des (noch nicht fertig gepriifien) Patentes bei den
Schweizer Zollbehorden (Art. 86a ~ 86k PatG) oder Gerichten (Art. 66-86
PatG) aegen Dritte voraehen_ welche die Erfinduna heniitzen.
At 97 A. Gebrauchsmusterregister Seite 5356 |Erhebliche Kosten und durch neues Reduziert die ( gerade fir KMU und
Absatz 1: Das Gebrauchsmuster ist ein neues Schutzrecht. Wie fiir Patente erheblich, die sich tiber geschiitzte Technologien unterrichten wollen, die sie technische dann in Registern miissen.
(und
ESZ; vgl. Art. 140g VE-PatG) bedarf es deshalb der Errichtung eines
eigenstandigen Registers fii in der Schweiz geschiitzte Gebrauchsmuster.
Durch den vorliegenden Artikel wird das IGE dazu erméichtigt, ein solches
u filhre
(Artikel 123 regelt die Pflicht zur Ubersetzung einer europischen Seite56 52 |Die grundsatzlich entweder auf Englisch, Franzosisch oder Deutsch publizierten EP-Patente miissen nicht Ubersetzt werden, weil die Schweiz als Mitglied des Londoner
in eine Als Ubereinkommens auf Ubersetzungen der EP Patentschrift verzichtet. Grundsatzlich ist zu begrissen, dass neu englischsprachige Anmeldungen vom IGE akzeptiert werden
Erleichterung fiir nationale und insbesondere intemationale Anmelderinnen sollen. Diese Praxis ist auch ohne Einfiihrung einer Vollpriifung moglich. Ausserdem werden beim EP-Patent zumindest die Patentanspriiche, die den rechtlichen Schutzrahmen
nd Anmelder werden geméiss vorgeschlagener Revision neu auch in festlegen, in allen drei Amtssprachen des EPU, also auch in Deutsch und Franzésisch neben Englisch publiziert. Ein in Englisch erteiltes vollgepriftes Schweizer Patent soll
englischer Sprache verfasste Anmeldungen akzeptiert. dagegen vollstandig nur in Englisch publiziert werden. Damit ist der in Englisch nicht so bewanderte Nutzer (beachte vor allem die ohnehin schwierig zu verstehende
Patentsprache) deutlich schiechter gestellt. Was wiederum die kleinen lokalen Unternehmen und Einzelerfinder deutlich schlechter stellt, die im Zweifelsfall teure Ubersetzungen
anfertigen lassen miissen. Daher muss sichergestellt werden, dass wenn Schweizer Patente publiziert werden, in jedem Fall die Patentanspriiche in zumindest eine Schweizer
b
Die Gebiihreneinnahmen des IGE hangen kiinflig ab von einerseits der  |Seite 69§ 5 |Es ist kaum davon auszugehen, dass sich die Zahl der Patentanmeldungen insgesamt durch die Reform erhohen wird. Einerseits generiert eine Rechtsreform natirlich keine
Hohe der neuen Da durch das deutlich weniger Schutzrechtsgegenstande (Verfahren, vor allem auch Computergestiitzte Verfahren, Stoffe, Gemische,
Gebiihren, andererseits der Anzahl Anmeldungen (Schweizer Patente und erden nicht erfasst) als durch das aktuelle STg-Patents schiitzbar sind, werden diese Gegenstande vor allem von KMU
Gebrauchsmuster) und schiiesslich davon, wie lange die Schutzrechte o Enzeloinden zumindeet e miht metr patentiert werden, weil ein Patent fir KMU und oft zu teuer und aufwéndig ist. Es werden also aus
durch Zahlung der Jahresgebiihren aufrechterhalten werden (hier noch dem Bereich der KMU und in erster Linie wegfallen. Die "grossen Player", die die grosse Masse der Patentanmeldungen genieren, werden
zustzlich die weiter wie bisher auf das EP Patent mit der grossen Landerbreite setzen, so dass von diesen Anmeldern die Zahl der Patentanmeldungen durch die Auswirkungen der Reform
Jahresgebiihren fiir EP). Da die Gebilhren fiir das volgepriifte Patent und kaum beeiflusst werden wird.
das
Gebrauchsmuster noch nicht bestimmt sind, ksnnen derzeit keine prazisen Es ist somit zu erwarten, dass sich in erster Linie einige STg-Patente zu gepriifien Patenten hin verschieben und Patente auf vom Gebrauchsmuster ausgeschlossene
Aussagen zu den Auswirkungen auf die Einnahmen des IGE gemacht Schutzgegenstande wegfallen werden. Ausserdem werden Jahresgebiihren aufgrund der im Vergleich zum STg-Patent auf die Héilfte gekiirzte Laufzeit der Gebrauchsmuster
werden. wegfallen. Insgesamt ist also mit einer Reduzierung der Einnahmen bei den Jahresgebiihren zu rechnen. Damit miissen die zu erwartenden erheblichen Zusatzkosten allein
durch Gebiihrenerhdhungen generiert werden miissen. Das geht zu Lasten aller, auch zu Lasten Anmelder, die zumindest in gewissem Umfang von Schweizer
Durch den im folgenden Abschnitt beschriebenen Bedarf an neuen Seite 7053 |Das Lohn Niveau liegt damit vermutich hoher s dasjenige, mit dem beim EPA (Prifungsdienststellen in Manchen und Den Haag) gerechnet werden muss. Damit kann das
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwachsen dem IGE zusatzliche gepriifte Schweizer Patent kaum werden, als das Patent aus dem EP-Verfahren. Siehe hierzu oben auch die Bemerkungen zu Seite 3 § 3.
Personalkosten. Geht man von jahrlichen Vollkosten von rund 200000 CHF
im Prif- unc Es ist zudem zu bezweifeln, dass sich durch die zuséitzliche von nur wenigen und Priifern iiberhaupt eine ausreichende Qualitat
angesichts der komplexen Fragen die in den Priifungsverfahren neu zu bearbeiten sind, sichern lasst. Aufgrund der zu erwartenden geringen Anmeldezahlen der nationalen
Priffer wohl viele en in denen er neu hoch komplexe technische Sachverhalte beurteilen muss,
fur die in der Regel Spezla\kenmmsse auf dem jeweiligen technischen Gebiet der Erfindung (Beispiel: Botechnologie) erforderlich sind. Deshalb it es aleine aus diesem Grund
schwierig, eine ahnliche je bei den grossen 2u erreichen.
Zur Deckung der Mehrkosten miissen deshalb nicht nur die Anmelde-und |Seite 708 5 | Die Erhohung der Jahresgebiihren wird dazu fiihren, dass vor allem die grossen Player ihre Schweizer Patentportiolien vorzeitig aus Kostengrinden bereinigen werden, was die

Priifungsgebiihren angepasst werden, sondern auch die Jahresgebihren.

Zusatzeinnahmen durch die Erhohung der Jahresgebiihren weiter reduziert. Die Erhdung der Prifungsgebiihren trifft vor allem die innovativen kleinen und sehr kleinen
Unternehmen, sowie die Einzelerfinder zusatzlich




[Eine wichtige Anspruchsgruppe im Patentsystem sind die
Patentanwaltinnen und

sowie auf
Anwalte. Die meisten Anmeldungen, seien es nationale oder EP, werden
von diesen Intermediren im Auftrag der Erfinderinnen und Erfinder
vorbereitet und
anschiiessend nicht selten auch verwaltet, Zudem werden in der Regel die
Dienstleistungen eben dieser Gruppe bei Beschwerden, Einspriichen,
Klagen usw. beansprucht.

Die Betreuung der Anmeldung eines neuen, vollgepriifien Patents wird wohl
aufwandiger als diejenige eines bisherigen teilgepriften Schweizer
Patentes. Unter der Annahme, dass der Aufwand fiir ein Gebrauchsmuster
etwa demjenigen fir ein bisheriges Schweizer Patent entspricht, und
gestiitzt auf die in Abbildung 1 eruierten Substitutionswirkungen steigt wohl
die Nachfrage nach den Dienstleistungen der Patentanwéltinnen und

Der mfang dieser hangt
aber von der effektiven kiinftigen Zahl von nationalen Anmeldungen ab.

Die (Patent-)Anwéiliinnen und (Patent-JAnwilte knnen zudem neu als.
Dienstleistung die Vertretung im erweiterten Einspruchs- und neuen
Loschungsverfahren anbieten. Ferer dilrften Patentanwéiliinnen und
Patentanwalte vermehrt als Gutachterinnen und Gutachter vor dem BVGer
gefragt sein: Sie sind technische mit juristischer

Seite 75 § 2-4

Bevor ein vollgepriftes Schweizer Patent eingefhrt werden kann, ist nach unbedingt das betreffend die

Vertretung Dritter in den Verfahren vor dem IGE anzupassen Gemass Paten(anwaltsgese(z (PAG) in der Fassung vom 20. Marz 2009 darf sich Patentanwailtin oder
Patentanwalt gem. Art. 2 PAG zwar nur nennen, wer bestimmte achy ratung und
Vertretung vor dem IGE steht gem. Art. 48a Abs. 2 PatG hmgegen allen Personen, doen kénnen offen. Die
Vollpriifung eines Patents und besonders das neue erfordern Venre(er sind dafir in aller Regel nicht
qualifiziert. Die Qualitit des vollgepriften Schweizer Patents und der durch Qualifikation somit nicht
gewahrleistet verden. £5 besteht die Gefahr, dass gerade in Patentangelegenheiten unerfahrene KMU und mee\erhnder prolessmneHe Patentanwalte von nicht

in der Schweiz
Nicht

q nicht zu vermégen.

Auch wenn die Betreuung eines vollgepriiften Patents durch einen Vertreter ist, wird sich die Nachfrage an entsprechenden
Dienstleistungen durch Einfihrung eines vollgepriiften Patents kaum erhhen, sondern eher verringern. Ein Grossteil der heute mittels eines STg-Patent geschiitzten Erfindungen
wird sich auf Gebrauchsmuster verschieben, deren Betreuung den gleichen Aufwand erforden wird, wie ein STg-Patent (siehe auch nebenstehende Bemerkung Seite 75 §3 des
Berichts). Ein Teil der Erfindungen aus dem Bereich der die von einem nicht geschiitzt werden kénnen (Verfahren, Stoffe usw.) werden erst gar
nicht mehr angemeldet, weil diese dann nur noch iiber vollgepriifte Patente schiitzbar sein werden werden sich im auf Enspriiche bzw.

L gegen

Die Gutachtertétigkeiten konnten leicht zunehmen.

Es stellt sich allerdings grundséitzlich die Frage, in wieweit eine Gesetzesreform, die die gesamte Wirtschaft betrift, mit den Interessen einer bestimmten Kiientel (hier

auch nur teil werden darf.




INGREeS

ini Dr. iur. Michael Ritscher, LL.M. (Georgetown)
Rechtsetzung@ipi.ch b gk e

michael.ritscher@mill-legal.com
+41 44 396 92 27

Institut fiir
gewerblichen
Rechtsschutz

Eidgendssisches Justiz- und Polizeidepartement
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Zirich, 9. Februar 2021

Vernehmlassung zur Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente

Sehr geehrte Frau Bundesrétin Keller-Sutter
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Institut fir gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) ist die aktivste schweizerische Verei-
nigung im Bereich des Immaterialgiiterrechts. INGRES setzt sich seit 1985 unabhangig von
Partikularinteressen fur die Weiterentwicklung des Immaterialgiterrechts ein und férdert dazu
den fachlichen Austausch zwischen Gerichten, Behérden, Unternehmen, Rechts- und
Patentanwalten sowie Hochschulen, auch tber die Grenzen hinaus (sieche www.ingres.ch).

INGRES hat sich zwar schon verschiedentlich auch auf politischer Ebene fur die Weiterent-
wicklung des Immaterialgiterrechts eingesetzt, so insbesondere im Zusammenhang mit der
Schaffung des Bundespatentgerichts. Da INGRES aber nicht die Interessen einer bestimmten
Branche oder Berufsgruppe vertritt, beteiligt INGRES sich normalerweise aber nicht an
Vernehmlassungsverfahren. Die derzeitige Revision des Patentgesetzes ist eine Ausnahme,
und die vorliegende Vernehmlassung spiegelt die vom Vorstand, der sich aus Vertretern aller
am Immaterialgiterrechte interessierten Kreisen zusammensetzt, vertretene Ansicht wider.

Wie wohl alle anderen Teilnehmer an der Vernehmlassung lehnt auch der Vorstand des
INGRES das Vorhaben der Revisionsvorlage ab, wonach neu und zusatzlich das
Bundesverwaltungsgericht fir die Beurteilung der Rechtsbesténdigkeit von Patenten
zustandig werden soll und empfiehlt dringend, dass diese Faélle — auch als Rechtsmittelinstanz
und vor dem Bundesgericht — ausschliesslich durch das Bundespatentgericht entschieden
werden sollen.

Far die Begrindung verweisen wir, um Wiederholungen zu vermeiden, auf die von den
anderen Verbanden eingereichten Stellungnahmen und auf das Gutachten von Herrn Prof.
Rainer Schweizer.



Hinsichtlich der Frage, ob die Méglichkeit einer materiellen Prifung von Schweizer Patenten
eingefuhrt werden soll oder nicht, sind sich die Mitglieder des Vorstandes nicht einig und haben
sich  zum  Teil auch bereits auf anderen Foren dazu  gedussert.

Mit freundlichen Grilissen

T ek 2 N

Michael Ritscher

Prasident des Instituts fur gewerblichen Rechtsschutz (INGRES)



Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Anderung des Patentgesetzes
Consultation relative a I'avant-projet de modification de la loi sur les brevets
Consultazione relativa all’ avamprogetto di modifica della legge sui brevetti
Formular zur Erfassung der Stellungnahme

Formulaire pour la saisie de la prise de position
Formulario per la raccolta di parere

Organisation / Organisation / Organizzazione Intellectual Property Services GmbH

Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) Dr. Manfred Irsch
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail) | info@ips-irsch.ch

+41 (0)52 511 38 60

Adresse / Indirizzo Langfeldstrasse 88
8500 Frauenfeld

Schweiz

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an Rechtsetzung@ipi.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellung-
nahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen. Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a Rechtsetzung@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format
Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.



mailto:info@ips-irsch.ch
mailto:Rechtsetzung@ipi.ch
mailto:Rechtsetzung@ipi.ch

Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung@ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghia-
mo di volerci trasmettere elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Erganzung und Prézisierunqg der Eingabe vom 11. Dezember 2020

Als Ergebnis intensiver Diskussionen, die zwischenzeitlich mit unterschiedlichen Kreisen gefihrt wurden, wird hiermit unsere Eingabe vom 11.
Dezember 2020 erganzt und prazisiert. Die urspriingliche Eingabe vom 11. Dezember 2020 wird dabei vollumfanglich aufrechterhalten.

1. Zielerreichung der Motion Hefti

Eine Umsetzung der Motion Hefti darf keine Verschlechterung des «status quo» nach sich ziehen. Unter Berlicksichtigung der Tatsache, dass
die Motion Hefti nicht verlangt, das Schweizer Patent in der aktuellen Fassung des PatG abzuschaffen, werden die folgenden Reformen vor-
geschlagen, die voll mit der Motion Hefti im Einklang stehen:

o Das bisherige Patentanmeldeverfahren soll neu durch eine obligatorische Recherche erganzt werden.
o Es soll zusatzlich zur bisherigen Prifung eine fakultative erweitere Prifung auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit eingefiihrt werden.

e Auf die Einfuhrung eines Gebrauchsmusters kann demnach verzichtet werden, weil weiterhin auch die aktuelle Variante des
Schweizer Patents geméss PatG zur Verfiigung steht.

2. Erlauterungen
2.1 Vorbemerkung

Hat sich der Patentanmelder im Rahmen des Prifungsverfahrens auf die Durchfiihrung einer erweiterten Prifung auf Neuheit und erfinderi-
sche Tatigkeit festgelegt und kann der Anmelder im Rahmen des Prifungsverfahrens keinen gewahrbaren Anspruchssatz vorlegen, so kann
sich der Anmelder nicht mehr auf eine vereinfachte Prifung geméss aktuellem PatG zurtickziehen, da ansonsten ein Konflikt mit Art. 59 PatG
in Verbindung mit Art. 1 PatG unvermeidlich ist. In dem Fall bleibt dem Anmelder immer noch die Option ein Teilgesuch gem. Art. 57 PatG
einzureichen.

2.2 Patentanmeldung, Recherche, Publikation und Antrag auf Prifung

Fur eine Schweizer Direktanmeldung ist ein kostenpflichtiger Recherchenbericht nebst Begriindung («opinion») zu erstellen, der den bean-
spruchten Gegenstand insbesondere hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tatigkeit auf Patentierbarkeit untersucht. Der zu erstellende Re-
cherchenbericht soll inhaltlich einem EESR oder einer WO-ISA (PCT Regel 43bis) entsprechen. Bis zur Einfiihrung einer Online-Akteneinsicht
beim IGE soll nicht nur der Recherchenbericht, sondern auch die «opinion» Teil der Verdffentlichungsschrift A1 bzw. einer Veroffentlichungs-
schrift A3 sein, sofern der Recherchenbericht bei Publikation der Patentanmeldung noch nicht vorliegt. Vorzugsweise sollte die Online-
Akteneinsicht jedoch bereits mit Einfiihrung der Anderungen des PatG bereitgestellt werden, um Dritten eine transparente Verfolgung des
Verfahrens zu ermdglichen.
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Spéatestens ab Publikation des Recherchenberichts startet eine Frist von 6 Monaten zur Stellung eines Antrags auf Prifung. Wobei entweder
ein "eingeschrankter Prifungsantrag” gem. aktuellem PatG, oder fakultativ ein "erweiterter Prifungsantrag” zur zusatzlichen Prifung auf Neu-
heit und erfinderische Téatigkeit gestellt werden kann.

Wird kein Antrag auf Prifung gestellt oder die vorgeschriebene Gebuhr nicht rechtzeitig bezahlt, gilt die Anmeldung als zuriickgenommen.
2.3 Verfahren bei Stellung eines "einfachen Prifungsantrags"

Wird ein "einfacher Prifungsantrag” gestellt, erhalt der Anmelder eine einmalige Einladung mit einer Frist von 4 Monaten, die Anspriiche unter
Berticksichtigung des Recherchenberichts zu andern.

Reicht der Anmelder keine geanderten Anspriiche ein und wird die Patentanmeldung nicht zuriickgezogen, erfolgt wie bisher gemass PatG
eine Prufung auf Basis der Patentanmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung.

Reicht der Anmelder geanderte Unterlagen (Beschreibung, Patentanspriiche, Zeichnung) ein, Gberpruft das IGE, dass die geanderten Unter-
lagen nicht Uber den Inhalt der urspriinglich eingereichten Fassung hinausgehen (PatG Art. 58(2)). Falls die Anderungen mit PatG Art. 58(2)
konform sind, erfolgt wie bisher geméass PatG eine Prifung auf Basis der Patentanmeldung in der geanderten Fassung.

Falls die geanderten Unterlagen mit PatG Art. 58(2) nicht konform sind, erfolgt eine Aufforderung die entsprechenden Mangel zu beheben.
Werden keine unter Art. 58(2) gewé&hrbaren Unterlagen eingereicht, kann der Anmelder ein Patent auf Basis der urspriinglich eingereichten
Fassung beantragen. Wird kein solcher Antrag gestellt, wird die Anmeldung zuriickgewiesen.

Das so erteilte Patent wird als Dokument mit dem Dokumenttyp B1 veroffentlicht.
2.4 Verfahren mit Stellung eines "erweiterten Prifungsantrags”

Wer eine erweiterte Priifung auf Neuheit und erfinderische Téatigkeit beantragt hat und wenn aufgrund der Priifung alle Patentierungserforder-
nisse inklusive Neuheit und erfinderischer Tatigkeit erfillt sind, wird ein Patent erteilt und z.B. mit dem Dokumenttyp B4 veréffentlicht.

Bei fehlender Neuheit oder erfinderischer Tatigkeit erfolgt mit einer Frist von 4 Monaten eine Aufforderung zur Behebung der Mangel. Werden
die Mangel nicht behoben, wird die Patentanmeldung zuriickgewiesen.

Die einschlagigen Artikel des PatG sind entsprechend anzupassen.
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Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Anderung des Patentgesetzes
Consultation relative a I’avant-projet de modification de la loi sur les brevets
Consultazione relativa all’ avamprogetto di modifica della legge sui brevetti
Formular zur Erfassung der Stellungnahme

Formulaire pour la saisie de la prise de position
Formulario per la raccolta di parere

Organisation / Organisation / Organizzazione Intellectual Property Services GmbH

Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) Dr. Manfred Irsch
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail) | info@ips-irsch.ch

+41 (0)52 511 38 60

Adresse / Indirizzo Langfeldstrasse 88
8500 Frauenfeld

Schweiz

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an Rechtsetzung@ipi.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellung-
nahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfligung stellen. Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a Rechtsetzung@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format
Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.




Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung@ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghia-
mo di volerci trasmettere elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Begleitende Bemerkungen zur Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente

Der Vorentwurf (VE-PatG) zur Anderung des Schweizer Patentgesetzes (PatG) hat das Ziel das Patentrecht in der Schweiz zu modernisieren und zu revi-
dieren, so dass den Schweizer Innovatoren und Innovatorinnen ein den internationalen Standards entsprechendes Patentpriifungsverfahren zur Verfligung
stehen soll. Auch wir sehen beim PatG in der aktuellen Fassung durchaus einen gewissen Uberarbeitungsbedarf, hauptséchlich jedoch in Bezug auf das
bisher eher rudimentére Einspruchsverfahren, sowie in Bezug auf formale Aspekte. So ist die Einflhrung eines Einspruchsverfahrens, mit welchem in einem
Amtsverfahren vor dem IGE zukuinftig auch die Patentierungserfordernisse Neuheit und erfinderische Tatigkeit (Art. 1 PatG) im Lichte des Stands der Tech-
nik nach der Patenterteilung durch Dritte Gberpriift werden kdnnen, ohne dass in einem aufwandigen Nichtigkeitsverfahren die Gerichte bemiiht werden
mussen, durchaus Uberfallig und zu begrussen. Dazu ist lediglich Art. 152 VE-PatG wie vorgeschlagen anzupassen, so dass Konflikte mit dem Rickwir-
kungsverbot vermieden werden.

Der Ersatz des aktuellen teilgepriften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster und die Einfuhrung eines vollgepriften Schweizer Patents wird jedoch
abgelehnt, weil die Nachteile gerade fur KMU, vor allem fiir Klein- und Kleinstunternehmen sowie fur Einzelerfinder gravierend sind und wesentliche Vorteile
nicht erkennbar sind.

Wesentliche Griinde, warum der Ersatz des aktuellen teilgepriften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster und die Einfihrung eines vollgepriften
Schweizer Patents abgelehnt wird:

1. Mit der Zielvorgabe einer Modernisierung und der Erfullung von internationalen Standards im vorgesehenen PatG, suggeriert der «Erlauternde Be-
richt zur Eréffnung des Vernehmlassungsverfahrens» (Bericht) einen diesbeziiglichen Handlungsbedarf. Dazu ist zu bemerken, dass eine umfas-
sende Revision des PatG bereits 2008 (Inkrafttreten 1.6.2008) vorgenommen wurde. Ebenfalls ist zu unterstreichen, dass das in Kraft stehende
PatG den internationalen Vorgaben (insbesondere PVU, TRIPS, PLT) voll entspricht und keineswegs internationalen Angriffen ausgesetzt ist bzw.
keine Androhungen von schwarzen oder grauen Listen provoziert. Auch nicht mit Blick auf steuerrechtliche Vorgaben der OECD (Stichwort Patent-
box). Eine dringliche Modernisierung dréngt sich deshalb weder staatspolitisch noch sachlich auf.

2. Die Reform betrifft im Wesentlichen die auf dem nationalen Weg erlangten Schweizer Patente, welche anteilsméssig einen nur geringen Anteil an
den in der Schweiz giltigen Patente ausmachen (ca. 5% entspricht ca. 600 Patenterteilungen pro Jahr). Den daraus durch die Revision des PatG
erwachsenden notwendigen Ausbau der Administration vor allem beim IGE und bei der Rechtspflege (vor allem BVG) erachten wir als unverhalt-
nismassig, solange ein gepruftes Schweizer Patent Giber das Européische Patent (EP-Patent) erreichbar ist. Die auf dem rein nationalen Weg er-
langten Schweizer Patente stammen mehrheitlich von Schweizer KMU und Einzelerfindern. Der restliche, weit iberwiegende Teil der fir die
Schweiz registrierten Patente wird von auf dem europdischen Weg erlangten EP-Patenten gebildet, welche von der Gesetzesrevision nicht betroffen
sind. Die angestrebte Reform betrifft somit lediglich einen sehr geringen Anteil an Patentschutzrechten, die zu dem fir internationale Anmelder keine
Rolle spielen. Schon allein deshalb lasst sich die angestrebte umfassende Reform mit all ihren negativen Konsequenzen nicht rechtfertigen.

3. Das Gebrauchsmuster hat nur eine Laufzeit von 10 Jahren - das aktuelle ungeprifte Schweizer Patent hat dagegen eine Laufzeit von 20 Jahren.
4. Das Gebrauchsmuster kann nur bestimmte Schutzgegenstande schitzen (im wesentlichen nur Vorrichtungen, Maschinen, Apparate und Teile da-

von). Insbesondere sind Stoffe und Stoffgemische, z.B. Medikamente und chemische Verbindungen, sowie Verfahren aller Art vom Gebrauchsmus-
terschutz ausgeschlossen.
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5. Nach der abgelehnten Steuervorlage USR 1l wurde in der Neuauflage (STAF) im Jahr 2019 dem Stimmburger versprochen, dass mit dem bisheri-
gen Schweizer Patent den einheimischen KMU ein kostenglinstiger und attraktiver Zugang zur neu geschaffenen Patentbox erdffnet werde. Dies
mag u.a. wesentlich zur Akzeptanz der umstrittenen Vorlage gefiihrt haben. Mit dem Ersatz des teilgepriften Schweizer Patents durch ein Ge-
brauchsmuster mit nur 10 Jahren Laufzeit wird dieses Versprechen der Politik desavouiert. Durch die im Vergleich zum teilgepriften Schweizer Pa-
tent auf die Halfte verkirzte Laufzeit des Gebrauchsmusters kénnte ein Schutzrechtinhaber auch nur noch halb so lang von den Steuervorteilen der
Patentbox profitieren. Des Weiteren kénnen vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossene Erfindungen nur noch tber teuer und aufwandig zu er-
haltende vollgeprifte Patente (entweder EP-Patent oder vollgepriiftes Schweizer Patent) geschitzt werden. Das ist ein Schlag ins Gesicht der KMU,
denen die STAF massgeblich mit den Steuervorteilen aus der Patentbox schmackhaft gemacht wurde. Vorteile, die durch die geplante Patentge-
setzreform wieder deutlich beschnitten wiirden. Das ist besonders stossend mit Blick darauf, dass die OECD gerade fiir KMU besonders niedrige
Hurden fir den Eintritt in die Patentbox ansetzt. Mdglichkeiten, die in Bezug auf die Patentbox vom Schweizer Gesetzgeber ohnehin nicht anna-
hernd ausgeschopft wurden.

6. Die Hurden und Voraussetzungen, sowie die Verfahren fir die Eintragung eines Gebrauchsmusters sind mit denjenigen fiir die Erteilung eines teil-
gepruften Schweizer Patents praktisch identisch. Damit werden sich auch die Kosten fiir die Eitragung eines Gebrauchsmusters von denjenigen fir
die Erteilung eines teilgepruften Schweizer Patents nicht wesentlich unterscheiden kénnen. Auch der zeitliche Aufwand flr die Eintragung eines Ge-
brauchsmuszers wird hochstens unwesentlich kleiner sein als fir ein klassisches teilgepriiftes Patent, fir das eine beschleunigte Prifung beantragt
wird.

7. Bevor ein vollgepriftes Schweizer Patent eingefiihrt werden kann, ist nach diesseitiger Auffassung unbedingt das Vertretungsrecht betreffend die
(gewerbsmassige) Vertretung Dritter in den Verfahren vor dem IGE anzupassen. Gemass Patentanwaltsgesetz (PAG) in der Fassung vom 20. Méarz
2009 darf sich Patentanwaltin oder Patentanwalt gem. Art. 2 PAG zwar nur nennen, wer bestimmte Qualifikationen nachweist und im Patentanwalts-
register eingetragen ist. Die gewerbsméssige Beratung und Vertretung vor dem IGE steht gem. Art. 48a Abs. 2 PatG hingegen allen Personen, die
ein Zustellungsdomizil in der Schweiz nachweisen kénnen, grundsatzlich offen. Die Vollprifung eines Patents und besonders das neue Einspruchs-
verfahren erfordern hochqualifizierte Spezialisten. Nicht ausgebildete Vertreter sind dafir in aller Regel nicht qualifiziert. Die Qualitat des vollgeprif-
ten Schweizer Patents und der Einspruchsverfahren kann durch gewerbsmassige Vertreter ohne entsprechende Qualifikation somit nicht gewahr-
leistet werden. Es besteht die Gefahr, dass gerade in Patentangelegenheiten unerfahrene KMU und Einzelerfinder professionelle Patentanwélte von
nicht qualifizierten Dienstleistern nicht zu unterscheiden vermdgen.

Aus den vorgenannten Grinden wird der Ersatz des heutigen teilgepriften Schweizer Patents geméass PatG durch ein Gebrauchsmuster sowie die Einfih-
rung eines vollgepriften nationalen Schweizer Patents abgelehnt. Detailliertere Kommentare und Begriindungen kénnen der beiliegenden Excel-Tabelle
«Kommentare» entnommen werden.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli

Artikel Antrag Begrundung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
PatG, Art. 1 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 4 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 5 Abs. 1-3 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 6 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
«und Gebrauchsmusteranmel- Erlbrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgepruften Schweizer Patents durch ein Ge-
PatG, Art. 7 Abs. 3 . h
dung» streichen brauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 7b Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 12 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 13 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 16 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 17 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
. Erlbrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgepruften Schweizer Patents durch ein Ge-
PatG, Art. 20a Abs. 2 Nicht neu aufnehmen brauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 24 Abs. 1 a, b | Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 24 Abs. 1c. Anderung akzeptieren Harmon|5|erung mit dem EPU. Ist gerech.tfertlgt, weil O!|e Einheitlichkeit nur ein Formalerfor-
dernis der Anmeldung und nicht des erteilten Patents ist.
Harmonisierung mit dem EPU. Einheitlichkeit ist nur ein Erfordernis der Anmeldung, da das
PatG, Art. 25 Abs. 1-3 Aufhebung akzeptieren Einheitlichkeitserfordernis lediglich eine Ordnungsvorschrift ist. Dritten entstehen keine we-

sentlichen Nachteile, insbesondere das gem. Art. 24 1c (neu) der sachliche Geltungsbereich
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Artikel Antrag Begrindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
bei Einschrankung des Patents nicht erweitert werden darf.
PatG, Art. 26 Abs. 1c. Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
. " . Verbot der unzulassigen Erweiterung des sachlichen Schutzbereichs nach Patenterteilung ist
PatG, Art. 26 Abs. 1cbis. | Anderung akzeptieren aus Grunden der Rechtssicherheit fur Dritte geboten.
PatG, Art. 27 Abs. 3 Anderung akzeptieren Ist im Einklang mit Anderung (Aufhebung) Art. 25 PatG.
PatG, Art. 30 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
) Stellt sicher, dass der beklagten Partei im Falle einer nur teilweisen Abtretung keine eigenen
PatG, Art. 30 Abs. 2, 3 Anderung akzeptieren Rechte verloren gehen. Die Frist gem. Art. 30 Abs. 3 PatG schafft zeitnah Rechtssicherheit
Uber die verbleibenden Schutzgegenstande.
PatG, Art. 33 Abs. 2bis | Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
gatG, Art. 34 Abs. 1 und Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
E:(t& Art. 46a Abs. 1, 2 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 47 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 48 Abs. 1. Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 49 Abs. 1, 2 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
E:(tJIGé Art. 49a Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 50 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.

PatG, Art. 50a Abs. 3

Anderung akzeptieren

Lediglich redaktionelle Anderung.

PatG, Art 56 Abs. 1 b, 3

Anderung akzeptieren

Lediglich redaktionelle Anderung.

6/11



Artikel Antrag Begrindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
PatG, Art. 57 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 57a Nicht neu aufnehmen Erlbrigt sich, da Systemwechsel zur Vollpriifung abgelehnt wird.
PatG, Art. 58 Abs. 1, 2 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 58a Abs. 1 ¢ | Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung sowie Harmonisierung mit Art. 93(1) EPU (Sonderfall einer
Erteilung vor Publikation berucksichtigt).
Anderungen nicht akzeptieren, « L . . L .
PatG, Art. 58a Abs. 2. ausser den redaktionellen Ande- Anderungen erupngen S.ICI’.], da Systgmwech_sel zur VoIIpryfung mit obligatorischer Recher-
e X che abgelehnt wird. Lediglich redaktionelle Anderungen sind vorzunehmen.
rungen der Begrifflichkeiten
Harmonisierung mit EPU. Kann so akzeptiert werden, weil Art. 58a Abs. 3 VE-PatG lediglich
PatG, Art. 58a Abs. 3 Anderung akzeptieren die Publikation der Anmeldung nicht die Publikation des Patents betrifft. Siehe auch Bemer-
kungen zu Art. 60 Abs. 4 PatG Publikation der Patentschrift.
gatG, Art. 59 Abs. 1 und Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 59 Abs. 4,5 Nicht streichen, lediglich redgku- Anderungen eriibrigen sich, da ein Systemwechsel zur Vollpriifung mit obligatorischer Re-
onelle Anderungen der Begriff- . C : ~ .
und 6 lichkeiten cherche abgelehnt wird. Lediglich redaktionelle Anderungen sind vorzunehmen.
PatG, Art. 59a Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
52364’ Art. 59a Abs. 3 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung und begrifflich rechtliche Prézisierungen.
Diese Anpassung ist zielfuhrend, da es ein so erweiterter Einspruch auf Basis der Griinde
nach Art. 59c¢ (2) a-c ermdglicht, unmittelbar gegen ein zu Unrecht erteiltes Schutzrecht vor-
zugehen. Eine aufwandige Nichtigkeitsklage kann in vielen Fallen in der Praxis durch ein
< . effizientes und verhéaltnisméssig kostengiinstiges Amtsverfahren (Einspruchsverfahren) er-
PatG, Art. 59¢ Anderung akzeptieren setzt werden. Eine amtsseitige Recherche ist dazu nicht notwendig, da der Einsprechende
alle Beweise flr seine Behauptung die Erfindung sei nicht patentierbar, insbesondere sie sei
nicht neu und / oder beruhe nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit, selbst beizubringen hat.
Siehe ergénzend Anderungsvorschlag fiir Art. 152 VE-PatG.
Weitgehende Harmonisierung mit den korrespondieren Vorschriften des I§PU. Uberfiihrung
PatG, Art. 59d-f Anderung akzeptieren Art. 81PatV in PatG, wodurch sich alle Regelungen zur Zulassigkeit und Anderung auf Ge-

setzesstufe verlagert werden. Kostenverteilung entspricht im Wesentlichen den Vorschriften
des EPU. Sprachregelung entspricht im Wesentlichen der ohnehin schon gangigen Praxis.
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Artikel Antrag Begrindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
PatG, Art. 60 Abs. 1bis/2 | Anderung akzeptieren SEirnhdoht die Flexibilitat bzgl. Anpassungen von Angaben, die im Patentregister zu publizieren
Gem. Art. 8 Abs. 1 PatG verschafft das Patent seinem Inhaber das Recht anderen zu verbie-
Erganzen: «Wenn das Patent in ten die Erfindung gewerbsmassig zu nutzen. Gem. Art. 51 Abs. 2 PatG bestimmen die Pa-
englischer Sprache veréffentlicht | tentanspriiche den sachlichen Geltungsbereich des Patents. Weder der Titel noch die Zu-
wird, werden der Titel der Erfin- sammenfassung geben Auskunft Giber den Schutzbereich des Patents. Damit ergibt sich
PatG, Art. 60 Abs. 4 dung, die Patentanspriiche und | zwingend, dass zumindest die Patentanspriiche in eine schweizerische Amtssprache uber-
die Zusammenfassung in eine setzt werden, so dass sich jedermann in einer schweizerischen Amtssprache tber den
schweizerische Amtssprache Schutzumfang dieses sehr starken Rechts ohne Kenntnis einer schweizerischen Nicht-
Ubersetzt» Amtssprache orientieren kann. Dies nicht zuletzt, weil eine auch unbeabsichtigte Verletzung
sehr weitreichenden Konsequenzen flr den Verletzer des Patents nach sich ziehen kann.
PatG, Art. 61 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderungen, sowie Harmonisierung mit entsprechenden Regelungen
anderer Schutzrechte.
PatG, Art. 63 Abs. 2 Anderung akzeptieren Lediglich Anpassungen an den Art. 60 Abs. 2 VE-PatG.
PatG, Art. 64 Streichung akzeptieren Bestatlgung der Eintragung des Schutzrechts analog zu MSchV und DesV ist auch fir Pa-
tente ausreichend.
PatG, Art. 65 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 65 Abs. 2 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung und rechtliche Prazisierung der Begriffe.
PatG, Art. 73 Abs. 3 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 74 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 87 — Art. 102 | Nicht aufnehmen Erlbrigt sich, da der Ersatz gles aktuellen teilgepruften Schweizer Patents durch ein Ge-
brauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 110 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 121 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 122 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.

8/11



Artikel Antrag Begrindung / Bemerkung

Article Proposition Justification / Remarques

Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni

PatG, Art. 123 Anderung akzeptieren Lediglich Anpassung an Art. 58a Abs. 3 VE-PatG.

Er?(tjeé Art. 124 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.

PatG, Art. 125 Abs. 3 Nicht aufnehmen Eribrigt sich, da der Ersatz Fjes aktuellen teilgepriften Schweizer Patents durch ein Ge-
brauchsmuster abgelehnt wird.

PatG, Art. 126 Abs. 3 Nicht aufnehmen Eribrigt sich, da der Ersatz _des aktuellen teilgepriften Schweizer Patents durch ein Ge-
brauchsmuster abgelehnt wird.

Er?éleé Art. 135a Abs. 1 Aufnahme akzeptieren Im Wesentlichen Anpassung an Art. 58a 3 VE-PatG.

PatG, Art. 135a Abs. 3 Nicht aufnehmen Erlbrigt sich, da Aufnahme von Art. 57a VE-PatG abgelehnt wird.

PatG, Art. 137 Anderung akzeptieren Lediglich Streichung falscher Bezug.

PatG, Art. 138 Anderung beibehalten Im Wesentlichen Anpassung an Art. 135a Abs. 3 VE-PatG.

PatG, Art. 139 Nicht aufnehmen \I,EV::Jdbngt sich, da Systemwechsel zur Vollprifung mit obligatorischer Recherche abgelehnt

PatG, Art. 140 Abs. 3 Nicht aufnehmen Eribrigt sich, da der Ersatz _des aktuellen teilgepriften Schweizer Patents durch ein Ge-
brauchsmuster abgelehnt wird.

- . Erteilung der erganzenden Schutzzertifikate (selbststandige Schutzrechte) ist eine sinnvolle

PatG, Art. 140g Anderung akzeptieren Massnahme und erhéht die Transparenz fir die Offentlichkeit.

PatG, Art. 140h Anderung akzeptieren Dient der Harmonisierung und Regelung der Gebuhren in der PatV gestattet flexibel Ande-
rungen vorzunehmen.

PatG, Art. 140m Anderung akzeptieren Im Wesentlichen redaktionelle Anderungen.

PatG, Art. 1400 Anderung akzeptieren Im Wesentlichen redaktionelle Anderungen.

PatG, Art. 140p Anderung akzeptieren Im Wesentlichen redaktionelle Anderungen. Anpassung an Art. 140 g VE-PatG.

PatG, Art. 140v Anderung akzeptieren Im Wesentlichen redaktionelle Anderungen. Préazisierung des Begriffs der Rechtsfolge.
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Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

PatG, Art. 150 Abs. 1, 5

Aufnahme akzeptieren

Stellt moglichst rasche Umsetzung der Anderungen sicher. Im Verfahrensrecht gilt die An-
wendung des neuen Rechts nicht als riickwirkend.

PatG, Art. 150 Abs. 2-4

Nicht aufnehmen

Erlbrigt sich, da eine Vollprifung abgelehnt wird (Hinweis auf Art. 57a (VE-PatG)).

PatG, Art. 151

Anderung akzeptieren

Garantiert Riickwirkungsverbot.

PatG, Art. 152

Patente, die beim Inkrafttreten
der Anderung vom (...) dieses
Gesetzes bereits erteilt sind und
fur die die Einspruchsfrist noch
nicht abgelaufen ist, richten sich
auch die Einspruchsgriinde nach
altem Recht.

Garantiert Riickwirkungsverbot.

ParlG, Art. 40a 3bis

Anderung akzeptieren

Bei einer Beschwerde von dem BVGer werden Richter mit technischen Kenntnissen bend-
tigt.

IGEG, Art. 2 Abs. 1a.

Redaktionelle Anderungen ak-
zeptieren, «Gebrauchsmuster»
streichen.

Der Ersatz des aktuellen teilgepriften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster wird
abgelehnt.

IGEG, Art. 2 Abs. 2 und
3

Anderung akzeptieren

Vertiefung der Zusammenarbeit des IGE mit internationalen Institutionen ist grundsétzlich zu
begrussen.

VWVG, Art. 24 Abs. 2

Anderung akzeptieren. Hinweis
auf Gebrauchsmuster streichen.

Wiederherstellung verpasster Fristen ist Uber Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in
PatG geregelt. Einfihrung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.

VGG, Art. 24

Anderung akzeptieren

Sichert Spielrdume des BVG bei der Geschéftsverteilung. Beiziehung technischen Sachver-
stands muss in jedem Stadium des Verfahrens mdglich sein.
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Begrindung / Bemerkung
Justification / Remarques
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VGG, Art. 39 Abs. 2 und
3bis

Anderung akzeptieren

Beiziehung technischen Sachverstands muss in jedem Stadium des Verfahrens méglich
sein.

VGG, Art. 39a

Anderung akzeptieren

Die Zulassung der englischen Sprache ist bereits heute allgemein in der gerichtlichen Praxis
anerkannt und wird praktiziert.

PatGG, Art. 1 Abs. 1

Anderung akzeptieren. Hinweis

auf Gebrauchsmuster streichen.

Einfihrung des Gebrauchsmusters wir abgelehnt.

PatGG, Art. 26 Abs. 1-4

Anderung akzeptieren. Hinweis

auf Gebrauchsmuster streichen.

Einfihrung des Gebrauchsmusters wir abgelehnt.

PatGG, Art. 29 Abs. 1

Anderung akzeptieren. Hinweis

auf Gebrauchsmuster streichen.

Einfihrung des Gebrauchsmusters wir abgelehnt.

StHG, Art. 24a 2 abis

Nicht aufnehmen

Einflhrung des Gebrauchsmusters wir abgelehnt.

PAG, Art. 1, Abs. 2

Gebrauchsmuster nicht aufneh-
men.

Einfihrung des Gebrauchsmusters wir abgelehnt.
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[Textstelle
Bericht

Kommentare IPS

Diese Situation ist vor allem fur Kleinere und mittlere Unternehmen (KMU)

die an einem Iokalen interessiert
sind. Das sind KMU, deren Hauptmarkt in der Schweiz liegt und die sich mit
einem nationalen Schweizer Patent auf den vertrauten rechtiichen Rahmen
beschranken wollen. Solche Untermehmen haben ein grosses Interesse an
inem rechtssicheren Schweizer Patent — eine Alterative, die inen aktuell
nicht zur Verfiigung steht.

Seite 3§ 2

Die Behauptung, den KMU stehe "._.eine [voligepriifte] Alternative...” [zum teilgepriiften Schweizer Patent] ".aktuell nicht zur Verfigung...” ist nicht zutreffend. Ein rechtssicheres
|Schweizer Patent kann seit dem Beitritt der Schweiz zum Européischen Patentiibereinkommen (EPU) im Jahre 1977 iiber die Priifung beim Europaischen Patentamt (EPA) in
Form eines Européischen Patents (EP-Patent) erhalten werden, das, sofern gewiinscht, ausschliesslich fiir die Schweiz validiert werden kann und in der Schweiz dann dieselbe
Wirkung entfaltet, wie ein nationales Schweizer Patent (Art. 110 PatG). Zusétzlich haben Anmelder dann die Moglichkeit Schutz fiir weitere EPU Vertragsstaaten aus ein- und
demselben EP-Patent zu beantragen.

Auch die des aktuell Schweizer Patents (Schweizer Patent gemass PatG in der aktuellen Fassung, im Folgenden kurz STg-Patent, lasst
sich unter den Moglichkeiten des aktuellen PatG signifikant erhhen. Solte eine Einschéitzung zur Patentierbarkeit einer zum Patent angemeldeten Erfindung gewiinscht sein,
kann beim IGE heute schon eine Recherche beantragt werden (Recherche durch IGE oder Recherche internationaler Art. 59 Abs. 5 PatG). Dann hat der Anmelder die Moglichkeit
von sich aus Einschrankungen vorzunehmen, um sich vom Stand der Technik abzugrenzen (Art. 58 PatG). Auch wenn sich das IGE nach derzeitiger Praxis zur Rechtswirksamkeit
derartiger Einschrankungen des Anmelders nicht dussert, kann dadurch die Rechtssicherheit des teilgepraften Schweizer Patents durchaus an ein volgepriites Patent
herangefiihrt werden

Auch kann sich jeder Dritte bereits heute schon eine Einschatzung zur Patentfahigkeit einer zum Patent angemeldeten Erfindung verschaffen, indem gem. Art 59 Abs. 6 PatG beim
IGE eine Recherche zum Stand der Technik beantragt wird, sofern dies der Patentanmelder nicht bereits geméss Art. Art 59 Abs. 5 PatG veranlasst. Somit hat auch heute schon
lieder interessierte Dritte die Moglichkeit, die Rechtsbestandigkeit eines STg-Patent einschatzen zu lassen, ohne z.B. die Gerichte zu bemihen. Dariiber hinaus kann mit einer
derartigen Recherche jeder Dritte abschatzen, in welchem Umfang einer gegen das Patent werden konnte.

Daneben gibt es jedoch Unternehmen, fur die ein vollgepriftes Schweizer

Patent zu aufwandig owie zu teuer wére, und die wie bisher an einem

schnellen und kostengiinstigen Schutzsystem festhalten wollen. Fur diese

Unternehmen ware als Alterative zum vollgepriiften Patent ein ungepriifies
vorteilhat, das Ein solches.

hat viele Vorteile des bisherigen, nicht vollgepriften

s ist kostenganstig und wird schneller erteilt als das

Schweizer Patents:
vollgeprilfte Patent.

Seite 3§3

|Eine "Alterative” zum geplanten vollgepriften Schweizer Patent bestet heute bereits. Es ist das unter den Vorschriften des akiuellen PatG verfigbare STg-Patent. Insofern ist der
hier vorgenommene Vergleich des geplanten mit einem Patent Das muss vielmehr mit dem aktuellen STg-Patent
verglichen werden, wenn eine seriose Kosten-Nutzen Analyse eines neu einzufihrenden Gebrauchsmusters im Vergleich zur aktuellen Situation vorgenommen werden soll

Die

eines im Vergleich zum STg-Patent gem. PatG in der aktuellen Fassung sind:
1. Das Gebrauchsmuster hat nur eine Laufzeit von 10 Jahren - das aktuelle STg-Patent hat eine Laufzeit von 20 Jahren
2. Durch die auf die Halfte (10 Jahre) verkirzte Laufzeit des kann ein auch nur noch halb so lang von den Steuervorteilen der Patentbox
profitieren. Das it ein Schiag ins Gesicht der KMU, denen die STAF mit den aus der Patentbox emacht wurde.

Gebrauchsmuster kann nur bestimmte schiitzen (im nur Maschinen, Apparate und Teile davon). Insbesondere sind Stoffe
und smngemscne, 2.8. Medikamente und chemische \/erblr\dungen sowie Verfahren aller Art, also z.B. auch Verfahren zur Herstellung von Stoffgemischen, von chemischen

ler Veerfahren, die sich mit befassen, vom Schutz durch ein

Gebrauchsmusler ausgeschiossen. - Mit dem aktuellen STg -Patent kinnen dagegen alle patentierbaren Schutzgegensténde genau wie durch ein vollgepriftes Patent geschiitzt
werden.
4. Die Form und der Aufwand des Gesuchsstellers fir die Erstellung einer
fr ein teilgepriifies Schweizer Patent
5. Auch ist der 2ur Prfung der eine identisch zum Aufwand fir das Prifungsverfahren eines
STg-Patents. In beiden Fallen werden die gleichen (formalen) Erordemise geprift. Insbesondere wird eder beim Gebrauchamuser noch bem STg-Patent eine aufwandige
Prifung auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit durchgefiihrt
6. Da der Prifungsaufwand fiir ein Gebrauchsmuster und das STg-Patent praktisch identisch ist, konnen sich die Kosten fir die Eintragung eines Gebrauchsmusters von den
Kosten fiir die Eintragung eines STg-Patent kaum unterscheiden.
7. Auch kann das aktuelle STg-Patent im Vergleich zur Eintragung eines Gebrauchsmusters vergleichbar schnell erteilt werden. Der Grund ist, dass der Priifungsaufwand in
beiden Fallen praktisch identisch ist. Durch Stellung eines Antrags auf Beschleunigung der Sachprifung zur Erlangung eines STg-Patent kann in der Praxis mit einer
noch innerhalb des gerechnet werden.

sichim nicht vom Aufwand

Fazit: Das Gebrauchsmuster hat in Bezug auf das STg-Patent gemass PatG keine erkennbaren Vorteile, sonder nur Nachteile. Alle Vorteile, die das Gebrauchsmuster unter
(Kosten, Einfachhet, und des Verfahrens) im Vergleich zu einem vollgepriiften Patent aufweist, hat auch das aktuelle

STg-Patent.

Zur Modernisierung des Patentrechts schiagt der Vorentwurf zwei zentrale
Massnahmen vor: Erstens sol die Vollpriifung fiir Patentanmeldungen
eingefiihrt werden. Die bisherige Patentpriifung vor dem IGE wird um die
zentralen Priifungsthemen Neuheit und erfinderische Tatigkeit enweitert.
Eine solche Vollpriifung entspricht interationalen Standards und fihrt zu
einer Angleichung an das EPU-System und die Systeme der meisten EPU-
Mitgliedstaaten sowie vieler Staaten weltweit. Als Alternative zum
vollgeprilften EP erhalten Erfinderinnen und Erfinder neu ebenfalls ein
vollgeprilftes Schweizer Patent. Es handelt sich dabei neu um eine
vollwertige Alternative: Die Vollpriifung fiihrt zu mehr Transparenz und

ind fiir Dritte.
Wird ihnen kunmg ein Schweizer Patent entgegengehalten, wissen sie, dass
dieses auch tatséchlich inhaltlich vollgepriift worden ist.

Seite 3§4

Grundsatzlich ist zu bemerken, dass eine umfassende Modernisierung mit der Revision des PatG vom 2008 (Inkrafttreten 1.6.2008) erst vor Kurzem vorgenommen wurde. Eine
dringliche Modernisierung drangt sich deshalb weder staatspolitisch und, wie noch genauer dargelegt werden wir, auch sachiich nicht auf.

DI h der bei Einfuhrung eines vollgepriiften Schweizer Patents im Vergleich zur heutigen Situation ist kaum zu erkennen. Bereits heute
lasst sich fur jedermann durch einen Blick in das offentliche Schweizer Patentregister (Swissreg) sofort und ohne nennenswerten Aufwand erkennen, ob ein Schweizer Patent ein
aus einem EP-Patent validiertes gepriiftes Schweizer Patent oder ein in der Schweiz eingereichtes nationales Schweizer Patent (STg-Patent) ist, das nur teilgepraft ist. Im
Registerauszug des Swissreg ist bereits in der ersten Zeile der Vermerk "Patentyp: EP" fur ein gepriftes, aus EP validertes Schweizer Patent zu finden.

Die inharente ( beziiglich der
nicht auf Neuheit und erfinderische Tarigkeit geprift wird.

eines nur STg-Patent wiirde dagegen lediglich auf das Gebrauchsmuster abgewalzt, das ebenfalls

der Schutz aus einem Gebrauchsmuster genilgt, fiihrt diese Moglichkeit zu
sinkenden Kosten und vereinfachten Verfahren. Durch ein
Gebrauchsmuster wird auch ein wichtiges Ziel der Motion Hefti erreicht
KMU, die keinen Bedarf fiir einen geografisch ausgeweiteten Schutz haben,
bleibt ein unkomplizierter Schutz in der Schweiz.

Dabei ist dass die der neven Seite385 |Bei der Schaffung des wurde seinerzeit dass man in bindeln sol. Diese sehr zu begrissende
Neuheit und erfinderische Téitigkeit auch im Instanzenzug iberprift werden wird mit der (BVGer) als ( die in Sachen iftes Patent zu fiihren
kann: Die Anmelderin oder der Anmelder kann einen ablehnenden zumindest teilweise wieder riickgangig gemacm Bei der sehr begrenzten Anzahl der zu (nur ca. 5% der werden derzeit
Entscheid des IGE mit iberhaupt direkt beim IGE eingereicht), wobei nur bei einem geringen Bruchteil davon tiberhaupt mit der Erdffnung von Beschwerdeverfahren zu rechnen ist, ist es mehr ans
(BVGer) iberprilfen lassen. Und Dritte sollen im bereits zur Verfiigung fraglich, ob der Aufwand iberhaupt lohnt. Dies ist nicht nur ineffizient, sondern es ist auf fraglich, ob sich das bei der geringen Zah! der
stehenden Einspruchsverfahren neu auch iberpriifen lassen konnen, ob Falle tiberhaupt die notwendigen Kompetenzen in niltzlicher Frist erarbeiten kann. Die Beauftragung des BVGer mit dem Beschwerdeverfahren dreh damit ert Kirziche
das IGE bei der Registrierung die Kriterien Neuheit und erfinderische eingeleitete Konsolidierungsbemiihungen wieder zuriick. Wir emphehlen stattdessen zu priifen, ob nicht das Bundespatentgericht als Beschwerdeinstanz beauftragt werden
Téitigkeit richtig angewendet hat. Dieser Instanzenzug soll effizient und Konnte.
kostengiinstig bleiben. Mit den neuen Priifungsthemen steigen die
fachlichen Anforderungen an das BVGer als Beschwerdeinstanz fiir Bei den Beschwerdenkammern des EPA werden dagegen schon seit Jahrzehnten jedes Jahr tausende Beschwerdefalle effizient und kostengiinstig behandelt. Hier herrscht daher
Verfligungen des IGE: Auch das BVGer muss sich neu mit den ein hohes Mass an Kompetenz und die Qualitat der Entscheidungen geniessen weltweit einen exzellenten Ruf und Anerkennung bei den Nutzern des System.
Neuheit und
und gewéihrleisten, dass es dafiir sowohl iiber das patentrechtliche als auch
iber das technische Fachwissen verfiigt.
Mit diesem dualen System mit vollgepriftem Patent einerseits und Seile 45T Dieser Aussage st vehement zu widersprechen. ES s Ncht inzusehen, Warum das Neue SYStem il valgepriiem Schweizer Patent und Gebrauchsmusier den
halten die sowie und Erfindern mehr bieten soll. Das Gegenteil st vielmehr der Fall, weil die mittels eines im
und Exfinder mehr Auswahimoglichkeiten. Sie konnen inre Vergle\ch 2um STg Patent massiv eingeschrankt sind (siehe auch Bem. oben zu Seite 3 § 3). Wahrend im aktuellen System vor allem KMU, insbesondere hochinnovative, aber oft
sser auf ihre sehr kleine und jedwede Erfindung und effizient, wenn gewiinscht mittels beschleunigter Priifung auch sehr schnell, iber ein STg-
Moglichkeiten ausrichten. Damit wird die Attraktivitat des Patent fir die Schweiz schiitzen \assen kbnnen, wird (nicht nur) diesen durch den Wegfall des STg-Patent und Ersatz durch ein Gebrauchsmuster die Schutzmdglichkeit fir
Innovationsstandorts Schweiz aufgewertet. wesentliche Gruppen von Erfindungen mittels eines "einfachen” Schutzrechtes genommen. Es verbleibt dann fiir diese Gruppen von Erfindungen nur noch der Weg tiber ein viel
teureres vollgepriifies Patent (EP oder Schweiz)
Folglich héitte der Anmelder in der Schweiz letztendlich nicht mehr, sondern deutlich weniger Moglichkeiten seine Erfindungen schiitzen zu lassen. Durch das vollgeprifte
Schweizer Patent erhalten die Unternehmen und Erfinder némlich nur scheinbar eine zuséitzliche Option fiir den Schutz ihrer Erfindungen. Die Erwirkung eines vollgepriiften
Schweizer Patents iber das EP Patent fiihrt némlich zum absolut gleichen Ergebnis, wie das vorgeschlagene neue vollgepriifte Schweizer Patent.
Die Attraktivitat des Innovationsstandortes Schweiz wiirde durch die Reform somit anstatt wie behauptet gestarkt!
Ganz davon abgesehen, dass das vollgepriifte Schweizer Patent als rein nationales Schutzrecht definitiv ausschiiesslich fir die Schweiz (und Liechtenstein) Gilltigkeit erlangen
@nn, wahrend das EP-Patent nicht nur in der Schweiz, sondern gleichzeitig auch in allen anderen EPU-Mitgliedsstaaten zu sehr niedrigen Kosten (im Vergleich zu nationalen
Enel\ungsveﬂahren) Wirkung entfalten kann. So ist eben gerade fiir KMU (insbesondere fiir sefr leine Unternehmen), deren lokale Mérkte sich haufig auch ins angrenzende
usland (Deutsch, Osterreich, Frankreich, italien) erstrecken bzw. sich dahin entwickeln konnen, ein vungeprunes Schweizer Paten ine im Vergeich zum EP Paten sehr
scmecme Option, da das Schweizer Patent die angrenzenden auslandischen Markte nicht abgedeckt. Keil ird bei einem mit einer extrem
langen méglichen Laufzeit von 20 Jahren, wie es ein Patent bietet, auf eine Option fir einen fast Kostenlosen zusmncnen Schutz fiir Markte verzichten, die sich ihm in der Zukunft
noch erschliessen kannten. Zumal die Entscheidung, in welchen Landern das EP-Patent Schutz entfalten soll, erst nach der Erteilung des EP-Patents, also in der Regel erst Jahre
i " o
Dank innovativer Unternehmen belegt die Schweiz seit Jahren den ersten  |Seite 7§ 1 | Dem ist grundsatzlich zuzustimmen. Wie oben bereits ausfiihrlich dargelegt, leistet die vorgeschlagene Reform das jedoch nicht. Vielmehr wiirde der Forschungs- und
Platz im weltweiten Global Innovation Index. Einen wichtigen Beitrag zu Wirtschaftstandort Schweiz geschwéicht. Wobei die Zeche hautséchlich die KMU, insbesondere die sehr Kleinen innovativen Unternehmen, sowie die Einzelerfinder zahlen.
dieser Erfolgsgeschichte leistet der Patentschutz. Das Patentrecht ist Grosse Konzerne und international tétige Unternehmen werden ohnenhin fir den Schutz in europaischen Landern und der Schweiz prakiisch ausschliesslich das EP Patent
deshalb fir die Schweizer Wirtschaft von grundlegender Bedeutung. Damit nutzen, da sich ihre Markte und der Sitz ihrer Mitbewerber grundsatzlich nicht allein auf die Schweiz beschranken.
die Wirtschaft wettbewerbsfahig bleibt, muss das Schweizer Patentrecht
standig uberprift und gegebenenfalls modernisiert werden. Nur so Gerade fir tatige L ist die vorliegende Reform daher mehr oder weniger irrelevant. Sie betrifft im Grunde nur KMU und Einzelerfinder, die einen
entspricht es intemationalen Standards, bietet fur die Benutzerinnen und \wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass die Schweiz weltweit zur Spitze der innovativen Lander gehort. Werden die KMU und der Schweizer Erfindergeist geschwacht, wird dies
Benutzer einen atraktiven Patentschutz und trégt dazu bei, dass die auf Dauer auch die Spitzenstellung der Schweiz unter den innovativen Nationen gefahrden
Schweiz weiterhin weltweit zur Spitze der innovativen Lander gehort
Auch ist ausdriicklich zu betonen, dass das Schweizer PatG den intemationalen Vorgaben und Vertragen (PVU, TRIPS, PLT, OECD etc.) entspricht und keineswegs
internationalen Angriffen ausgesetzt ist bzw. keine Androhungen von schwarzen oder grauen Listen provoziert.
Und warum solite das gut Schweizer das mit dazu hat die Schweiz weltweit an die Spitze der innovativen Lander zu katapultieren, an
die Patentsysyteme anderer Lander, wie zum Beispiel an das deutsche Patentsystem, ohne Not ar\gepasstwerden’ Das deutsche Patentsystem, wie das vieler anderer Lander,
kennt kein teilgepriifies Patent wie das STg-Patent, sonden statidessen neben einem ein mit seinen stark eingeschrankten
Moglichkeiten und seiner im Vergleich zum teilgepriften Schweizer Patent eine stark verkiirzte Lau'zell. Daber steht et wetem et n alln Landern sin Gebrauchsmuaer 2
Verfiigung
e hawshrtes Sch sam aut ain framd tam mit
Vorteile: Fir Anmelderinnen und Anmelder von nationalen Patenten, denen |Seite 1252 |Das Gebrauchsmuster unterscheidet sich vom aktuellen STg-Patent (abgesehen von seiner reduzierten Laufzeit von nur 10 Jahren) im wesentiichen dadurch, dass die Gruppe der

schutzfahigen eegensxanue wie oben erléutert massiv eingeschrankt ist Ansonsten ist das Gebrauchsmuster vollig analog zum STg-Patent lediglich auf bestimmte

rifen. Das sich somit praktisch nicht von demjenigen fiir das STg-Patent
in der aktuellen Fassung des PatG. Dies bestatigt auch der Bericht selbst, s\ehe nen zita von Sete St 75 §3 des Berichts. Durch Beantragung einer beschleunigten Priifung
wird sich auch die Erteilung des STg-Patent nur unwesentlich von der Zeitdauer abweichen, die fiir die Eintragung eines Gebrauchsmusters notwendig sein wird.

Es ist daher nicht erkennbar, dass die Eintragung eines Gebrauchsmusters im Vergleich zum STg-Patent "unkomplizierter" sein soll. Auch kann die Eintragung des
Gebrauchsmusters nicht kostengiinstiger sein, da dieselben Verfahrensschrite wie beim STg-Patent durchzufiihren sind. Im Gegenteil. Allein schon durch die Schaffung eines
weiteren Registers (Gebrauchsmusterregister) wird die Biirokratie nur weiter aufgeblant.




Tatsachlich fuhrt die fehlende Prifung von Neuheit und erfinderischer Seile 13§ 1 |Diese Praxis wird wie oben erlautert einfach nur auf das Gebrauchsmuster abgewalzt und darfte durch die Einfiihrung eines Gebrauchsmusters weder aufgehoben noch dirfe sich
Tatigkeit jedoch regelméssig dazu, dass solche Patente von Dritten mit die Zahl solchartiger Verfahren an sich reduzieren. Da das Gebrauchsmuster ebenfalls nicht auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit im Lichte des Standes der Technik gepriit
Nichtigkeitsklagen (Art. 26 PatG) angegriffen werden. \wird, ist damit zu rechnen, dass die Gebrauchsmuster dann von Dritten analog zur Nichtigkeitsklage gegen STg-Patente eben mittels einer Loschungsklage angegriffen werden
(Art. 93 VE-PatG), die in der Praxis beziiglich Aufwand und Kosten einer Nichtigkeitsklage gleich kommt.
Fir KMU, die keinen Bedarf fir einen geografisch breit gefacherten Seile 14§ 1 Da das vorgeschlagene Ertellungsveriahven flr das neu zu schaffende vollgeprifte Schweizer Patent im Wesentichen identisch zum bewahrien EP-Erteflungsverfahren ist, st
Patentschutz haben, ist der Weg iiber ein EP allerdings meist umsténdiich icht fiir ein EP-Patent sein soll als das fiir ein weizer Patent
und kostenintensiv. uch die Verahrenskosten kimen i das voligepriite Schweizer Patent kaum geringer ausfallen, weil ein wesentlicher Faktor die hohen Schweizer Lohnkosten sind. Ausserdem
verfiigt das EPA tiber deutlich mehr Synergien, die genutzt werden kinnen, was ebenfalls die Kosten eher positiv beeinflusst. Die Vertreterkosten (Patentanwalt fir die Betreuung
und Durchfiihrung der hren sind identisch, da die gleichen Arbeiten und der gleiche Aufwand zur Durchfiihrung der Verfahren beim Vertreter anfallt.
Das neu vollgepriifte Schweizer Patent erfalt die von der OECD Seite 1452 |Das aktuelle STg-Patent entspricht bereits allen von der OECD aufgestellten Kriterien an Schutzitel, die in die Patentbox Eingang finden kannen.
aufgestellten Kriterien an Schutztitel, die Eingang in eine Patentbox finden (Siehe auch OECD (2016), schadiicher unter von Transparenz und Substanz, Aktionspunkt § — Abschlussbericht
konnen, und damit eine der Forderungen der Motion Heft 2015, OECD/G20 Projekt Gewinnverkiirzung und Gewinnverlagerung, S. 29.)
Diese Forderung der Motion Hefti ist somit ohnehin jetzt schon erfiilt.
Erhohung der Transparenz und Rechissicherheit...Heute ist die Seite 1552 | Die Ausrichtung des revidierten PatG auf den nicht oder schiecht informierten Anmelder ist fur die Praxis weitgehend irrelevant. Ein derart schiecht informierter
Sachpriifung Anmelder wird allein iberhaupt nicht in der Lage sein, ohne professionelle Unterstiitzung ein Patent zur Erteilung zu bringen. Die Pflicht den Anmelder bzw. den
beim Schweizer Patent mangels Priifung der Neuheit und der erfinderischen Erfinder obliegt dem Vertreter.
Téitigkeit unvollstandig. Nicht oder schiecht informierte Anmelderinnen und
Anmelder befinden sich infolgedessen im Glauben, sie wirden mit dem Zudem ist auch bei einer eine nicht garantiert (Art. 1 Abs. 3 PaiG).
Schweizer Patent ein inhaltlich geprilftes Patent erhalten. Dies fiihrt dazu,
dass
sowohl mit dem Patent Dritte als auch und
nicht dber eine Aussage zur
Die von Patenten betroffenen Wirtschaftsakteurinnen und Seite 1583 |«Junk Patents» an und far sich stellen noch keine fur die und dar. Erst die agressive Durchsetzung kann eine
Wirtschaftsakteure werden nicht mehr durch sogenannte «Junk Patents» substantielle Bedrohung bilden. Eine solche Bedrohung der KMU durch sog «Troll's» ist in der Schweiz sefr selten zu verzeichnen.
behindert. «Junk Patents» sind Patente, welche die materiellen
Schutzvoraussetzungen nicht erfiillen. Ganz davon abgesehen kann ein KMU auch bei einem auf Neuheit und erfinderische Téitigkeit nicht gepriften Gebrauchsmuster kaum feststellen, ob es sich um ein "Junk Patent”
handelt
Art. 7b PatG). Fur das werden diese 1783 |Dies ist fur unerfahrene Anmelder in der Tat eine Erleichterung. Kann aber die sonstigen bereits ausfiihrlich erlauterten Nachteile des Gebrauchsmusters im Vergleich zum STg-
Die Offenbarung der Erfindung innerhalb der letzten sechs Monate vor der Patent nicht annahernd aufwiegen
Anmeldung oder dem Priorititsdatm durch die Anmelderin bzw. den
Anmelder oder deren Rechtsvorganger ist nicht neuheitsschadich und steft Ausserdem: Fur den Anmelder mag diese Einfiihrung einer “grace period” sicher positiv sein - auf die allgemeine Rechtssicherheit (welche eigentiich durch die Revision erhoht
der Eintragung nicht entgegen (Art. 88 Abs. 1 VE-PatG). |werden solte) wirkt sich eine solche "grace periode" jedoch nachteilig aus!
Die Revision fuhrt ein ein, das an 2783 |Die massive der moglichen im Vergleich zum STg-Patent und ihre negafiven Auswirkungen vor allem fur kieine und
grundséizich die gleichen Anforderungen stellt wie an das bestehende Unternehmen und Einzelerfinder wurde bereits ausfiihrlich diskutiert.
Patent, es aber fiir Erfindungen der Biotechnologie, der Pharmazie nd fiir
chemische Besonders stossend sind auch die Auswirkungen bezilglich Patentbox. Obwohl das geplante Gebrauchsmuster fiir den Eintrit i die Patentbox qualifiziert, kann bei einem
Substanzen sowie fiir Verfahren ausschliesst. Die Revision sieht eine Gebrauchsmuster nur iiber die 10-jéhrige Laufzeit von der Patentbox profitiert werden. Demgegeniiber betrégt die maximale Laufzeit des aktuellen teilgepriiften Schweizer Patents
Schutzdauer von zehn Jahren vor (im Gegensatz zu zwanzig Jahren beim 20 Jahre. Bei Pflanzensorten geméss Sortenschutzgesetz, welche sich ebenfalls fir die Patentbox qualifizieren, gar 25 Jahre.
Patent). Das neue Gebrauchsmuster hat im Ubrigen viele der Vorteile des
aktuellen (nicht vollgepriifien) Schweizer Patents. So bietet es den Durch den Ersatz des STg-Patents durch ein werden somit KMU in Bezug auf die Nutzung der Patenbox massiv benachteiligt. Das ist besonders
Inhaberinnen und Inhabern die gleichen Abwehrrechte und qualifiziert deshalb brisant, weil bei allen D im Vorfeld zur iber die ( (STAF) im Frilhjahr 2019 immer wieder betont wurde, die STAF
ebenfalls fir die Patentbox (iiber welche Ertrage aus Immaterialgiiterrechten entlaste und strke iiber Steuererleichterungen vor allem auch die KMU. Der Ersatz des teilgepriften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster ist somit ein Schiag ins
gesondert ausgewiesen und niedriger besteuert werden als andere Ertrége); Gesicht der Schweizer KMU.
Absatz 2: Um aber offensichtlich missbrauchliche Seile 5053 |Diese Vorschrift st in der Praxis ein stumpfes Schwert. Ausser in ganz wenigen absolut Fallen haben die im IGE Keinerlei Anhaltspunkte zur
zu kénnen, wird das IGE Beurteilung dieser Frage, da keine Recherche zum Stand der Technik durchgefiihrt wird. Der Verweis auf Artikel 24 Absatz 3 des DesG ist hier vollig deplatziert. Bei einem Design
erméichtigt, Anmeldungen abzuweisen, die offensichtich nicht die kommt es lediglich darauf an zu beuneuen ob zwei im Auge des identisch aussehen. Daher ist hier eine Beurteilung, ob ein Design
gesetzlichen Vorgaben erfiillen 64 Diese Besonderheit ist an Artikel 24 neu st relativ einfach moglich. Ob ei ist, ist dagegen ohne dass eine Stand der Technik
Absatz 3 des DesG angelehnt und iibernimmt damit ein bewsihrtes Recherche verfiigbar ist, praktisch unmnghcn Beres o emnges Wort (Merkmal) in einem Patentanspruch kann eine neue, eventuell bedeutende neue Erfindung definieren.
Instrument ins Gebrauchsmusterrecht kbnnen somit auch mit dieser Vorschritt in der Praxis kaum verhindert werden.
Jim brigen liesse sich eine solche Vorschrift auch ohne Weiteres fir das STq-Patent, z.B. unter Art 59a Abs. 3 PaiG erganzen.
Absatz 1 und 5: Gestiitzt auf Artikel 92 VE-PatG kbnnen Seite 51§ 1 |Dies kann auch heute schon mit dem ungepriiften Schweizer Patent mit Antrag auf beschleunigte Priifung erreicht werden. Die Kosten und Verfahrensdauer sollten mit denen der
und fir die gleiche Erfindung eine Abzweigung eines Gebrauchsmusters im wesentlich identisch sein.
spatere szrauchsmusteranmeldung einreichen und dafiir das
der friheren erhalten
sie im Idealfall innerhalb weniger Wochen ein vom IGE enemes Sonutarecht
— parallel zur noch in Prifung befindlichen Patentanmeldung. Mit dem so
erhaltenen Gebrauchsmuster kann die Anmelderin oder der Anmelder
bereits vor Erteilung des (noch nicht fertig gepriifien) Patentes bei den
Schweizer Zollbehorden (Art. 86a - 86k PatG) oder Gerichten (Art. 66-86
PatG) gegen Dritte vorgehen, welche die Erfindung beniitzen.
Art.97 A Gebrauchsmusterregister Seile 5356 |Erhebliche Kosten und durch Reduziert die ( gerade fir KMU und
Absatz 1: Das Gebrauchsmuster ist ein neues Schutzrecht. Wie fiir Patente erheblich, die sich tiber geschiltzte Technologien e wouen die sie technische dann in Registern milssen.
ESZ; vgl. Art. 140g VE-PatG) bedarf es deshalb der Errichtung eines
eigenstandigen Registers fii in der Schweiz geschiitzte Gebrauchsmuster.
Durch den vorliegenden Artikel wird das IGE dazu erméchtigt, ein solches
2 fishren.
Artikel 123 regelt die Pflicht zur Ubersetzung einer européischen Sefte 5652 Die grundsatzich entweder auf Engiisch, Franz6sisch oder Deutsch publizerten EP-Patente missen nicht Ubersetz! verden, weil die Schweiz als Wigled des Londoner
in eine Als auf( jerzichtet. ist zu begriissen, dass neu englischsprachige Anmeldungen vom IGE akzeptiert werden
Erleichterung fiir nationale und insbesondere internationale Anmelderinnen souen Diese Praxis st auch ohne Einfiihrung einer Vollpriifung moglich. Ausserdem werden beim EP-Patent zumindest die Patentanspriiche, die den rechtlichen Schutzrahmen
und Anmelder werden gemiss vorgeschlagener Revision neu auch in festlegen, in allen drei Amtssprachen des EPU, also auch in Deutsch und Franzésisch neben Englisch publiziert. Ein in Englisch erteiltes vollgeprilftes Schweizer Patent soll
englischer Sprache verfasste Anmeldungen akzeptiert. dagegen vollstandig nur in Englisch publiziert werden. Damit ist der in Englisch nicht so bewanderte Nutzer (beachte vor allem die ohnehin schwierig zu verstehende
Patentsprache) deutlich schiechter gestellt. Was wiederum die kleinen lokalen Unternehmen und Einzelerfinder deutlich schlechter stellt, die im Zweifelsfall teure Ubersetzungen
anfertigen lassen miissen. Daher muss sichergestellt werden, dass wenn Schweizer Patente publiziert werden, in jedem Fall die Patentanspriiche in zumindest eine Schweizer
2u iibersetzen sind
Die Gebiihreneinnahmen des IGE hangen kinftig ab von einerseits der Seite 6985 |Es ist kaum davon auszugehen, dass sich die Zahl der Patentanmeldungen insgesamt durch die Reform erhohen wird. Einerseits generiert eine Rechtsreform natirlich keine
Hohe der neuen Da durch das deutlich weniger Schutzrechtsgegenstande (Verfahren, vor allem auch Computergestiitzte Verfahren, Stoffe, Gemische,
Gebiihren, andererseits der Anzahl Anmeldungen (Schweizer Patente und werden nicht erfasst) als durch das aktuelle STg-Patents schiitzbar sind, werden diese Gegenstande vor allem von KMU
Gebrauchsmuster) und schiiesslich davon, wie lange die Schutzrechte o Enzelorinden zumindeet e meht mer patentiert werden, weil ein Patent fir KMU und oft zu teuer und aufwandig ist. Es werden also aus
durch Zahlung der Jahresgebiihren aufrechterhalten werden (hier noch dem Bereich der KMU und wegfallen. Die "grossen Player", die die grosse Masse der Patentanmeldungen genieren, werden
2usatzlich die weiter wie bisher auf das EP Patent mit der grossen Landerbreite setzen, so dass von diesen Anmeldern die Zahl der Patentanmeldungen durch die Auswirkungen der Reform
Jahresgebiihren fiir EP). Da die Gebilhren fiir das volgeprifte Patent und kaum beeiflusst werden wird.
das
Gebrauchsmuster noch nicht bestimmt sind, ksnnen derzeit keine prazisen Es ist somit zu erwarten, dass sich in erster Linie einige STg-Patente zu gepriifien Patenten hin verschieben und Patente auf vom Gebrauchsmuster ausgeschlossene
Aussagen zu den Auswirkungen auf die Einnahmen des IGE gemacht Schutzgegenstande wegfallen werden. Ausserdem werden Jahresgebiihren aufgrund der im Vergleich zum STg-Patent auf die Halfte gekiirzte Laufzeit der Gebrauchsmuster
werden. wegfallen. Insgesamt ist also mit einer Reduzierung der Einnahmen bei den Jahresgebiihren zu rechnen. Damit miissen die zu erwartenden erheblichen Zusatzkosten allein
durch Gebiihrenerhdhungen generiert werden miissen. Das geht zu Lasten aller, auch zu Lasten auslindischer Anmelder, die zumindest in gewissem Umfang von Schweizer
Durch den im folgenden Abschnitt beschriebenen Bedarf an neuen Seite 70§ 3 |Das Lohn Niveau liegt damit vermutiich hoher als dasjenige, mit dem beim EPA (Prfungsdienststellen in Manchen und Den Haag) gerechnet werden muss. Damit kann das
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwachsen dem IGE zusatzliche geprilfte Schweizer Patent kaum jerden, als das Patent aus dem EP-Verfahren. Siehe hierzu oben auch die Bemerkungen zu Seite 3 § 3.
Personalkosten. Geht man von jahrlichen Vollkosten von rund 200000 CHF
im Prif- und Es ist zudem zu bezweifeln, dass sich durch die zuséitzliche von nur wenigen und Prifern tiberhaupt eine ausreichende Qualitat
angesichis der komplexen Fragen, die in den Prifungsverfahren neu zu bearbeiten sind, sichern lsst. Aufgrund der zu erwartenden geringen Anmeldezahlen der nationalen
te ein Priifer wohl viele abdecken in denen er neu hoch komplexe technische Sachverhalte beurteilen muss,
fur die in der Regel Spezialkenntnisse auf dem jeweiligen technischen Gebiet der Erfindung (Beispi: Biotechnologie) erforderich sind. Deshalb ist es alleine aus diesem Grund
schwierig, eine &hnliche Prifungsqualitat wie bei den grossen Patentdmtern zu erreichen
Zur Deckung der Mehrkosten miissen deshalb nicht nur die Anmelde- und |Seite 70§ 5 | Die Erhohung der Jahresgebiihren wird dazu fihren, dass vor allem die grossen Player ihre Schweizer Patentportiolien vorzeitig aus Kostengriinden bereinigen werden, was die

Prifungsgebiihren angepasst werden, sondern auch die Jahresgebiihren.

Zusa(zemnahmzn durch die Erhohung der Jahresgebiihren weiter reduziert. Die Erhoung der Prifungsgebiihren trifft vor allem die innovativen kleinen und sehr leinen
sowie die Einzelerfinder zusatzlich.




[Eine wichtige Anspruchsgruppe im Patentsystem sind die
Patentanwaltinnen und

sowie auf
Anwalte. Die meisten Anmeldungen, seien es nationale oder EP, werden
von diesen Intermediren im Auftrag der Erfinderinnen und Erfinder
vorbereitet und
anschiiessend nicht selten auch verwaltet, Zudem werden in der Regel die
Dienstleistungen eben dieser Gruppe bei Beschwerden, Einspriichen,
Klagen usw. beansprucht.

Die Betreuung der Anmeldung eines neuen, vollgepriifien Patents wird wohl
aufwandiger als diejenige eines bisherigen teilgepriften Schweizer
Patentes. Unter der Annahme, dass der Aufwand fiir ein Gebrauchsmuster
etwa demjenigen fir ein bisheriges Schweizer Patent entspricht, und
gestiitzt auf die in Abbildung 1 eruierten Substitutionswirkungen steigt wohl
die Nachfrage nach den Dienstleistungen der Patentanwéltinnen und

Der mfang dieser hangt
aber von der effektiven kiinftigen Zahl von nationalen Anmeldungen ab.

Die (Patent-)Anwéiliinnen und (Patent-JAnwilte knnen zudem neu als.
Dienstleistung die Vertretung im erweiterten Einspruchs- und neuen
Loschungsverfahren anbieten. Ferer dilrften Patentanwéiliinnen und
Patentanwalte vermehrt als Gutachterinnen und Gutachter vor dem BVGer
gefragt sein: Sie sind technische Fachpersonen mit juristischer

Seite 75 § 2-4.

Bevor ein vollgepriftes Schweizer Patent eingefihrt werden kann, ist nach unbedingt das Ver betreffend die
Vertretung Dritter in den Verfahren vor dem IGE anzupassen. Geméiss Patemanwal(sgese(z (PAG) in der Fassung vom 20. Marz 2009 dart sich Patentanwaltin oder
Patentanwalt gem. Art. 2 PAG zwar nur nennen, wer bestimmte Q achwei ist. erat ung und
Vertretung vor dem IGE steht gem. Art. 48a Abs. 2 PatG hingegen allen Personen, die ein offen.
Vollpriifung eines Patents und besonders das neue erfordern icht Venre(er sind dafir in aller Regel nlch(
qualifiziert. Die Qualitat des vollgepriften Schweizer Patents und der durch rret Qualifikation somit nicht
gewahrleistet verden. £5 besteht die Gefahr, dass gerade in Patentangelegenheiten unerfahrene KMU und Emzelemnder pmlessmneHe Patentanwalte von nicht

in der Schweiz kbnnen

nicht zu vermégen.

Auch wenn die Betreuung eines vollgepriiften Patents durch einen Vertreter ist, wird sich die Nachfrage an entsprechenden
Dienstleistungen durch Einfihrung eines vollgepriiften Patents kaum erhdhen, sondern eher verringern. Ein Grossteil der heute mittels eines STg-Patent geschiitzten Erfindungen
wird sich auf Gebrauchsmuster verschieben, deren Betreuung den gleichen Aufwand erforden wird, wie ein STg-Patent (siehe auch nebenstehende Bemerkung Seite 75 §3 des
Berichts). Ein Teil der Erfindungen aus dem Bereich der die von einem nicht geschiitzt werden kénnen (Verfahren, Stoffe usw.) werden erst gar
nicht mehr angemeldet, weil diese dann nur noch iiber vollgepriifte Patente schiitzbar sein werden. werden sich im auf Enspriiche bzw.

L gegen

Die Gutachtertatigkeiten konnten leicht zunehmen

Es stellt sich allerdings grundséitzlich die Frage, in wieweit eine Gesetzesreform, die die gesamte Wirtschaft betrift, mit den Interessen einer bestimmten Kiientel (hier

auch nur teil werden darf.




Frau Bundesratin

Karin Keller-Sutter
Eidgendssisches Justiz- und
Polizeidepartement EJPD
Bundeshaus West

3003 Bern

Per Email an: rechtsetzung@ipi.ch

Basel, 09. Februar 2021

Stellungnahme zur Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente

Sehr geehrte Frau Bundesratin
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit seinen 23 Mitgliedsfirmen vertritt Interpharma die forschenden Pharmaunterneh-
men in der Schweiz. Rund 46'000 Beschdaftigte erwirtschaften jedes Jahr 36 Milliarden
Franken an Wertschépfung. Insgesamt hangen 254’000 Arbeitsplatze vom Erfolg der
Pharmabranche ab. Wir setzen uns flir Rahmenbedingungen ein, welche Patienten eine
erstklassige Gesundheitsversorgung bieten, Innovation belohnen und es unserer In-
dustrie erlauben, einen bedeutenden Beitrag zu Wohlstand, Wachstum und Wettbe-
werbsfahigkeit in der Schweiz zu leisten.

Im Oktober 2020 haben Sie uns eingeladen, in oben genannter Sache Stellung zu neh-
men. Diese Gelegenheit der Meinungsausserung nehmen wir hiermit gerne wahr.

Zusammenfassung

Interpharma erachtet die vorgeschlagenen Elemente der Anderung des Schweizer Pa-
tentgesetzes namentlich die

e EinfUhrung einer materiellen Vollprifung flr nationale Schweizer Patentanmel-
dungen;

e Erweiterung des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens um Uberpriifungen der
materiellen Patentfahigkeit;

e EinfUhrung eines ungepriften Gebrauchsmusters fir die Schweiz;
o erweiterte Mdglichkeit, die englische Sprache in Patentverfahren zu nutzen;

grundsatzlich fir begrissenswert, da sie die Qualitat des Patentsystems in der Schweiz
steigern, die Handlungsméglichkeiten flir die Beteiligten erweitern und zusatzliche Opti-
onen flir die Schweiz im internationalen Kontext eréffnen.

Allerdings sehen wir bei einzelnen Elementen des Entwurfs, namentlich
e dem Rechtsmittelweg,
e dem Instanzenzug

wesentlichen Korrekturbedarf, um das nationale Patentsystem in der Schweiz attraktiv
zu halten.
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Grundsatzliches

Der Schutz des geistigen Eigentums ist fiir den Innovationsstandort Schweiz und die
forschende biopharmazeutische Industrie zentral. Die geplante Revision zielt darauf ab,
die Qualitat des Patentsystems in der Schweiz zu erhdéhen, den Anmeldern wie auch
Drittparteien mehr Optionen im Bereich Patentschutz fiir die Schweiz zu geben, ohne
wesentliche bestehende Mdglichkeiten einzuschréanken, und schliesslich die Position der
Schweiz im europadischen und internationalen Umfeld zu starken, was wir sehr begrs-
sen.

Die Europdische Patentorganisation (EPO) richtet sich je langer je mehr nach den Mit-
gliedstaaten der EU aus, wahrend bei anderen Staaten, wie z.B. der Schweiz, die Ein-
flussmoglichkeiten abnehmen. Durch das geplante Einheitspatentpaket der EU wirde
diese Entwicklung noch zusatzlich verscharft. Ein starkes nationales Patentsystem kann
einerseits die existierenden europaischen und internationalen Patentsysteme erganzen,
aber auch dazu beitragen, auf Entwicklungen auf internationaler Ebene addquat reagie-
ren zu kdnnen.

Bei der Umsetzung der einzelnen Elemente ist indes darauf zu achten, das nationale
Patentsystem so auszugestalten, dass es als eine echte Alternative zum Patentertei-
lungsverfahren Uber das Europadische Patentamt angenommen werden kann, z.B. durch
eine besser vorhersehbare Verfahrensdauer, liberschaubaren Kosten, mehr Flexibilitat
fir Anmelder, den Zeitpunkt der Priifung zu bestimmen oder bessere Rechtssicherheit.
Es kdnnte so beispielsweise in der zu dndernden Patentverordnung vorgesehen werden,
dass der Anmelder mehr Mdéglichkeiten erhalt, die Geschwindigkeit des Verfahrens zu
kontrollieren, etwa durch Beschleunigung oder aber spatere Stellung des Prifungsan-
trags mit entsprechendem Schutz der Drittparteien.

Von einer EinfiUhrung einer materiellen Prifung nationaler Patentanmeldungen durch
das IGE versprechen wir uns auch, dass die Schweiz sich direkt im internationalen Kon-
text positionieren kann, z.B. durch Teilnahme an internationalen Patent Prosecution
Highway Projekten, die aber alle voraussetzen, dass das nationale Patentamt eine ma-
terielle Prifung der Patentanmeldungen vornimmt. Nur durch die aktive Teilnahme an
internationalen Aktivitaten kann sichergestellt werden, dass die Bedtrfnisse der
Schweizer Wirtschaft bei den Verhandlungen und Vorschldgen eingebracht und bertick-
sichtigt werden kdénnen und die Souveranitat des Innovationsstandortes Schweiz auf-
rechterhalten werden kann.

Einfithrung einer materiellen Vollpriifung fiir nationale Patentanmeldungen

Die Einfuhrung einer obligatorischen materiellen Vollprifung fir nationale Patentanmel-
dungen wird die Qualitat des Patentsystems in der Schweiz wesentlich steigern, da so-
wohl der Patentinhaber selbst wie auch Dritte eine deutlich héhere Sicherheit haben,
dass ein auf nationalem Weg erteiltes Patent auch den Patentierbarkeitskriterien ge-
mass Patentgesetz entspricht und daher rechtsbestandig ist. Der Begriff des Patents in
einem Schweizer Zusammenhang wiirde dann demjenigen der grossen Mehrheit der
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wichtigen Handelspartner entsprechen. Entscheidend fiir das Vertrauen von Anmeldern
wie betroffenen Drittparteien in das nationale Patentsystem wird die Fachkompetenz
des IGE und der Rechtsmittelinstanzen sein. Die in der Botschaft dargestellten Szena-
rien scheinen eine realistische Basis flir einen moderaten Ausbau der Prifungskapazitat
beim IGE zu sein. Durch die Einbindung der Priifer beim IGE in Aktivitaten um privat-
wirtschaftlich angebotene Recherchen ergeben sich aus unserer Sicht gute Synergiepo-
tentiale.

Rechtsinstanz: Bundespatentgericht anstelle des Bundesverwaltungsgerichts

Fir Beschwerden, sowohl gegen Entscheidungen des IGE im Prifungsverfahren als
auch in Einspruchsverfahren, ist im Entwurf des PatG das Bundesverwaltungsgericht
(BVGer) vorgesehen. Dies entspricht der reguldaren Rechtssystematik des Verwaltungs-
rechts in der Schweiz. Interpharma halt diesen Instanzenzug im Patentrecht, insbeson-
dere wenn es um technisch komplexe Fragestellungen der Neuheit, erfinderischen Ta-
tigkeit und ausreichenden Offenbarung geht, allerdings flir nicht sachgerecht. Wir pla-
dieren deshalb flr das Bundespatentgericht (BPatGer) als Rechtsinstanz anstelle des
Bundesverwaltungsgerichts (BVGer). Folgende Griinde sprechen aus unserer Sicht fir
diesen Weg:

e Mit der Einfihrung einer materiellen Vollprifung werden Fragen der Patentfahig-
keit (z.B. Neuheit, erfinderischen Tatigkeit und ausreichende Offenbarung) Ge-
genstand von Beschwerdeverfahren werden. Die Beurteilung solcher Fragen
setzt neben patentrechtlichen Kenntnissen regelmassig auch vertieften techni-
schen Sachverstand voraus, weshalb es absolut angezeigt ware, technisch vor-
gebildete Richter in solche Entscheidungen einzubinden. Das Bundespatentge-
richt verflgt bereits tUber solche wahrend das BVGer diese Expertise zuerst auf-
bauen misste.

- Eine ausreichende Anzahl an geeigneten Personen (mit juristisch und
technischer Doppelqualifikation) flir das BVGer in der Schweiz zu finden,
kénnte aus unserer Sicht schwierig werden, da die wenigen geeigneten
Personen mit hoher Wahrscheinlichkeit schon beim Bundespatentgericht
als nebenamtliche Richter téatig sind. Zudem wird die erwartete Fallzahl
von Beschwerden in Patenterteilungs- und ggf. Einspruchsverfahren viel
zu gering sein, um beim BVGer eine nachhaltige Expertise in diesem Be-
reich entstehen zu lassen.

- Eben diese Notwendigkeit fir die Kombination aus patentrechtlicher, ju-
ristischer und technischer Expertise war auch ein wesentlicher Grund ftr
die erfolgreiche Einfllhrung des Bundespatentgerichts vor ca. 10 Jahren.
Das BPatGer stellt heute das gerichtliche Kompetenzzentrum in der
Schweiz im Bereich Patentrecht dar und ware deshalb aus unserer Sicht
absolut pradestiniert, um auch die Beschwerdeverfahren in Patentsachen
zu entscheiden
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e Ein weiterer, fur die Nutzer des Patentsystems sehr wichtiger Aspekt ist die Vor-
hersehbarkeit und Koharenz von Entscheidungen im Patentrecht. Diese Koha-
renz kann am einfachsten sichergestellt werden, wenn sowohl Nichtigkeitsver-
fahren als auch Beschwerdeverfahren bei demselben Gericht angesiedelt sind.
Die von uns gewinschte Kohdrenz der Rechtsprechung in der Schweiz im Ein-
klang mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern EPA ware durch eine
Zentralisierung der Falle am BPatGer am effektivsten sichergestellt.

e Eine solche verwaltungsgerichtliche Zustandigkeit des BPatGer ware zwar eine
Ausnahme des im Verwaltungsgerichtsgesetzes verwirklichten generellen Prin-
zips der einheitlichen Zustandigkeit des BVGer. Die aus unserer Sicht gewichti-
gen sachlichen und praktischen Griinde kénnen diese Ausnahme allerdings un-
serer Meinung nach vollumfanglich rechtfertigen. Ausserdem existieren auch
schon in anderen sachlich begrenzten Bereichen ahnliche Ausnahmen (z.B. die
unabhangige Beschwerdeinstanz flir Radio und Fernsehen gemass Art. 82-85
des Bundesgesetzes Uber Radio und Fernsehen, SR 784.40).

- Ein internationaler Vergleich zeigt auch, dass in vielen Europaischen Ju-
risdiktionen, Gerichte bereits sowohl fir Beschwerden in Patentverfahren
als auch fur die zivilrechtlichen Nichtigkeitsklagen zustédndig sind (z.B. in
Frankreich der Cour d'Appel Paris, in Deutschland das Bundespatentge-
richt, im Vereinigten Kdnigreich der High Court for Patents oder das See-
und Handelsgericht in Danemark).

e Schliesslich hangt der Erfolg der Teilrevision des PatG flr die Nutzer des Schwei-
zer Patentsystems sowohl von Qualitadt und Vorhersehbarkeit der Entscheidun-
gen ab als auch von Verfahrens-dauer und Kosten. Aufgrund der bisherigen,
sehr begrenzten Erfahrungen und den oben geschilderten erwartbaren Kompli-
kationen im Zusammenhang mit der technischen Expertise des BVGer beflirch-
ten wir, dass die Beschwerde und insbesondere auch das Einspruchsbeschwer-
deverfahren stark verzdgert werden kénnten und es so zu einer dhnlichen Situa-
tion wie beim EPA fihren wirde, wo Erteilungs- und Beschwerdeverfahren zur-
zeit oft acht Jahre und langer in Anspruch nehmen.

Zusammenfassend stellen eine fehlende Fachkompetenz und eine lange Verfahrens-
dauer aus unserer Sicht ein erhebliches Risiko flir die Attraktivitat des revidierten Pa-
tentsystems dar, die schliesslich dazu fihren kdnnten, dass das nationale Patentsystem
gar nicht mehr gentitzt wiirde. Somit ist aus Sicht von Interpharma ein zentraler Punkt
der Teilrevision, dass fir Beschwerden im Patentverwaltungsverfahren generell das
Bundespatentgericht zustédndig wird, um diesen Gefahren entgegenzuwirken. Das Bun-
desverwaltungsgericht kommt aus Sicht der Wirtschaft aus den oben genannten Griin-
den nicht in Frage.
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Erweiterung des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens mit einer Straffung
der Instanzen

Die Erweiterung des bisher auf sehr wenige Einspruchsgriinde begrenzten Einspruchs-
verfahrens erscheint als eine sinnvolle Erganzung zur Einfihrung einer materiellen Voll-
prufung nationaler Patentanmeldungen. Das Einspruchsverfahren eréffnet der Zivilbe-
vélkerung sowie anderen Wirtschaftsteilnehmern eine verhaltnismassig glinstige und
gut vorsehbare Maoglichkeit, gegen aus ihrer Sicht zu Unrecht erteilte Patente vorzuge-
hen. Fir die Attraktivitat des Gesamtsystems ist es aber essenziell, die Kosten und Ver-
fahrensdauer klar zu begrenzen.

Um die Verfahrensdauer und -kosten bis zu einer rechtsgliltigen Entscheidung zu straf-
fen, ware eine Mdglichkeit, als erste Instanz das Einspruchsverfahren bereits durch das
Bundespatentgericht (und nicht dem BVGer, s.0.) durchfiihren zu lassen, mit einer Be-
rufungsmaglichkeit zum Bundesgericht. In Deutschland hat man mit einem ahnlichen
Verfahrenszug zum dortigen Bundespatentgericht bis vor wenigen Jahren gute Erfah-
rungen gemacht.

Ausserdem wird das IGE gebeten, in seiner Analyse bezliglich der Kosten der neuen
Verfahren nicht nur die Geblhren, sondern ebenfalls die Honorare der Rechts- und Pa-
tentanwalte zu bericksichtigen. Um diese nicht von den Behdrden bestimmten Kosten
tief zu halten wéare es wiinschenswert, wenn ein Einspruchsverfahren auch ohne den
Beizug eines Rechtsanwaltes mdglich ware, sodass die Parteien die Méglichkeit haben
sich ausschliesslich durch Patentanwalte vertreten zu lassen — sowohl durch niederge-
lassene als auch durch Schweizer Patentanwalte in der Industrie.

Ungepriiftes Gebrauchsmuster

Ein ungepriftes Gebrauchsmuster mit kurzem und kostengtinstigem Erteilungsverfah-
ren stellt eine gute Alternative flr verhaltnismassig einfache Erfindungen dar (Art. 87
ff. VE-PatG). Die vorgesehene Schutzdauer von 10 Jahren entspricht dem internationa-
lem Standard und der vorgeschlagene Schutzgegenstand ist nachvollziehbar. Ein An-
satz um das Gebrauchsmuster, vor allem fiir KMU, attraktiver zu machen ware, eine
Verldngerungsmoglichkeit des Gebrauchsmusterschutzes unter gewissen Bedingungen
Uber die 10 Jahre hinaus vorzusehen, z.B. durch eine Umwandlungsmdéglichkeit in ein
«Schweizer Patent» oder ein «gepriftes Gebrauchsmuster», was dann materiell voll zu
prifen ware.

Die Schonfrist flir eine vom Anmelder verursachten Vorveréffentlichung der Erfindung
steht der Rechtsicherheit entgegen und ist unter Berlicksichtigung der kostenglnstigen
und wenig aufwandigen Gebrauchsmustereintragung nicht zu rechtfertigen. Entspre-
chend wird vorgeschlagen, Art. 88 Abs. 1 Bst. b VE-PatG zu streichen.

Die vorgeschlagene Neuheitsschonfrist beim Gebrauchsmuster lehnen wir ab. Die Ein-
fihrung einer generellen Neuheitsschonfrist ist bisher dem Patentsystem der Schweiz
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fremd, wie in den meisten europaischen Landern. Zudem finden zur Zeit Verhandlun-
gen im Rahmen der B+ Landergruppe auf internationaler Ebene statt, worin es um die
Harmonisierung des materiellen Patentrechts geht. Dabei ist eines der umstrittenen
Kernpunkte die Neuheitsschonfrist. Wir empfinden es als absolut verfriht, gesetzgebe-
risch vorzupreschen, um, wenn auch nur in einem Teilbereich des Gebrauchsmusters,
eine neue Regelung einzufithren. Daher wiirden wir daflr pladieren, die Neuheitsschon-
frist aus dem Entwurf zu streichen, was die generellen Anforderungen an die Rechtsbe-
standigkeit des Gebrauchsmusters mit denen des Patents in Ubereinstimmung bringen
wirde.

Erweiterte Moglichkeit, Englisch in Patentverfahren zu nutzen

Die vorgeschlagenen Anderungen begriissen wir ausdriicklich. Die englische Sprache
wird in vielen international agierenden Firmen verwendet und es ware flr alle Beteilig-
ten eine grosse Erleichterung, die vorgeschlagenen zusatzlichen Maglichkeiten, soweit
unter dem Sprachengesetz und der Bundesverfassung zulassig, zu nutzen.

Eine weitere Zusammenarbeit auch in der Ausarbeitung der Verordnungen wirden wir
sehr begrissen.

Wir danken Ihnen fir die Beriicksichtigung unserer Anliegen und stehen Ihnen bei Fra-
gen gerne zur Verfigung.

Mit freundlichen Griissen

7 Lok

Dr. René Buholzer Markus A. Ziegler
Geschaftsfihrer Interpharma Leiter Patient Access & IPR
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Revision des Patentgesetzes
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Unterzeichner dieser Stellungnahme sind an verschiedenen Schweizer Hochschulen als Professo-
ren tatig. In diesem Rahmen sind sie unter anderem mit Fragen des Patentrechts befasst. Die Stellung-
nahme basiert auf rein wissenschaftlichen Uberlegungen. Bezogen auf die Revisionsvorlage vertritt
keiner der Unterzeichner Drittinteressen.

Die Unterzeichner empfehlen, auf die Revisionsvorlage nicht einzutreten. Sie ist nicht zielfiihrend, son-

dern weist mindestens fiinf gewichtige Schwachen auf.

1. Die Vorlage beruht auf einem Zerrbild

Wer sich im Patentrecht nicht auskennt, muss sich beim Lesen der Motion Hefti ernsthafte Sorgen
machen. Sie vermittelt den Eindruck, dass fiir die Schweiz keine voll gepriiften Patente erlangt werden

kénnten. Das wird zwar nicht ausdriicklich gesagt, aber vorgegaukelt.

Tatsache ist, dass fiir die Schweiz seit Ende der 1970er Jahre vollgepriifte Patente erteilt werden — zwar
nicht vom Eidg. Institut fir Geistiges Eigentum (IGE) in Bern, wohl aber vom Europaischen Patentamt
(EPA) in Miinchen, das von einer supranationalen Organisation mit 38 Mitgliedstaaten betrieben wird,
die von der EU unabhangig ist. Dazu gehort auch die Schweiz; sie war in den 1970er Jahren Griindungs-

mitglied und stellte wahrend 10 Jahren den Prasidenten dieser Organisation.

Nach der zentralen Erteilung durch das EPA werden diese sog. Europaischen Patente dezentral von

jenen Landern administriert, fir die der Anmelder Schutz beantragt hat — dazu gehért im Regelfall auch



die Schweiz. Dieser Weg steht nicht nur Auslandern fiir den Patentschutz in der Schweiz zur Verfligung,
sondern auch — und gerade — hiesigen Unternehmen. Das Europaische Patent war und ist ein grosser
Erfolg, insbesondere in der Schweiz: etwa 95% aller hierzulande giiltigen Patente werden (iber das EPA
mit Schutzwirkung fir die Schweiz als vollgepriifte Europaische Patente erteilt, und nur ca. 5% als un-

geprifte Schweizer Patente.

Der von der Motion Hefti ins Zentrum gestellte Bedarf der inlandischen Unternehmen nach einem
vollgepriften Patent mit Schutzwirkung fiir die Schweiz besteht also in der Tat. Er ist aber seit Gber
vierzig Jahren vollstandig gedeckt. Anders als die Motion Hefti suggeriert, gibt es heute kaum noch
Unternehmen, die ihre Erfindungen nur in der Schweiz durch Patente schiitzen lassen wollen. Das gilt
auch fir die kleinen und mittleren Unternehmen. Die Grinde dafir liegen nicht im Patentrecht, son-
dern in der Strategie der Unternehmen: Unternehmen, die patentierbare Produkte oder Prozesse an-

bieten und dabei nur den Schweizer Markt im Blick haben, sind die Ausnahme.

Die Regel ist, dass Patente fiir Erfindungen, die (iber eine bloss lokale Bedeutung hinausgehen, nicht
vom IGE erteilt werden. Das wird auch in Zukunft so bleiben, unabhangig davon, ob die Schweiz fiir ihr
rein nationales Patent nun eine Vollprifung einfiihrt oder nicht. Denn strebt ein Unternehmen Schutz
Uber die Schweiz hinaus an, kann es dieses Ziel von vornherein nur iber eine Anmeldung beim EPA auf
effiziente Weise erreichen. Dass sich diese Parallelitat der beiden Schutzrechtssysteme — vollgepriftes
europadisches Patent und ungepriiftes Schweizer Patent — seit Jahrzehnten bewahrt, halt auch der Er-
lduternde Bericht zur Eréffnung des Vernehmlassungsverfahrens (S. 11) ausdricklich fest. Damit be-
steht aber auch kein Bedarf, an diesem Erfolgsmodell etwas zu andern.

Das Argument, das zur Annahme der Motion Hefti gefiihrt haben dirfte, wonach nur Grossunterneh-
mer den Aufwand auf sich nehmen kénnten, ein Patent beim EPA anzumelden (s. z.B. Votum Flach, AB
N 2019, 2240; zutreffend hingegen Votum Vogt, AB N 2019, 2241), zielt in Wahrheit ins Leere. Der
Aufwand, der betrieben werden muss, um ein vollgepriiftes Patent zu erlangen, ist immer etwa der
gleiche, unabhangig davon, bei welchem Patentamt die Patentanmeldung und damit die Prifung er-
folgt. Beruhte die Annahme der Motion Hefti damit auf einem Zerrbild der realen Sachlage, ist bei
Lichte betrachtet kein Grund ersichtlich, auf diese unnétige Vorlage einzutreten.

2. Die Vorlage verursacht allem voran Kosten, stiftet aber kaum Nutzen

Die Vollprifung von Schweizer Patenten ware mit massgeblichen Kosten verbunden. Diese lassen sich
heute zwar erst grob schatzen, sie werden im Erlduternden Bericht aber mit hoher Wahrscheinlichkeit
markant zu tief angegeben. Denn will man das deklarierte Ziel — eine qualitativ hochwertige Vollpri-
fung der Schweizer Patente — erreichen, setzt dies voraus, dass auf eine hinreichend grosse Zahl hoch-
qualifizierter Patentpriifer und -priferinnen zuriickgegriffen werden kann, die in der Lage sind, die
Vollprifung auf vergleichbarem Niveau und in dhnlichem Zeitrahmen durchzufiihren wie das EPA.
Wiirde dieser Qualitatsstandard nicht erreicht, bliebe die Vollprifung weitgehend wirkungslos: Erteilte
Patente missten im Streitfall, insbesondere im Falle einer Verletzungsklage, letztlich doch zuerst vor
dem Bundespatentgericht auf ihre Giltigkeit Gberprift werden, genauso, wie das heute — ohne Vor-

prifung — der Fall ist.



Diese Herausforderung ist nicht zu unterschatzen. Das Europdische Patentamt beschaftigt rund 4300,
das deutsche Patent- und Markenamt rund 900 Priifer und Priferinnen. Zu glauben, die Schweiz kdme
nach Einfihrung einer Vollpriifung als kleineres Land mit signifikant weniger Stellen aus, wiirde auf
einem Denkfehler beruhen. Denn unabhangig von der Grosse des Landes und der Anzahl der Patent-
anmeldungen setzt eine ernstzunehmende Vollprifung voraus, dass fiir samtliche Patentklassen (mit
nicht weniger als rund 70 000 Haupt- und Untergruppen) qualifizierte Fachkrafte zur Verfligung stehen.
Den Kosten, die fur den Aufbau und Betrieb einer voll ausgebauten Priifungsabteilung am IGE entste-
hen wiirden, stiinde jedoch kein realer Nutzen gegeniber. Vielmehr wiirde eine bereits vorhandene
Infrastruktur (fir die Vollprifung beim EPA) durch eine weitgehend identische Infrastruktur (Vollpri-
fung beim IGE — fiir einen kleinen Bruchteil der in der Schweiz insgesamt in Kraft stehenden Patente)
dupliziert. Der Nutzen dieser parallelen Infrastrukturen reichte aber kaum Uber jene Mdglichkeit hin-
aus, die heute schon besteht: ein vollgepriiftes Patent mit Schutzwirkung fiir die Schweiz zu erhalten.

Vor diesem Hintergrund macht der Aufbau einer eigenen Priifungsabteilung am IGE jedenfalls solange
kaum Sinn, als die Schweiz Mitglied der Europaischen Patentorganisation ist. Doch selbst wenn sie es
eines Tages nicht mehr sein sollte, lage der einzig sinnvolle Weg darin, die Vollpriifung fiir das Schwei-
zer Patent an ein anderes Patentamt zu delegieren, das Uber eine ausreichende Zahl an Patentpriifern
und -priferinnen verfligt und damit die erforderliche Qualitat garantieren kann. Im Vordergrund
stiinde wohl eine Delegation ans EPA. Damit ware die Schweiz aber genau dort, wo sie schon heute
steht: Bei der Moglichkeit, ein vollgepriiftes Patent mit Schutzwirkung fiir die Schweiz zu erlangen, dies
mit Durchfihrung der Vollprifung durch das EPA. Der einzige Unterschied lage darin, dass das EPA
nicht (nebst anderen) mit Wirkung fiir die Schweiz priifen und erteilen wirde, sondern die Prifung im
Auftrag der Schweiz erfolgte.

3. Die Vorlage ist widerspriichlich

Der behauptete Bedarf nach Einflihrung eines vollgepriiften Schweizer Patents beruht auf der An-
nahme, das ungeprifte Schweizer Patent sei nicht zeitgemass und fir die (Schweizer) Unternehmen
nutzlos. Es misse deshalb durch ein vollgepriiftes Patent ersetzt werden. Geht man davon aus, stellt
sich aber die Frage, wieso dann gefordert wird, den Wegfall des ungepriiften Schweizer Patents durch

Einflhrung eines ungepriften Gebrauchsmusters zu ersetzen.

Die Vorlage ist damit in sich selbst widersprichlich: Wenn ein ungepriiftes Schutzrecht fir Erfindungen
nutzlos ware, kdnnte es ganz — d.h. ersatzlos — entfallen. Trifft dies hingegen nicht zu, besteht also
doch Bedarf fiir ein sehr einfach zu erlangendes Schutzrecht, ist kein Anlass ersichtlich, das heutige
System zu dndern, d.h. das ungepriifte Schweizer Patent abzuschaffen und durch ein ungepriiftes Ge-
brauchsmuster zu ersetzen. Denn das ungeprifte Schweizer Patent ibernimmt heute im Wesentlichen
jene Funktionen, die das ungepriifte Gebrauchsmuster in Rechtssystemen hat, in denen Patente einer

Vollprifung unterliegen.

Im Gesamten betrachtet bietet die geltende Rechtslage heute also schon jenes ausgewogene Zusam-
menspiel zwischen gepriftem und ungepriftem Recht, das die Vorlage vorgibt, zuerst herstellen zu

miussen.



4. Die Vorlage schafft keine Rechtssicherheit

Die Einflihrung eines vollgepriften Schweizer Patents wird auch damit begriindet, dass sich dadurch
die Rechtssicherheit erhdhen lasse. Dabei wird suggeriert, dass vollgepriifte Patente gegeniiber Einre-
den oder Widerklagen auf Nichtigkeit, die in den meisten Patentverletzungsverfahren erhoben wer-
den, in der Regel Bestand hatten. Dies trifft aber nicht zu. Vielmehr werden auch vollgepriifte Patente
in spateren Gerichtsverfahren regelmassig fir nichtig erklart.

Hierflr belastbare Zahlen zu finden, ist zwar schwierig, zumal sich Parteien in Verletzungsverfahren
haufig vergleichen, was regelmassig zur Folge hat, dass ein ganz oder teilweise nichtiges Patent zwar
nicht mehr durchgesetzt, aber auch nicht formell vernichtet wird. Hinzu kommt, dass Patente zwar
nichtig sein mogen, jedoch nicht angegriffen werden, solange sie ihnen nicht entgegen gehalten wer-
den und sie niemanden behindern; denn Nichtigkeitsprozesse sind mit hohen Kosten verbundenen,
die Wettbewerber moglichst vermeiden. Trotz dieser Besonderheiten wurde fiir Deutschland vor eini-
gen Jahren ermittelt, dass immer noch rund 35% der angegriffenen (gepriften) Patente vor Bundes-
patentgericht teilweise oder sogar vollstandig nichtig erklart wurden (siehe BT-Drs. 18/9966, S. 5).

Intuitiv mag der Gedanke zwar naheliegen, dass das Risiko einer spateren Vernichtung bei ungepriften
Patenten grosser sei; tatsachlich trifft es aber nicht zu, dass eine Vollprifung Patentinhabern und Drit-
ten wirkliche Rechtssicherheit verschafft. Dies dndert natdirlich nichts daran, dass Patente, welche die
materiellen Schutzvoraussetzungen nicht erfiillen, gesamtwirtschaftlich betrachtet keinen Nutzen
bringen, sondern im schlimmsten Fall sogar schaden. Dass es just jene 5% der in der Schweiz giiltigen
Patente waren, die vom IGE ohne materielle Vorpriifung erteilt werden, welche die hiesigen Wirt-
schaftsakteure — insb. KMU und Einzelerfinder — in besonderer Weise behindern, ist jedoch schon des-
wegen nicht anzunehmen, weil es bei jenen kaum um Erfindungen von erheblicher technischer oder
wirtschaftlicher Tragweite geht. Halt man gleichwohl daran fest, ungeprifte Schutzrechte drohten
Wettbewerber zu behindern, ware es jedenfalls widersinnig, nebst einem neu vollgepriften Patent
gleichzeitig auch noch ein ungepriftes Gebrauchsmuster einzufiihren. An die Stelle der im Erlautern-
den Bericht als «Junk Patents» bezeichneten ungepriiften Schweizer Patente wiirden damit einfach

«Junk Gebrauchsmuster» treten.

5. Die Vorlage schwicht die Qualitat der Patentgerichtsbarkeit

Das schweizerische Patentsystem hatte wdhrend langer Zeit mit einem grundlegenden Problem zu
kampfen: Die Durchsetzung von Patenten vor Gericht war qualitativ dusserst unterschiedlich, weil fiir
die Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen 26 verschiedene oberinstanzliche kantonale Gerichte zustén-
dig waren. Viele dieser Gerichte hatten nur alle paar Jahre einen Patentfall zu beurteilen; es fehlte
deshalb an der Erfahrung und am Verstandnis dieser komplexen Materie, um innerhalb niitzlicher Frist

qualitativ Gberzeugende Urteile fallen zu kénnen.

Hinzu kommt, dass in Patentprozessen immer auch technische Fragen zu entscheiden sind. Mangels

technischer Kenntnisse der zustandigen Richter und Richterinnen wurden diese Aspekte meist von ex-



ternen Gutachtern beurteilt, was zu einer rechtsstaatlich problematischen ,, démission des juges” ge-
flhrt hat. Diese grundlegenden Probleme wurden mit der Schaffung des Bundespatentgerichts 2012

gelost.

Mit der Einfihrung eines vollgepriiften Patents ware Ublicherweise auch die Einfliihrung eines Ein-
spruchsverfahren verbunden. Soll dafiir der Revisionsvorlage zufolge das Bundesverwaltungsgericht
zustandig sein, bei welchem unstreitig kein technischer Sachverstand angesiedelt ist, dieses folglich
abermals auf externe Gutachten angewiesen waére, riskierte die Schweiz, in iberwunden geglaubte

Zustande zurtickzufallen.

Sollte ein vollgepriftes Schweizer Patent trotz der hier aufgezeigten Schwachen aus (europa-)politi-
schen Uberlegungen — etwa wegen der vom IGE ins Feld gefiihrten «Abhangigkeit» vom EPA bzw. der
Sorge um den schwindenden Einfluss der Schweiz in der Europaischen Patentorganisation aufgrund
der faktischen Dominanz der EU-Mitgliedstaaten — eingeflihrt werden, dréngt es sich auf, die strategi-
schen Alternativen fundierter zu evaluieren. Wie immer die gewahlte Losung dann aussehen sollte,
ware jedenfalls sicherzustellen, dass die Beschwerden gegen Verfligungen des IGE als Erteilungsbe-
horde fir schweizerische Patente (einschliesslich der Erganzenden Schutzzertifikate) nicht dem Bun-

desverwaltungsgericht, sondern dem Bundespatentgericht zugewiesen wiirden.

Derzeit drangen sich solche Uberlegungen jedoch nicht auf. Entsprechend ist im Lichte der angefiihrten
Grinde auf die vorgeschlagene Revision des Patentgesetzes zu verzichten, und zwar auf die Einflihrung
einer Vollprifung fir Schweizer Patente ebenso wie auf diejenige eines ungepriiften Gebrauchsmus-

ters.
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Vernehmlassung Teilrevision Patentgesetz
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit der Eroffnung der Vernehmlassung vom 14.10.2020 zur Teilrevision des Patentgesetzes hat der Bundesrat
die interessierten Kreise zur Stellungnahme eingeladen.

Als eine der fihrenden Patent- und Markenanwaltskanzleien in der Schweiz nimmt die Isler & Pedrazzini AG
gerne zum Gesetzesentwurf Stellung.

Grundsatzliches

Grundsatzlich sind wir mit der groben Ausrichtung der Teilrevision einverstanden. Unserer Ansicht nach wird
mit der vorgeschlagenen Teilrevision der Wirtschaftsstandort Schweiz im Bereich des Patentschutzes und der
Patentstandort Schweiz als solches gestéarkt. Durch die materielle Prifung auf Neuheit/erfinderische Tatigkeit
werden die Interessen von verschiedenen Akteuren im Schweizer Patentsystem angemessen und
ausgeglichen bericksichtigt. Das vorgeschlagene Beschwerdeverfahren beim Bundesverwaltungsgericht
gegen Entscheidungen des IGE aus dem Prifungs- und Einspruchsverfahren lehnen wir hingegen kategorisch
ab.

Vollprifung

Die Einfuhrung der materiellen Prifung auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit fiir Schweizer Patente ist zu
begrissen. Durch die Prufung wird die Rechtssicherheit sowohl fir den Patentanmelder als auch fiir Dritte
erhoht. Auch wird die Akzeptanz des Schweizer Patentsystems gesteigert werden, dies national, wie auch
international.

Die Einfihrung der Vollprifung wird nach unserem Dafiirhalten aber nur dann erfolgreich sein, wenn die
folgenden Elemente bei der Durchfuihrung der Priifung beriicksichtigt werden:

Isler & Pedrazzini AG

Patent- & Markenanwalte

Giesshubelstrasse 45 - Postfach - CH-8027 Zirich
T +4144 2834700 - F +41 44 283 47 47
mail@islerpedrazzini.ch - www.islerpedrazzini.ch
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o Verlasslichkeit der Prifung: Die Patentprifung beim IGE muss fur alle Teilnehmer am Schweizer
Patentsystem verléasslich und vorhersehbar sein sowie transparenten Richtlinien folgen.

e Qualitat der Recherchen- und Prifungsergebnisse: Die Fachkreise auf dem Gebiet des
Immaterialgterrechts arbeiten seit Jahrzehnten an der internationalen Harmonisierung der
Rechtssysteme. Insofern sind wir der Auffassung, dass die Patentprifung international vergleichbare
Recherchen- und Prifungsergebnisse hervorbringen soll.

e Ausbildung der Prifer/Priferinnen: Ein besonderes Anliegen ist uns die gute Ausbildung der
Prufer/Pruferinnen beim IGE. Bei der Implementierung der Vollpriifung von Schweizer Patenten ist dies zu
berlicksichtigen und die nétigen Budgets missen gesprochen werden. Begrissenswert ware iberdies
eine diesbeziigliche Zusammenarbeit mit anderen Patentdmtern, wie beispielsweise mit dem
Européaischen Patentamt.

e Kosten: Bei der Planung und Umsetzung einer Patentstrategie spielen die Kosten fir die Anmelder eine
gewichtige Rolle. Unserer Ansicht nach sind die Amtsgebiihren so festzulegen, dass diese in einem
verninftigen Verhéltnis zu den Amtsgebihren von anderen Patentamtern stehen.

e Zeitliche Flexibilitat: Unserer Ansicht nach ist es winschenswert, das Prifungsverfahren so
auszugestalten, dass dem Patentanmelder Flexibilitat in der zeitlichen Geschwindigkeit des
Erteilungsverfahren geboten wird.

Gebrauchsmuster

Wir begriissen die geplante Einfihrung eines ungepriiften Gebrauchsmusters parallel zum gepriften Patent
und die Méglichkeit der Abzweigung. Diese erganzende Mdglichkeit, einen schnellen und giinstigen Schutz zu
erlangen, ist fur die Schweizer Wirtschaft wichtig. Weiter sind wir der Auffassung, dass Gebrauchsmuster auch
fur chemische Stoffe, Stoffgemische und deren Verwendung sowie fur Verfahren zugénglich sein sollten. Es
gibt keine guten Grinde, solche Erfindungen vom Schutz durch Gebrauchsmuster auszuschliessen. Die
technischen und rechtlichen Fragen, die sich bei solchen Erfindungen stellen, sind grundsatzlich nicht
komplexer als bei Vorrichtungen.

Beschwerdeweg

Der Gesetzesentwurf sieht eine Zustandigkeit des Bundesverwaltungsgerichts gegen Beschwerden aus dem
Einspruchs- oder Prifungsverfahren vor. Hierzu soll ein Spruchkdrper mit einem Richter oder einer Richterin
mit technischen Kenntnissen bestimmt werden, wenn es die tatsachlichen Verhéltnisse erfordern. Fir die
Umsetzung von diesem Vorschlag miissten beim Bundesverwaltungsgericht Kompetenzen aufgebaut werden,
die anderenorts, ndmlich beim Bundespatentgericht, vorhanden sind. Das Bundespatentgericht ist mit Richtern
besetzt, welche sowohl die technische als auch die patentrechtliche Expertise aufweisen. Daher regen wir an,
das Bundespatentgericht fiir Beschwerden gegen Entscheide des IGE in Patentsachen als zustandiges
Gericht vorzusehen. Die beim Bundespatentgericht vorhandene Expertise kénnte so auf einfache und
effiziente Art und Weise fir alle Stakeholder gewinnbringend genutzt werden.

Wir bedanken uns firr die Gelegenheit der Vernehmlassung und die Berlicksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Griisse
Isler & Pedrazzini AG

VAR
N {74
Harry Frischknecht
Managing Partner
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Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Anderung des Patentgesetzes
Consultation relative a I'avant-projet de modification de la loi sur les brevets
Consultazione relativa all’ avamprogetto di modifica della legge sui brevetti
Formular zur Erfassung der Stellungnahme

Formulaire pour la saisie de la prise de position
Formulario per la raccolta di parere

Organisation / Organisation / Organizzazione J.-J. Wagner
Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) J.-J. Wagner
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel) 078 913 7028

Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail) | info@dicod.com

Adresse / Indirizzo J.-J. Wagner
Weiherring 120
FL-9493 Mauren

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an Rechtsetzung@ipi.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellung-
nahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfiigung stellen. Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a Rechtsetzung@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format
Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung@ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghia-
mo di volerci trasmettere elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Diese Eingabe ist aus der Sicht ein Kleinunternehmer und Individual Erfinder zusammengestellt worden. Es fragt sich, ob mit die-
ser Teilrevision des Patentgesetzes der Ziel einer attraktiverer Schweizer Patentsystem fir KMU und Einzelerfinderinnen und -
erfinder erfullt werden kann sowie zugleich die Motion "FUr ein zeitgemasses Schweizer Patent" zufriedenstellend und effektiv
umgesetzt werden kann?

1. Zur Priufung
Eine kinftige Prifung der Patentierungsvoraussetzung Uber das IGE ist eine gute Sache, weil damit Erfahrungen und
Kenntnissen zur Materie Patentierbarkeit bei der IGE aufgebaut wird. Mit dieser Kompetenz wird auch in anderen Bereich
positive Wirkung entfalten, es sei zum Beispiel, wenn es darum geht Beschrankungsvorschlage umzusetzen.

Es ist anzunehmen, dass die Priifungsberichten in die Offentlichkeit zuganglich gemacht werden und deren Ergebnissen
bei nationalen Anmeldungen vor den auslandischen Behdrden entsprechend anerkannt werden.

2. Zum Patent und Beschwerdeinstanz
Es besteht ein Einspruchverfahren nach Erteilung der Patente, das Patent wird gepriift.

Entgegen die Beschwerdeinstanz tber das Verwaltungsgericht fihrt dazu, dass drei unabhangigen Kompetenzzentrum
aufgebaut werden mussten, es sei beim Amt, beim Verwaltungsgericht und bei Bundespatentgericht. Schwierigkeiten und
Meinungsverschiedenheiten sind zu erwarten. Wenn der Instanzenzug Uber das Bundespatentgericht oder tiber die Besch-
werde Kammer der EPU ergehen wiirde, wiirde die Konstellation einfacher.

3. Zum Gebrauchsmuster und Léschungsantrag
Das Gebrauchmuster gibt die Méglichkeit eine Kleinpatent, welche nicht geprift wird. Hinzu kommt ein 6 monatlichen
Schonfrist vor der Prioritdtsdatum. Ein Patent kann ein Gebrauchmuster werden.
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Es ware vorteilhaft, wenn Gebrauchmuster auch umgekehrt in einem Patent umgewandelt werden kdnnen. Die Prioritat
wurde erhalten bleiben. Dieser Vorgang durfte allerdings nicht gunstiger ausfallen als derjenige eines entsprechenden Pa-
tentanmeldung.

Dass die Loschungsantrag eines Gebrauchsmusters (Art. 91-93 VE-PatG) ebenfalls Gber die Verwaltungsgerichtbarkeit er-
folgen durfte scheint wie oben schon erwahnt nicht so gunstig zu sein. Ob dieses Verfahren tatsachlich einfach, kosten-
gunstig und schnell sein wird, darf dartiber Zweifel angebracht werden

. Zur Qualitat der Patentschrift und Information der Erfinder

Sie sprechen von Junk Patent. Ich wiirde die Qualitat der Patentschrift ansprechen. KMU und Individual Erfindung brauchen
qualitative gute Patente, welche auch ins Ausland durchsetzbar sind. Die Qualitat eines Patents hangt zusammen mit den
angewendeten Begriffen, nach welchem eine korreke Auslegung der Patentanspriiche erfolgen kann, womit der Schutzbe-
reich nach der Erwartung der Erfinder umgerissen wird.

Das IGE stellt seiner Aktivitaten auf ein quasi Monopol der Patentanwalten ab, eine heickele Frage, welche Probleme
aufwirft. Es sei denn, als Beispiel, fir den Erfinder keine Méglichkeit besteht, ein zweite Meinung einzuholen. Unter Kollegue
wird keine Kritik ausgetbt, somit wird wohl keine Klare Antwort zu erwarten. In das Gesprach zwischen Erfinder und der Pa-
tentinhaber herrscht seitens der Patentanwalt das Interesse ein Dossier zu er6éffnen und gewinnbringend zu verwalten, kann
in Konflikt mit der Erwartung des Erfinder stehen, welche nach qualitative Information sucht.

Mit dem Patentanwaltsgesetz wird nicht ausgeschlossen, dass korrekte Beratung vermittelt werden. Um dies zu vermeiden,
gibt es nur eine Mdglichkeit, der Erfinder selber in der Lage zu versetzen, die geltenden Regeln und Praxis zu verstehen
und anzuwenden, dies vor der Anmeldung.

Ich spreche das Thema Schulung und neutrale Beratung. Mit Schulung geht es um spezifisches Wissen uber wie ein Patent
ausgelegt wird, welche Begriffe zu vermeiden sind, welche Beispiel vorzubringen sind, usw. Dazu gibt es einfache Regeln,
welche vorgespielt werden mussten. Das IGE ist vor 20 Jahren mit solchen Informationen zurtickhalten gewesen. Ob dies
es noch den Fall ist, weiss ich es nicht.
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Daher ware es wichtig, fur die KMU wie fur den Individual Erfinder die Méglichkeit fir neutrale Beratung auszubauen. Es
wird dann noch interessanter, wenn die Kompetenz am Ort der IGE vorhanden sein wird.

Dann wiirde das Bundesrat alles unternommen haben, um denKreis zu schliessen, damit die KMU und Individual Erfinder
die Mdglichkeit erhalten, mit IThrem Patentanwalt, Patentschriften mit hoher Qualitat zu erstellen.

. Vorarbeit und Teilrevision

Bei der Ausarbeitung dieser Teilrevision ist vor allem zu beméangeln, dass die Kosten zur Durchsetzung der angebotenen
Rechte am Patent und Gebrauchmuster nicht beriicksichtigt wurden. Was niitzt es ein kostengtinstigen Gebrauchsmuster
zu erwerben, wenn der Rechtsinhaber 5 bis 6 Stelligen CHF-Betrage aufnehmen muss, um seine Rechte zu verteidigen.

Dass mit diesem dualen System mit vollgepriftem Patent einerseits und Gebrauchsmuster andererseits die Unternehmen
sowie Erfinderinnen und Erfinder mehr Auswahlmdéglichkeiten erhalten, mag bei erster Betrachtung von Interessen zu sein,
genauer gesehen kénnte es aber anders aussehen. Im Fall der Gebrauchmuster, welcher nicht gepruft ist, entsteht ein
erhohtes Kostenrisiko in dem Fall, wenn die Prifung der erfinderische Tatigkeit in einem Prozess erfolgt. Dann kann der un-
gepruften Gebrauchsmuster sehr teuer werden.

Ich habe gegen einen vermbgenden Unternehmer eine Klage eingereicht. Der vermégende Unternehmer hatte mir von 28
Jahre gesagt; er brauche die Patentrechte von kleinen KMU nicht zu beachten, weil es so weit kommen wird, dass der Kl&-
ger das Geld fur die Verteidigung seiner Rechte nicht aufbringen vermége. Wahnsinnig ist aber in dem Fall, dass das Bun-
desrat fur die Prozesskosten dieser vermogenden Unternehmer aufkommt und zugleich auf die Kosten bei meinen Verteidi-
gern derart spart, so dass sie ihre Arbeit nicht mit dem notwendigen Sorgfalt ausfihren.

Die Rechtsinhaber eines schweizerischen Patent oder Gebrauchmuster, welcher Wohnsitz in Schweiz hat , hat er Vor-
schuss nach Art. 98 ZPO i.V.m Art. 99 ZPO zu leisten. Wenn aber er Wohnsitz in Deutschland hat, ist er Gber das Volker-
recht vom Vorschuss befreit. Das heisst die schweizerischen Rechtsinhaber sind gegentber deren aus dem Ausland be-
nachteiligt. Der Bundesrat durfte die einheimischen Rechtsinhaber wohl nicht schlechter stellen als die ausléandischen.
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6. Zusammenfassung
Ich finde, dass das Bundesrat und das IGE in unehrliche Weise die Teilrevision begriinden, weil sie in ihrer Bewertung die
Kosten zur Verteidigung solche Rechte nicht berlcksichtigen haben. Das ungepriifte Gebrauchsmuster wird fir die Rechts-
inhaber deswegen wirklich uninteressant, was sich in der Praxis zeigen wird.

Es ist eigentlich Schade, dass man nicht die Gelegenheit genommen habe, die gesamten Verhéaltnissen zu untersuchen, um
weitere korrektive Massnahmen zu planen. Es besteht in vieler Ort Verbesserungsmaéglichkeiten.

Die Gefahr liegt darin, dass wegen der hohen Verteidigungskosten die Verletzung vom Patentrecht als Kavalierdelikt ange-
sehen wird, insbesondere wenn kleine KMU und Individual Erfinder betroffen sind.

Die Teilrevision mit der Prifung der Patentierungsvoraussetzung tber das IGE wird einen ersten grossen Schritt sein. Damit
werden weitere Erfahrungen gesammelt, Kompetenz bei dem IGE aufgebaut, welche sich in der Qualitat der schweize-
rischen Patent zeigen wird. Mit dem Bundespatentgericht und ein starken IGE sollte die Schweiz fir die Zukunft geriistet
sein.

Es musste aber nicht aus den Augen verloren gehen, dass die Kostenverhéltnisse bei der Verteidigung der Patentrechte zu
unerwiinschte Probleme fuhren kdnnte und dass eine Information der IGE an der Rechtsinhaber zu einer erfolgreiceh Um-
setzung des Patentrechts auch sein Sagen hat. Zu dem die Umsetzung der unentgeltlichen Rechtspflege miisste konkret
Einzug im Patentrecht finden. Dabei gibt es noch viel Arbeit, es sei schon in bezug auf der Vorgehensweise zur Ermittlung
der Aussichtslosigkeit in einem Patentprozess. Schade dass der Bundespatentgericht so einen Fall nicht publizieren hat.
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Muster

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli

Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

PatG /LBI/LBI

PatG, Art. 1 Abs. 1

Formulierung &ndern: ,,..."

Diese Anpassung rechtfertigt sich, weil...

PatG, Art. 16

Art. 16 Patentwerber ....flr
die Schweiz verbindliche
Textes der Pariser Verbands-
tbereinkunft vom 20. Mérz
1883 und Abkommen

tber handelsbhezogene Aspek-
te der Rechte an geistigem
Eigentum*vom 15. April 1994
zum Schutz des gewerblichen
Eigentums berufen....

Die Schweiz hat das GATT-Abkommen (SR 0.632.20) am 01.07.1995 und das EFTA
Ubereinkommen (SR 0.632.31) am 01.05.2002 in Kraft gesetzt. Beide Abkommen
enthalten im Anhang das so genannte TRIPs-Abkommen, fiir das Gatt-Abkommen im
Anhang 1C und fir das EFTA-Ubereinkommen im Anhang J unter dem Titel ,,Ab-
kommen tber handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum . Das
Furstentum Liechtenstein hat das Gatt Abkommen am 01.06.1995 (LGBI 1997.108)
und das EFTA Ubereinkommen am 01.06.2002 (LGBI 1992.017) in Kraft gesetzt.

Das TRIPs stellt Mindestanforderungen zur Umsetzung des Patentrechts neben ande-
ren Immaterialgiterrechten. In Art. 2 TRIPs wird Bezug auf die Pariser Verbands-
tbereinkunft (PVU) genommen, wobei die Mitglieder verpflichtet sind, die Normen
des PVU zu begolgen (TRIPS Busche/Stoll 2. Auflage N 8 zu Artikel 2, auch N 10 zu
Artikel 9). In den TRIPs Agreement besteht ein moderneres Abkommen welches fur
die Umsetzung des Patentrechts, wie die Pariser Verbandseinkommen, ein Volker-
recht welche Anwendung in der Schweiz hat.

Die Grundlage zum Art. 16 PatG ist in den BBI 1961 | 1278 auf Seite 1290 unter Titel
Artikel 17 néher beschrieben. Zu verstehen ist, dass der Gesetzgeber mit dem Artikel
16 PatG sicherstellen will, dass die Normen aus dem PVU fiir die Rechtsinhaber zur

1 Gatt Abkonnen (SR 0.260.20) vom 15. April 1994, unter Anhang 1C (auch TRIPs Abkommen)
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Artikel Antrag Begrindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
Geltung kommen, sollte das schweizerische Recht oder allfallige Staatsvertrage mit
der Schweiz ungiinstigere Bestimmungen enthalten. Ausgehend aus diesem Stand-
punkt macht es durchaus Sinn, dass was fir den PVU gilt, musste, aber seit Lange,
auch fir den TRIPs gelten sollen. Es wére auch im Sinne des damaligen Gesetzgebers,
dass der Schutz der Rechtsinhaber auf dem Trips Agreement erweitert wird, da beide
Volkerrechte Mindestanforderungen an den Mitgliederstaaten zur Umsetzung des Pa-
tentrechts vorgeben, hier insbesondere aus der Sicht der Rechtsinhaber von Patent-
rechte.
Der Rechtsinhaber ist fir die Umsetzung seiner Rechte allein verantwortlich. So misste er
auch richtig informiert sein, wenn der PME und Individual Erfinder effektiv geholfen werden
soll. Es braucht daher auch genaue und klare Gesetze. Der Rechtsinhaber kann sein Patent-
anwalt Uber diverse Rechtsfragen sich erkundigen, wird aber als erster einmal das Patent-
Abmahnung : : T .
) . . recht vor sich nehmen, es sei schon zu verstehen in wie fern er sein Patent oder Gebrauchs-
Eine Prazisierung des Begriffs :
bmah w o muster Rechtwirkung hat.
Art. X fehit A rr]’na nung Wa}rle in win- i
zghgnggjegﬁtxvfl E]rr\(/jci)g Ig::::rns Im Patentgesetz fehlt allerlei ein Bezug zum Begriff Abmahnung, welche unter dem Titel
‘nhaber ist 9 Werkvertrag Art. 369 OR behandelt wird, es sei denn liegt fur der Erfinder sehr weit entfernt
' vom PatG. Soll der Klager dem Beklagten keine schriftliche Abmahnung zustellen, dann kann
er Anrecht auf Schadenersatz verlieren. Dieses Rechtsinstitut ist von praktische Bedeutung
fur den Inhaber von Patent und Gebrauchsmuster. Diese Regeln misste in Patentgesetz
scheinen, fur die Rechtssicherheit der Rechtsinhaber.
Unentgeltliche Rechtspflege
in ahnlicherweise Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege nach BV 29 abs. 3 BV gilt auch fir das Patent-
wie §129 dePatG, wesen. (A. Bihler in Calame Kommentar zum BPatGG zu Art.34 Rz 12 - 44). Im Patentgesetz
besteht keine Hinweise dazu.
Es geht dabei nicht unbedingt
Art. X fehlt um eine Sozialisierung des Pa- Es ware durchaus die Aufgabe der IGE dazu zu sorgen, dass die Umsetzung der unentgeltli-

tentrechts, wie die Bestimmun-
gen des dePatG einem den
Eindruck hinterlassen kdnnte,
sondern eher um eine Moglich-
keit die Waffengleichheit bei

chen Rechtspflege mdglich wird, bzw. zu vermeiden, dass die Verletzung von Patentrechten
zu Kavaliersdelikt degradiert wird. Die Prozesskosten wird meistens fiir die KMU und Indivi-
dual Erfinder erschwinglich. Es wére denn schon eine Einrichtung zur Deckung von allfalligen
Prozesskosten aus der unentgeltlichen Rechtpflege durch die Patentgebuhren einzuplanen.
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Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

gerichtlichen Auseinanderset-
zungen zu gewahrleisten

Das IGE verbreitet ein Produkt und hat sich auch den Art. 3 Lit i UWG genau zu beachten.
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Schweizerische Eidgenossenschaft Forum PME
Confédération suisse

Confederazione Svizzera KMU-Forum
Confederaziun svizra Forum PMI

CH-3003 Berne, Forum PME

Par courriel

rechtsetzung@ipi.ch

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Stauffacherstrasse 65
3003 Berne

Spécialiste: mup
Berne, 01.02.2021

Projet de modification de la loi fédérale sur les brevets d'invention

Madame, Monsieur,

Notre commission extraparlementaire s'est penchée, lors de sa séance du 4 novembre 2020,
sur le projet de modification de la loi fédérale sur les brevets d'invention (LBI). Nous
remercions M. Peter Bigler de votre institut d'avoir participé a cette séance et de nous avoir
présenté les principaux contours de ce projet.

Le Conseil fédéral a été chargé le 12 décembre 2019 par I'Assemblée fédérale (motion Hefti
19.3228) d'élaborer un projet de révision du droit des brevets. Le texte de cette motion
précise qu’il devra notamment inclure un examen de brevet qui soit pratique pour les
utilisateurs, qui réponde aux normes internationales et qui prévoie des procédures
d'opposition et de recours efficaces et abordables. Un modéle d'utilité sans examen sur le
fond devra également étre mis en place.

Nos membres sont critiques concernant le projet mis en consultation et de I'avis que les
modifications proposées auront relativement peu d’impacts, étant-donné que 95% des
brevets produisant des effets en Suisse sont actuellement délivrés par I'Office européen des
brevets (OEB). Il y a, dans ce contexte, un risque que le nouveau brevet suisse avec
examen complet n’'arrive pas a s'imposer comme substitut efficace au brevet européen. Une
infrastructure coliteuse devra étre mise en place afin de traiter les demandes et de trancher
les litiges. Les colts élevés induits par la révision devront étre assumés par la Confédération
et par les acteurs économiques concernés. |l n’est cependant a ce stade pas certain que les
bénéfices de cette révision dépassent les colits engendrés.

Le nouveau modele d’utilité sera par ailleurs moins attractif pour les PME que le brevet
actuel, auquel il devrait selon le projet se substituer. Les inventions issues du domaine de la
biotechnologie et des sciences pharmaceutiques, les substances chimiques et les procédés
ne pourront plus étre protégés dans ce cadre. Il est par ailleurs prévu que la durée de
protection ne soit plus que de dix ans contre vingt pour les brevets actuels. Dans ces
conditions, I'attractivité de la Suisse en tant que pble d’'innovation sera en partie réduite pour

Forum PME

Holzikofenweg 36, 3003 Berne

Tél. +41 58 464 72 32

kmu-forum-pme@seco.admin.ch
www.forum-pme.ch


https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193228

nombre de PME. L'accés relativement peu coliteux a la protection offerte par le brevet suisse
actuel est apprécié des jeunes entreprises qui n'ont pas les ressources financiéres
nécessaires. Cet accés a un vrai brevet a un seuil bas a un effet encourageant sur
l'innovation et ne serait plus possible en cas d’adoption du projet.

Un sondage a grande échelle, réalisé en 2015 sur mandat de I'Institut Fédéral de la
Propriété Intellectuelle (IP1)" et qui avait pour objectif d’identifier le potentiel d’'amélioration du
droit des brevets, a montré que seuls 20% des acteurs interrogés sont favorables a un
remplacement du brevet suisse actuel par un modeéle d’utilité. Un tiers des personnes
interrogées ont par ailleurs indiqué souhaiter maintenir le statu quo ou I'assortir d'un délai de
grace. Moins de la moitié des participants s’est prononcée en faveur d'un brevet faisant
I'objet d'un examen complet. Le rapport d’étude précise que le soutien en faveur de cette
mesure venait essentiellement des grandes entreprises et des avocats spécialisés les
représentant. Les deux mesures centrales proposées dans le projet mis en consultation
(brevet avec examen complet et modéle d'utilité) ne prennent a notre avis pas suffisamment
en compte ces résultats. Elles auraient un effet négatif pour nombre de PME, en particulier
les start-up, raison pour laquelle les membres de notre commission y sont opposés.

Certains éléments accessoires du projet apporteraient néanmoins des améliorations, comme
par exemple la nouvelle procédure de radiation prévue aux articles 93 a 96 AP-LBI, ou I'lPI
agirait en qualité de premiére instance. Toute personne estimant qu’un modéle d'utilité
enregistré ne remplit pas les prescriptions Iégales pourrait, a compter de la publication de
'enregistrement, introduire une demande en radiation. Cette procédure serait simple, peu
colteuse et rapide. Elle devrait a notre avis, dans I'’hypothése d’un redimensionnement du
projet, étre intégrée dans le systéme du brevet suisse actuellement en vigueur. Cela
permettrait de lutter plus efficacement contre les comportements abusifs qui consistent a
profiter de I'absence d'un examen sur le fond pour faire enregistrer des brevets a la validité
douteuse (« junk patents »). Dans la plupart des cas, les PME victimes de tels agissements
ne disposent ni du temps, ni de I'argent, ni des connaissances nécessaires pour défendre
efficacement leurs droits. Les PME sont pour cette raison souvent obligées d’abandonner ou
de céder dans de tels litiges. Elles peuvent ainsi se faire intimider par des agents
économiques qui leur réclament des dommages et intéréts indus en les menacant de
procédures judiciaires.

Le projet de révision prévoit par ailleurs que I'anglais, qui joue un réle important dans la
science et la recherche, pourra a I'avenir étre utilisé plus largement dans les procédures de
dépdt, d’'opposition et de recours. L’art. 123 AP-LBI prévoit par exemple que I'lPl acceptera
dorénavant en cas de demandes de brevets européens celle qui sont rédigées en anglais, ce
qui constitue une simplification notable pour les demandeurs. |l serait ainsi mieux tenu
compte du fait qu’en matiére de brevets, la plupart des piéces et documents sont rédigés en
anglais. Nous sommes a nouveau de I'avis que ces améliorations devraient, en cas de
redimensionnement du projet, étre intégrées dans le systéme actuellement en vigueur. Faire
traduire la documentation ne génére pas seulement des codts, mais augmente le risque que

" Dans le cadre de I'étude réalisée par Polynomics AG et Frontier economics Lid., « Potentiels d’optimisation du
systéme du brevet suisse », publication IPI n° 8 (2015-05), Berne 2015.
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des erreurs et des imprécisions se glissent dans les dossiers, ce qui compromet la sécurité
juridique.

Nous vous remercions d’avance de prendre bonne note de notre prise de position et vous
prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

S Als

Jean-Francgois Rime Dr. Eric Jakob

Co-Président du Forum PME Co-Président du Forum PME

Industriel, représentant de I'Union Ambassadeur, Chef de la promotion

suisse des arts et métiers économique du Secrétariat d’Etat a I'économie

Copie a: Commissions des affaires juridiques du Parlement
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Monsieur Secretary/President:
Alexander Pfister Dr. Stefan Kohler

- ) . VISCHER AG
Leiter Rechtsdienst Gewerbliche Schutzrechte Schiitzengasse 1
Eidgendssisches Institut fir Geistiges Eigentum IGE Postfach 5090
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern CH-8021 Zlrich

T:+41 58 211 34 19
F: +41 58 211 34 10
skohler@vischer.com

Zurich, le ler février 2021

Commentaires du LES Suisse sur la procédure de consultation en lien avec la
révision partielle de la loi sur les brevets "Pour un brevet suisse en phase avec
notre époque”

Cher Monsieur Pfister,

En tant qu'association professionnelle pour les licences, le transfert de technologie et la
propriété intellectuelle, Licensing Executives Society Suisse ("LES-CH") est heureuse de
saisir cette occasion pour commenter I'avant-projet de révision de la loi sur les brevets.

La Suisse est un marché commercial relativement petit par rapport a nos marchés d'ex-
portation. Nos entreprises innovantes nationales, dont de nombreuses PME suisses, ci-
blent essentiellement ces marchés d'exportation. Il s'ensuit que la majorité des deman-
deurs de brevets suisses ne s'intéressent pas seulement a la protection par brevet en
Suisse, mais aussi a la protection par brevet en Europe et dans d'autres juridictions
étrangeres (US, CN, JP, IN).

La coexistence de I'actuel systéme suisse des brevets avec le systéme européen des bre-
vets a fait ses preuves. La question se pose de savoir si l'introduction d'un brevet suisse
avec examen complet pourrait apporter des avantages par rapport au statu quo.

LES-CH est d'avis que de tels avantages pourraient étre obtenus si la procédure d'exa-
men compléte proposée par l'avant-projet était, d'une part, plus efficace en termes de
co(ts et de temps que la procédure d'examen existante de I'Office Européen des Brevets
(""OEB") et, d'autre part, qualitativement équivalente a celle de I'OEB. En outre, LES-CH
est d'avis, notamment dans l'intérét des petites entreprises et des start-ups, que la pos-
sibilité d'obtenir une protection par brevet sans examen complet doit étre maintenue.
Cette derniére préoccupation est satisfaite dans l'avant-projet par l'introduction prévue
d'un modele d'utilité sans examen, que LES-CH soutient.

Toutefois, LES-CH considéere que la mise a disposition des capacités et des compétences
du personnel nécessaire pour assurer un examen complet des demandes de brevet a
I'Institut de la Propriété Intellectuelle ("IP1") de maniere qualitative, rentable et rapide
est une tache difficile. Le LES-CH est d'avis qu'il faudrait analyser plus en détail la faisa-
bilité de cette tache par I'lPI.

L'attractivité d'un brevet suisse ayant fait I'objet d'un examen complet dépend notam-
ment de la maniere dont la procédure de recours (opposition et/ou appel) est structurée.
La aussi, un avantage par rapport au systeme actuel devant I'OEB ne peut étre obtenu



LES-CH Seite 2/ 2

que si la procédure de recours peut étre menée a terme plus rapidement qu'avec les de-
mandes de brevet européen, sans que la qualité de la jurisprudence en souffre.

Si cela peut étre garanti, il peut également étre intéressant pour les entreprises étran-
geres de passer par la procédure suisse plus rapide afin de créer une sécurité juridique et
d'obtenir un précédent qui pourrait également étre invoqué en Europe (et éventuellement
aussi dans d'autres juridictions).

LES-CH doute que le Tribunal administratif fédéral, tel que proposé dans l'avant-projet,
soit l'autorité de recours appropriée. LES-CH considére que cette tache devrait étre con-
fiée au Tribunal Fédéral des Brevets, car celui-ci posséde déja I'expertise nécessaire dans
le domaine des brevets. En outre, une nouvelle unité organisationnelle devrait étre créée
au sein de la Tribunal Fédéral des Brevets, qui serait compétente en droit procédural ad-
ministratif pour traiter les recours contre les décisions de I'IPI en matiére de délivrance
de brevets.

Dans I'ensemble, LES-CH estime que l'avant-projet est encore a I'état d'ébauche car il ne
tient pas suffisamment compte des éléments nécessaires a faire prédominer les avan-
tages par rapport au statu quo.

LES-CH espére dés lors que l'avant-projet sera développé en conséquence afin que le
systéme suisse des brevets puisse étre révisé au profit de notre industrie nationale.

Veuillez agréer, cher Monsieur, I’expression de mes sentiments tres distingués.
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Dr. Stefan Kohler
President LES-CH
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VERNEHMLASSUNGSVERFAHREN BETREFFEND DIE ANDERUNG DES BUNDESGESETZES UBER DIE
ERFINDUNGSPATENTE
- STELLUNGNAHME DES LIECHTENSTEINISCHEN PATENTANWALTSVERBANDES (LIPAYV)

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir nehmen Bezug auf lhre Einladung vom 14. Oktober 2020 zur Abgabe einer

Stellungnahme im Rahmen des im Betreff genannten Vernehmlassungsverfahrens.

Der Liechtensteinische Patentanwaltsverband (LIPAV) begriisst die geplante Anderung des
Bundesgesetzes Uber die Erfindungspatente im Grundsatz, wobei zu einigen Punkten

jedoch Anmerkungen geboten erscheinen.

l. Konzeption

Die beabsichtigte Anderung des Bundesgesetzes uber die Erfindungspatente wird im
erlauternden Bericht in erster Linie mit einem Bedarf schweizerischer KMUs an einem
gepruften nationalen Patent begrindet. Ein hieraus resultierender unmittelbarer
Handlungsbedarf lasst sich aus Sicht des LIPAV nicht ableiten. Bisher ergab sich in der

Praxis die Konstellation, dass flr international aktive Unternehmen vorwiegend europaisch
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geprufte Patente nachgefragt wurden, wohingegen im Falle eines eher lokal orientierten
Schutzes zumeist die Kombination aus schweizerischem und deutschen Patent zur
Anmeldung kam. Aus dem Schutzumfang des materiell gepruften deutschen Patents kann
dann in der Regel auch ein Ruckschluss auf den zu erwartenden Umfang der

Rechtsbestandigkeit des schweizerischen Patents gezogen werden.

Tragender erscheinen hingegen systematische und rechtspolitische Erwagungen des

erlauternden Berichts.

Es erscheint aus Harmonisierungsgriinden sinnvoll zu sein, mit den Systemen anderer
Lander vergleichbare Schutzrechtstypen anzubieten und auf nationaler Ebene sowohl ein
materiell gepriftes als auch ein im verkirzten Verfahren ohne solche Prifung
eingetragenes Recht vorzusehen. Zudem sind auch auf Ebene des EPA zukulnftige
Veranderungen grundsatzlicher Art nicht auszuschliessen, wie sie bspw. aus der Schaffung
des Patents einheitlicher Wirkung oder der Ausgestaltung der Beschwerdekammern
resultieren kénnen?!. Eine "Vollstandigkeit" des nationalen Systems erscheint somit auch in
Hinblick auf zukinftige Entwicklungen sinnvoll, da ein reines Abstellen auf die Erteilung
geprufter Patente durch das Europaische Patentamt (EPA) Abhangigkeiten bedeutet?, so
dass die Bereitstellung nationaler Alternativen eine erhdhte Handlungsfreiheit fur den
Patentanmelder gewahrleistet. Zudem stellt die Verfligbarkeit von Alternativen eine implizite
Schranke gegen allfallige zu weit gehende Veradnderungen dar, wie sie in der

Vergangenheit im EPA diskutiert wurden?.

Auch aus grundséatzlicher Sicht ist ein inhaltliches Prifungsverfahren von Patenten zu
beflrworten, da hierdurch negative Effekte, wie sie auch im erlauternden Bericht diskutiert
werden, vermindert werden kénnen. Die ergdnzende Einfihrung eines Gebrauchsmusters
als ungepriftes Recht stellt weiterhin eine vereinfachte und kostenglinstige Lésung flr den

Erfindungsschutz zur Verfliigung. Da dessen Wirkung jedoch zeitlich kirzer ist, erscheinen

1 Bspw. in Folge der vor dem deutschen Bundesverfassungsgericht anhangigen
Verfassungsbeschwerden 2 BvR 2480/10, 2 BvR 421/13, 2 BvR 786/15 und 2 BvR 756/16 wegen
unzureichenden Rechtsschutzes beim Européischen Patentamt gegen Entscheidungen der
Beschwerdekammern.

2 So auch auf Seite 11 des Berichts erwéahnt.

8 Z.B. in Hinblick auf die Verpflichtung der Anmelder zur Einhaltung von "Best Practice"-Standards,
die sich nicht aus den Bestimmungen des EPU ergeben.



negative Folgen im Falle fehlender materieller Voraussetzungen auch geringer, so dass die

angestrebte Verbesserung zu erwarten ist.

Fur den Anmelder steht weiterhin ein dem bisherigen Patent vergleichbares Recht zur
Verfiigung, wobei dessen kirzere Laufzeit in der Praxis nur eine geringere Einschrankung
bedeuten durfte, da ein grosser Teil der Patente ohnehin nicht Uber die maximale

Schutzdauer aufrechterhalten wird.

Demgegentber sind allerdings die Kosten fir eine materielle Vollprifung in allen
technischen Gebieten zu bericksichtigen. Um eine international vergleichbare Qualitat der
Prifung zu gewahrleisten, ist eine gewisse Spezialisierung in den verschiedenen
technischen Gebieten unabdingbar, wobei insbesondere auf den Bereich der Life Sciences,
aber auch der computerimplementierten Erfindungen und der kinstlichen Intelligenz
hinzuweisen ist. Diese bedingt wiederum das Vorhalten eines von der tatsachlichen
Auslastung unabhangigen personellen Mindestbestandes, so dass ein Wechsel zu einer
vollen inhaltlichen Prifung zu einem gewissen Sockel an fixen Personalkosten fuhren dirfte,

dem ein derzeit nicht klar absehbares Gebuhrenaufkommen gegentibersteht.

Aus Sicht des LIPAYV ist der beabsichtigte konzeptionelle Wechsel hin zu einem nationalen
System aus materiell gepriftem Patent und ungepriften Gebrauchsmuster in rechtlicher
Hinsicht jedenfalls zu begrussen.

1. Anpassung der Terminologie

Im Zuge der Anderungen ist auch eine sprachliche Anpassung vorgesehen, um eine
Harmonisierung mit der im europaischen Patentrecht verwendeten Terminologie zu
erreichen.

Diese Massnahme ist ausdricklich zu begrissen.

Il. Ubersetzungserfordernisse

Ebenso wird der englischen Sprache ein grésserer Anwendungsbereich im Verfahren

zugebilligt, was grundsatzlich als sinnvoll und gerechtfertigt erscheint.



Problematisch erscheint jedoch die vorgesehene Mdglichkeit, die in englischer Sprache
angemeldeten schweizerischen Patente auch in dieser Sprache zu verdffentlichen, wobei
die Patentanspriiche nicht Ubersetzt werden missen. Nur der Titel und die
Zusammenfassung sind in eine schweizerische Amtssprache zu ubersetzen (Art. 60 Abs. 4
VE-PatG), so dass sich das zuklnftige schweizerische Patent von den durch das EPA
erteilten Patenten unterscheiden wiirde, bei denen die Patentanspriiche in die drei

offiziellen Sprachen des EPU uibersetzt werden miissen.

Die Veroffentlichung der Anmeldung bzw. des erteilten Patents in englischer Sprache
erscheint eine aufgrund der internationalen Einbindung der Schweiz und der in der
schweizerischen und liechtensteinischen Bevdlkerung vorhandenen Kenntnis dieser
Sprache als sinnvoll. Kritisch ist jedoch der Verzicht auf eine Ubersetzung der Anspriiche in
eine der Amtssprachen zu sehen, da diese die Reichweite des Unterlassungsanspruchs
definieren. Dieser Schritt erscheint als zu weitreichend. Insbesondere im technischen
Bereich sind eine Vielzahl von Begriffen zu erwarten, die ausserhalb der engeren
Fachkreise nicht ohne weiteres bekannt sind. Um deren konkrete Bedeutung zu ergrinden
und den Schutzbereich zu bestimmen, wird fur die betroffenen Kreise eine entsprechende
Befassung und ggf. Recherche erforderlich sein. In der Folge verschiebt sich somit eine
eigentlich vom Patentanmelder zu erbringende Leistung auf die Allgemeinheit. Es erscheint

daher sachgerecht, ein Ubersetzungserfordernis fur die Anspriiche beizubehalten.

Der im erlauternden Bericht enthaltene Hinweis auf die durch die fehlende
Ubersetzungspflicht erhohte Attraktivitit des schweizerischen Patents fiir auslandische
Anmelderinnen und Anmelder vermag nicht zu Uberzeugen. Es ist vielmehr zu erwarten,
dass diese zumeist den Weg Uber das europaische Verfahren wahlen oder im Fall
nationaler Anmeldungen ohnehin zumindest ein paralleles deutsches oder franzésisches
Patent anstreben, so dass Ubersetzungen in eine der Amtssprachen bereits hierdurch

erforderlich werden bzw. ohnehin zur Verfiigung stehen.

Der LIPAV unterstitzt daher zwar die Mdoglichkeit der Vero6ffentlichung von
Patentanmeldungen und Patenten in englischer Sprache, sieht jedoch eine Ubersetzung der

Anspriche in eine der Amtssprachen als geboten an.



V. Vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossene Gegenstdnde (Art. 87 Abs. 3
VE-PatG)

In Ergdnzung zu den bereits fur das bisherige und zukinftige Patent bestehenden
Ausschlissen gemass Abs. 3 lit. a werden fur das Gebrauchsmuster weitere Gegensténde

vom Schutz ausgenommen.

Dies betrifft gem. Abs. 3 lit. b-d konkret
chemische Stoffe und Stoffgemische sowie deren Verwendung;
biotechnologische Erfindungen;

Verfahren, die Anwendung eines Verfahrens oder die Verwendung des Erzeugnisses.

Der Ausschluss von Verfahren wurde aus dem deutschen Gebrauchsmusterrecht
Ubernommen?*, wobei aber bspw. das Osterreichische Gebrauchsmusterrecht einen solchen
Ausschluss nicht kennt. Die weiteren Ausschlisse gehen jedoch, zumindest fir den
deutschsprachigen Raum, Uber die andernorts bestehenden Ansatze hinaus und scheinen

somit rechtliches Neuland zu betreten.

Zur Begrindung des Ausschlusses wird darauf verwiesen, dass sich bei solchen
Erfindungen regelmassig komplexe technische Fragen stellen und sich das
Gebrauchsmuster und sein schnelles Verfahren hierfir in den Bereichen Biotechnologie,
Pharmazie und Chemie nicht eignen wirden. Die Vorlage bezwecke durch die Einfuhrung
der Vollprifung unter anderem, diese Fragen bereits im Rahmen der Patentprifung zu
klaren. Wirde das ungepriifte Gebrauchsmuster nun wiederum fur solche Erfindungen

zugelassen, liefe dies dem Ziel der vorliegenden Revision zuwider>®.

Diese Begrindung vermag nicht zu Giberzeugen.

Zum einen sind auch in anderen Gebieten als den angefuhrten Bereichen der Chemie und
Biotechnologie, wie bspw. bei computerimplementierten Erfindungen, der kinstlichen
Intelligenz, Quantenkryptographie, aber auch der Halbleiterelektronik, der Laser- oder
Kernphysik, Fragestellungen ahnlicher technischer und/oder rechtlicher Komplexitat zu

klaren. Die Tatsache, dass in diesen Gebieten einige Erfindungen vorwiegend als ebenfalls

4 Seite 48 des erlauternden Berichts.
5 Ebd.



ausgeschlossene Verfahren formuliert werden, andert hieran nichts Grundsatzliches (siehe
unten). Zudem sind bereits einige kritische Bereiche durch Abs. 3 lit. a. ausgeschlossen, in
dem auf Erfindungen nach den Artikeln l1la, 1b und 2 verwiesen wird, was bereits

Kernbereiche der Biologie und Biotechnologie bzw. Life Sciences ausnimmt.

Auf der anderen Seite dirfte es fraglich sein, ob die angeflihrte Komplexitat bspw. im
Bereich der chemischen Stoffe und Stoffgemische in seiner vollen Breite tatsachlich so

gegeben ist, so dass es im Ergebnis an der erforderlichen Differenzierung fehlt.

Die Vermeidung einer Befassung mit komplexen technischen und rechtlichen Fragen qua
Instrument des Ausschlusses von Verfahren erscheint unrealistisch. Grundséatzlich kénnen
zu einem Verfahren korrespondierende System- oder Computerprogrammproduktanspriiche
formuliert werden, welche nicht die Anspruchskategorie eines Verfahrens darstellen.
Konsequenterweise missten dann auch solche Implementierungsanspriche, selbst wenn
diese kein Verfahren betreffen, aus dem Kreis der gebrauchsmusterfahigen Gegenstande
ausgeschlossen werden. Dies dirfte aber angesichts der derzeitigen Rechtsentwicklung ein

Schritt in die falsche Richtung sein®.

Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass durch den Ausschluss dieser Gegenstande,
insbesondere von Verfahren, der Charakter des Gebrauchsmusters gegenuber dem
bisherigen Patent deutlich veréndert wird. Dies steht im Widerspruch zur im erlauternden
Bericht geausserten Absicht’, dass das Gebrauchsmuster das bisherige, nicht vollgeprifte
Schweizer Patent ersetzen soll und damit KMU sowie Erfinderinnen und Erfinder, fur die
eine Vollprifung zu aufwandig und zu teuer ist, wie bisher einen rasch erteilten und
kostengilinstigen Schutztitel erhalten. Erwahnt wird auch ausdricklich, dass dieser Titel
ebenfalls fiur die Patentbox qualifizieren solle, wie auch das bisherige schweizerische
Patent®. Durch die Ausnahme von Verfahren, die erfahrungsgemass etwa die Halfte aller
Patentanspruchskategorien betreffen, erscheint der vollwertige Ersatz des bisherigen

Patents durch das Gebrauchsmuster mehr als fraglich.

6 Zudem ist hinsichtlich der Ubernahme des im deutschen Recht entwickelten Ausschlusses fur
Verfahren relevant, dass dort bspw. eine Signalfolge nicht als Verfahren betrachtet wird und damit
ein Gebrauchsmusterschutz nicht ausgeschlossen ist (BGH, Beschluss vom 17. 2. 2004 - X ZB 9/03
— "Signalfolge").

7 Seite 3 des erlauternden Berichts.

8 Ebd.



Aus Sicht des LIPAV erscheinen die formulierten Ausschlisse daher nicht als sachgerecht.

V. Direkte Abweisung eines Gebrauchsmusters (Art. 91 Abs. 2 VE-PatG)

Mit Art. 91 Abs. 2 wird neu die Madoglichkeit geschaffen, dass das IGE eine
Gebrauchsmusteranmeldung abweist, wenn diese die Voraussetzungen nach Artikel 87
Absatz 1 und 2 offensichtlich nicht erfullt, wobei Absatz 1 die Neuheit und Absatz 2 die
erfinderische Tatigkeit betreffen. Damit ist iVm Art. 90 Abs. 1 auch keinerlei Anderung der

Unterlagen mehr maglich.

Begrindet wird diese Regelung damit, dass es dem IGE mdglich sein musse, offensichtlich
missbrauchliche Anmeldungen abzulehnen®. Absatz 2 komme nur in solchen Fallen zur
Anwendung, in denen die angemeldeten Erfindungen "offensichtlich", also ohne
substantielle Uberpriifung erkennbar, nicht schutzfahig seien. Die vorgeschlagene Revision
solle namlich das allgemeine Ziel einer erhdhten Qualitdt und Rechtssicherheit und damit
die Aufwertung des Schweizer Patentsystems erreichen, wozu die
Zuruckweisungsmaglichkeit fur missbrauchliche Anmeldungen einen wesentlichen Beitrag
leiste!?. Das Fehlen einer inhaltlichen Prifung im Rahmen des Eintragungsverfahrens solle
von Anmelderinnen und Anmeldern nicht dazu genutzt werden, zahlreiche
Gebrauchsmuster von zweifelhafter Rechtsbestdndigkeit einzutragen, um dann mit grossen
Schutztitelportfolios unbegrindet von anderen Wirtschaftsakteurinnen und
Wirtschaftsakteuren unter Androhung rechtlicher Massnahmen Schadenersatz zu fordern

(sog. Patent-Troll-Problematik)??.

Diese Mdglichkeit der direkten Abweisung ist aus mehreren Griinden problematisch.

Zunachst ist die Bericksichtigung einer — allerdings nur im erlauternden Bericht so

ausformulierten — offensichtlichen Missbrauchlichkeit aus mehreren Griinden abzulehnen.

Zum einen wirde dieses Kriterium ein subjektives Element in die ansonsten objektivierte
Prifung von Anmeldungen einfihren. Grundsatzlich sind nach stRspr Patent- oder

Gebrauchsmusteranmeldungen anhand ihrer tatsachlichen Offenbarung zu prifen, wobei

9 Seite 16 des erlauternden Berichts.
10 Seite 50 des erlauternden Berichts.
11 Seijte 52 des erlauternden Berichts.



subjektive Elemente ausser Acht bleiben. Nach der im erlauternden Bericht gedusserten
Auffassung misste hingegen wohl zumindest Eventualvorsatz als subjektives Element der
Missbrauchlichkeit geprift und letztlich nachgewiesen werden, was dem bisherigen
Priufungsansatz als wesensfremd erscheint. Zum anderen ist wohl zu erwarten, dass ein
solcher Missbrauchsnachweis im Regelfall eben gerade eine "substantielle Uberprifung"

erfordern wird.

Allerdings tragt der reine Wortlaut von Art. 91 Abs. 2 diese Interpretation ohnehin nicht, da
dieser lediglich verlangt, dass die Voraussetzungen nach Artikel 87 Absatz 1 und 2

offensichtlich nicht erflillt sind, ohne dass eine Missbrauchlichkeit verlangt wird. Damit

besteht — zumindest gemass Entwurfswortlaut - kein Widerspruch zum objektivierten Ansatz

der Prifung.

Dennoch verbleiben weitere Unklarheiten.

Zunachst fordert Art. 91 Abs. 2, dass die Voraussetzungen nach Artikel 87 Absatz 1 und 2

nicht erfullt sind, d.h. bei kumulativer Interpretation der Verknipfung darf der beanspruchte
Gegenstand weder neu noch auf erfinderischer Tatigkeit beruhend sein. Obwohl
typischerweise zunachst Neuheit und erst bei deren Vorliegen auch erfinderische Tatigkeit
gepruft werden??, stellen dennoch beide Voraussetzungen unabhangige Erfordernisse dar.
Fiar den allergrossten Teil der Félle durfte es aufgrund der sequentiellen Prafungsschritte
genugen, bereits bei Offensichtlichkeit des Fehlens der Neuheit die Abweisung
vorzunehmen. Der zusatzliche Einbezug der erfinderischen Tatigkeit fahrt (wohl) zu
zusatzlichen Begriindungserfordernissen und schafft Unklarheit. In jedem Fall misste aber
zur Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit der relevante Stand der Technik ermittelt

werden.

Des Weiteren wird die Anmeldung abgewiesen, wenn diese die Voraussetzungen nach Art.
87 Abs.1 und 2 offensichtlich nicht erflllt, wobei sich Art. 87 Abs. 1 auf die Erfindung
bezieht. Der Prufungsumfang hangt hierbei von der Definition des Erfindungsbegriffs ab,

wobei im konkreten Kontext zumindest die folgenden drei Méglichkeiten bestehen

12 Abgesehen von seltenen Konstellationen, bei denen die erfinderische Téatigkeit trotz fehlender
Neuheit formal zu bejahen wére, so z.B. aufgrund von auseinanderfallenden Beurteilungszeitpunkten
in Hinblick auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit, wenn die Offenbarung in einem Dokument
aufgrund von erst zwischen den beiden Beurteilungszeitpunkten erkannten Fehlern nicht mehr zum
Stand der Technik zu z&hlen ware.



- Gesamthafte Beschreibung in der Anmeldung
- Definition durch Gesamtheit der Anspriiche

- Definition bloss durch den breitesten bzw. unabhangigen Anspruch

Der in Fussnote 64 auf Seite 50 des erlauternden Berichts enthaltene Verweis auf die
ansonsten mdgliche Patentierung des Rads wirde eine Definition durch den breitesten
Anspruch nahelegen, was aber zu der Problematik fuhren wirde, dass Patentanmelder zur
Vermeidung solcher Konstellationen dann dazu tendieren wirden, zu enge Anspriche zu
formulieren und ansonsten gerechtfertigten Schutzumfang preiszugeben, was eine

Schlechterstellung gegeniber dem Patentverfahren darstellen wirde.

Wird hingegen die zu priifende Erfindung anhand der Gesamtheit der Anspriiche definiert,
so kénnten vom Anmelder immer noch entsprechende Riuckfallpositionen in abhéngigen

Ansprichen formuliert werden.

Allerdings besteht bei beiden Ansétzen das Problem, dass bei einem die Voraussetzungen
offensichtlich nicht erfillenden Anspruchssatz dennoch eine reichhaltige Beschreibung
gegeben sein kann, aus der mit Erfolg entsprechende Merkmal zur Abgrenzung gegeniber
dem Stand der Technik entnommen werden kdnnten. Gerade bei unerfahrenen, nicht
anwaltlich vertretenen Anmeldern besteht die Gefahr, dass ein selbstformulierter
Anspruchssatz eingereicht wird, der aufgrund einer Vielzahl von Méangeln zurtickzuweisen
ware, obwohl die Beschreibung selbst vielleicht noch hinreichendes Verbesserungspotential
bietet. Dann ware aber auch die gesamthafte Beschreibung mit allen madglicherwiese
daraus abzuleitenden Anspruchsgestaltungen zu prifen, wenn eine unverhaltnisméassige
Benachteiligung nur aufgrund eines schlecht formulierten Anspruchssatzes vermieden
werden soll, was ebenfalls eine systematische Schlechterstellung gegeniber einer

Patentanmeldung bedeuten wiirde.

In der Folge ware somit aber das Ziel einer schnellen Prifung nur im Extremfall einer
weitgehend inhaltlosen Anmeldung gegeben, wenn keine Mdglichkeit zur geeigneten
Anpassung besteht, und es stellt sich die Frage, ob solche seltenen Extremfalle einer

Berlicksichtigung in einer eigenen Bestimmung bedirfen.

Schwerwiegender erscheinen allerdings verfahrensrechtliche Bedenken.



So wird zu Abs. 1 ausdricklich angemerkt ¥* , dass aufgrund der allgemeinen
Verfahrensgarantien (rechtliches Gehér) die Anmelderin oder der Anmelder angehdrt wird,
bevor die Abweisung erfolgt. Die fehlende Anhdrung in einem Verfahren nach Abs. 2 wirde
dieser Verfahrensgarantie nicht mehr gentgen, wobei ergdnzend noch auf Art. 6 EMRK
hinzuweisen ist. Das Problem wirde zudem verschérft, falls die Beschwerdeinstanz
ihrerseits durch nicht ausreichende technische Kompetenz nur eingeschréankt in der Lage

ware, die durch technische Erwagungen gepragte Offensichtlichkeit zu beurteilen.

Schliesslich erscheint es aufgrund der Erfahrungen mit den bisherigen Patentrechten
unwahrscheinlich, dass zukinftig die erwahnten Trolle in der Schweiz auf Basis von
Gebrauchsmustern Aktivitaten entfalten werden. Solche Erfahrungen sind bisher auch nicht
aus Deutschland berichtet worden, das mit seinem grésseren Markt hier auch grésseres

Potential bietet und zudem eine vergleichbare Massnahme nicht kennt.

Aus Sicht des LIPAV sollte Art. 91 Abs. 2 gestrichen werden.

VI. Fakultative Recherche fir Gebrauchsmusteranmeldungen

Hingegen erscheint es sinnvoll, auch fir Gebrauchsmuster eine (fakultative)
Recherchemoglichkeit vorzusehen, die es dem Anmelder erlauben wirde, eine erste
amtsseitige Grundlage zur weiteren Beurteilung der materiellen Voraussetzungen zu
erhalten. Dies ware in Hinblick auf vorprozessuale Massnahmen oder madgliche
Lizenzverhandlungen hilfreich, da so zumindest ein Hinweis auf den Rechtsbestand
verflgbar ist, welcher dem Verhandlungspartner zugénglich gemacht werden kann. Wirde
diese Madglichkeit auch Dritten zuganglich gemacht, d.h. jedermann kdnnte einen
Recherchenantrag bzgl. eines eingetragenen Gebrauchsmusters stellen, so wiirde auch die
oben diskutierte Gefahr des Missbrauchs von nicht rechtsbestandigen Gebrauchsmustern

verringert.

VIl.  Ausgestaltung der Beschwerdeinstanz

Ein zentraler Punkt fiur die Akzeptanz des gepriften Patents dirfte die zukinftige

technische Kompetenz der Beschwerdeinstanz zur Beurteilung erstinstanzlicher Entscheide

13 Seite 50 des erlauternden Berichts.
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im Prufungs- oder Einspruchsverfahren sein, was im erlauternden Bericht auch mehrfach
betont wird, wobei darauf hingewiesen wird, dass die fachlichen Anforderungen an das
BVGer als Beschwerdeinstanz steigen!* und die Einfihrung der Vollprifung neue und
besondere Anforderungen an die technischen Fachkenntnisse des BVGer stellen werde *°.

Gemass Bericht sei sicherzustellen, dass Neuheit und erfinderische Tatigkeit auch im

Instanzenzug Uberprift werden kdnnen und das BVGer gewéhrleisten musse, dass es daflr

sowohl Uber das patentrechtliche als auch Uber das technische Fachwissen verflgt .
Dieses am BVGer sicherzustellende Fachwissen soll denn auch dazu fuhren, dass

Einspruchs- und Beschwerdeverfahren effizient und kostengiinstig ausgestaltet werden?'’.

Schon die hier gewahlten Begriffe der "Sicherstellung" und "Gewahrleistung" verdeutlichen

die Bedeutung der am BVGer zu bereitzustellenden Kompetenzen.

Ein Vergleich mit dem Europdischen Patentamt oder den in Deutschland implementierten
Verfahren lasst erkennen, dass dort im Prifungs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren die
jeweiligen Spruchkorper auch stets tber technische Richter oder
Beschwerdekammermitglieder verfligen, die uber ein abgeschlossenes
naturwissenschaftlich-technisches (Universitats-)Studium und patentrechtliche Expertise
verfligen, wobei letztere zumeist durch eine vorangehende Tatigkeit als Patentprifer

erworben wird.

Der Bericht folgt diesem Ansatz, wenn bspw. festgehalten wird ¥, dass deshalb die

Bestellung eines Spruchkdrpers, der sowohl Uber juristische als auch iber technische

Kenntnisse verfigt, eine notwendige Voraussetzung fur eine sachgerechte Rechtsfindung
sowie fir die beférderliche und kostengiinstige Erledigung der Beschwerden sei. Dies gelte
namentlich auch, weil das BVGer als erste Rechtsmittelinstanz den Sachverhalt von Amtes
wegen festzustellen habe und seine Sachverhaltsfeststellungen bei einer Beschwerde ans

Bundesgericht keiner freien Prifung mehr unterliege.

Zu erwahnen ist auch, dass wohl gerade zu Beginn der materiellen Prifungstéatigkeit die

Klarung einiger grundsatzlicher Fragestellungen mit auch technischem Bezug zu erwarten

14 Seite 3 des erlauternden Berichts.
15 Seite 18.

16 Seite 3.

17 Seite 10.

18 Seite 62.
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ist, welche an die Expertise der Beschwerdeinstanz entsprechende Anforderungen stellt.
Der ansonsten mdgliche Ruckgriff auf eine bestehende Rechtsprechung und einen

etablierten stilus curiae erscheint somit in der Anfangszeit nur eingeschrankt moglich.

Der gegenwartige Entwurf bleibt in der Verbindlichkeit der Umsetzung jedoch hinter diesen

Anforderungen zurtick.
Hierbei sind insbesondere zwei Punkte anzusprechen.
Zum einen ist nicht klar geregelt, wann und unter welchen Umstanden in der

Beschwerdeinstanz technische Probleme sachgerecht erdrtert werden kénnen. Der VE-

VGG formuliert diesbezliglich lediglich, dass soweit es die tatsdchlichen Verhaltnisse

erfordern, dem Spruchkdéper des BVGer eine (hauptamtliche) Richterin oder ein
(hauptamtlicher) Richter angehoren soll, die oder der nebst juristischen auch technische
Kenntnisse hat (Art. 24 Zweiter Satz VE-VGG). Diese Unsicherheit schlagt auch auf das
erstinstanzliche Verfahren durch, da bspw. bei der Formulierung von Schriftsatzen oder der
Art und Weise der Argumentation bericksichtigt werden muss, ob sich die technische
Diskussion auch in der Beschwerdeinstanz an den Fachmann richten und auf ein
entsprechendes Grundverstédndnis bauen kann oder ob weitreichendere Erlauterungen und
u. U. vereinfachende Darstellungen erforderlich sind. Zudem weist der Bericht ausdriicklich
darauf hin, dass es sich hierbei um Einzelfallentscheidungen handeln soll*°, was auch

Zweifel an der Verwirklichung des Rechts auf den gesetzlichen Richter begriinden kdnnte.

Zum anderen bleibt das Ausmass der erforderlichen technischen Kenntnisse offen. Die
Qualitat der im  Prifungs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren ergangenen
Entscheidungen durfte in Hinblick auf die angestrebte internationale Attraktivitat des
Priufungssystems ausschlaggebend sein, wobei hohe technische Kompetenz des
Spruchkoérpers in Verfahren dieser Art im internationalen Vergleich als zwingende

Voraussetzung gelten darf.

Verscharft wird die Unsicherheit auch noch dadurch, dass die tatsachliche Verfigbarkeit

von Richtern mit entsprechender Qualifikation offen bleibt, da nur bei Bedarf Richterinnen

19 Seite 18.
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oder Richter an das BVGer gewahlt werden kénnen, die nebst juristischen auch technische

Kenntnisse haben?°.

Die Ausgestaltung als reine Option und ohne Vorgaben an Qualifikation und Mitwirkung wird
mit der Organisationsfreiheit des BVGer wund dem Ermessensspielraum der
Gerichtskommission begriindet?!. Diesen sicherlich nicht unberechtigten Griinden steht
jedoch das Interesse der Patenanmelder und ggf. Einsprechender an einem Verfahren mit
verlasslicher hoher Qualitat gegeniiber. Zudem entsteht eine gewisse Inkonsistenz, wenn
auf der einen Seite im Zusammenhang mit Gebrauchsmustern auf die hohe Komplexitat und
Prufungsprobleme in einigen technischen Gebieten verwiesen wird, auf der anderen Seite
bei der Zusammensetzung der Spruchkorper diese Aspekte aber keine entsprechende
Berlicksichtigung finden. Zu beachten ist auch, dass eine Abstltzung auf extern erstellte
Gutachten %2, z.B. durch die Patentanwaltschaft, schon hinsichtlich der richterlichen
Rechtsfindung problematisch ist und auch einen Ruckschritt gegentber der bei der
Schaffung des Bundespatentgerichts angestrebten Verlagerung von Kompetenz in den

Spruchkoérper darstellen wirde.

Es erscheint daher zwingend, eine Mindestanzahl von Richtern mit abgeschlossenem
naturwissenschaftlich-technischen  (Universitats-)Studium  vorzusehen, welche die
Abdeckung der wesentlichen technischen Gebiete erlaubt. Aufgrund der hiermit
verbundenen Problemen von Finanzierung und Auslastung erscheint die bereits beim
BPatGer genutzte L6sung von nebenamtlichen Richtern erwagenswert, da nur so das
Vorhalten der vollen Breite der technischen Kompetenz in Verbindung mit

Auslastungsneutralitat realisierbar sein dirfte.

Problematisch diirfte sich ohnehin die Besetzung entsprechender Richterstellen darstellen,
da die Zahl der geeigheten Personen mit der benétigten Doppelqualifikation Gberschaubar
sein sollte, wobei auf die Erfahrungen mit der Richterauswahl fiir das BPatGer verwiesen

werden kann.

In diesem Zusammenhang drangt sich allerdings die grundsétzliche Frage auf, ob nicht

besser ein spezieller Instanzenzug vom IGE zum BPatGer vorgesehen werden soll. Dieses

20 Sejte 25.
21 Seite 18.
22 Seite 75.
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Gericht ist von seiner Auslegung her bereits dafiir ausgelegt, sich mit entsprechenden
Materien im Nichtigkeitsverfahren zu befassen und verflugt bereits Uber entsprechend

technisch und juristisch ausgebildete Richter.

Zudem ist eine Verlagerung von Rechtsbestandsfallen auf die Einspruchsebene zu erwarten,
die zu einer Verringerung der ohnehin tUberschaubaren Zahlen vor dem BPatGer fihren
kdnnte, was auch so im erlauternden Bericht diskutiert wird2®. Schliesslich sollte eine
divergierende Rechtsprechung vermieden werden, wie sie sich z.B. aufgrund
widersprichlicher Interpretationen von BVGer und BPatGer im
Einspruchsbeschwerdeverfahren bzw. in einem folgenden Nichtigkeitsverfahren ergeben

kdnnte.

Der LIPAV sieht sich ausserstande, die verfassungsrechtliche Maoglichkeit und
Angemessenheit eines Instanzenzugs vom IGE zum BPatGer zu beurteilen, sieht eine

solche LOosung aber als vorteilhaft und prifenswert an.

In jedem Fall erscheint aber eine klare Festlegung der im Spruchkérper bereitzustellenden

technischen Mindestkompetenz erforderlich.

VIIl. Auswirkungen auf die Patentanwaltschaft

Im erlauternden Bericht wird zu Recht auf die erhdhte Komplexitat des Erteilungsverfahrens
im Falle der Einfuhrung einer Vollprufung verwiesen. Es erscheint daher im Sinne einer
geordneten und qualitativ hochwertigen Rechtspflege sinnvoll, die geschaftsmassige
Vertretung in Patentsachen vor dem IGE und BVGer den hierfiir qualifizierten Patent- und
Rechtsanwaélten vorzubehalten, wie es derzeit auch in den anderen deutschsprachigen

Landern Standard ist.

IX. Anpassung des Patentschutzvertrages

Der erlauternde Bericht erwahnt unter Punkt 5.4 auch den Patentschutzvertrag und regt

eine Erganzungsvereinbarung mit dem Firstentum Liechtenstein an, um zu bewirken, dass

23 Seite 72f.
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in der Schweiz erteilten Gebrauchsmuster auch auf liechtensteinischem Hoheitsgebiet

wirksam sind.

Eine solche Ergdnzungsvereinbarung ware aus Sicht des LIPAV zu begrissen, wobei
allerdings auch Klarheitsaspekte zu bericksichtigen sind. Es erscheint nicht
ausgeschlossen, den Patentschutzvertrag und die darin vereinbarte Geltung des
schweizerischen Bundespatentgesetzes im Flrstentum Liechtenstein so zu interpretieren,
dass auch Gebrauchsmuster, welche materiell ja den bisherigen Erfindungspatenten
weitgehend entsprechen, umfasst sind. Dies héatte hinsichtlich allfalliger Entscheidungen

liechtensteinischer Gerichte gem. Art. 13 wiederum Rickwirkungen auf die Schweiz.

Der LIPAV macht sich diese Interpretation nicht zu eigen, sieht aber einen diesbezliglichen

Klarungsbedarf.

Mit freundlichen Griissen

@W/\j} %am _ /s:aw A [ iAot i

Prasident — Dr. Dr. Bernd-Gunther Harmann SchriftfUhrer — Tobias M. Pischetsrieder
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Mark Schweizer

vorab per E-Mail an: rechtsetzung@ipi.ch

An die Vorsteherin des Eidgendssischen
Justiz- und Polizeidepartements (EJPD)
Frau Bundesratin

Karin Keller-Sutter

Bundeshaus West

3003 Bern

Winterthur, 25. Januar 2021

Stellungnahme zur Vernehmlassungsvorlage betreffend Anderung des

Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG;

SR 232.14)

Sehr geehrte Frau Bundesréatin

Gerne 3dussere ich mich im Rahmen der Vernehmlassung zur Anderung des
Bundesgesetzes liber die Erfindungspatente. Trotz meiner Stellung als
Président des Bundespatentgerichts schreibe ich als Privatperson.

Meine hier ge&dusserte Meinung entspricht nicht notwendigerweise der-

jenigen des Bundespatentgerichts.

Geméss dem Leitfaden «Geschlechtergerechte Sprache» der Bundeskanz-
lei sind amtliche Texte des Bundes so zu formulieren, dass sie weder
Frauen noch Manner sprachlich diskriminieren; also so, dass Frauen

und Manner sprachlich in gleichem Mass sichtbar gemacht werden.

Das Patentgesetz verwendet in seiner in Kraft stehenden Fassung an
verschiedenen Stellen den Begriff des «Fachmanns» (Art. 26 Abs. 1
lit. b, Art. 50 Abs. 1 PatG). Der Vorentwurf zur Revision des Pa-
tentgesetzes tut dasselbe (Art. 59c Abs. 1 1lit. b, Art. 93 Abs. 2
lit. b VE-PatG).

Unionstrasse 47
8400 Winterthur
mark.schweizer@gmail.com



Die Verwendung des Begriffs «Fachmann» ist auch in Staatsvertragen
iblich, so insbesondere im fir das Patentrecht wichtigen Europai-
schen Patentiibereinkommen (EPU, SR 0.232.142.2; z.B. Art. 56, 83
EPU) .

Das EPU stammt jedoch aus den frithen 1970-er Jahren (revidiert
2000) . Im 21. Jahrhundert erscheint ein Begriff wie «Fachmann» in
einem Gesetz antiquiert. Seine Verwendung widerspricht diametral dem
verbindlichen Leitfaden der Bundeskanzlei zur geschlechtergerechten

Sprache in amtlichen Texten des Bundes.

Ich rege daher an, den Begriff «Fachmann» durch den geschlechtsabs-
trakten Begriff «Fachperson» («personne de métier») zu ersetzen, wie
er in der italienischen Fassung des Patentgesetzes bereits heute
verwendet wird («persona esperta»). In der Botschaft konnte klarge-
stellt werden, dass damit keine Abweichung vom einschld&gigen Staats-

vertragsrecht beabsichtigt wird.

Hochachtungsvolle Griisse

STLE —

RA PD Dr. iur. Mark Schweizer, L.M. (Ann Arbor)



Frau Bundesratin

Karin Keller-Sutter
Eidgendssisches Justiz-

und Polizeidepartement EJPD
Bundeshaus West

3003 Bern

SCIeNCEINDUSTRIES

SWITZERLAND

scienceindustries
Wirtschaftsverband
Chemie Pharma Life Sciences

Nordstrasse 15
Postfach, 8021 Ziirich

T +41 44 36817 11
F +41 44 368 17 70
info@scienceindustries.ch

Rechtsetzung@ipi.ch

10. Februar 2021

Revisionsentwurf zum Bundesgesetz iiber die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG):
Vernehmlassungsantwort von scienceindustries

Sehr geehrte Frau Bundesratin, sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fir lhr Schreiben vom 14. Oktober 2020, in welchem Sie uns dazu einladen, zur Revision
des Patentgesetzes Stellung zu nehmen. Gerne erlautern wir Ihnen nachfolgend unsere Positionen.

scienceindustries ist der Schweizer Wirtschaftsverband Chemie, Pharma und Life Sciences. Sie vertritt die
wirtschaftspolitischen Interessen von rund 250 in der Schweiz tatigen Unternehmen aus genannten und
verwandten Branchen gegeniiber staatlichen Behoérden, der Offentlichkeit und internationalen Organisatio-
nen. Unsere Mitgliedunternehmen beschéaftigen in der Schweiz rund 70°000 Mitarbeitende und leisten mit
mehr als 45% aller Schweizer Exporte sowie 40% der gesamten privatwirtschaftlichen Investitionen in For-
schung und Entwicklung einen wesentlichen Beitrag zum Wohlstand unseres Landes. Der Schutz des geis-
tigen Eigentums ist fiir unsere wissensbasierten und innovationsfreudigen Industrien essenziell. Der ge-
werbliche Rechtsschutz auf (inter-)nationaler Ebene hat fiir die Mitglieder von scienceindustries deshalb
eine sehr hohe Bedeutung.

scienceindustries erachtet die vorgeschlagenen Elemente der Anderung des Schweizer Patentgesetzes,
namentlich die Einfiihrung einer materiellen Vollpriifung fiir nationale Schweizer Patentanmeldungen, die
Erweiterung des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens um Uberpriifungen der materiellen Patentfahig-
keit, die Einfiihrung eines ungepriiften Gebrauchsmusters fiir die Schweiz, und die erweiterte Méglichkeit,
die englische Sprache in Patentverfahren zu nutzen grundsatzlich fiir begriissenswert, da sie die Qualitat
des Patentsystems in der Schweiz steigern, die Handlungsmaglichkeiten fiir die Beteiligten erweitern und
zusatzliche Optionen fiir die Schweiz im internationalen Kontext eréffnen. Allerdings sehen wir bei einzel-
nen Elementen des Entwurfs, namentlich dem Rechtsmittelweg und dem Instanzenzug wesentlichen Kor-
rekturbedarf, um das nationale Patentsystem in der Schweiz attraktiv zu halten.

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Schutz des geistigen Eigentums ist fiir den Innovationsstandort Schweiz und insb. fiir die Industrien
Chemie, Pharma und Life Sciences zentral. Die geplante Revision zielt darauf ab, die Qualitat des Patent-
systems in der Schweiz zu erhéhen, den Anmeldern wie auch Drittparteien mehr Optionen im Bereich Pa-
tentschutz fiir die Schweiz zu geben, ohne wesentliche bestehende Mdglichkeiten einzuschranken, und
schliesslich die Position der Schweiz im europdischen und internationalen Umfeld zu starken, was wir sehr
begriissen.

Die Européische Patentorganisation (EPO) richtet sich je langer je mehr nach den Mitgliedstaaten der EU
aus, wahrend bei anderen Staaten, wie z.B. der Schweiz, die Einflussmaoglichkeiten abnehmen. Durch das
geplante Einheitspatent der EU wiirde diese Entwicklung noch zusétzlich verschérft. Ein starkes nationales
Patentsystem kann einerseits die existierenden europdischen und internationalen Patentsysteme ergan-
zen, aber auch dazu beitragen, auf Entwicklungen auf internationaler Ebene adédquat reagieren zu konnen.

Bei der Umsetzung der einzelnen Elemente ist indes darauf zu achten, das nationale Patentsystem so aus-
zugestalten, dass es als eine echte Alternative zum Patenterteilungsverfahren lber das Europaische
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Patentamt angenommen werden kann, z.B. durch eine besser vorhersehbare Verfahrensdauer, iberschau-
baren Kosten, mehr Flexibilitat fiir Anmelder, den Zeitpunkt der Priifung zu bestimmen oder bessere Rechts-
sicherheit. Es konnte so beispielsweise in der zu andernden Patentverordnung vorgesehen werden, dass
der Anmelder Maoglichkeiten erhalt, die Geschwindigkeit des Verfahrens zu kontrollieren, etwa durch Be-
schleunigung oder aber spatere Stellung des Priifungsantrags mit entsprechendem Schutz der Drittpar-
teien.

Von einer Einflihrung einer materiellen Priifung nationaler Patentanmeldungen durch das IGE versprechen
wir uns auch, dass die Schweiz sich direkt im internationalen Kontext positionieren kann, z.B. durch Teil-
nahme an internationalen Patent Prosecution Highway Projekten, die aber alle voraussetzen, dass das na-
tionale Patentamt eine materielle Priifung der Patentanmeldungen vornimmt. Nur durch die aktive Teil-
nahme an internationalen Aktivitaten kann sichergestellt werden, dass die Bediirfnisse der Schweizer Wirt-
schaft bei den Verhandlungen und Vorschldagen eingebracht und beriicksichtigt werden kénnen und die
Souveranitdt des Innovationsstandortes Schweiz aufrechterhalten werden kann.

Einfiihrung einer materiellen Vollpriifung fiir nationale Patentanmeldungen

Die Einfiihrung einer obligatorischen materiellen Vollpriifung fiir nationale Patentanmeldungen wird die
Qualitat des Patentsystems in der Schweiz wesentlich steigern, da sowohl der Patentinhaber selbst wie
auch Dritte eine deutlich hohere Sicherheit haben, dass ein auf nationalem Weg erteiltes Patent auch den
Patentierbarkeitskriterien gemass Patentgesetz entspricht und daher rechtsbestandig ist. Der Begriff des
Patents in einem Schweizer Zusammenhang wiirde dann demjenigen der grossen Mehrheit der wichtigen
Handelspartner entsprechen. Entscheidend fiir das Vertrauen von Anmeldern wie betroffenen Drittparteien
in das nationale Patentsystem wird die Fachkompetenz des IGE und der Rechtsmittelinstanzen sein. Die in
der Botschaft dargestellten Szenarien scheinen eine realistische Basis fiir einen moderaten Ausbau der
Prifungskapazitat beim IGE zu sein. Durch die Einbindung der Priifer beim IGE in Aktivitaten um privatwirt-
schaftlich angebotene Recherchen ergeben sich aus unserer Sicht gute Synergiepotentiale.

Rechtsinstanz: Bundespatentgericht anstelle des Bundesverwaltungsgerichts

Fiir Beschwerden, sowohl gegen Entscheidungen des IGE im Priifungsverfahren als auch in Einspruchsver-
fahren, ist im Entwurf des PatG das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) vorgesehen. Dies entspricht der
reguldren Rechtssystematik des Verwaltungsrechts in der Schweiz. Scienceindustries halt diesen Instan-
zenzug im Patentrecht, insbesondere wenn es um technisch komplexe Fragestellungen der Neuheit, erfin-
derischen Tatigkeit und ausreichenden Offenbarung geht, allerdings fiir nicht sachgerecht. Wir pladieren
deshalb fiir das Bundespatentgericht (BPatGer) als Rechtsinstanz anstelle des Bundesverwaltungsgerichts
(BVGer). Folgende Griinde sprechen aus unserer Sicht fiir diesen Weg:

- Mit der Einflihrung einer materiellen Vollpriifung werden Fragen der Patentfahigkeit (z.B. Neuheit,
erfinderischen Tatigkeit und ausreichende Offenbarung) Gegenstand von Beschwerdeverfahren
werden. Die Beurteilung solcher Fragen setzt neben patentrechtlichen Kenntnissen regelmassig
auch vertieften technischen Sachverstand voraus, weshalb es absolut angezeigt wére, technisch
vorgebildete Richter in solche Entscheidungen einzubinden. Das Bundespatentgericht verfligt be-
reits Uber solche wahrend das BVGer diese Expertise zuerst aufbauen misste.

- Eine ausreichende Anzahl an geeigneten Personen (mit juristisch und technischer Doppelqualifika-
tion) fiir das BVGer in der Schweiz zu finden, kdnnte aus unserer Sicht schwierig werden, da die
wenigen geeigneten Personen mit hoher Wahrscheinlichkeit schon beim Bundespatentgericht als
nebenamtliche Richter tatig sind. Zudem wird die erwartete Fallzahl von Beschwerden in Patenter-
teilungs- und ggf. Einspruchsverfahren viel zu gering sein, um beim BVGer eine nachhaltige Exper-
tise in diesem Bereich entstehen zu lassen.

- Eben diese Notwendigkeit fiir die Kombination aus patentrechtlicher, juristischer und technischer
Expertise war auch ein wesentlicher Grund fiir die erfolgreiche Einfiihrung des Bundespatentge-
richts vor ca. 10 Jahren. Das BPatGer stellt heute das gerichtliche Kompetenzzentrum in der
Schweiz im Bereich Patentrecht dar und ware deshalb aus unserer Sicht absolut pradestiniert, um
auch die Beschwerdeverfahren in Patentsachen zu entscheiden

- Ein weiterer, fiir die Nutzer des Patentsystems sehr wichtiger Aspekt ist die Vorhersehbarkeit und
Koharenz von Entscheidungen im Patentrecht. Diese Kohdrenz kann am einfachsten sichergestellt
werden, wenn sowohl Nichtigkeitsverfahren als auch Beschwerdeverfahren bei demselben Gericht
angesiedelt sind. Die von uns gewiinschte Kohadrenz der Rechtsprechung in der Schweiz im
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Einklang mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern EPA ware durch eine Zentralisierung
der Falle am BPatGer am effektivsten sichergestellt.

- Eine solche verwaltungsgerichtliche Zustandigkeit des BPatGer ware zwar eine Ausnahme des im
Verwaltungsgerichtsgesetzes verwirklichten generellen Prinzips der einheitlichen Zustandigkeit
des BVGer. Die aus unserer Sicht gewichtigen sachlichen und praktischen Griinde konnen diese
Ausnahme allerdings unserer Meinung nach vollumfénglich rechtfertigen. Ausserdem existieren
auch schon in anderen sachlich begrenzten Bereichen dhnliche Ausnahmen (z.B. die unabhéngige
Beschwerdeinstanz fiir Radio und Fernsehen gemass Art. 82-85 des Bundesgesetzes {iber Radio
und Fernsehen, SR 784.40).

- Ein internationaler Vergleich zeigt auch, dass in vielen Europaischen Jurisdiktionen, Gerichte be-
reits sowohl filir Beschwerden in Patentverfahren als auch fir die zivilrechtlichen Nichtigkeitskla-
gen zustandig sind (z.B. in Frankreich der Cour d’Appel Paris, in Deutschland das Bundespatentge-
richt, im Vereinigten Konigreich der High Court for Patents oder das See- und Handelsgericht in
Danemark).

- Schliesslich hangt der Erfolg der Teilrevision des PatG fiir die Nutzer des Schweizer Patentsystems
sowohl von Qualitat und Vorhersehbarkeit der Entscheidungen ab als auch von Verfahrens-dauer
und Kosten. Aufgrund der bisherigen, sehr begrenzten Erfahrungen und den oben geschilderten
erwartbaren Komplikationen im Zusammenhang mit der technischen Expertise des BVGer beflirch-
ten wir, dass die Beschwerde und insbesondere auch das Einspruchsbeschwerdeverfahren stark
verzogert werden konnten und es so zu einer dhnlichen Situation wie beim EPA fiihren wiirde, wo
Erteilungs- und Beschwerdeverfahren zurzeit oft acht Jahre und langer in Anspruch nehmen.

Zusammenfassend stellen eine fehlende Fachkompetenz und eine lange Verfahrensdauer aus unserer
Sicht ein erhebliches Risiko fiir die Attraktivitat des revidierten Patentsystems dar, die schliesslich dazu
fihren kdnnten, dass das nationale Patentsystem gar nicht mehr geniitzt wiirde. Somit ist aus Sicht von
Scienceindustries ein zentraler Punkt der Teilrevision, dass fiir Beschwerden im Patentverwaltungsverfah-
ren generell das Bundespatentgericht zustandig wird, um diesen Gefahren entgegenzuwirken. Das Bundes-
verwaltungsgericht kommt unserer Ansicht nach aus den oben genannten Griinden nicht in Frage.

Erweiterung des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens mit einer Straffung der Instanzen

Die Erweiterung des bisher auf sehr wenige Einspruchsgriinde begrenzten Einspruchsverfahrens erscheint
als eine sinnvolle Ergénzung zur Einfiihrung einer materiellen Vollpriifung nationaler Patentanmeldungen.
Das Einspruchsverfahren eréffnet der Zivilbevélkerung sowie anderen Wirtschaftsteilnehmern eine verhalt-
nismassig glinstige und gut vorsehbare Moglichkeit, gegen aus ihrer Sicht zu Unrecht erteilte Patente vor-
zugehen. Fiir die Attraktivitdt des Gesamtsystems ist es aber essenziell, die Kosten und Verfahrensdauer
klar zu begrenzen.

Um die Verfahrensdauer und -kosten bis zu einer rechtsgiiltigen Entscheidung zu straffen, wéare eine Mog-
lichkeit, als erste Instanz das Einspruchsverfahren bereits durch das Bundespatentgericht (und nicht dem
BVGer, s.0.) durchfiihren zu lassen, mit einer Berufungsmaglichkeit zum Bundesgericht. In Deutschland hat
man mit einem ahnlichen Verfahrenszug zum dortigen Bundespatentgericht bis vor wenigen Jahren gute
Erfahrungen gemacht.

Ausserdem wird das IGE gebeten, in seiner Analyse beziiglich der Kosten der neuen Verfahren nicht nur die
Gebiihren, sondern ebenfalls die Honorare der Rechts- und Patentanwalte zu beriicksichtigen. Um diese
nicht von den Behdrden bestimmten Kosten tief zu halten ware es wiinschenswert, wenn ein Einspruchs-
verfahren auch ohne den Beizug eines Rechtsanwaltes méglich wére, sodass die Parteien die Méglichkeit
haben sich ausschliesslich durch Patentanwalte vertreten zu lassen — sowohl durch niedergelassene als
auch durch Schweizer Patentanwalte in der Industrie.

Ungepriiftes Gebrauchsmuster

Ein ungepriiftes Gebrauchsmuster mit kurzem und kostengilinstigem Erteilungsverfahren stellt eine gute
Alternative fir verhaltnismassig einfache Erfindungen dar (Art. 87 ff. VE-PatG). Die vorgesehene Schutz-
dauer von 10 Jahren entspricht dem internationalen Standard und der vorgeschlagene Schutzgegenstand
ist nachvollziehbar. Ein Ansatz um das Gebrauchsmuster, vor allem fiir KMU, attraktiver zu machen ware,
eine Verlangerungsmoglichkeit des Gebrauchsmusterschutzes unter gewissen Bedingungen Uber die 10
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Jahre hinaus vorzusehen, z.B. durch eine Umwandlungsmaglichkeit in ein «<Schweizer Patent» oder ein «ge-
priiftes Gebrauchsmuster», was dann materiell voll zu priifen ware.

Die Schonfrist fiir eine vom Anmelder verursachten Vorveroffentlichung der Erfindung steht der Rechtsi-
cherheit entgegen und ist unter Berilicksichtigung der kostengiinstigen und wenig aufwandigen Gebrauchs-
mustereintragung nicht zu rechtfertigen. Entsprechend wird vorgeschlagen, Art. 88 Abs. 1 Bst. b VE-PatG
zu streichen.

Die vorgeschlagene Neuheitsschonfrist beim Gebrauchsmuster lehnen wir ab. Die Einfiihrung einer gene-
rellen Neuheitsschonfrist ist bisher dem Patentsystem der Schweiz fremd, wie in den meisten europaischen
Landern. Zudem finden zur Zeit Verhandlungen im Rahmen der B+ Landergruppe auf internationaler Ebene
statt, worin es um die Harmonisierung des materiellen Patentrechts geht. Dabei ist eines der umstrittenen
Kernpunkte die Neuheitsschonfrist. Wir empfinden es als absolut verfriiht, gesetzgeberisch vorzupreschen,
um, wenn auch nur in einem Teilbereich des Gebrauchsmusters, eine neue Regelung einzufiihren. Daher
wirden wir dafiir pladieren, die Neuheitsschonfrist aus dem Entwurf zu streichen, was die generellen An-
forderungen an die Rechtsbesténdigkeit des Gebrauchsmusters mit denen des Patents in Ubereinstim-
mung bringen wiirde.

Erweiterte Madglichkeit, Englisch in Patentverfahren zu nutzen

Die vorgeschlagenen Anderungen begriissen wir ausdriicklich. Die englische Sprache wird in vielen inter-
national agierenden Firmen verwendet und es ware fiir alle Beteiligten eine grosse Erleichterung, die vorge-
schlagenen zusatzlichen Moéglichkeiten, soweit unter dem Sprachengesetz und der Bundesverfassung zu-
lassig, zu nutzen.

Wir danken Ihnen fiir die Berlicksichtigung unserer Stellungnahme.

Freundliche Griisse

4N~ Riudle

Dr. Stephan Mumenthaler Reto Miiller
Direktor Mitarbeiter Wirtschaftspolitik
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Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Anderung des Patentgesetzes
Consultation relative a I’avant-projet de modification de la loi sur les brevets
Consultazione relativa all’ avamprogetto di modifica della legge sui brevetti

Formular zur Erfassung der Stellungnahme
Formulaire pour la saisie de la prise de position
Formulario per la raccolta di parere

Organisation / Organisation / Organizzazione

Siemens

Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail)
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail)

Dr. Michael Fischer / +41 585584028 / michael.fm.fischer@siemens.com

Beat Weibel /+49 89 636-48681 / beat.weibel@siemens.com

Adresse / Indirizzo

Siemens Schweiz AG, Intellectual Property, Freilagerstrasse 40, 8047 Zirich

Siemens AG, Corporate Intellectual Property, Otto-Hahn-Ring 6, D-81739 Miinchen

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an Rechtsetzung@ipi.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellung-

nahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfligung stellen. Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique & Rechtsetzung@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format
Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung@ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghia-
mo di volerci trasmettere elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

1. Ziel der Revision verfehlt, liberschieBend und teilweise nicht erreicht

Ziel der Patentgesetzrevision ist die Einflihrung eines zeitgemalSen Schweizer Patents. Dies soll durch die Einfihrung eines dualen, nationalen Schutzes
fiir technische Erfindungen bestehend aus einem auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit gepriften nationalen Patent und einem ungepriften Ge-
brauchsmuster erreicht werden. Ergdanzt werden soll das Vorhaben durch ein effizientes und kostengiinstiges Einspruchs- und Beschwerdeverfahren.

Es steht auBer Zweifel, dass ein solches duales Schutzsystem Vorteile bietet, da die moderne digitalisierte Welt einerseits einen raschen Schutz insbe-
sondere fiir Software Erfindungen beno6tigt und andererseits einen langfristig angelegten, gepriiften Schutz fir grundlegende Erfindungen und deren

Investitionsschutz

Status quo ist, dass Erfindern und Unternehmen fiir die Schweiz bereits heute wahlen kdnnen zwischen einem gepriften Patent (liber das EPA) und ei-

nem nur unvollstiandig gepriiften Schutzrecht (Uber das nationale Verfahren). Die dualen Schutzinstrumente stehen somit bereits jetzt zur Verfiigung.

Die Revision fligt diesem bewahrten System nun noch ein zusatzliches Schutzrecht in der Form eines national gepriften Patentes hinzu und reduziert
den Schutz des bestehenden, gebrauchsmusterdhnlichen, nur unvollstandig gepriften nationalen Schutzrechts, indem gerade die fiir Softwareerfin-
dungen wichtigen Verfahren, chem. Verbindungen und biotechnologischen Erfindungen vom neuen Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen werden.
Dies ist gerade fir viele kleinere Unternehmen, die in der Softwareentwicklung tatig sind, nachteilig. Die Laufdauer des Gebrauchsmusters ist auch nur
halb so lang wie diejenige des bestehenden schweizerischen Patents. Die Schutzmoglichkeiten fiir Unternehmen, die kein Interesse an einem volige-
priiften Patent haben, werden also nicht gestarkt, sondern geschwacht.

Die Entwicklung des COVID 19 Impfstoffes hat gezeigt, wie wichtig ein schneller, unkomplizierter Schutz ist. Solchen Erfindungen ist der geplante Ge-
brauchsmusterschutz aber genau nicht zuganglich.

GemaR Jahresbericht des IGE wurden in den Jahren 2018/19 gerade noch 615 nationale Patente erteilt. Demgegentiber stehen 136472 erteilte euro-
paische Patente mit Wirkung fiir die Schweiz. Die Revision hat also 0,45% der erteilten Patente zum Gegenstand. Fiir 0,45% der erteilten Patente soll
der Schutz weiter ausgebaut werden. Dies steht in keinem Verhaltnis zur Bedeutung des nationalen Schweizer Patents. Auch wenn die Anzahl erteilter
CH Patente sich verdoppeln wiirde, beliefe sie sich immer noch im geringen Prozentbereich. Aufgrund der zu erwartenden deutlichen Verteuerung der
Kosten fiir ein CH Patent, ist es sogar wahrscheinlicher, dass das nationale Verfahren noch weniger genutzt werden wird.

Das Ziel der Revision wird somit einerseits liberschossen, da fiir die Schweiz neu zwei geprifte Patente zur Verfligung stehen wiirden und andererseits
nicht erreicht, da der schnelle Schutz durch das neue Gebrauchsmuster den Herausforderungen moderner digitaler Technologien nicht offensteht.
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2. Alternativen wurden nur unvollstindig gepriift

GemaR erlduterndem Bericht Absatz 1.2 wurden vier Alternativen geprift: Status quo, Abschaffung des Schweizer Patents, Einflihrung eines Ge-
brauchsmusters anstelle des heutigen Schweizer Patents und die gewadhlte Losung der Einfihrung einer Vollprifung. Eine naheliegende, einfache Vari-
ante wurde nicht gepriift: Das bestehende Patenterteilungsverfahren kénnte dadurch vereinfacht werden, dass die sogenannte Sachprifung auf eine
echte formelle Prifung reduziert wiirde. Dadurch wirde der Prifungsaufwand erheblich verringert und die Erteilung beschleunigt. Der Schutzgegen-
satz eines solchen Gebrauchsmuster ahnlichen Schutzrechts ware im Sinne des Patentrechts nicht eingeschrankt und stiinde damit im Gegensatz zum
geplanten Gebrauchsmuster auch fiir moderne digitale Technologien zur Verfiigung.

Im Gegensatz zum geplanten Gebrauchsmuster wére die Schutzdauer auch langer, was gerade im Hinblick auf Patentboxen von Vorteil wére (siehe un-
ten). Ein gepriiftes Patent stiinde iber den Weg des EPA oder PCT fiir die Schweiz weiterhin zur Verfligung.

Das Ziel der Revision wiirde durch diese Alternative viel einfacher und wirksamer erreicht.

3. Revision fiihrt zu unverhaltnismaBigem Ressourcenaufbau

3.1.Anzahl Priifer
Setzte man dhnliche Malstabe fiir die Auslastung der Priifer an wie beim EPA oder DPMA benétigte das IGE fir die Vollprifung der gut 600
(2019: 615) erteilten Schweizer Patente 22 Priifer. Diese Prifer missten jedoch alle technischen Fachgebiete beherrschen und zusatzlich die Ver-
fahrensfiihrung in Einspruchsverfahren meistern. Es liegt auf der Hand, dass dies mit dem bestehenden Personal nicht bewéltigt werden kann.!
Mithin wiirde die Revision zu einem erheblichen Ressourcenaufbau beim IGE fliihren. Fiir den Anmelder ist es nicht akzeptabel, wenn sich ein Pri-
fer erst einmal in die Technologie einer Patentanmeldung einarbeiten muss. Es wird von den Anmeldern erwartet, dass sich die Priifer in der zu
patentierenden Technologie mindestens so gut auskennen, wie der Anmelder selbst. Ferner kann erwartet werden, dass dem Priifer der Stand
der Technik einer Technologie weitaus gelaufiger ist als dem Anmelder. Das sind zumindest die Standards, die Anmelder beim EPA oder DPMA
gewohnt sind. Bei der geringen Anzahl nationaler Patentanmeldungen kann das das IGE nicht leisten. Dadurch leidet entweder die Qualitat der
Prafung oder sie dauert zu lange und wird somit viel zu teuer.

! Derzeit beschéftigt das IGE 50 ausgebildete Patentpriifer als Rechercheure (https://www.ige.ch/de/ip-search/patentrecherchen.html). Die Patentpriifung und die Filhrung
von Einspruchsverfahren kdme zu den Recherchen noch hinzu.
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3.2.Einspruchsverfahren
Ein Einspruchsverfahren wurde bereits mit der letzten Patentgesetzrevision eingefiihrt. Genutzt wurde es bis jetzt nicht. Es besteht somit derzeit
nachweislich kein Bedarf an einem schweizerischen Einspruchsverfahren.

Beim EPA wird gegen 6% der erteilten Patente Einspruch eingelegt. Setzt man diese Rate auf die erteilten nationalen Schweizer Patente (2019:
615) um, ergaben sich maximal 37 Verfahren. Aufgrund des beschrankten geographischen Schutzumfanges eines nationalen Schweizer Patents
und den erwdhnten Erfahrungen ist davon auszugehen, dass weit weniger Einspriiche eingelegt wiirden.

Fiir eine Handvoll von Einspruchsverfahren wiirde die Revision somit einen lbertriebenen birokratischen und gesetzlichen Aufwand schaffen.
Hinzu kommt, dass die Rechtsbestandigkeit eines fiir die Schweiz geltenden Patentrechts bereits jetzt beim fachlich qualifizierten und zustandigen
Bundespatentgericht oder beim EPA angegriffen werden kann und auch wird. Ein weiteres Einspruchsverfahren erscheint somit nicht notwendig.

3.3.Beschwerdeinstanz
Gegen Verfugungen des IGE ist bereits jetzt das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) zustdndige Beschwerdeinstanz. Dies wiirde gemaR Revision
auch fur Entscheide des IGE fiir ein vollgepriftes Schweizer Patent oder in einem Einspruchsverfahren angegriffenes Patent gelten. Die entspre-
chende Fachkompetenz ist beim BVerG aber nicht vorhanden, sondern liegt beim 2011 geschaffenen Bundespatentgericht (BPGer). Durch die Ein-
fliihrung einer Vollprifung gabe es somit neu zwei Bundesgerichte in der Schweiz, die liber die Rechtsbestdndigkeit eines schweizerischen Patents
urteilen missten. Dies macht keinen Sinn und wirde beim BVGer zu einem unnoétigen und parallelen Aufbau von Fachrichtern zuséatzlich zu den
bestehenden Fachrichtern beim BPGer fiihren.

4. KMU und steuerliche Aspekte

Als eines der Hauptargumente wird in der Revision aufgefiihrt, dass KMU ein Interesse an einem nationalen schweizerischen, vollgepriften Patent hat-
ten. Dies mag mangels entsprechender Untersuchungen dahingestellt bleiben. Die Statistik spricht jedoch eine andere Sprache: Wahrend die Anzahl
europdischer Patente mit Wirkung fiir die Schweiz im Zeitraum 2015 bis 2019 um 26% zugenommen hat, ist diejenige der national erteilten Patente
um 18% gesunken.? Das Interesse an einem Schweizer Patent ist somit klar am Sinken. Dies entspricht auch der anerkannten Tatsache, dass nur noch

2 Quelle Statistik IGE und EPA
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die wenigsten KMU lediglich in der Schweiz tatig und somit an einem auf die Schweiz beschrankten Patentschutz interessiert sind.

Als weiteres Argument wird aufgefiihrt, dass KMU, denen ein vollgepriiftes Patent zu aufwendig und zu teuer ist, einen Zugang zu einem rasch erteil-
ten und kostengiinstigen Schutztitel erhalten sollten, der fiir die Patentbox qualifiziert. Dieses Ziel wird bereits jetzt durch das bestehende nationale
Schweizer Patent erreicht und wiirde noch viel einfacher und schneller erreicht, wenn die beschrankte Sachpriifung abgeschafft wiirde. AuRerdem ist
das vorgesehene Gebrauchsmuster aufgrund der kiirzeren Laufzeit und der Verpflichtung, sich in Patentboxen einzukaufen, dafiir deutlich schlechter
geeignet als das bestehende Schweizer Patent. Unternehmen, die kein Interesse an einem vollgepriiften Schutztitel haben, werden somit in dieser
Beziehung durch die Revision eindeutig schlechter gestellt.

5. Rechtssicherheit

Die Revision soll die Rechtssicherheit erhéhen, da die Sachprifung nationaler Schweizer Patente unvollstandig sei. Die Rechtsunsicherheit ergibt sich
aber vor allem dadurch, dass nicht oder schlecht informierte Anmelder sich im Glauben befinden, sie wiirden mit dem Schweizer Patent ein inhaltlich
gepriiftes Patent erhalten.® Die Rechtssicherheit dadurch zu erhéhen, dass eine Vollpriifung und gleichzeitig ein ungepriiftes Schutzrecht eingefiihrt
wird, kann nicht funktionieren, da ein fiir die Schweiz glltiges Schutzrecht ja bereits besteht und die Unsicherheit der Anmelder sich vor allem aus dem
falschen Glauben Uber die nationale Priifung ergibt.

Die Rechtssicherheit knnte dadurch erhoht werden, dass die unvolistdndige Sachpriifung des Schweizer Patents auf eine rein formelle Eingangs-
priifung reduziert und auch als solche benannt wiirde.

Eine weitere Option ware, bei Klageerhebung aus nationalen Patenten eine Recherche und ein Rechtsbestandigkeitsgutachten zu verlangen.

6. Fazit

Die vorgeschlagene Revision des Patentgesetztes
¢ schafft einen nicht gerechtfertigten und unverhaltnismaRigen Mehraufwand an Ressourcen beim IGE und BVerG,
e verpasst und Uberschielt die gesetzten Ziele,
e benachteiligt gerade KMU in steuerlichen Aspekten,

3 Erliuternder Bericht Seite 15
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e verpasst das Ziel, ein modernes fir digitale Erfindungen geeignetes Schutzsystem anzubieten.

Die Ziele kdnnten viel einfacher und effizienter erreicht werden, indem die unvollstéandige Sachpriifung des IGE durch eine rein formelle, unkomplizierte
Prufung ersetzt wirde. Dadurch stiinde das angestrebte duale Schutzsystem zur Verfligung, und im Gegensatz zur geplanten Revision wirde der Auf-
wand reduziert. Die Transparenz und Rechtssicherheit waren gewahrleistet und die Herausforderungen fir den Schutz digitaler Erfindungen kdnnte

besser erreicht werden.

Aus diesen Griinden ist die vorgeschlagene Gesetzesrevision grundséatzlich abzulehnen. Trotzdem soll im Folgenden auf den dringendsten
Anderungsbedarf eingegangen werden.
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Muster

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli

Artikel Antrag Begrindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
PatG /LBI/LBI
Durch die Beschrankung der Sachprifung auf eine rein formelle Priifung wirde die Rechtssi-
Abs. 2 aufheben cherheit erhdht. Wie im erlauternden Bericht korrekt erkannt, ergibt sich die Rechtsunsicher-
PatG Art. 59 ‘ heit in erster Linie daraus, dass die «Sachprufung» etwas vorspiegelt, was sie nicht halten

alter Abs. 4 wieder einfiihren

kann. Die derzeit gelibte Praxis einer grammatikalischen Prifung der Anmeldung mit Bleistift,
dient niemandem. Dies wird durch Streichung des Abs. 2 und Wiedereinfilhrung des Abs. 4
erreicht.

PatG Art. 59¢ — 59f

Streichen

Es besteht nachweislich kein Bedarf an einem schweizerischen Einspruchsverfahren. Die
Rechtsbestandigkeit kann direkt beim BPGer angegriffen werden. Damit erlibrigen sich auch
die Probleme mit der Beschwerde an das BVGer.

PatG Art. 72

Abs. 2 neu einfliihren

Aus ungepriften Patenten soll nicht geklagt werden kénnen. Vorschlag:

«Wird die Klage aufgrund eines nationalen Patents nach diesem Gesetz erhoben, hat der
Klager bei Klageerhebung einen anerkannten Recherchenbericht und ein Rechtsbestandig-
keitsgutachten vorzulegen.»

PatG Art. 87 — 102

Streichen

Folgt man dem Ansatz, dass ein gepruftes, europaisches und ein nur formell gepriiftes, natio-
nales Patent gentigen, kénnten die Art. 87 — 102 gestrichen werden.

PatG Art. 87

Abs. 3 streichen

Keine Beschrankung des Schutzgegenstandes von Gebrauchsmustern

PatG Art. 88 Abs. 1 lit. b

Streichen

Erhoht die Rechtsunsicherheit und ist damit unvereinbar mit Zielsetzung der Revision.

Art. 24 BVGer ff.

Regeln so anpassen, dass Beschwerde and BPGer geht und nicht an BVGer
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Pfaffli, Sabrina

Von: Gubinelli Oriana <o.gubinelli@konsumentenschutz.ch>
Gesendet: Donnerstag, 5. November 2020 16:11

An: Rechtsetzung

Betreff: Anderung Patentgesetz: Eréffnung Vernehmlassungsverfahren
Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung

Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

Anhorung zur Anderung des Patentgesetzes

Sehr geehrte Damen und Herren

Besten Dank fiir lhre Einladung zur Stellungnahme betreffend oben genannte Anhérung.

Leider hat die Stiftung fir Konsumentenschutz momentan keine Kapazitaten, um eine Stellungnahme zu schreiben.
Vielen Dank fur Ihr Verstandnis.

Mit freundlichen Grissen

Stiftung flr Konsumentenschutz

Freundliche Grusse

Oriana Gubinelli
Beratung und Administration

Freitag abwesend

Stiftung flir Konsumentenschutz
Nordring 4, Postfach

3001 Bern

Geschéaftsstelle +41 31 370 24 24
Direkt +41 31 370 24 32
o.gubinelli@konsumentenschutz.ch
www.konsumentenschutz.ch

Starken Sie den Konsumentenschutz:
Jetzt Gonner werden!

Von: Rechtsetzung <Rechtsetzung@ipi.ch>
Gesendet: Donnerstag, 15. Oktober 2020 11:49




An: 'mail@bdp.info' <mail@bdp.info>; 'info@cvp.ch' <info@cvp.ch>; 'info@edu-schweiz.ch' <info@edu-
schweiz.ch>; 'info@eag-ge.ch' <info@eag-ge.ch>; 'vernehmlassungen@evppev.ch'
<vernehmlassungen@evppev.ch>; 'info@fdp.ch' <info@fdp.ch>; 'gruene@gruene.ch' <gruene@gruene.ch>;
'schweiz@grunliberale.ch' <schweiz@grunliberale.ch>; 'lorenzo.quadri@mattino.ch' <lorenzo.quadri@mattino.ch>;
'pdaz@pda.ch' <pdaz@pda.ch>; 'gs@svp.ch' <gs@svp.ch>; 'franziska.tlach@spschweiz.ch'
<franziska.tlach@spschweiz.ch>; 'verband@chgemeinden.ch' <verband@chgemeinden.ch>;
'info@staedteverband.ch' <info@staedteverband.ch>; 'info@sab.ch' <info@sab.ch>; 'info@economiesuisse.ch'
<info@economiesuisse.ch>; 'bern@economiesuisse.ch' <bern@economiesuisse.ch>;
'sandra.spieser@economiesuisse.ch' <sandra.spieser@economiesuisse.ch>; 'info@sgv-usam.ch' <info@sgv-
usam.ch>; 'verband@arbeitgeber.ch' <verband@arbeitgeber.ch>; 'info@sbv-usp.ch' <info@sbv-usp.ch>;
‘office@sba.ch info@sgb.ch' <IMCEAINVALID-office+40sba+2Ech+20info+40sgh+2Ech@ipi.ch>; 'politik@kfmv.ch'
<politik@kfmv.ch>; 'info@travailsuisse.ch' <info@travailsuisse.ch>; 'direktion@bger.ch' <direktion@bger.ch>;
'kanzlei@bvger.admin.ch' <kanzlei@bvger.admin.ch>; 'kanzlei@bpatger.ch' <kanzlei@bpatger.ch>; 'acsi@acsi.ch'
<acsi@acsi.ch>; 'postmaster@aippi.ch' <postmaster@aippi.ch>; 'secretaire@aropi.ch' <secretaire @aropi.ch>;
'office@bfh.ch' <office@bfh.ch>; 'dg.office@cern.ch' <dg.office@cern.ch>; 'info@fhgr.ch' <info@fhgr.ch>;
'karin.hiltwein@fhnw.ch' <karin.hiltwein@fhnw.ch>; 'info@fho.ch' <info@fho.ch>; 'info@farmaindustriaticino.ch'
<info@farmaindustriaticino.ch>; 'info@fer-sr.ch' <info@fer-sr.ch>; 'info@fhs.ch' <info@fhs.ch>; 'info@frc.ch’
<info@frc.ch>; 'silvia.arber@fmi.ch' <silvia.arber@fmi.ch>; 'schweiz@greenpeace.org' <schweiz@greenpeace.org>;
'info@grip-pharma.ch' <info@grip-pharma.ch>; 'info@hes-so.ch' <info@hes-so.ch>; 'wolfgang.schatz@unilu.ch'
<wolfgang.schatz@unilu.ch>; 'cur@zurich.ibm.com' <cur@zurich.ibm.com>; 'office@ictswitzerland.ch'
<office@ictswitzerland.ch>; 'christoph.gasser@ssplaw.ch' <christoph.gasser@ssplaw.ch>;
'salvatore.volante@mmconsult.ch' <salvatore.volante@mmconsult.ch>; 'info@kalaidos-fh.ch' <info@kalaidos-
fh.ch>; 'forum@konsum.ch' <forum@konsum.ch>; '‘kmu-forum-pme@seco.admin.ch' <kmu-forum-
pme@seco.admin.ch>; 'mail@les-ch.ch' <mail@Ies-ch.ch>; 'management@khp-law.li' <management@khp-law.li>;
'kontakt@publiceye.ch' <kontakt@publiceye.ch>; 'info@saphw.ch' <info@saphw.ch>; 'info@satw.ch'
<info@satw.ch>; 'francois.meienberg@prospecierara.ch' <francois.meienberg@prospecierara.ch>;
'mail@martinamunz.ch' <mail@martinamunz.ch>; 'info@scienceindustries.ch' <info@scienceindustries.ch>;
'info@scnat.ch' <info@scnat.ch>; 'info@kmuverband.ch' <info@kmuverband.ch>; Stiftung fiir Konsumentenschutz
<info@konsumentenschutz.ch>; 'segreteria@supsi.ch' <segreteria@supsi.ch>; 'axel.mueller@intergenerika.ch'
<axel.mueller@intergenerika.ch>; 'info@swissict.ch' <info@swissict.ch>; 'info@swissbiotech.org'
<info@swissbiotech.org>; 'info@switzerland-innovation.com' <info@switzerland-innovation.com>;
'martina.weiss@swissuniversities.ch' <martina.weiss@swissuniversities.ch>; 'info@tek-kmu.ch' <info@tek-kmu.ch>;
'stefano.nigsch@unibas.ch' <stefano.nigsch@unibas.ch>; 'christoph.pappa@gs.unibe.ch'
<christoph.pappa@gs.unibe.ch>; 'rectorat@unifr.ch' <rectorat@unifr.ch>; 'secretariat-rectorat@unige.ch'
<secretariat-rectorat@unige.ch>; 'wolfgang.schatz@unilu.ch' <wolfgang.schatz@unilu.ch>; 'fabian.greub@unine.ch'
<fabian.greub@unine.ch>; 'hildegard.koelliker@unisg.ch' <hildegard.koelliker@unisg.ch>; 'info@usi.ch’
<info@usi.ch>; 'Marc.DePerrot@unil.ch' <Marc.DePerrot@unil.ch>; 'rita.stoeckli@uzh.ch' <rita.stoeckli@uzh.ch>;
'praesident@vespa.swiss' <praesident@vespa.swiss>; 'info@interpharma.ch' <info@interpharma.ch>;
'paulgeorg.maue@straumann.com' <paulgeorg.maue@straumann.com>; 's.brupbacher@swissmem.ch'
<s.brupbacher@swissmem.ch>; 'krol@zhaw.ch' <krol@zhaw.ch>; 'info@vips.ch' <info@vips.ch>; 'mail@vsp.ch’
<mail@vsp.ch>; 'info@zfh.ch' <info@zfh.ch>; 'rektorat@zhaw.ch' <rektorat@zhaw.ch>

Betreff: Anderung Patentgesetz: Eréffnung Vernehmlassungsverfahren - Modification de la Loi sur les brevets:
Ouverture de la procedure de consultation

Sehr geehrte Damen und Herren

In der Beilage senden wir lhnen das Begleitschreiben zur Er6ffnung des Vernehmlassungsverfahrens betreffend die
Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente.

Die Vernehmlassungsunterlagen kénnen bezogen werden (iber die Internetadresse:
https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.htmI#EJPD.

Freundliche Grisse

Abteilung Recht und Internationales
Eidgendssisches Institut fiir Geistiges Eigentum



Stauffacherstrasse 65/59g | CH-3003 Bern
www.ige.ch

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci-joint la lettre d’accompagnement concernant I'ouverture de la procédure de
consultation relative a la modification de la loi fédérale sur les brevets d'invention.

Le projet et le dossier mis en consultation sont disponibles a I'adresse Internet
https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.htmI#DFJP.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, I'expression de notre considération distinguée.

Droit & Affaires internationales

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Stauffacherstrasse 65/59g | CH-3003 Berne
WWW.ipi.ch

Gentili Signore e Signori,

Vi trasmettiamo, in allegato, la lettera d’accompagnamento relativa all’apertura della procedura di consultazione
concernente la modifica della legge federale sui brevetti d’invenzione.

La documentazione relativa alla consultazione & disponibile alseguente indirizzo Internet
https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.htmI#DFGP.

Distinti saluti

Diritto & Affari internazionali
Istituto Federale della Proprieta Intellettuale
Stauffacherstrasse 65/59g | CH-3003 Berna

Www.ipi.ch



Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Anderung des Patentgesetzes
Consultation relative a I’avant-projet de modification de la loi sur les brevets
Consultazione relativa all’ avamprogetto di modifica della legge sui brevetti
Formular zur Erfassung der Stellungnahme

Formulaire pour la saisie de la prise de position
Formulario per la raccolta di parere

Organisation / Organisation / Organizzazione Sulzer Management AG

Pumps Equipment

Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) Dr. Stefan Kluthe
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail) | stefan.kluthe@sulzer.com

+41 (0)52 262 3057

Adresse / Indirizzo Neuwiesenstrasse 15

8401 Winterthur

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an Rechtsetzung@ipi.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellung-
nahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfligung stellen. Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a Rechtsetzung@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format
Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung@ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghia-
mo di volerci trasmettere elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.




Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Begleitende Bemerkungen zur Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente

Der Vorentwurf (VE-PatG) zur Anderung des Schweizer Patentgesetzes (PatG) hat das Ziel, das Patentrecht in der Schweiz zu modernisieren und zu revi-
dieren, so dass den Schweizer Innovatoren und Innovatorinnen ein den internationalen Standards entsprechendes Patentpriifungsverfahren zur Verfligung
stehen soll. Auch wir sehen beim PatG in der aktuellen Fassung durchaus einen gewissen Uberarbeitungsbedarf, hauptséchlich jedoch in Bezug auf das
bisher eher rudimentare Einspruchsverfahren, sowie in Bezug auf formale Aspekte. So ist die Einfuhrung eines Einspruchsverfahrens, mit welchem in einem
Amtsverfahren vor dem IGE zukiinftig auch die Patentierungserfordernisse Neuheit und erfinderische Tatigkeit (Art. 1 PatG) im Lichte des Stands der Tech-
nik nach der Patenterteilung durch Dritte Gberpriift werden kdnnen, ohne dass in einem aufwandigen Nichtigkeitsverfahren die Gerichte bemiiht werden
mussen, durchaus Uberfallig und zu begrissen. Dazu ist lediglich Art. 152 VE-PatG wie vorgeschlagen anzupassen, so dass Konflikte mit dem Rickwir-
kungsverbot vermieden werden.

Der Ersatz des aktuellen teilgepriiften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster und die Einfihrung eines vollgepriften Schweizer Patents werden
jedoch abgelehnt, weil die Nachteile insbesondere fir KMUs, fur Klein- und Kleinstunternehmen sowie fiir Einzelerfinder gravierend sind und wesentliche
Vorteile nicht erkennbar sind. Auch die Einfihrung einer Neuheitsschonfrist wird abgelehnt.

Wesentliche Griinde:

1. Die Reform betrifft im Wesentlichen die auf dem nationalen Weg erlangten Schweizer Patente. Gemass Jahresbericht des IGE wurden in den Jah-
ren 2018/19 gerade noch 615 nationale Patente erteilt. Demgegeniiber stehen 136'472 erteilte europaische Patente mit Wirkung fiir die Schweiz.
Die Revision hat also 0,45% der erteilten Patente zum Gegenstand. Diese Fakten rechtfertigen in keiner Weise — zumindest nicht unter sachlichen
Gesichtspunkten — den finanziellen und organisatorischen Aufwand fur die Einfuhrung eines vollgepriften Schweizer Patents. Den daraus durch die
Revision des PatG erwachsenden notwendigen Ausbau der Administration vor allem beim IGE und bei der Rechtspflege (Gerichte) erachten wir als
unverhaltnismassig, solange ein gepriftes Schweizer Patent Uiber das Européische Patent (EP-Patent) erreichbar ist.

2. Ein wesentlicher Kritikpunkt, der haufig gegen das existierende teilgeprifte Schweizer Patent vorgetragen wird, ist die Rechtsunsicherheit, die haufig
eine eigenen Beurteilung oder Priifung der Schweizer Patente von Mitbewerben notwendig macht, was insbesondere fir kleiner Unternehmen die
oft kostenintensive Beauftragung eines externen Patentanwalts verlangt. Gerade diese Rechtsunsicherheit wird durch die vorgeschlagene Anderung
des Schweizer Patentgesetzes aber nicht beseitigt. Vielmehr ist es so, dass das heute existierende in der Sache ungeprifte Schweizer Patent durch
ein anderes in der Sache ungepriftes Schutzrecht, namlich das geplante Gebrauchsmuster, ersetzt werden soll. Folglich bleibt die haufig kritisierte
Rechtsunsicherheit erhalten.

3. Das Gebrauchsmuster hat nur eine Laufzeit von 10 Jahren - das aktuelle Schweizer Patent hat dagegen eine Laufzeit von 20 Jahren.
Das Gebrauchsmuster kann nur bestimmte Schutzgegenstande schiitzen (im wesentlichen nur Vorrichtungen, Maschinen, Apparate und Teile da-
von). Insbesondere sind Stoffe und Stoffgemische, z.B. Medikamente und chemische Verbindungen, sowie Verfahren aller Art vom Gebrauchsmus-
terschutz ausgeschlossen. Mit dem Ersatz des teilgepriften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster mit nur 10 Jahren Laufzeit bleibt die
Rechtsunsicherheit erhalten und die bisherigen Nutzer des teilgepriften Schweizer Patents werden durch die halbierte Laufzeit sowie die stark be-
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schrankten Schutzgegensténde deutlich schlechter gestellt als bisher.

4. Die Hirden und Voraussetzungen, sowie die Verfahren fur die Eintragung eines Gebrauchsmusters sind mit denjenigen fir die Erteilung eines teil-
gepruften Schweizer Patents praktisch identisch. Damit werden sich auch die Kosten fiir die Eintragung eines Gebrauchsmusters von denjenigen fur
die Erteilung eines teilgepruften Schweizer Patents nicht wesentlich unterscheiden kénnen. Auch der zeitliche Aufwand flr die Eintragung eines Ge-
brauchsmusters wird héchstens unwesentlich kleiner sein als fur ein klassisches teilgepriftes Patent. Es ist daher nicht zu erkennen, welchen Vorteil
oder welche Weiterentwicklung der Ersatz des teilgepruften Patents durch ein Gebrauchsmuster mit sich bringt. Daher ist die Einfuhrung des Ge-
brauchsmusters abzulehnen.

5. Die vorgeschlagene Neuheitsschonfrist beim Gebrauchsmuster ist aus Sicht der Anmelder wenig hilfreich und Uberfliissig. Eine solche Schonfrist
ermdglicht es zwar Anmeldern, die sich erst verspéatet um den Schutz ihrer Erfindungen kiimmern, noch ein nationales Schutzrecht zu erlangen. Al-
lerdings ist eine Ausdehnung des Schutzes ins Ausland bei Ausnutzung der Neuheitsschonfrist meist nicht mehr méglich. Daher ist ein solches
Schutzrecht fir international tatige Firmen, zu denen auch die meisten KMUs gehéren, wenig nitzlich. Hinzu kommt, dass im Rahmen der von der
WIPO vorangetriebenen Harmonisierung des materiellen Patentrechts eine wirksame Neuheitsschonfrist von den meisten Landern inklusive der
Schweiz abgelehnt wird.

Aus den vorgenannten Griinden wird der Ersatz des heutigen teilgepriiften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster, die Einfiihrung eines vollgepriif-
ten nationalen Schweizer Patents sowie die Einfiihrung einer Neuheitsschonfrist abgelehnt.
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% SWISSMECHANIC [ POLITIK

swissmechanic Schweiz Eidgendssisches Institut fir
Politik Geistiges Eigentum (IGE)
Felsenstrasse 6

8570 Weinfelden Rechtsetzung@ipi.ch

Telefon +41 (0)71 626 28 00
Telefax +41 (0)71 626 28 09
www.swissmechanic.ch

Weinfelden, 28. Januar 2021

Vernehmlassung zur Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungs-
patente (Patentgesetz) — Stellungnahme von Swissmechanic Schweiz

Sehr geehrte Frau Bundesratin Keller-Sutter
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fiir die Gelegenheit, unsere Stellungnahme zur Anderung des Bundesgesetzes liber
die Erfindungspatente (Patentgesetz) abgeben zu konnen.

Allgemeine Bemerkungen

Swissmechanic ist der fihrende Arbeitgeberverband der Klein- und Mittelbetriebe (KMU) in der
MEM-Branche (Maschinen-, Elektro- und Metallbranche). Der Verband Swissmechanic umfasst 14
selbststdndige Sektionen und eine nationale Organisation (Swissmechanic Schweiz). Die Fachorgani-
sation Forum Blech ist als Giberregionale Organisation, die Industrievereinigung GIM-CH aus der
Romandie als Partnerorganisation Swissmechanic Schweiz angeschlossen und in den relevanten
Verbandsorganen vertreten. Insgesamt vertritt Swissmechanic rund 1'400 KMU-Mitgliederfirmen mit
rund 70'000 Mitarbeitenden, davon etwa 6000 Auszubildende. Die angeschlossenen Betriebe
generieren ein jahrliches Umsatzvolumen von rund 15 Milliarden Schweizer Franken.

Ausgangslage

Aktuelle Situation

Mit einem Patent kdnnen technische Erfindungen geschiitzt werden. Erfinderinnen und Erfinder
kommen in der Schweiz heute auf zwei Arten zu einem Patent:

— Einerseits konnen sie ihre Erfindungen beim Europdischen Patentamt (EPA) anmelden,
welches ein vollstandiges Priifungsverfahren anwendet. Nach der Prifung und Registrierung

Fiihrender Arbeitgeberverband der KMU in der MEM-Branche
Association Suisse d'entreprises mécaniques et techniques
Associazione Svizzera delle imprese meccaniche e tecniche 1



% SWISSMECHANIC [ POLITIK

leitet das EPA das vollgepriifte europdische Patent an die vom Anmelder gewlinschten
nationalen Patentamter weiter, oft auch an das Eidgendssische Institut fiir Geistiges
Eigentum (IGE) in der Schweiz. Das IGE tragt anschliessend das EPA-Patent in das nationale
Register ein.

— Andererseits konnen die Erfinderinnen und Erfinder ein nationales (Schweizer) Patent direkt
beim IGE beantragen. Das ist schneller und glinstiger, da das IGE nach geltendem Patent-
gesetz nur eine unvollstandige Patentpriifung durchfiihrt. So untersucht es weder, ob die
Erfindung Gberhaupt neu ist, noch, ob die Erfindung verglichen mit dem Stand der Technik
wirklich innovativ ist, das heisst, ob sie tatsachlich auf einer «erfinderischen Tatigkeit» be-
ruht. Das IGE priift lediglich wenige gesetzliche Vorgaben, beispielsweise ob die Erfindung
gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstosst.

Geplante Revision

Mit der geplanten Revision soll das schweizerische Patentgesetz modernisiert und an internationale
Standards angepasst werden. Zu diesem Zwecke sollen in der Schweiz neu folgende zwei Arten von
Schutzrechten bzw. Patenten angeboten werden:

— erstens das «vollgepriifte Patent», bei dem das IGE kiinftig alle Patentierungsvoraussetzun-
gen priift, was zu mehr Klarheit und Rechtssicherheit fiir Patentinhaber sowie Dritte fiihren
soll, sowie

— zweitens das sogenannte Gebrauchsmuster («kleines Patent»), das technische Erfindungen
ohne inhaltliche Prifung schiitzt. Dieses Schutzrecht soll mit dem bisherigen, teilgepriften
nationalen Patent vergleichbar sein.

Das Gebrauchsmuster wird rascher und kostenglinstiger als ein Vollpatent erteilt. Der Preis fiir ein
Gebrauchsmuster wird voraussichtlich in der Gréssenordnung eines heutigen Schweizer Patents oder
leicht darunterliegen. Die Schutzdauer betragt mit zehn Jahren die Halfte der maximalen Laufzeit
eines Patents. Wie das (Voll-) Patent qualifiziert sich auch das Gebrauchsmuster fiir die sogenannte
Patentbox, welche Steuererleichterungen ermaoglicht.

Standpunkt von Swissmechanic

Obschon Swissmechanic Schweiz die grosse Bedeutung des Patentrechts fiir den Werkplatz und Inno-
vationsstandort Schweiz unterstreicht, ist nach unserer Einschatzung fraglich, ob die vorliegende
Vernehmlassungsvorlage gesamthaft gesehen tatsachlich eine Verbesserung gegeniiber dem Status
quo darstellt. Aus der Sicht von Swissmechanic stellen sich insbesondere folgende Fragen: Wie ist die
heutige Rechtssicherheit einzuschatzen? Welchen Mehrwert wiirde das neue Schweizer Vollpatent
bringen? Ist das ungepriifte Gebrauchsmuster tatsachlich eine vollwertige Alternative? Steht das
Schweizer Patentsystem international Gberhaupt unter Druck? Wer sind letztlich die Gewinner dieser
Revision? Wer die Verlierer?

Fiihrender Arbeitgeberverband der KMU in der MEM-Branche
Association Suisse d'entreprises mécaniques et techniques
Associazione Svizzera delle imprese meccaniche e tecniche 2
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Rechtssicherheit kann im Status quo erhéht werden

Nach geltendem Recht werden in der Schweiz die Patente ohne eine substanzielle Prifung
auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit erteilt. Die Rechtssicherheit kann jedoch bereits
heute verbessert werden, indem der Patentanmelder oder sein Vertreter beim IGE eine
Recherche zur schweizerischen Patentanmeldung beantragt, um so einen genauen Bericht
zum Stand der Technik zu erhalten. Zudem ist auch jede Drittperson berechtigt, eine solche
Recherche anzufordern.

Des Weiteren besteht nach heutiger Lage sogar die Moglichkeit, eine sogenannte «Recher-
che internationaler Art» zu beantragen. Die Recherche internationaler Art verfolgt denselben
Zweck wie die Recherche zur schweizerischen Patentanmeldung, wird aber durch das EPA
durchgefiihrt. Wer die Erfindung nach der Anmeldung in der Schweiz noch beim EPA anmel-
det, dem wird der Recherchebericht anerkannt und die Recherchegebiihr teilweise zuriick-
erstattet.

Es ist davon auszugehen, dass der einer allfalligen Sachprifung zugrunde gelegte Stand der
Technik wohl kaum umfassender als der heute bei einer Recherche gelieferte Stand der
Technik sein wird. Allenfalls eine Nachrecherche wahrend der Priifung kénnte marginale
Verbesserungen bringen.

Wie wir unten aufzeigen, kénnen Anmelder auch durch die Sachpriifung paralleler nationaler
Patente ein hohes Mass an Rechtssicherheit gewinnen, zu Kosten, die wesentlich geringer
sind als die eines europaischen Patentes.

Im Zweifel spielt eine gewisse Rechtsunsicherheit eher dem Patentanmelder/-inhaber in die
Hande.

Bleibt zu erwahnen, dass auch gepriifte Patente immer wieder von Nichtigkeitsinstanzen
widerrufen werden. Insofern kann die in der Revision versprochene Rechtssicherheit
durchaus auch triigerisch sein.

Aktuelles Schweizer Patentsystem steht international nicht unter Druck

Das derzeitige Schweizer Patentgesetz ist konform mit den einschlagigen internationalen
Abkommen (Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums PVU,
WTO-Abkommen liber handelsbezogene Aspekte der Rechte an Geistigem Eigentum TRIPS,
multilateraler Patentrechtsvertrag PLT).

Das Schweizer Patent ist in der Patentbox OECD-konform.

Revision hat viele Verlierer und nur wenig Gewinner

Patentanmelder, die keinen Bedarf fiir einen geografisch ausgeweiteten Schutz haben, sind
typischerweise Handwerksbetriebe, Kleingewerbetreibende oder Einzelerfinder. Diesen
wirde das preisglinstige Instrument eines nur formal gepriften, aber sachlich ungepriften
Patentes entzogen. Das Gebrauchsmuster ist dafiir kein Ersatz: Eine eingeschrankte Schutz-
dauer und der Ausschluss bestimmter Gegenstande von der Schiitzbarkeit schranken dieses
ein. Diese Gruppe der Anwender des Patentsystems wiirden also klar verlieren.

Fiihrender Arbeitgeberverband der KMU in der MEM-Branche
Association Suisse d'entreprises mécaniques et techniques
Associazione Svizzera delle imprese meccaniche e tecniche 3
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— Eine weitere, wichtige Gruppe sind Patentanmelder und -inhaber, die an der Rechtsbestan-
digkeit eines Patentes Interesse haben und es im Zweifel auch durchsetzen wollen. Diese
Unternehmen haben in der Regel ein Interesse daran, den Patentschutz lber die Schweiz
hinaus auszudehnen. Je nach Konstellation kommt entweder ein europaisches Patent in
Frage; das Unternehmen meldet seine Erfindung beim EPA an, um die Erteilung eines euro-
paischen Patents zu erlangen und dieses in den bei der Anmeldung benannten nationalen
Patentamtern registrieren zu lassen. Oder das Unternehmen meldet parallel zur Schweizer
Patentanmeldung ein weiteres nationales Patent — beispielsweise in Deutschland —an und
lasst es dort priifen. Nach Erteilung des deutschen Patentes ldsst sich ableiten, in welchem
Umfang sich das Schweizer Patent mit grosser Wahrscheinlichkeit durchsetzen liesse.
Wahrscheinlich ist dieses Vorgehen billiger als ein sachlich gepriftes Schweizer Patent.

— Auch fir Anmelder aus Ubersee wire das neue Schweizer Vollpatent uninteressant, da diese
kaum Interesse am Patentschutz nur fiir die Schweiz haben.

— Gewinnen wirden letztlich die Rechtsanwalte, die ihren Klienten nun «geprifte» Patente
verkaufen und diese im Prifungsverfahren vertreten konnten.

— Ein weiterer Gewinner ware die Bundesverwaltung; insbesondere im IGE miissten zusatzliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt werden.

Unsicherheiten und offene Fragen

— Es wird einige Jahre dauern, bis sich eine verlassliche Amtspraxis hinsichtlich der Sachpriifung
herausgebildet hat. So lange bestehen fiir die Anmelder grosse Unsicherheiten im Anmelde-
verfahren.

— Eine weitere Unsicherheit betrifft die Festlegung der konkreten Gebiihren fiir die Patentan-
meldung.

—  Weiter wére zu priifen, ob es nicht effizienter und kostengiinstiger ware, wenn das Bundes-
patentgericht fiir Beschwerden gegen Entscheide des IGE in Patensachen zustandig ware und
nicht das Bundesverwaltungsgericht.

Abschliessende Bemerkungen

Swissmechanic Schweiz weist darauf hin, dass das Patentrecht fir den innovativen Schweizer
Wirtschaftsstandort und die Wettbewerbsfahigkeit der Schweiz von grundlegender Bedeutung ist:
Mit einem Patent kann eine technische Erfindung geschiitzt und ein zeitlich befristetes Monopol
erteilt werden. Dadurch werden Trittbrettfahrer von der Nutzung der Erfindung ausgeschlossen und
der Patentinhaber erhalt die Moglichkeit, einen Gewinn zu erzielen und seine Investitionskosten
wieder hereinzuholen. Ohne Patentschutz wiirde der Anreiz, weiter in Forschung und Entwicklung zu
investieren, verloren gehen und der technische Fortschritt und somit unser Wohlstand stiinde auf
dem Spiel.

Der Werkplatz und Innovationsstandort Schweiz im Generellen und die MEM-Branche im Speziellen
sind auf einen wirksamen Patentschutz angewiesen. Aber braucht es wirklich ein neues Schweizer
Patentrecht? Nach kritischer Priifung des Status quo sowie der Vernehmlassungsvorlage kommt
Swissmechanic zum Schluss, dass die vorgeschlagene Revision zwar interessante Uberlegungen

Fiihrender Arbeitgeberverband der KMU in der MEM-Branche
Association Suisse d'entreprises mécaniques et techniques
Associazione Svizzera delle imprese meccaniche e tecniche 4
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beinhaltet, aber dem Schweizer Patentanmelder mehr Nach- als Vorteile bringt. Flir den Werk-,
Innovations- und Forschungsplatz Schweiz ist kein Mehrwert zu erwarten, da die Nutzniesser der
Revision hauptsachlich Rechtsanwalte, Verwaltung und das IGE sind.

Die im Zusammenhang mit dem heutigen Schweizer Patentsystem aufgefiihrte fehlende Rechts-
sicherheit sowie die oft zitierte Notwendigkeit einer Anpassung an internationale Standards sind
nach Meinung von Swissmechanic zu relativieren. Das heutige System in der Schweiz ermdglicht es,
fiir die Patentbox anerkannte Schutzrechte mit einer Laufzeit bis 20 Jahre preiswert zu erhalten. Mit
der Revision gdbe es neu zum einen das gepriifte Patent — allerdings zu hdheren Kosten — und zum
anderen das ungepriifte Gebrauchsmuster, dessen Anwendungsbereich im Vergleich zum Patent
jedoch beschrankt ist (Ausschluss von Verfahren etc.) und das langstens zehn Jahre lauft.

Wir danken lhnen fir die Gelegenheit zur Stellungnahme und bitten Sie, unsere Bemerkungen und
Anliegen angemessen zu beriicksichtigen.

Freundliche Grusse

Roland Goethe Dr. JUrg Marti
Prasident Direktor

Fiihrender Arbeitgeberverband der KMU in der MEM-Branche
Association Suisse d'entreprises mécaniques et techniques
Associazione Svizzera delle imprese meccaniche e tecniche 5
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Doris Anthenien
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Tel. +41 44 384 48 06
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Zrich, 27. Januar 2021

Vernehmlassung zur Anderung des Bundesgesetzes uber die
Erfindungspatente - Stellungnahme

Sehr geehrte Frau Bundesratin

Wir beziehen uns auf das vom Bundesrat am 14. Oktober 2020 eréffnete Vernehmlassungsver-
fahren zur Revision des Patentgesetzes und danken Ihnen fiir die Moglichkeit der Stellung-
nahme.

Swissmem ist der fihrende Verband fir KMU und Grossunternehmen der schweizerischen Ma-
schinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM-Industrie) und verwandter technologieorientierter
Branchen. Swissmem fordert die nationale und die internationale Wettbewerbsfahigkeit ihrer
rund 1'200 Mitgliedsfirmen durch eine wirkungsvolle Interessenvertretung, bedarfsgerechte
Dienstleistungen, eine gezielte Vernetzung sowie eine arbeitsmarktgerechte Aus- und Weiterbil-
dung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MEM-Industrie.

Die Schweizer MEM-Industrie ist eine facettenreiche und innovative Hightech-Branche, die in
samtlichen Lebens- und Wirtschaftsbereichen leistungsstarke Losungen anbietet. Sie erwirt-
schaftet 7% des Bruttoinlandproduktes (2019) und nimmt damit in der schweizerischen Volks-
wirtschaft eine Schliisselstellung ein. Die Branche ist mit rund 325'000 Beschéftigten die grosste
industrielle Arbeitgeberin der Schweiz und leistet mit Ausfuhren im Wert von CHF 68.3 Milliarden
rund 30% der gesamten Gliterexporte. 56% der ausgefihrten Giuter der MEM-Industrie werden
in die EU exportiert.

Gerne nehmen wir Bezug auf Ihre Anfrage bei der Eréffnung obiger Vernehmlassung.
Grundsatzliche Einschéatzung der Vorlage

Ziel der Revision ist die Einfuhrung eines zeitgemassen nationalen Schweizer Patents. Wir beur-
teilen die Vorlage im Grundsatz wie folgt:

e Rechtssicherheit
Aus Sicht von Swissmem ist die vorgesehene Anderung des Bundesgesetzes uiber die Erfin-

dungspatente grundsatzlich zu begrussen, weil damit die Rechtssicherheit gestarkt wird. Die
Rechtsunsicherheit des bisherigen nationalen Patents wird beseitigt und das nationale Patent zu
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einem international gleichwertigen technischen Schutzrecht. Die Einfiihrung einer obligatori-
schen Vollpriifung fir nationale Patentanmeldungen wird die Qualitat des Patentsystems in der
Schweiz steigern, da sowohl der Patentinhaber selbst wie auch Dritte eine deutlich héhere Si-
cherheit haben, dass ein erteiltes Patent auch den Patentierbarkeitskriterien geméass Patentge-
setz entspricht und daher rechtsbestandig ist.

Die auf Sprachverstandlichkeit beschrankte «Priifung» des Schweizer Patents wurde im Ausland
zunehmend belachelt und ist nicht mehr zeitgemass. Gleichzeitig kdnnen die im IGE vorhande-
nen Prifer nun mit der sinnvolleren Prifung auf Neuheit und Erfindungshéhe betraut werden,

Der Erfolg eines solchen gepriiften Patents wird aber sehr stark davon abhéangen, dass es rasch
und v.a. auch kostengunstig erteilt wird. Aus Kostengriinden kénnte die Prifung auch auf eine
echte formelle Prifung reduziert werden. Damit ware aber der Rechtssicherheit nicht gedient.

Andererseits ist festzustellen, dass grossere Unternehmen und Marktflhrer in unserer Branche
meistenteils von dem EP-Blindelpatent Gebrauch machen und das nationale Patent zumindest
bisher kaum genutzt wurde.

Neben dem gepriiften Patent soll auch ein kostenglnstiges ungeprtiftes Gebrauchsmuster als
Alternative angeboten werden. Wir begriissen dies als Wahlmaoglichkeit fur die Anmelder. Somit
finden sich die Vorteile (schnell, preisgiinstig), aber auch der Nachteil (rechtsunsicher) des bis-
herigen Patents wieder; dieser sollte durch einen obligatorischen Recherchebericht gemildert
werden. Die Laufzeit des Gebrauchsmusters (Art. 89 Vorentwurf) soll gegentiber dem bisherigen
Patent halbiert (10 statt 20 Jahre) werden. Dies wird von vielen Mitgliedern bedauert, weshalb
wir vor Laufzeitende eine Umwandlungsmdéglichkeit in ein gepruftes Patent vorschlagen.

Detailbemerkungen:
Swissmem kritisiert im vorliegenden Entwurf folgende Punkte:
¢ Neuheitsschonfrist

Die vorgeschlagene Neuheitsschonfrist (Art. 88 Vorentwurf) beim Gebrauchsmuster ist aus
Sicht der Anmelder wenig hilfreich und Uberflissig. Entsprechend sollte diese Frist und somit
Art. 88 gestrichen werden. Die Einfihrung einer generellen Neuheitsschonfrist ist bisher dem
Patentsystem der Schweiz fremd — wie Ubrigens den meisten europaischen Landern. Hinzu
kommt, dass im Rahmen der von der WIPO vorangetriebenen Harmonisierung des materiellen
Patentrechts eine wirksame Neuheitsschonfrist sehr umstritten ist.

e Erweiterung der Nutzung beim Gebrauchsmuster

Leider sollen chemische Verbindungen, biotechnologische Erfindungen und fur Softwareerfin-
dungen wichtige Verfahren vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen werden. Entspre-
chend sind Art. 87 Abs. 3 lit. b, c und d zu streichen.

e Bundesverwaltungsgericht als Beschwerdeinstanz

Fur Beschwerden, sowohl gegen Entscheidungen des IGE im Prifungsverfahren wie auch in
Einspruchsverfahren, ist im Entwurf das Bundesverwaltungsgericht vorgesehen. Allerdings hat
dieses Gericht kaum die bendtigten Kompetenzen, die komplexen Materien von Neuheit, erfin-
derischer Téatigkeit und ausreichender Offenbarung zu beurteilen. Dazu bedarf es fachkundiger
Richter wie sie nur beim Bundespatentgericht vorhanden sind. Zudem ist dieses Gericht be-
reits heute fur Streitfélle bei der Durchsetzung von Patenten in der Schweiz zustandig. Bei der
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erwartungsgemass relativ geringen Anzahl von Rechtsfallen wére es nicht praktikabel, zwei ver-
schiedene Gerichte mit derselben Rechtsmaterie zu befassen. Dies wirde ausserdem zu langen
Verfahrensdauern fihren, was nicht im Interesse des Wirtschaftsstandorts Schweiz ist.

Unsere detaillierten Bemerkungen finden Sie im beigelegten Antwortformular.

Wir danken lhnen fiir die Beriicksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Griisse

V% e 0 (nllsobtn
Dr. Stefan'Brupbacher

Doris Anthenien
Direktor Ressortleiterin Recht



Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Anderung des Patentgesetzes
Consultation relative a I'avant-projet de modification de la loi sur les brevets
Consultazione relativa all’ avamprogetto di modifica della legge sui brevetti
Formular zur Erfassung der Stellungnahme

Formulaire pour la saisie de la prise de position
Formulario per la raccolta di parere

Organisation / Organisation / Organizzazione Swissmem
(Verband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie)

Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) Doris Anthenien (044 384 48 06, d.anthenien@swissmem.ch)
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail)

Adresse / Indirizzo Swissmem, Pfingstweidstrasse 102, Postfach,8037 Zirich

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme elektronisch an Rechtsetzung@ipi.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellung-
nahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfigung stellen. Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a Rechtsetzung@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format
Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung@ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghia-
mo di volerci trasmettere elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Aus Sicht von Swissmem ist die vorgesehene Anderung des Bundesgesetzes Uber die Erfindungspatente grundsatzlich zu begriissen, weil sie die Rechts-
unsicherheit des bisherigen nationalen Patents beseitigt und das nationale Patent zu einem international gleichwertigen technischen Schutzrecht macht.
Eine Mehrheit der Mitgliedsfirmen von Swissmem bevorzugt die gewonnene Rechtssicherheit, weil dies eigene Prifungen erteilter Patente entbehrlich
macht. Auch wird die Durchsetzung erteilter Patente vor dem Bundespatentgericht damit erleichtert.

Andererseits finden sich die Vorteile (schnell, preisglinstig) und Nachteile (rechtsunsicher) des bisherigen Patents, nun allerdings mit halbierter Laufzeit, im
neuen Gebrauchsmuster nach deutschem und italienischem Vorbild wieder. Viele Nutzer aus unserer Branche wiinschen sich eine Verlangerung der Lauf-
zeit auf 20 Jahre, weshalb wir eine Umwandlungsmadglichkeit in ein (zu prifendes) Patent bis zum Ablauf des 8. Jahres vorschlagen. Diese Option soll unter
der Voraussetzung gewahrt werden, dass Gebrauchsmuster wie Patente dem Art. 57a unterstellt werden und ein amtlicher Recherchebericht erstellt wird.
Dies férdert im Ubrigen generell die Rechtssicherheit vor nicht rechtsbesténdigen Schutzrechten.

Die vorgeschlagene Neuheitsschonfrist beim Gebrauchsmuster ist aus Anmeldersicht wenig hilfreich und tberflissig. Eine solche Schonfrist erméglicht es
zwar Anmeldern, die sich erst verspatet um den Schutz ihrer Erfindungen kiimmern, noch ein nationales Schutzrecht zu erlangen. Allerdings ist eine Aus-
dehnung des Schutzes ins Ausland bei Ausnutzung der Neuheitsschonfrist meist nicht mehr méglich. Daher ist ein solches Schutzrecht fir international
tatige Firmen, zu denen auch die meisten KMUs gehdren, wenig nitzlich. Hinzu kommt, dass im Rahmen der von der WIPO vorangetriebenen Harmonisie-
rung des materiellen Patentrechts eine wirksame Neuheitsschonfrist von den meisten Landern inklusive der Schweiz abgelehnt wird.

Fir Beschwerden, sowohl gegen Entscheidungen des IGE im Prufungsverfahren wie auch in Einspruchsverfahren, ist im Entwurf das Bundesverwaltungs-
gericht vorgesehen. Allerdings hat dieses Gericht kaum Kompetenzen, die komplexen Materien von Neuheit, erfinderischer Tatigkeit und ausreichender
Offenbarung zu beurteilen. Dazu bedarf es fachkundiger Richter, wie sie nur beim Bundespatentgericht zur Verfligung stehen. Zudem ist dieses Gericht
bereits fiir Streitfalle bei der Durchsetzung von Patenten in der Schweiz zustandig. Dazu prift das Bundespatentgericht auch jetzt schon die Rechtsbestan-
digkeit sachlich geprufter wie auch sachlich nicht geprifter Schweizer Patente.

Bei der erwartungsgemass relativ geringen Anzahl von Rechtsfallen ware es nicht praktikabel, zwei verschiedene Gerichte mit derselben Rechtsmaterie zu
befassen. Dies wirde ausserdem zu langen Verfahrensdauern fiihren, die nicht im Interesse des Wirtschaftsstandorts sind.

Begrusst wirde weiterhin, wenn sich der Bundesrat fir eine gleichzeitige Revision des Patentzusammenarbeitsvertrags mit dem Furstentum Liechtenstein
einsetzen wirde.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli

Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

PatG / LBI/ LBI

PatG, Art. 57a Abs.3

Das IGE kann auf eine Recher-

che Uber den Stand der Technik
verzichten, wenn eine geeignete
amtliche Recherche bereits vor-
liegt.

Die Ergénzung stellt die Absicht klar, dass auf eine Recherche nicht willklrlich, sondern nur
dann, wenn eine zweckentsprechende friihere Recherche vorliegt, verzichtet werden kann.

Ersetzen durch: «Das IGE sorgt
fur die Erstellung und Veroffent-

Auch in der Maschinenindustrie gibt es Verfahren und Anwendungen, auch von chemischen

Art. 87 Abs. 3 lichung eines Berichts iber den | Stoffen (Schmiermittel, Brandschutzzusatze usw.), die schiitzenswert sind. Wie bei Patent-
Stand der Technik zur Anmel- anmeldungen (Art. 57a Abs.1) sollte ein Recherchebericht erstellt werden.
dung.»
Art. 88 streichen Nationaler Alleingang, zeitigere Rechtssicherheit, sieche auch Allgemeine Bemerkungen
Bis zum Ablauf des achten Jah- | Diese Schutzzeitverlangerung flir ehemalige Gebrauchsmuster kommt der KMU-Industrie
res kann die Umwandlung eines | entgegen, die damit nur fiir wichtige und lohnende Erfindungen weitere Mittel aufwenden
Art. 89 Abs.2 Gebrauchsmusters in ein Patent | muss. Gleichzeitig verbleibt der Kostenvorteil des alten ungepriiften Patents flir Laufzeiten bis

beantragt werden, wenn zuvor
spatestens im flinften Jahr ein
Rechercheantrag gestellt wurde.

zehn Jahre erhalten. Die frihzeitige Stellung des Rechercheantrags dient der Rechtssicher-
heit, so dass die Offentlichkeit nicht in jedem Fall bis kurz vor Ablauf des Gebrauchsmusters
mit einer Verldngerung rechnen muss.

Art. 24 BVerwG

Zustandigkeit dem Bundespa-
tentgericht Ubertragen

Es soll kein zweites Bundesgericht mit Patentangelegenheiten befasst werden, siehe dazu
auch das Gutachten von Prof. Rainer Schweizer.
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Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Stauffacherstr. 65/59g

3003 Berne

A l'attention de

M. Alexander Pfister

Par courriel : Alexander.pfister@ipi.ch

Neuchatel, le 10 février 2021

Projet de révision LBI

Cher Monsieur Pfister,

Par la présente, nous saisissons I'occasion qui nous est donnée de prendre position
dans le cadre de la procédure de consultation relative a la révision de la loi sur les
brevets d’invention et portant sur l'introduction en Suisse d’un brevet examiné ainsi
que d’'un modéle d'utilité.

Les soussignés apportent leur soutien a l'avant-projet. En effet, méme si
l'introduction d’un brevet examiné peut sembler constituer un changement important
par rapport au systéme actuel, il est important, car il tient compte de I'évolution de
la situation en matiére de brevets au niveau régional et témoigne d’une vision a
moyen et long terme, laquelle permettra de maintenir la place de la Suisse en tant
que place forte d’innovation au niveau international. A cet égard, il est important de
noter les points suivants :

1. Sila Suisse jouissait d’'une place privilégiée et d’une influence importante au
sein de I'Organisation européenne des brevets (OEB), cette derniére tend a
se réduire en particulier pour deux raisons : d’abord, en raison de
l'introduction prochaine du Brevet européen a effet unitaire, pour laquelle
'OEB sera compétente. En second lieu, méme si 'OEB n’est pas une
institution de I'Union européenne, cette derniére tend a y prendre de plus en
plus d’influence, réduisant d’autant plus I'impact de pays non-membres de
I'Union européenne tels que la Suisse. Notre pays se doit donc de maintenir
son attractivité au sein de 'OEB, mais également en dehors.

2. Par ailleurs, l'introduction d’un brevet examiné et d’'un modeéle d’utilité en
Suisse correspond a une tendance qui s’observe dans différents pays
européens, tels que I'Allemagne, le Royaume Uni, la France ou encore les
Pays bas.

3. Au surplus, des conseillers en brevets observent une tendance au dépét de
brevets nationaux, tendance a laquelle la Suisse pourra ainsi répondre et
ce, avec des brevets de qualité.

4. Enfin, un des soucis importants de ces derniéres années est d’assurer,
voire d’augmenter la qualité des brevets enregistrés. Or, un brevet
examiné tendra par la force des choses a augmenter la qualité des brevets
déposés. Pour les entreprises qui n’en ont pas besoin, l'introduction d’'un
modéele d'utilité permettra de maintenir une procédure simple.

www.unine.ch/pi2
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L’introduction d’'un brevet examiné, en paralléle a un modéle d'utilité, permettra de
maintenir et de développer encore la place de la Suisse en tant que place
d’'innovation forte, tout en lui conférant un dynamisme nouveau.

Nous souhaitons toutefois également formuler une proposition de modification du
projet de loi. En effet, celui-ci prévoit qu’en matiére de recours, le Tribunal
administratif fédéral (TAF) serait compétent. Or, cette instance ne dispose pas de
juges techniques spécialisés. Méme s'il est prévu d’engager une telle personne,
cette derniére ne pourrait couvrir tous les domaines techniques. Or, il ne sera pas
concevable d’engager un nombre plus important de juges spécialisés, pour un
nombre de procédures qui somme toute devrait étre relativement limité. Nous
proposons donc de conférer la compétence en matiére de recours au Tribunal
fédéral des brevets (TFB), qui dispose de toutes les compétences techniques et
juridigues nécessaires. Afin d’éviter des situations de conflit d’'intérét, notamment
dans le cas dans lequel le TFB aurait validé sur recours un brevet dans le cadre
d’'une procédure administrative et qu’il serait de nouveau appelé a juger de sa
validité dans une procédure civile (typiquement dans le cadre d'une action
reconventionnelle intentée par une partie défenderesse, sur exception voire méme
dans une procédure propre en invalidation), la création d’'une chambre séparée
pourrait étre envisagée. Si la création d’'une telle chambre n’apparait pas praticable,
l'alternative pourrait étre que le TFB mette a disposition du TAF des juges
techniques. Il conviendrait donc de modifier les |égislations concernées en ce sens.

Nous nous tenons volontiers a disposition en cas de questions.

En vous remerciant de lattention portée a la présente, nous vous adressons,
Madame, Monsieur, I'expression de nos sentiments distingués.

& )

r S S

Prof. Dr. Daniel Kraus

(_\
Kol wwel—

Prof. Dr. Nathalie Tissot

Pole de propriété intellectuelle et de I'innovation, Université de Neuchatel
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Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente: Vernehmlassungsantwort

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das Schreiben vom 14. Oktober 2020 und bedanken uns, dass wir Gelegenheit
erhalten haben, uns zur geplanten Revision des Patentgesetzes zu dussern. Ebenfalls bedanken wir uns

flr die gewéhrte Fristverlangerung.

In der Beilage lasse ich lhnen die Stellungnahme des VESPA samt Beilage zukommen. Sie wurde von
Philipp Riifenacht verfasst. Bei Riickfragen ist er telefonisch unter 031 310 80 80 oder per E-Mail an

p.ruefenacht@kellerschneider.com erreichbar.

Mit freundlichen Grussen,

fa A

Christoph Fraefel
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Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente - Vernehmlassungsverfahren
Stellungnahme des VESPA
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Verband der freiberuflichen Europaischen und Schweizer Patentanwalte (VESPA) dankt fir die
Gelegenheit, sich im Rahmen der Vernehmlassung zur Anderung des Bundesgesetzes lber die
Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) zu aussern.

1 Zusammenfassung

Nach einer erfolgreichen Aufwertung des Patentgerichts- und des Patentanwaltswesens durch Neuerungen in
der Gesetzgebung ist auch das Patentgesetz als zentrale Saule des Patentwesens reformbediirftig. Der
VESPA ist der Ansicht, dass die Stossrichtung der Teilrevision des Patentgesetzes richtig ist und zur Starkung
des Wirtschaftsstandortes Schweiz nicht nur im Bereich des Patentschutzes sondern auch in steuerrechtlichen
Belangen dient. Aus diesem Grund unterstutzt der VESPA die Teilrevision.

Die Modernisierung fuhrt aufgrund der materiellen Prifung auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit zu einer
verbesserten Rechtssicherheit sowohl flir die Anmelder selbst als auch fir Dritte, die mit Patenten konfrontiert
sind.

In einem Punkt regt der VESPA eine grundlegende Anderung an: Seit 2012 ist das Schweizerische
Bundespatentgericht in St. Gallen erstinstanzlich fir zivilrechtliche Streitigkeiten Uber Patente zustandig. Das
Gericht wurde geschaffen, weil fur die Entscheidung Gber solche Streitigkeiten regelmassig besonderes
technisches und patentrechtliches Fachwissen benétigt wird. Solches Fachwissen ist gleichermassen bei
Beschwerden Uber Entscheidungen des Eidgendssischen Instituts fur Geistiges Eigentum im Patenterteilungs-
und Einspruchsverfahren notwendig. Entsprechend regt die Arbeitsgruppe an, die Zustandigkeit des
Bundespatentgerichts auch fur Beschwerden gegen Entscheide des IGE in Patentsachen festzulegen. Das
beim Gericht vorhandene Know-how und sein Pool mit spezialisierten Fachrichtern kénnen so auf einfache
und effiziente Weise auch im Rahmen des modernisierten Patentsystems eingesetzt werden. Ein Gutachten
eines namhaften Verwaltungsrechtlers zeigt, dass eine entsprechende Lésung gangbar ist und letztlich
weniger verfahrensrechtliche Spezialregelungen erfordert und organisatorischen Aufwand verursacht als die
gemass Vorentwurf vorgesehene Losung (weiteres dazu unten, Abschnitt 4.8).

2 Internationale Anbindung

Die Teilrevision fihrt durch die Einfihrung eines vollgepriiften nationalen Schweizer Patentes, welches
internationalen Standards entspricht, auch zu einer Starkung des Eidgendssischen Institutes fur geistiges
Eigentum, welches flr die Erteilung der nationalen Schweizer Patente zustandig ist. Auch im Bereich des
Patentwesens hat die Digitalisierung Einzug gehalten. Die Teilrevision schafft die Grundlage, um die aktuellen
technischen Maglichkeiten leistungsstarker Datenbanken auszuschépfen und Informationen mit anderen
Amtern, z.B. in Rahmen von PPH-Abkommen, auszutauschen. Dies wirkt sich positiv auf die Effizienz und die
Qualitat des Priifungsverfahrens aus. Durch die damit geschaffene Grundlage fir einen wertvollen Daten- und
Erfahrungsaustausch wird dem IGE die Moglichkeit eroffnet, auf internationaler Ebene auf Augenhéhe mit
anderen Patentdmtern zusammenarbeiten zu kénnen.



3  Blick auf Europa

Eine Starkung der Patentpriifung in der Schweiz, wie sie von der Revisionsvorlage angestrengt wird, erscheint
auch mit Sicht auf die Situation in Europa sinnvoll: Mit den Bestrebungen der EU, ein unionsweit
harmonisiertes Einheitspatent zu schaffen, wird es weitere Veranderungen auch im Rahmen des
Europaischen Patentiibereinkommens geben, deren Auswirkungen auf die Schweiz zwar erahnbar, aber noch
nicht definitiv abschatzbar sind. Es ist jedenfalls davon auszugehen, dass der Einfluss der am Einheitspatent
beteiligten EU-Vertragsstaaten beim EPA weiter zu- und im Vergleich dazu der Einfluss der Schweiz und
anderer Nicht-EU-Lander abnehmen wird. Zudem zeichnet sich engere Zusammenarbeit zwischen dem nicht
zur EU-gehoérenden Européischen Patentamt und dem zur EU gehdrenden (aber derzeit nicht fir Patente
zustandigen) Amt der Europaischen Union fir geistiges Eigentum (EUIPO) ab. Somit kann das bestehende
Patentsystem mit einem vollgepriften Europdischen Patent und einem teilgepriiften Schweizer Patent fir die
Schweiz zu einer Souveranitatsfrage im fur die Schweiz als Innovationsland existenziellen Patentbereich
werden.

Selbstverstandlich ist es im Interesse der Schweizer Wirtschaft anzustreben, dass die Schweiz auch langfristig
aktiver Teil des Europaischen Patentsystems bleibt. Mit einer qualitativ hochstehenden Patentpriifung auch
durch das IGE ist das Innovationsland aber nicht auf Gedeih und Verderb von diesem System abhangig. Es
werden zusatzliche Optionen geschaffen und die Verhandlungsposition der Schweiz in internationalen
Verhandlungen wird gestarkt.

4  Detailstellungnahme

In der Folge nimmt der VESPA zu den einzelnen Aspekten detailliert Stellung:

4.1 Einfihrung der Vollpriifung fiir Schweizer Patente

Die Einfihrung der materiellen Prifung auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit fir Schweizer Patente ist zu
begrissen. Durch die Prifung wird, wie eingangs erlautert, die Rechtssicherheit sowohl fur den
Patentanmelder als auch fur Dritte erhéht. Auch wird die Akzeptanz des Schweizer Patentsystems gesteigert,
dies national, wie auch international.

Der Erfolg des klnftigen Patentsystems wird aus Sicht des VESPA im Wesentlichen von den folgenden drei
Faktoren abhangig sein:

¢ Qualitat der Recherchen- und Priifungsergebnisse: Es muss das Ziel sein, dass international
vergleichbare Recherchen- und Prifungsergebnisse erzielt werden. In diesem Zusammenhang ist auf
Seiten des IGE bei der Implementierung auf eine gute Ausbildung der Patentprufer acht zu geben.
Dies insbesondere in der Anfangsphase der Vollprifung.

o Kosten: Die Kosten sind fiir die Anmelder in gewissen Fallen, insbesondere bei Einzelerfindern, ein
zentraler Punkt bei der Verfolgung einer Patentstrategie. Die amtsseitigen Geblihren missen einem
internationalen Vergleich standhalten kdnnen. Beispielsweise miissen die Amtsgeblhren in einem
gesunden Verhaltnis zu den Amtsgebuhren des Europaischen Patentamtes oder des Deutschen
Patentamtes stehen.

* Flexibilitat: Das Prifungsverfahren ist prozedural so auszugestalten, dass dem Patentanmelder
Flexibilitat in der zeitlichen Geschwindigkeit des Erteilungsverfahren geboten wird, insbesondere soll —
wenn dies der Anmelder wiinscht - eine beschleunigte Patentpriifung und —erteilung innerhalb weniger
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Monate ermdglicht werden. Dies wird auf Stufe der Verordnung zu berilicksichtigen sein.

4.2 Recherche internationaler Art

Im VE-PatG wird vorgeschlagen, den Art. 59(5)b VE-PatG zu streichen. Dem Anmelder wird damit die
Moglichkeit genommen, eine Recherche internationaler Art durchfiihren zu lassen. Die Recherche
internationaler Art ist aber ein sehr attraktives Element. Viele Anmelder entschliessen sich fiir eine Schweizer
Prioritatsanmeldung, weil mit der Recherche internationaler Art innerhalb des Prioritatsjahrs ein qualitativ
hochstehendes Recherchenergebnis erhaltlich ist, wobei die Kosten im Rahmen eines nachfolgenden
europaischen Erteilungsverfahrens teilweise zurlick erstattet werden. Die Abschaffung dieser Méglichkeit
macht das Schweizer Patentsystem unattraktiver.

Es wird daher angeregt, auf die Streichung von Art. 59(5)b VE-PatG zu verzichten.

Weiter wird angeregt, dass der Recherchenbericht der Recherche internationaler Art an die Stelle des durch
das IGE zu erstellenden Berichts des Stands der Technik tritt oder zumindest berlcksichtigt wird. Weiter soll
bei Vorliegen des Recherchenberichts der Recherche internationaler Art in der Verordnung des IGE uber
Gebihren (SR 232.148, GebV-IGE) eine Gebuhrenrickerstattung fir die Recherchengebuihr vorgesehen
werden.

4.3 Recherche im Alilgemeinen

Nach Art. 57a Abs. 3 VE-PatG und Art. 138 lit. b kann das IGE auf eine Recherche zum Stand der Technik
verzichten. In diesem Zusammenhang wird angeregt, dass auf Stufe der Verordnung geregelt wird, dass das
IGE moglichst viele Recherchenergebnisse von anderen Patentamtern ganz oder teilweise berticksichtigt. Dies
unter einer vollstandigen oder teilweisen Rlckerstattung der Recherchengebuhr. Diese Berucksichtigung
verschlankt das Verfahren fir den Anmelder weiter. Insbesondere sollte auf eine Recherche zum Stand der
Technik verzichtet werden, wenn bereits eine Recherche vom Europaischen Patentamt vorliegt (siehe auch
unten, Abschnitt 4.9).

4.4 Englische Sprache

Der VESPA begrusst die Mdglichkeit der Verwendung der englischen Sprache. Das tragt dazu bei, das
Erteilungsverfahren effizienter und kostenguinstiger zu gestalten. Weiter wird die Attraktivitat sowohl fiir
Schweizer Anmelder wie auch fir internationale Anmelder erhdht.

Mit der Ratifizierung des "Ubereinkommens Uber die Anwendung des Artikels 65 EPU — Londoner
Ubereinkommen" (SR 0.232.142.202) als zusétzliches Ubereinkommen zum EPU hat die Schweiz ja schon
auf das Ubersetzungserfordernis von in Englischer Sprache erteilten Européischen Patenten verzichtet.
Demnach sind bereits heute schon europdische Patente in der Schweiz in englischer Sprache wirksam, was in
der Praxis kein Problem darstellt.

4.5 Einheitlichkeit

Die Aufhebung des Einheitlichkeitserfordernis in Verfahren nach der Patenterteilung (Teilverzicht nach Art. 25
PatG, Teilnichtigkeit nach Art. 27 Abs. 3 PatG und Teilabtretung nach Art. 30 Abs. 3 PatG) ist zu begriissen.
Fir den Anmelder ist dies vorteilhaft, weil die uneinheitlichen Patentanspriiche im gleichen Patent bestehen
kénnen und kein neues Patent errichtet werden muss. Das flhrt zu Kostenersparung auf Seiten der Anmelder.
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4.6 Gebrauchsmuster

Die Einfiihrung des Gebrauchsmusters in der vorliegenden Form bietet dem Anmelder einen einfach und
kostengtinstig zuganglichen Schutz fiir Erfindungen. Dies starkt insbesondere die Attraktivitat fir kleinere KMU
und fur Anmelder, die an einer schnellen Erteilung interessiert sind. Auch im internationalen Vergleich wird das
Patentsystem mit der Einfihrung eines Gebrauchsmusters ein System auf Augenhéhe mit anderen fiihrenden
Innovationsnationen, wie beispielsweise Deutschland, gebracht.

Die Abzweigung eines Gebrauchsmusters ist flr die Nutzer eine sehr attraktive Méglichkeit, schnell,
effizient und kostenglinstig zu einem durchsetzbaren Schutzrecht zu kommen.

Der VESPA ist der Auffassung, dass das Gebrauchsmuster auch fir Verfahren zuganglich sein muss. In der
Praxis fiihrt die Ausnahme gemass Art. 87 Abs. 3 lit. d in sehr vielen Fallen lediglich dazu, dass Erzeugnis-
bzw. Vorrichtungsanspriche formuliert werden, die aber eigentlich ein Verfahren schitzen sollen. Insofern wird
angeregt, Art. 87 Abs. 3 lit. d VE-PatG zu streichen. Ein genereller Ausschluss von chemischen Stoffen und
Stoffgemischen sowie von deren Verwendung gemass Vorentwurf, Art. 87 Abs. 3 lit. b ist unserer Ansicht nach
ebenfalls nicht notwendig. So kann es durchaus sinnvoll sein, flr neuartige Zusammensetzungen von
Reinigungsmitteln oder Baumaterialien einen Gebrauchsmusterschutz anzustreben. Sollen Pharmazeutika
vom Gebrauchsmusterschutz ausgenommen werden, kann die derzeitige lit. b wie folgt formuliert werden:

chemische Stoffe und Stoffgemische zur Anwendung in Verfahren zur chirurgischen oder
therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Kérpers oder in Diagnostizierverfahren,
die am menschlichen oder tierischen Kérper vorgenommen werden;

Wir gehen selbstredend davon aus, dass die Ausschlussgrinde fur den Patentschutz gemass Art. 2 PatG in
Zukunft auch fur Gebrauchsmuster Anwendung finden.

Die Erweiterung der sog. unschadlichen Offenbarungen einer Erfindung innerhalb der letzten sechs Monate
vor der Anmeldung (Neuheitsschonfrist) gemass Art. 88 VE-PatG erhoht die Attraktivitat des
Gebrauchsmusterschutzes als Alternative zum Patentschutz, gerade fur wenig erfahrene Anmelder, und ist
daher zu begriissen. Die vorgesehene Regelung fir die Beweislast ist sinnvoll.

Gemass den VE-PatG ist vorgesehen, dass Gebrauchsmuster abgesehen von der Prifung gemass Art. 91
Abs. 1 VE-PatG ohne weitere Prifung eingetragen werden. Dies ist sehr zu begrissen. Die Einfihrungen
einer Klarheitsprifung oder gar einer materiellen Prifung ist jedenfalls abzulehnen. Die Moéglichkeit des IGE,
nach Art. 91 Abs. 2 VE-PatG offensichtlich missbrauchliche Anmeldungen fiir Gebrauchsmuster abzulehnen,
ist aus Rechtssicherheitsiiberlegungen zu begrissen; dieses Mittel ist aber mit dusserster Zurtickhaltung
anzuwenden, beispielsweise bei offensichtlichem Missbrauch, um den Vorteil eines schnellen,
kostengtinstigen Verfahrens nicht aufs Spiel zu setzen.

Im VE-PatG wird Art. 12 nur formell geandert (,Patentgesuch” ersetzt durch ,Patentanmeldung®). Es sollte in
Art. 12 VE-PatG der Klarheit wegen aber auch das Gebrauchsmuster genannt werden. Oder bei den
Bestimmungen Uber das Gebrauchsmuster wird ein Artikel eingefiigt, der sinngemass Art. 12 VE-PatG

entspricht.

Ebenfalls sollte im Gesetz klar festgehalten werden, dass gegen ein Gebrauchsmuster kein Einspruch nach
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Art. 59¢ VE-PatG eingelegt werden kann, trotz des generellen Verweises in Art 102 VE-PatG. Der
Loschungsantrag nach Art. 93 bietet alle Moglichkeiten, die auch im Rahmen eines Einspruchs bestehen, und
eine Kumulation von Einspruchs- und Loschungsverfahren gegen dasselbe Schutzrecht sind zu vermeiden.

4.7 Einspruchsverfahren

Der VESPA begriisst die Offnung des Einspruchsverfahrens, wie sie geméass Art. 59¢ VE-PatG vorgesehen ist.
Bei der Gestaltung des Einspruchsverfahrens im Rahmen der Ausarbeitung der Verordnung ist darauf zu
achten, dass dessen Dauer begrenzt sein sollte, um die Durchsetzung erteilter Patente nicht unnétig zu
erschweren und Dritten innert kurzer Frist Rechtssicherheit zu verschaffen.

Falls das Bundespatentgericht als Beschwerdeinstanz benannt wird (vgl. nachfolgenden Absatz) begrusst der
VESPA die im Gutachten Schweizer (Teil IV, Abs. 2.3.1) angesprochene Mdglichkeit einer
"Sprungbeschwerde", bei der sich alle beteiligten Parteien eines Einspruchsverfahrens darauf einigen kénnen,
dass Uber den Einspruch direkt durch die entsprechende Abteilung des Bundespatentgerichts entschieden
wird. Diese Mdglichkeit sollte analog auch den Parteien eines Loschungsverfahrens gegen ein
Gebrauchsmuster offenstehen.

4.8 Beschwerdeweg

Der Vorentwurf sieht vor, dass das Bundesverwaltungsgericht Uber Beschwerden des IGE in (materiellen)
Patentangelegenheiten entscheidet. Die Qualitat der entsprechenden Entscheidungen soll sichergestellt
werden, indem die Gerichtskommission bei der Vorbereitung der Wahl darauf achtet, dass unter den
Richterinnen und Richtern des Bundesverwaltungsgerichts solche mit technischen Kenntnissen vertreten sind.

Diese Regelung reicht unseres Erachtens nicht aus, um sicherzustellen, dass qualitativ hochwertige
Entscheidungen getroffen werden. Wenn mdgliche Nutzer nicht darauf vertrauen kénnen, werden sie es aber
vermeiden, das System Uberhaupt zu nutzen. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, den
Beschwerdeweg so zu gestalten, dass auch materielle Entscheidungen des IGE im Rahmen der Vollpriifung
bzw. von Einspruchs- und Léschungsverfahren von einer kompetenten Instanz Gberprift werden kénnen.

In der Schweiz besteht seit 2012 auf Bundesebene das Bundespatentgericht mit Zustandigkeit fur Zivilklagen
im Zusammenhang mit Patenten. Das Bundespatentgericht verfiigt iber einen Pool kompetenter Fachrichter
mit juristischer oder technischer Vorbildung. So ist sichergestellt, dass jeweils Richter dem Spruchkérper
angehoren, die Uber spezifische technische Kenntnisse im jeweils relevanten technischen Fachgebiet
verfiigen. Das Bundespatentgericht hat — im Rahmen der ZPO — spezifische Ablaufe geschaffen, die der
Beurteilung materiell-rechtlicher Fragen, darunter der Rechtsbestandigkeit erteilter Patente, angepasst sind.

Die Fachverbande INGRES, AIPPI Schweiz, VESPA, VIPS und VSP haben bei Prof. Dr. iur. Rainer J.
Schweizer eine gutachterliche Stellungnahme zu verwaltungsrechtlichen Aspekten der geplanten Reform
eingeholt (Beilage). Herr Prof. Schweizer ist ein namhafter Verfahrensrechtler und war von 1996-98 u. a.
Gutachter fur das Bundesamt fiir Justiz zur Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit des Bundes. Herr Prof.
Schweizer kommt zum Schluss, dass einer Zustandigkeit des Bundespatentgerichts (namentlich einer zweiten,
verwaltungsgerichtlichen Abteilung des Bundespatentgerichts) fur die Beurteilung von Beschwerden keine
substanziellen Griinde entgegenstehen (Gutachten, Teil IV, Abschnitt 3.2). Eine solche Lésung stiinde denn
auch nicht quer in der Landschaft, kennen doch verschiedene europaische Staaten ahnliche Losungen, z. B.
das Vereinigte Konigreich, Irland, Frankreich, Deutschland, Danemark, Schweden, Norwegen und Portugal
(Gutachten, Teil IV, Abschnitt 3.3).
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Es zeigt sich sogar, dass der rechtliche Anpassungsbedarf bei einer Lésung mit dem Bundespatentgericht als
Beschwerdeinstanz geringer sein durfte als bei der Losung gemass Vorentwurf (Gutachten, Teil IV, Abschnitt
4.2f.).

Fur eine Ansiedelung der Beschwerden vor Bundespatentgericht spricht auch die kiinftige Verwendung der
englischen Sprache bei den Anmeldeunterlagen. Schon heute kénnen sich die Parteien in Verfahren vor
Bundespatentgericht darauf einigen, die englische Sprache zu benitzen (Art. 36 Abs. 3 PatGG). Viele
Verfahren wurden bereits in Englischer Sprache geflihrt. Insofern hat das Bundespatentgericht bereits heute
schon die Sprachenkompetenz.

Somit regt der VESPA an, das Bundespatentgericht als Beschwerdeinstanz fir Entscheide des IGE im
patentrechtlichen Eintragungsverfahren sowie Einspruchs- und Léschungsverfahren vorzusehen.

Im Rahmen der entsprechenden Anpassungen des Bundespatentgerichtsgesetzes (PatGG) ist analog zur
Bestimmung im Art. 29 Abs. 1 PatGG festzuhalten, dass Patentanwalte als Parteivertretung vor dem
Bundespatentgericht generell auch in Beschwerdefallen gegen Entscheidungen des IGE auftreten kénnen.

4.9 Einzelne Bestimmungen

Art. 7b VE-PatG legt wie der bisherige Art. 7b PatG fir die unschadliche Offenbarung, die auf einen
offensichtlichen Missbrauch zuriickgeht, einen Zeitraum von 6 Monaten vor dem Anmelde- oder
Prioritatsdatum fest.

Dieser Wortlaut regelt den Fall nicht, wo ein alteres Recht missbrauchlich durch einen Unberechtigten
angemeldet aber erst nach Einreichung der Schweizer Patentanmeldung publiziert wird.

Die Folge ist, dass ein missbrauchlich eingereichtes alteres Recht einer spateren Schweizer Anmeldung des
Berechtigten trotz der Bestimmung nach Art. 7b als Stand der Technik nach Art. 7 Abs. 3 PatG
entgegengehalten werden kann. Dieses Problem mit der gegenwartigen Formulierung des Art. 7b PatG ist
langer bekannt (siehe z.B. Strassle/Liebetanz: "Schonzeit fiir altere Rechte in der Schweiz", Beilage sic!
7+8/2013, S. 428ff).

Um diesen Fall zu bertcksichtigen und zugunsten des berechtigten Anmelders zu klaren, sollte der Wortlaut
des Art. 7b PatG im Rahmen der vorgesehenen Revision wie folgt angepasst werden (analog zum Art. 55(1)
EPU):

"Ist die Erfindung nicht friiher als sechs Monate vor dem Anmelde- oder dem Prioritétsdatum der Offentlichkeit
zuganglich gemacht worden..."

Gemass Art. 57a, Abs. 3 VE-PatG kann das IGE auf eine Recherche lber den Stand der Technik verzichten.
Ein Verzicht auf die Recherche nach freiem Ermessen erscheint willkirlich. Ohne Recherche fehlt zunachst
einmal die Grundlage fur die Entscheidung, ob der Stand der Technik Gberhaupt bekannt ist. Ein Verzicht
kommt wohl primar dann in Frage, wenn ein anderer Recherchebericht (z. B. aus dem PCT-Verfahren)
vorliegt, vgl. Art. 139 Abs. 2 VE-PatG. Wir regen deshalb an, die Vorschrift zu streichen oder zumindest zu
prazisieren, indem festgehalten wird, unter welchen Bedingungen ein solcher Verzicht méglich ist.
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In Bezug auf die Regelung des Art. 139 Abs. 2 VE-PatG sollte in der Verordnung verbindlich festgehalten
werden, wann ein erganzender Bericht erstellt wird und wann nicht. Es ist beispielsweise denkbar, dass das
IGE auf die Erstellung des erganzenden Berichts verzichtet, sofern zur internationalen Anmeldung ein
Recherchebericht des Europaischen Patentamts (und allenfalls gewisser weiterer Internationaler
Recherchebehdrden) erstellt worden ist, dass ansonsten aber ein erganzender Bericht erstellt wird. Ein
Entscheid im freien Ermessen erscheint auch hier willkurlich.

4.10 Anderungen von weiteren Erlassen

Der VESPA begriisst weiterhin die Anderung des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 iiber die
Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden. Aus Sicht des VESPA ist es wichtig,
dass Gebrauchsmuster ebenfalls fur die Patentbox qualifizieren.

Auch begrisst der VESPA die Anderungen des Bundesgesetzes vom 24. Mérz 1995 iiber Statut und
Aufgaben des Eidgendssischen Instituts fiir Geistiges Eigentum, was dem IGE eine verstarkte
Kooperation auf internationalem Niveau ermdglicht. Dadurch wird dem IGE die Mdéglichkeit gegeben,
Prifungsergebnisse von anderen Patentamtern zu bertcksichtigen, was fir den Anmelder von Vorteil ist.
Insbesondere kénnen die Prufungsverfahren parallel gefihrt werden, wodurch diese fur den Anmelder nicht
nur effizienter, sondern auch kostengunstiger sind. Auch wird dem IGE dadurch der Handlungsspielraum auf
internationaler Ebene vergrossert, wodurch das IGE die Interessen der Interessierten Kreise des Schweizer
Patentsystems auch international besser vertreten kann.

Bern, 12. Februar 2021

Im Auftrag des Vorstands des VESPA

Dr. Philipp Rifenacht, Vizeprasident
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Prof, Dr. iur, Rainer ]. Schweizer
em. Prof, fiir éffentfiches Recht,
Europarecht und Vélkerrecht
c/o [RP-HSG, Tigerbergstrasse 9
CH-9000 St. Gallen

Gutachterliche Stellungnahme

zur kiinftigen Ausgestaltung des Rechtsschutzes
in Patentrechtsstreitigkeiten

gemass den Vorschldgen

der Vernehmlassung iiber eine Revision des Patentgesetzes

zuhanden von:

INGRES Institut fiir gewerblichen Rechtsschutz;

AlIPPI Schweizer Landesgruppe der Association Inter-

Schweiz nationale pour la Protection de la Propriété In-
tellectuelle;

VESPA Verband der freiberuflichen Europiischen und
Schweizer Patentanwiilte;

VIPS Verband der Industriepatentanwilte in der
Schweiz;

VSP Verband schweizerischer Patentanwilte und

Markenanwilte.



Zusammenfassung

. Das fur Entscheidungen des Instituts fiir Geistiges Eigentum (IGE) mass-

gebliche Verfahrensrecht, das bisher schon und auch nach dem Vorent-
wurf einer Revision des Patentgesetzes (VE PatG) im Patentgesetz (PatG)
und der Patentverordnung (PatV) geregelt wird, muss.nach Art. 164 Abs.
1 Bst. g BV zwingend in allen wesentiichen Teilen im PatG selpst geordnet
werden. Pauschale Delegationen, wie sie Art. 96 Abs. 1 VE PatG oder Art.
140m VE PatG vorsehen, sind nach der Bundesverfassung nicht zuléssig.
Im Weiteren sind in der laufenden Gesetzgebung alle Uberschneidungen
mit dem stets zuséatzlich massgeblichen Verwaltungsverfahrensgesetz
(VWVG) des Bundes zu tberprifen und méglichst zu beseitigen. Im Zwei-
fel ist der Regelung des VWVG der Vorzug zu geben, da diese auf einer
janrzehntealten, héchstgerichtlich und durch die Wissenschaft ausge-
leuchteten Praxis beruht (vgl. Ziff.IV.4.1 und 4.4).

Nach Bundesverfassungsrecht gilt auch fur alle Rechtsschutzverfahren
resp. fur das gesamte Prozessrecht eine qualifizierte Anforderung an die
formelle Gesetzméssigkeit der Verfahren. Die bestehende Regelung von
Art. 73 — 88 PatV fiir das Einspruchsverfahren ist somit nicht verfassungs-
konform; dasselbe gilt fur die pauschale Delegation von Art. 59f Abs. 1 VE
PatG.

Das Einspruchsverfahren vor 1GE nach Art. 59¢ und 59d PatG resp. Art.
59¢ — 59F VE PatG sollte gestrafft und konzentriert werden (Ziff. 111.2.3).
Hilfreich ware schon eine deutliche Verkurzung der Einspruchsfrist, aber
auch die Einfihrung der sog. Sprungbeschwerde. Allenfalls kann das
2008 geschaffene Einspruchsverfahren wieder aufgehoben werden; dabei
ist dann im erstinstanzlichen Verwaltungsrechtsschutz die Beschwerdele-
gitimation im Sinne der Zulassung von Popularbeschwerden weit auszu-
gestalten. Ob ein Einspruch auch gegen die Erteilung eines Gebrauchs-
musters erhoben werden kann, ist nach dem VE unklar; der Bedarf misste
besonders begrindet werden.

Als erste verwaltungsgerichtliche Beschwerdeinstanz sieht der VE implizit
(wie bisher) das Bundesverwaltungsgericht vor, an das aber kinftig gele-
gentlich technisch versierte Juristinnen und Juristen gewahlt werden sol-
len. Dieser Vorschlag reicht fiir die oft fachtechnisch komplexen Aufgaben
der Patentrechtsstreitigkeiten nicht aus; im Verfahren und beziuglich der
Fachkenntnisse brauchte es mehr. Ein alternatives, nachfolgend vorge-
stelltes Modell ware, dass am Bundespatentgericht eine zweite verwal-
tungsgerichtiiche Abteilung eingerichtet wird (vgl. Ziff. IV.3). Dieses Modell
hatte namentlich drei Vorteile, namlich dass am Bundespatentgericht
schon die notwendigen Fachrichterinnen und Fachrichter amten, dass in
Patentsachen die Rechtsprechung in zivilgerichtlichen und diejenige in
verwaltungsgerichtlichen Verfahren bewusster harmonisiert werden kdn-
nen und dass am Bundesverwaltungsgericht keine erheblichen organisa-
torischen und verfahrensrechtlichen Spezialregelungen fur patentrechtli-
che Verwaltungsstreitigkeiten vorgesehen werden mussen, wie sie im
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ersten Modell mit einem Rechtsweg ans Bundesverwaltungsgericht un-
umgénglich sind. Wie auch immer der Rechtsweg an die erste verwal-
tungsgerichtliche Beschwerdeinstanz aussehen wird, so sind auf feden
Fall verschieden Anpassungen des Verfahrensrechts unerlédsslich, inshe-
sondere um das wissenschaftlich-technische Fachwissen zur Prufung der
Entscheide der Verwaltung sicher zu stellen (vgl. Ziff. iV.4).

5. Aufder Stufe des Bundesgerichts braucht es keine Rechtsanderungen im
Bundesgerichtsgesetz (BGG), ja solite es auch nicht. Wie schon bisher
soll fr eine letzte Rechtskontrolle gegen die Entscheide der verwaltungs-
gerichtlichen Erstinstanz die Beschwerde in &ffentlich-rechtlichen Angele-
genheiten geméss den Art. 82 ff. BGG ans Bundesgericht grundsatzlich
uneingeschrankt zur Verfugung stehen.

Il Ausgangsiage

Mit Zustimmung des Bundesrates hat das Eidgendssischen Institut fiir Geistiges Ei-
gentum (IGE) am 14. Oktober 2020 eine Vernehmlassung tber einen, von diesem
Amt erarbeiteten Vorentwurf (VE) einer Anderung desBundesgesetzes tiber die Er-
findungspatente vom 25. Juni 1954 (Patentgesetz, PatG)'eréffnet.

Das Eidgendssische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) schreibt dazu als Er-
lauterung:

«Der Revisionsentwurf zum Bundesgesetz tiber die Erfindungspatente fiihrt die Voll-
prifung eines Patents am Eidgendssischen Institut fiir Geistiges Eigentum (IGE) ein.
Das heisst die Priifungsbefugnis des IGE wird auf alle Patentierungsvoraussetzun-
gen erweitert (inklusive Neuheit und erfinderische Tétigkeit). Zudem wird das Ge-
brauchsmuster als weiteres Schutzrecht fiir technische Erfindungen aufgenommen.
Der Entwurf enthélt dessen Erteilungsvoraussetzungen und regelf das zugehdérige
Priifungs- und Léschungsverfahren. Schiiesslich ist vorgesehen, am Bundesverwal-
tungsgericht (als Beschwerdeinstanz) die notwendigen Voraussetzungen zu schaf-
fen, damit das Gericht die neuen Priifungsthemen bewiltigen kann.»

In der vorliegenden gutachterlichen Stellungnahme wird der zentrale Vorschlag der
Vernehmlassung nicht beurteilt, dass es kanftig in der Schweiz ein vollstandiges
gepriiftes Patent geben soll [vgl. Art. 1 ff. VE PatG], das neu Uber eine Patentan-
meldung nach Art. 49 ff. VE PatG erlangt werden kann. Ein entsprechendes Patent
war bisher fiir die Personen in der Schweiz nur durch eine- Anmeldung beim Europa-
ischen Patentamt (EPA) erhaltlich (vgl.‘Art. 108 ff. PatG sowie Art. 75 ff. Européi-
sches Patentlibereinkommen vom 29. Nov. 2000 [EPU 20001%). Eine solche Mag-
lichkeit der Patentanmeldung mit einer Vollpriifung soll jetzt auch in der Schweiz vom
IGE angeboten werden (vgl. den Erlauternden Bericht zur Anderung des PatG [Eri-
Ber.], S. 21 ff.). Damit wird die heute unzweifelhaft vorrangige Anmeldung beim EPA
ihre Bedeutung sicher nicht verlieren. Mit der Einfihrung der Vollpriifung findet im
Ubrigen eine Angleichung des Schweizer Patentrechts an die Gesetze der Nachbar-
staaten Frankreich, Deutschland und Osterreich sowie weiterer wichtiger Partner-
staaten der Schweiz statt.

t SR 232.14.
28R 0.232.142.2.
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In dieser gutachterlichen Stellungnahme wird ebenso nicht dazu Stellung genom-
men, dass gemass Vernehmlassungsvorlage neu als Alternative zu der neu einer
umfassenden Prifung unterliegenden Patentanmeldung, und zugleich als Ergan-
zung zu dieser das (nur formal, aber materiell ungeprilfte) Gebrauchsmuster vorge-
schlagen wird, vgl. den 2. Titel [vor Art. 87] VE PatG (dazu EriBer., S. 25 und 46 fi.).
Dieses soll ein einfach zu erlangendes, kostengiinstiges immaterialgiiterrecht fur
neue gewerbliche Erfindungen mit einer beschrénkten Schutzdauer sein, das aber
prozessual nur begrenzt zu verteidigen ist.

L. Allgemeines zum Rechtsschutz in Patentrechtsbelangen nach bis-
herigem Recht sowie geméss Anderung des Patentgesetzes ent-
sprechend der Vernehmlassungsvorlage

1. Zum nichtstreitigen Verfahren

1.4  Schon bisher bietet das geltende Recht den Gesuchstellerinnen und Gesuch-
stellern selbstverstandlich einen ersten nichtstreitigen Rechtsschutz im Prufungs-
verfahren und im Verfahren der Rechteerteilung des IGE, z.B. nach den Art. 13
PatG, Art. 18-20a, Art. 48a, Art. 49 ff. PatG, Art. 59 - 59b PatG.

1.2  Gleichzeitig ist immer auch das Verwaltungsverfafirensgesetz (VWVG)® ge-
mass Art. 1 Abs. 2 Bst. ¢ VWVG anwendbar,*weshalb die Entscheidungen des IGE
im Einzelfall durch Verfugung nach Art. 5 VwVG erfolgen mussen.

Das VwWVG bewirkt insbesondere in der Praxis, dass die Parteien eine Garantie fur
die Mitwirkung bei der Feststellung des Sachverhalts nach Art. 12 ff. VwVG, fur die
Akteneinsicht nach Art. 26 - 28 VWVG und fir das rechtliche Gehér nach Art. 29 -
33 VwVG haben.

1.3  Die kinftigen Anmelderinnen oder Anmelder eines Patents oder eines Ge-
brauchsmusters finden somit durch einzelne Verfahrensregeln des Patentrechts
und des VWVG fiir das erstinstanzliche Verfahren vor dem IGE schon eine gewisse
Verfahrensgerechtigkeit. Einzelne dieser Verfahrensregeln erfahren jetzt partielle
Anderungen gemdéss VE PatG, so der Art. 13 VE PatG, die Art. 49-59b VE PatG
und der Art. 65 PatG mit Anderungen gemass VE. Dazu kommen einzelne Neue-
rungen, hauptsachlich im Zusammenhang mit der Einfuhrung des Gebrauchsmus-
ters (vgl. Art. 90 — 102 VE PatG).

1.4  In der Vorlage zur Anderung des PatG wird bezdglich des Verwaltungsver-
fahrensrechts als einzige Neuerung durch einen neuen Abs. 2 zu Art. 24 VYwVG
festgehalten, dass die Wiederherstellung von Fristen vor IGE durch das Spezial-
recht bestimmt wird, nicht nach Art. 24 Abs. 1 VwVG.? Alierdings sollte im PatG
selbst auch deutlich gemacht werden, dass die Art. 46a und 47 VE PatG auch fur
Gebrauchsmuster und fiir erganzende Schutzzertifikate gelten (die Art. 102 und Art.

38R 172.921.

4 Vgl. PIERRE TSCHANNEN, in: VWVG, Bundesgesetz liber das Verwaltungsverfahren, Kommentar, hrsg.
von Christoph Auer/Markus Muller/Benjamin Schindler, 2. Aufl., Zurich/St. Gallen 2019, Art. 1 Rz. 19.
5 Siehe VE PatG, Anhang (Ziff. I}, Ziff. 3.



140m VE PatG sind zu offen bzw. unkiar und daher ungeniigend).

Das Verhaltnis des revidierten Patentrechts zum VwWVG muss allerdings dartber
hinaus noch im Einzelnen genau gepriift werden. So ordnet Art. 13 Abs. 1 VE PatG
das Zustellungsdomizil partiell neu, in Anlehnung an Art. 116 VwVG, doch dadurch
wird nicht klar, ob der Art. 11b Abs. 2 VWVG beziglich der elektronischen Zustella-
dresse auch gilt; aus Art. 65a PatG ergibt sich diesbezliglich auch keine Klarheit.

2. Zum Einspruchsverfahren vor dem IGE

2.1 Drittpersonen konnen nach der Versffentlichung der Eintragung im Patentre-
gister beim IGE einen Einspruch gegen die Patenterteilung erheben, vgl. bisher Art.
99¢ PatG sowie Art. 73 ff. Verordnung tiber die Erfindungspatente vom 19. Okt.
1977 (Patentverordnung, PatV)e. Dieses Einspruchsverfahren war bisher auf
Verstosse gegen den ordre public beschrankt (gemass Art, 59¢ Abs. 1 mit Verweis
aufArt, 1a, 1b und 2 PatG); das heisst, das Einspruchsverfahren sollte eine rechtlich-
politische Kontrollméglichkeit sein, bei der es «nicht primér um den Schutz der Kon-
kurrenten vor zu Unrecht erteilten Patenten, sonderm um den Schutz der Offentlich-
keit vor Patenten aus umstritienen Gebieten» geht.” Allerdirigs gab es jedenfalls bis
Herbst 2018 noch kein einziges Einspruchsverfahren.

2.2 Das Einspruchsverfahren soll kiinftig — entsprechend Art. 100 EPU 2000 und
in enger Anlehnung an die Nichtigkeitsklage von Art. 26 Abs. 1 PatG® - auch
Einspriche gegen die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit erlau-
ben, denn nach VE PatG Art. 59¢ Abs. 2 Bst. a wird der Einspruch neu auch wegen
einer fehlerhaften Entscheidung zu Art. 1 PatG maglich (den Erlauternden Bericht
[EriBer.], S. 42 1.). Zudem kann nach Abs. 2 Bst. b geriigt werden, dass «die Erfin-
dung in der Patentschrift nicht so dargelegt ist dass der Fachmann sie ausfiihren
kann», und nach Abs. 2 Bst. ¢, dass «der Gegenstand des Patents iiber den Inhalt
der Anmeldung in der fiir das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht»
(val. ErBer., S. 43/4). Im Einspruchsverfahren ist das IGE nicht an die, von der einen
Einspruch erhebenden Person vorgebrachten Riigen gebunden, sondern kann auch
nicht geftend gemachte Griinde priifen (Art. 59¢ Abs. 3 VE PatG). Das ist im &ffent-
lichen Prozessrecht unublich, denn nach herrschendem Verstandnis vom Bundes-
verwaltungsverfahrensrecht entspricht die Kognition der Beschwerdeinstanz den
vorgebrachten Rigen bzw. Beschwerdegriinden resp. ist zu dieser spiegelbildlich.®
Dass die Beschwerdeinstanz den Fall umfassend priifen soll, kann inr aber explizit
gesetzlich auferlegt werde. Aussergewthnlich im schweizerischen Recht der Ver-
waltungsrechtspflege und nicht unproblematisch ist aber, dass das IGE neu das
Einspruchsverfahren selbst dann weiterfiihren bzw. seine Verfiigung Uberpriifen
kann, wenn der Einspruch zuriickgezogen wurde (Art. 59¢ Abs. 5 VE PaiG; vgl. dazu
unten Ziff. IV.2.3). Dieser Vorschlag lehnt sich an die Regel 84 (2) der

SR 232.141. Schon hier sei angemerkt, dass das Einspruchsverfahren weitgehend auf der Verord-
nungsstufe geregelt ist, ist verfassungsrechtlich unzulassig {vgl. unten).

7 RENEE HANSMANN, in: Mark Schweizer/Herbert Zech (Hrsg.), Patentgesetz (PatG), Bundesgesetz
Uber die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954 (PatG), Stampflis Handkommentar, Bern 2019, SHK,
Art. 59¢ PatG, N. 6. '

® Ohne Bst. d von Art. 26 Abs. 1 PatG; ein Vergleich mit den Griinden, die bei einer Nichtigkeitsklage
nach Art. 26 PatG vorgebracht werden kannen, wird allerdings im EriBer. nicht angestellt,

¥ BVGE 2010/54 Erw. 7.1; BENJAMIN SCHINDLER, Beschwerdegriinde, Kognition und Prafungsdichte,
in: isabelle Haner/Bernhard Waldmann (Hrsg.), Brennpunkte i Verwaltungsrecht, Zurich 201, S.
47/48; DERs., in: VWVG, Kommentar, 2. Aufl,, 2019 (Fn. 4), Art. 49 Rz. 2.
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Ausfohrungsordnung zum EPU 2000 vom 7. Dezember 2006'° an. Das IGE erklart
(EriBer., S. 24), dass es von dieser «Uberschiessenden» Kompetenzallerdings we-
gen des Rechtsmissbrauchsverbots «nur zurtickhaltend ... Gebrauch machen»
wolle.

2.3 Ob eine verfugte Erteilung eines Gebrauchsmusters in einem Einspruchsver-
fahren angefochten werden kann, wird aus der Verweisungsnorm von Art. 102 VE
PatG und der Erlduterung dieser Bestimmung (EriBer., S. 53-55) nicht klar.'' Ob
es in der Sache notwendig ist, auch gegen die Erteilung eines Gebrauchsmusters
ein Einspruchsverfahren anzubieten, ist m. E. fraglich: Sicherlich soll die Beachtung
des: ordre public méglichst gewahrt werden. Doch ein Bedurfnis des IGE nach einer
umfassenden Uberpriifung seiner Entscheidung IGE (wie sie nach Art. 59¢ Abs. 3
VE PatG maglich wird) ist bei den beschrénkt gepriften Gebrauchsmustern kaum in
selbem Mass wie bei den Patenten sichtbar. Denkbar ware jedenfalls auch die
schiichte Anfechtung eines Entscheids itber ein Gebrauchsmuster mit einer (verwal-
tungsgerichtlichen) Beschwerde. Auf jeden Fall muss neben dem neben Rechtsin-
stitut auch das neue Rechtsmittel im PatG explizit vorgesehen und geordnet sein.

3. Zur Nichtigkeitsklage Dritter

Art. 26 PatG gewshrt Dritten das Recht, gegen die Erteilung eines Patents aus meh-
reren, allerdings ganz bestimmten und in Abs. 1 abschliessend aufgezahlten Grin-
den'2 mit zivilgerichtlicher Klage beim Bundespatentgericht vorzugehen respektive
die Nichtigkeit eines Patents ex func feststellen zu lassen.!® Dieses Rechtsmittel
wird durch den VE PatG insofern modifiziert, als neu gemass Art. 26 Abs. 1 Bst. cP®
VE PatG auch eine Nichtigkeitsklage gegen eine unzuldssige Erweiterung des
Schutzbereichs des Patents erhoben werden kann. Diese Erweiterung entspricht
sicher praktischen Bedurfnissen. Zudem kann neu die Nichtigkeitsklage auch gegen
ein Gebrauchsmuster gerichtet werden (Art. 101 VE PatGG; vgl. FriBer., S. 54, so-
wie S. 55 beziglich des Bezugs zu Art. 87 Abs. 3 VE PatG).

4. Zum zivil- und strafgerichtlichen Rechtsschutz gegen Verletzungen
durch Dritte

Zum System des bisherigen und des kiinftigen Rechtsschutzes gehort es im Weite-
ren, dass der oder die Inhaber/in eines Patents gegentber Verletzungen durch Dritte
einen zivil- und strafgerichtlichen Rechtsschutz nach dem Dritten Titel PatG hat. Die
bisherigen Gesetzesbestimmungen sind neu im 3. Kapitel VE PatG zu finden. Als
Neuerungen gibt es nur redaktionelle Anderungen, z.B. in Art. 73 Abs. 3 und Art. 74
Ziff. 6 VE PatG, wo nicht mehr vom Patentgesuch, sondern von der Patentanmel-
dung die Rede ist. Zudem ist aus Art. 102 VE PatG zu schliessen, dass der zivil-
und strafrechtiiche Rechtsschutz auch dem Inhaber oder der Inhaberin eines (neu

10 SR 0.232.142.21.

1% For ergénzende Schutzzertifikate ist das Einspruchsverfahren nicht vorgesehen.

12 Ob der Katalog der zulassigen Nichtigkeitsgrinde in Art. 26 Abs, 1 PatG tatséchlich abschliessend
aufgezahlt ist, ist in der Lehre strittig, vgl. MARK SCHWEIZER, in: SHK PatG (Fn.7), Art. 26 PatG N. 7
MARIO PEDRAZZINHCHRISTIAN HILTI, Européisches und schweizerisches Patent- und Patentprozess-
recht (unter Ber(icksichtigung des EPU 2000, der Patentgesetzrevisionen 2007/2008 sowie der reor-
ganisierten Bundesrechtspflege), 3. Aufl., Bern 2008, S. 328.

13 Naheres dazu bei MARK SCHWEIZER, in: SHK PatG (Fn.7), Art. 26 PatG N. 2-12; MARIO PEDRAZ-
ZINVCHRISTIAN HILTI [Fn, 12], S. 327 ff.
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erhdltlichen) Gebrauchsmusters zusteht (allerdings spricht der EriBer. dies nicht ex-
plizit an [S. 55]).

4.1 Zivilrechtlichen Rechtsschutz gibt es namentlich in Streitigkeiten Uber die
Wirkung eines Patents sowie Streitigkeiten (iber dessen Bestand und Gber Anderun-
gen im Recht auf ein Patent oder im Recht am Patent sowie schliesslich tber ge-
setzliche Einschrénkungen eines Patents. Der zivilgerichtliche Rechtsschutz wird
teilweise in den Kantonen durch die eine, nach kantonalem Gerichtsorganisations-
recht zusténdige Instanz {vgl. Art 5 Abs. 1 Bst. a und Art.6 Abs. 4 ZPO"™) sowie
teilweise auf Bundesebene durch das Bundespatentgericht (gemass Bundesgesetz
tiber das Bundespatentgericht vom 22. Marz 2009 [Patentgerichtsgesetz, PatGG's).
gewahrleistet.

Die Zusténdigkeit des Bundespatentgerichts ist:
a) eine ausschliessliche nach Art 26 Abs. 1, Abs. 3 und 4 PatGG: sieist
b) mit den kantonalen Gerichten eine konkurrierende, sowie
c) in einzelnen Fragen auch eine sonstige Zusténdigkeit, die nicht gemass
Art. 26 Abs. 1 PatG als ausschliesslich erkirt wurde (etwa bezuglich des
Patentregisters).'®

Der zivilgerichtliche Rechtsschutz wird neben der ZPO, punktuellen Verfahrensre-
geln im kantonalen Gerichtsorganisationsrecht und im PatGG, noch durch gewisse,
wenige Vorgaben im Patentgesetz selbst geregelt (vgl. z.B. Art. 31, 67 oder 77
PatG)!7.

4.2 Der spezielle strafrechtliche, respektive strafgerichtliche Rechtsschutz nach
Art. 86-71 und 81-86 PatG wird grundséatzlich durch die kantonale Strafjustiz ge-
wahrt (Art. 83 PatG); vorbehalten bleibt ausnahmsweise eine spezielle Zustandigkeit
des Bundes nach Art. 25, 27, 29 oder 33-38 StPO'8. Der strafrechtliche Rechis-
schuiz reicht selbstverstandlich bis zum Bundesgericht (Art. 78 ff. BGG™). Insge-
samt wird der heutige strafrechtliche Rechtsschutz durch die vorgesehene Revision
des PatG nicht beriihrt.

4.3  Gegen jeden Endentscheid des Bundespatentgerichts ist eine Beschwerde
in Zivilsachen ans Bundesgericht méglich, auch wenn die angefochtene Entschei-
dung einen 6ffentlich-rechtlichen Charakter hat (Art. 72 Abs. 2 Bst. b BGG); diese
Beschwerde ist unabhéngig vom sonst in Zivilstreitigkeiten relevanten Streitwert,
vgl. 74 Abs. 2 Bst. e BGG.?? Ebenso steht gegen die Endentscheide der jeweils ein-
zigen kantonalen Instanz. die zivilrechtliche Beschwerde ans Bundesgericht offen
(Art. 74 Abs. 2 Bst. ¢ BGG). Gegeniiber Entscheiden der kantonalen Instanz kann -
gesetzt den Fall - zus&tzlich wegen Verletzungen verfassungsmassiger Rechte eine

' Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) vom 18. Dezember 2008 (SR 272).

15 SR 173.41.

¢ Vgl. WERNER STIEGER, Die Zustandigkeit der Schweizer Gerichte fur Prozesse tiber und im Zu-
sammenhang mit Patenten ab 2011, in: sicl2000, 3-22; DERS., in: Thierry Calame/Andri Hess-Blu-
mer/Werner Stieger (Hrsg.), Patentgerichtsgesetz (PatGG) Kommentar, Basel 2013, Art. 28, bes. N
38 ff., 89 ff,, 156 ff.

7 Diese Artikel sind nicht betroffen von der Revision gemass VE PatG vom Oktober 2020,

18 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Okt. 2007 (SR 312.0).

19 Bundesgesetz Uber das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (Bundesgerichtsgesetz, BGG; SR
173.110).

20 Dazu: JuLla HANNI/LUKAS XAVER MEYER, in: Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz (BSK BGG),
hrsg. von Marcel Alexander Niggli et al., 3. Aufl,, Basel 2018, Art. 74 N 28.
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subsididre Verfassungsbeschwerde nach Art. 113 ff. BGG ans Bundesgericht ge-
fihrt werden, z.B. wegen Verletzung des verfassungsrechtlichen Fairnessgebots
von Art. 29 Abs. 1 BV im kantonalen Rechtsschutzverfahren.?! Besondere Verfah-
rensregein bestehen in den Patentbezogenen Prozessen vor Bundesgericht nur in
Fallen von Zwangslizenzen nach Art. 40d PatG (vgl. Art. 100 Abs. 2 Bst. d BGG
sowie Art. 107 Abs. 4 BGG).

5. Zum verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz gegeniiber dem IGE

51 Gegen alle Sachentscheide und Verfahrensentscheide des IGE, sofern sie
selbstandig anfechtbar sind, wird selbstverstandlich — wie anfanglich gegenilber der
eingeschrankten Prifung an die Rekurskommission fur Geistiges Eigentum und seit
2007 ans Bundesverwaltungsgericht (BVGer)? - ein ausgebauter verwaltungsge-
richtlicher Rechtsschutz bestehen (siehe dazu Ziff. 5.3 ff.). Verwaltungsgerichtlich
anfechtbare Entscheide des IGE gibt es namentlich im Anmeldeverfahren, im Pri-
fungsverfahren, mit der Verffentlichung der Patentanmeldung, mit dem Eintrag des
(neuen) Patents, oder etwa bei einem Eintrag ins Patentregister Uber einen Teilver-
zicht nach Art. 24/25 PatG, bei der Gewahrung eines ergénzenden Schutzzertifikats
(Art. 140a ff. PatG), sodann aufgrund weiterer Veréffentlichungen des IGE etwa mit-
tels der Redaktion der Patentschrift; schliesslich gibt €s Entscheide bezlglich eines
europaischen Patents (Art. 110a ff, PatG) sowie nicht zuletzt auch tber ein Akten-
einsichtsgesuch oder {iber Gebiihren des IGE. Entsprechend solt und muss auch
der Rechisschutz bei allen Entscheiden des IGE tber Gebrauchsmuster vor einer
Verwaltungsgerichtsinstanz gewéhrt sein (vgl. Art. 87 — 100 und Art. 102 VE PatG).

5.2  In diesem Zusammenhang ist in Erinnerung zu rufen, dass es bisher schon
einen (begrenzten) verwaltungsgerichtlichen Rechisschutz gegen diverse Verfu-
gungen resp. Entscheide des IGE gibt: Das Bundesverwaltungsgericht ist nament-
lich Rechtsmittelinstanz im Markenrecht; dabei werden manchmal auch technische
Fragen mitbeurteiit (vgl. z.B. BVGE 2007/35), wobei diese beziiglich Komplexitat
nicht mit den fachtechnischen Fragen von Patenten zu vergleichen sind. Selbstver-
standlich stellen sich in allen eine Verfiigung des |GE zu einem Immaterialg uterrecht
betreffenden Streitverfahren vor BVGer zahlreiche verfahrensrechtliche Fragen
(z.B. betreffend Wahrung der Fristen, BVGer, B-4383/2011, Urteil vom 6. Okt. 2011)

5.3  Aber es gibt auch schon jetzt einzelne, besondere Félle des Verwalfungsge-
richtsschutzes im Patentrecht vor dem Bundesverwaltungsgericht. So z.B. BVGer,
B-7477/206, Urteil vom 22. Marz 2007; BVGer, B-730/2011, Urteil vom 6. Juni 2012;
BVGer, B-5168/2013, Urteil vom 9. Dez. 2013, BVGer, B-6380/2015, Urteil vom 18.
Juli 2016; jeweils betreffend Gesuche um Wiedereinsetzung in den fritheren Stand
beziiglich eines europaischen Patents. Dann gibt es Streitsachen betreffend ergan-
zende ‘Schutzzertifikate (ESZ), etwa BVGer, B-3064/2008, Urteil vom 13. Sept.
2010: dann BVGE 2010/48 (zu Art. 140c Abs. 3 PatG); BVGer, B-3026/2015, Urteil
vom 21. Dez. 2016; oder BVGer, B- 4371/2019, Urteil vom 4. Aug. 2020.2% Erwahnt
werden kénnen noch BVGer, B-2194/2012, Urteil vom 2. Nov. 2012; und BVGer, B-
4294/2014, Urteil vom 28. Juli 2015 (bestatigt durch BGer, 2C_713/2015, Urteil vom

21 JuiiA HANNILUKAS XAVER MEYER, BSK BGG (Fn. 20), Art. 74 N 62.

22 7ym BVGer; Bundesgesetz Uber das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 (Verwaltungs-
gerichtsgesetz, VGG; SR 173.32).

2 \Weitere Urteile zu Patentrechtsfragen im Heilmittelbereich gibt es gegen Swissmedic, vgl. z.B.
BVGE 2008/30.
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13. Dez. 2015), jeweils betr. Eintragung in das Patentanwaltsregister. Solche Urteile
des BVGer sind selbstverstandlich vor Bundesgericht mit Beschwerde in ‘offentlich-
rechtlichen Angelegenheiten anfechtbar (vgl. Art. 86 Abs. 1 Bst. a BGG sowie Art.
82 ff. BGG).

3.4  In Registerfragen allerdings geht der Rechtsweg vom IGE zwar auch zuerst
ans Bundesverwaltungsgericht. Von diesem aber erfolgt der Weiterzug, z.B. in ei-
nem Streit um einen Registereintrag einer Marke, mit zivilrechtlicher Beschwerde
an eine der beiden zivilrechtlichen Abteilungen des Bundesgerichts (Art. 72 Abs, 2
Bst. b Ziff. 2 BGG); siehe z.B.: BGE 145 Il 85; oder BGer, 4A_301/2019, Urteil vom
24. Sept. 2019. Doch ist hier jeweils die Streitwertgrenze von Art. 74 Abs. 1 BGG
zu beachten (BGE 133 Il 490 Erw. 3). Ausnahmsweise kann, wenn sich eine
Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung stellt, auch ungeachtet der Streitwert-
grenze Beschwerde erhoben werden (Art. 74 Abs. 2 Bst a BGG). Mit dieser Be-
schwerde in Zivilsachen kénnen Entscheide iiber z.B.: Eintragungen,?* das Recht
auf Einsicht,?> den Anspruch auf Berichtigung,?® beziehungsweise Anderung?” des
Registers?® angefochten werden.

5.5  Hier wird geméass VE vorgeschlagen, dass der erste Verwaltungsgerichts-
rechtsschutz gegeniiber dem IGE weiterhin durch das Bundesverwaltungsgericht
erfolgen soll, nicht zuletzt wegen der vollen Priifung der Patentanmeldungen und
wegen der entsprechenden umfassenden Kognition nach Art. 49 VwVG der Ent-
scheidung betreffend Neuheit und erfinderische Tétigkeit. Die Zustandigkeit des
BVGer entspricht der Generalklausel von Art. 31 Verwaltungsgerichtsgesetz
(VGG),” wonach gegen alle Verfigungen gemass Art. 5 VWVG (inkl. gegen anfecht-
bare Realakte gemaéss Art. 25a VWVG) der Beschwerdeweg von den Bundesver-
waltungsstellen - also auch dem IGE - ans Bundesverwaltungsgericht geht (Art. 33
Bst. d VGG).

5.6  Bekanntlich ist leider bei der Schaffung des Bundesverwaltungsgerichts kein
«Bundesgesetz liber das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht» erlassen wor-
den, welches die «Verwaltungsgerichtsbeschwerde» auf Bundesebene geregelt
hatte; deshalb wurde auf das Beschwerdeverfahren nach Art. 44 - 70 VWVG zuriick-
gegriffen, wo an sich die «Verwaltungsbeschwerde» geordnet wird. Diese fungiert
jetzt als «Verwalftungs(gerichts)beschwerdes». Sie ist selbstverstandlich ein ordentli-
ches, voilstandiges, prinzipales sowie devolutives und reformatorisches Rechtsmit-
tel.*® Aufgrund der erwahnten Generalklausel von Art. 31 VGG sieht das PatG (bis-
her) beziglich des verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahrens in Patent-
rechtsstreitigkeiten nichts Besonderes vor, ebenso wenig das VVG selbst.

5.7  Der VE PatG bestimmt nur durch eine Anderung von Art. 24 zweiter Satz VE
VGG und durch den neuen Art. 39 Abs. 20 VE VGG, dass dem Spruchkorper {iber
Beschwerden nach dem PatG «ein Richter oder eine Richterin mit technischen

24 BGE 135 |1l 304, nicht publizierte Erw. 1, siehe BGer, 4A_584/2008, Urteil 1- Z.A. vom 13.3.2009:
131 11l 495 (Markenrecht).
25 BGE 132 11 603 (Grundbuch).

26 BGE 135 I 389 Erw. 1.1, sowie BGE 123 IIl 346 (Grundbuch).

27 BGE 125 111 18; 137 1l 217 Erw. 2 (Handelsregister); BGE 127 Ili 195 (Grundbuch).

28 Alle Angaben nach: KATHRIN KLETT/ELISABETH ESCHER, BSK BGG, 3. Aufl,, 2018 {Fn. 20), Art. 72
Rz. 10.

22 Zu den Zustandigkeiten des BVGer siehe das VGG (Fn. 22).
30 MARKUS MULLER/PETER BIERI, in: VWVG Kommentar, 2. Aufl. 2019 (Fn.4), Art. 44 Rz. 13, 15-20.
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Kenntnissen» angehéren soll (siehe VE PatG, Anhang [Ziff. 1], Ziff.4.). Wie viele der
heutigen rund 70 Mitglieder des BVGer diese Voraussetzung erfiillen, misste noch
ermittelt werden. Der VE schlagt jedenfalls zusatzlich vor, das Parlamentsgesetz®' in
dem Sinne zu erganzen, dass die Gerichtskommission der Bundesversammiung far
die Wahi von Richterinnen und Richter des Bundesverwaltungsgerichts unter ande-
ren auch «solche mit technischen Kenntnissen» nominieren musse (VE Art. 40a Abs.
3% [neu] Parlamentsgesetz [ParlG[?2). Es ist allerdings véllig klar, dass die Wahlfrei-
heit der einzelnen Mitglieder der Bundesversammiung durch diese Vorschlage nicht
eingeschrankt werden kann und somit fur eine solche Wahi auch keine Garantie
besteht.

IV. Uberpriifung der vorgeschlagenen Revision
der Rechtsschutzordnung

1. Grundséitzliche Probleme

Die Durchsicht der bestehenden Rechtsschutzordnung und von deren Anderungen
gemass VE PatG zeigt einige grundsétzliche Probleme des Vorentwurfs.

14  FEin Punkt ist zweifellos, dass der verwaltungsrechtliche Rechtsschutz in
mehreren Stufen angelegt ist und mehrstufig bleiben soll; deshalb kann er auch
zeitaufwendig sein. Auf das amtsinterne Einspruchsverfahren fir Dritte, das innert
neun Monaten nach Veréffentliichung der Eintragung in das Patentregister gegen die
Erteilung eines Patents (und wohl auch nach einer Eintragung eines Gebrauchsmus-
ters ins Gebrauchsmusterregister gemass Art. 97 VE PatG®?) eingeleitet werden
kann, folgt das ordentliche Beschwerdeverfahren andas Bundesverwalfungsgetricht.
Anschliessend ist gegen einen Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts eine Be-
schwerde in &ffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht (BGer) mdg-
lich (vgl. zu dieser Vorinstanz Art. 86 Abs. 1 Bst. a BGG). Der Art. 83 BGG sieht
keine Ausnahme bezliglich dieses Rechtswegs vor; einschrankend sind nur die
Streitwertgrenzen von Art. 85 BGG zu beachten. Einzelne, vergleichbare Falle gibt
es schon fir diesen Rechtsweg in éffentlich-rechtlicher Angelegenheit ans Bundes-
gericht (z.B. BGer, 2C_364/2014, Urteil vom 19. Jan. 2015 betr. Eintrag ins Patent-
anwaltsregister).34 Die allenfalls lange Dauer dieses dreistufigen Rechtsschutzver-
fahrens ist in den oft dringlichen Rechtsfragen um einen Patentschutz nicht ideal.

1.2 In den Spruchkérpern des Bundesverwaltungsgerichts sind ausschliessiich
Juristinnen und Juristen als Richtende und als Gerichtsschreibende tatig.®® Wenn

3t Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dez. 2002 (SR 171.10).

22 Siehe VE PatG, Anhang (Ziff. i}, Ziff.1.

33 \/gl. oben Ziff. 1.2.3.

34 M.E. musste auch ein Streitfall in einer Staatshaftungsfrage gegen das IGE, etwa wegen einer
rechtsfehierhaften Registerfihrung, zuerst an das Bundesverwaltungsgericht und danach mit Be-
schwerde in offentlich-rechtiicher Angelegenheit an das Bundesgericht gezogen werden kénnen
(wiederum unter Beachtung der Streitwertgrenze von Art. 85 BGG). Die Frage wird von KATHRIN
KLETT/ELISABETH ESCHER, in: BSK BGG, 3. Aufl., 2018 (Fn. 20), Art. 72 Rz. 10, offengelassen; die
Autorinnen schreiben: «ob auch Falle der Amtshaftung (vgl. etwa BGE 92 | 495 Erw. 3.e) in den
Anwendungsbereich der Beschwerde in Zivilsachen fallen, ist noch ungekiart.». Jedenfalls ware
auch in einem solchen Fall die Streitwertgrenze von Art. 74 BGG zu beachten.

35 Angemerkt sei, dass Art. 5 ff. VGG die berufliche Qualifikation der Richterinnen und Richter des
Bundesverwaltungsgerichts nicht naher regelt, da es selbstverstandlich ist, dass diese Juristinnen
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nun dem Bundesverwaltungsgericht die erstinstanzliche, 6ffentlich-rechtliche
Rechtspflege gegeniiber dem |GE zukommt, so reicht es sicher nicht, die hochkom-
plexen fachtechnischen Fragen rund um ein Patent, die sich hauptsachlich im Zu-
sammenhang mit Art. 1 Abs. 1 VE PatG stellen, einem der blichen Spruchkérper
nach Art. 21 VVG zuzuweisen, selbst wenn geméss den neu vorgeschlagenen VE
Art. 39 Abs. 29*VGG und VE Art. 40a Abs. 3% Parlamentsgesetz - sofern dies per-
sonell Uberhaupt méglich ist - auch eine Juristin oder ein Jurist mit gewissen techni-
schen Fachkenntnissen mitwirken kann. Diese einzelnen wenigen Juristinnen und
Juristen mit technischen Fachkenntnissen kénnen sehr wohl patentrechtliche Fra-
gen, aber doch sicher hdchst selten und nur ausnahmsweise die konkreten fach-
technischen Aspekte der patentrechtlichen Verfilgungen des IGE sachgerecht be-
urteilen, schon weil die technischen Aspekte allzu vielfiltig sind. Insbesondere fur
die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit, aber auch der Neuheit oder einer un-
zulassigen Erweiterung braucht es jeweils besondere technische Kenntnisse aus
den betroffenen Fachgebieten (z.B. vom Briickenbau uber elektronische Steue-
rungsgerate bis zu Medizinalprodukten).®® Es ist daher nicht nur fraglich, sondern
auch unwahrscheinlich, dass die geplanten Anderungen des VGG und des ParlG
ausreichen, um das notwendige wissenschaftlich-technische Fachwissen beim Bun-
desverwaltungsgericht dauerhaft zu gewahrleisten. Die einer Streitsache zugrunde
liegenden tatséchlichen Verhaltnisse machen es in aller Regel noétig, dass dem
Spruchkérper mindestens eine oder zwei Fachrichterinnen resp. Fachrichter ange-
héren, welche Uber spezifische technische Kenntnisse verfiigen. Was unter «Fach-
richterinnen» oder «Fachrichtern» zu verstehen ist, ergibt sich aus Art. 8 Abs. 1
PatGG: Es sind «Richterinnen und Richter mit technischer Ausbildung», die zudem
Uber «ausgewiesene Kenntnisse auf dem Gebiet des Patentrechts verfiigen».®” Sol-
che Spezialrichterinnen und Spezialrichter kommen hiufig aus dem Kreis der in der
Schweiz zugelassene Patentanwalte, wie sie Art. 2 ff, Patentanwaltsgesetz (PAG)®
definiert, oder es sind Personen, die vom EPA jeweils als «European Patent Attor-
ney».® Zum Profil dieser Patentfachpersonen gehéren eine berufliche Ausbildung
mit einem natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Hochschulabschluss, breite Er-
fahrungen in diesem Beruf sowie gute Kenntnisse im Patentrecht.

Normalerweise wirkt ein Spruchkdrper am BVGer in einer Dreierbesetzung (Art. 21
Abs. 1 VGG); ganz ausnahmsweise wird eine Flnferbesetzung angeordnet, die
nach Art. 21 Abs. 2 VGG nur «im Inferesse der Rechtsfortbildung oder der Einheit
der Rechtsprechung» vorgesehen ist. Gegenwartig und zukiinftig (wenn VE Art. 39
Abs. 2°5VVGG und VE Art. 40a Abs. 3°® PariG realisiert wirden) ist nicht ersichtlich,
wie ordentliche Mitglieder des BVGer neben ihrer juristischen Ausbildung und Be-
rufserfahrungen Gberhaupt als in konkreten Streitfallen ausreichend wissenschatt-
lich-technisch befahigte Richterinnen oder Richter, wie sie fiir materielle Patentstrei-
tigkeiten bendtigt werden, angesehen werden und wirken kénnen. Denn, wie Art. 21
Abs. 4 PatGG bestimmt, muss die «Besetzung der technisch ausgebildeten Rich-
terinnen oder Richter nach dem im Streitfall in Frage stehenden technischen

und Juristen sein mlssen.

% Patentrechtsstreitigkeiten sind in den zentralen Fragen nicht vergleichbar mit Markenrechtsfallen.
3 Zu diesen Anforderungen einlasslich: FRITZ BLUMER, in; Thierry Calame/Andri Hess-Blumer/Werner
Stieger (Hrsg.), Patentgerichtsgesetz (PatGG) Kommentar, (Fn. 16), Art. 8 N. 19-34.

% Bundesgesetz Uber die Patentanwaltinnen und Patentanwalte vom 20. Marz 2009 (Patentanwalts-
gesetz, PAG; SR 935.62).

% Vgl. Art. 134 (3) EPU; Art. 19PAG.
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Sachgebiet vorgenommen» werden; das aber kann das Bundesverwaltungsgericht
aufgrund der Vorschlage des VE PatG nicht leisten. Diese Vorschlage betreffend
die punktuellen Anderungen des ParlG und des VVG (oben Ziif. 5.7) sind m. E. nicht
weiterfiihrend und ungentgend.

Als Fazit ergibt sich, dass entweder ex lege unter Anderung des VGG jeweils (wohl
nebenamtliche) technisch ausgebildete Fachrichterinnen und Fachrichter, z.B. vom
Bundespatentgericht, in die Spruchkérper des Bundesverwaltungsgerichts einge-
gliedert werden miissen, oder die Kammern und Abteilungen des BVGer waren zu
verpflichten, solche Fachrichterinnen und Fachrichter ex lege als Expertinnen und
Experten anzuhéren. in zweiten diesem Fall missten aber im Urteil des BVGer de-
ren Standpunkte explizit jeweils dargelegt werden. Diese Variante mit einem Beizug
von Fachexpertinnen und Fachexperten hat unvermeidlich den Nachteil, dass das
Beschwerdeverfahren von BVGer Gefahr lauft, wesentlich langer als Ublich zu dau-
ern, weil Expertinnen und Experten ja nicht nach den Sitzungs- und Arbeitsplanen
des Gerichts tatig werden.

1.3  Dazu kommt noch etwas Weiteres: Fur die zivilgerichtlichen Patentrechtsver-
fahren vor Bundespatentgericht wurden gewisse spezielle Verfahrensablaufe ent-
wickelt, die nun, wenn im verwaltungsgerichtlichen Verfahren neu vermehrt materi-
elle Fragen des Patentrechts beurteilt werden missen, vor der Beschwerdeinstanz
eigentlich auch zur Verfiigung stehen sollten. Das wird namentlich im Beweisrecht,
wie es vor BVGer gilt, deutlich. Dieses istin den Art. 12, 14-18 VWVG eher rudimen-
tar normiert und wird in Art. 19 VwVG durch einen (wenig hilfreichen) Verweis auf
die ZPO erganzt.*® Demgegeniber erweist sich das Beweisrecht in Patentrechts-
prozessen als recht komplex (sieche ANDRI HESS-BLUMER in: Patentgerichtsgesetz
[PatGG] Kommentar, 2013, Vorbemerkungen zum 6. und 7. Abschnitt: Beweisrecht
[Beweisgrundsatze, Beweismittel] und Beweisverfahren [vor Art. 37]). Zusatzlich
enthalten die Art. 36 und 37 PatGG noch wichtige Speziairegeln.

1.4  FEin letzter, wichtiger Punkt ist, dass schon im geltenden Patentgesetz, aber
auch wieder im VE PatG die meisten Regelungen Uber Fragen des Verfahrens auf
die Verordnungsstufe verwiesen werden (vgl. Art. 59f Abs. 1 VE PatG, Art. 96 Abs.
1 VE PatG, Art. 140m VE PatG). Das ist nicht verfassungskonform. Ausdrlcklich
und bewusst weist die Bundesverfassung die Organisation und das Verfahren der
Gerichte in das (formelle) Bundesgesetz, und in den Kantonen obliegt dies der Kan-
tonsverfassung und den kantonalen Gesetzen.4! Dabei muss der Gesetzgeber von
Bund und Kantonen stets darauf achten, dass die essenziellen Anliegen der Ver-
fassungsvorgaben erfulit werden.*2 Zu betonen ist namentlich, dass alle entschei-
denden Vorschriften fur die streitigen (Prozess-)Verfahren sowie auch fiir die Vor-
verfahren (das nichtstreitige Verwaltungsverfahren) zwingend in formellen Geset-
zen, also in referendumspflichtigen Erlassen, festgehalten werden missen, welche

40 \/gl. CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: VWVG Kommentar, 2. Aufl,, 2019 (Fn. 4), Art.12
Rz. 16 f.

41 Geora MULLER, Gesetz und Verordnung in der Justizgesetzgebung, in: Aargauischer Juristenver-
ein (Hrsg.), Festschrift fur den Aargauischen Juristenverein 1936-1986, Aarau, 1986, S. 19 ff.

227 B muss der formelle Gesetzgeber bestehende Rechtswegdefizite von Art. 29a schliessen, wie
sie etwa im dffentlichen Dienstrecht, im Militarrecht und beim Staatsschutzrecht bestehen. Vgl. Na-
heres bei ANDREAS KLEY, in: St. Galler Kommentar Bundesverfassung, hrsg. von Bernhard Ehrenzel-
ler/Benjamin Schindler/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender, 3. Aufl.,, Zrich/St. Gallen 2014, Art.
29a Rz. 30, 42 ff.
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zudem auch einen geniigenden Bestimmtheitsgrad aufzuweisen haben (vgl. fir den
Bund Art. 164 Abs. 1 Bst. g BV; PIERRE TSCHANNEN, in. St: Galler Kommentar BV,
3. Aufl., Zurich/St. Gallen 2014, Art. 164 Rz. 30 ff., bes. Rz. 32; GIOVANNI BIAGGINI,
BV Kommentar, 2. Aufl.,, Ziirich 2017, Art. 164 N. 12).43 Immerhin hat der VE diese
Anforderung punktuell schon erfillt, z.B. indem die Bestimmung von Art. 59d VE
PatG aus der PatV «heraufgeholt» wurden (ErliBer., S. 45).

2. Umfang des Instanzenzugs und Dauer der Rechtmittelverfahren

Mit dem dreistufigen Beschwerdemdglichkeiten, das heisst: 1. dem Einspruch vor
dem IGE nach Art. 59¢ ff. VE PatG, 2. der verwaltungs(gericht)lichen Beschwerde
ans Bundesverwaltungsgericht geméss Art. 31 ff. VGG, sowie 3. der Beschwerde in
offentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht gemass Art. 82 ff. BGG,
kénnen allerdings die offentlich-rechtlichen Auseinandersetzungen mit dem IGE
lange dauern; und sie kdnnen daher - auch wenn die ordentlichen Gebiihren des
offentlich-rechtlichen Prozesses deutlich tiefer sind als die der Zivilprozesse - auch
recht kostentrachtig werden.**

2.1 Dass die patentrechtlichen Entscheide des IGE, die in einem éffentlich-recht-
fichen, nichtstreitigen Verfahren getroffen werden, einen vollen Rechtsschutz durch
eine unabhangige gerichtliche Instanz benétigen, ist schon auf Grund von Art. 29a
BV wie auch Art. 6 Abs. 1 EMRK unzweifelhaft und unbestritten.*? Entscheidend ist,
dass eine Beschwerdefliihrende Person, wie es in verwaltungsgerichtlichen Streitig-
keiten erster Instanz notwendig und tblich ist, alle Beschwerdegriinde nach Art. 49
VwVG vortragen kann, also die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Uber-
schreitung und Missbrauch des Ermessens, die Unrichtigkeit oder Unvollstandigkeit
der Feststeliung des rechtserheblichen Sachverhaits wie auch die Unangemessen-
heit der angefochtenen Verfligung.*®

2.2  Der Rechisweg an das Bundesgericht, den der VE PatG nicht berlhrt, sollte
in Patentsachen im &ffentlich-rechtlichen Beschwerdeverfahren nach Art. 82 ff. BGG
auch zukiinftig nicht eingeschrankt werden. Abzulehnen ist z.B. eine Einschrankung
auf die blosse Kognition von schwerwiegenden Verfahrensfehlern und. von Féllen,
in denen eine Straftat die angefochtene Entscheidung beeinflusst hat.#” Und vor
allem ist eine Einschrénkung auf die Kognition von Rechtsfragen von grundsétzli-
cher Bedeutung abzulehnen; diese massive Kognitionsbegrenzung fihrt bei den

43 Naheres bei ALFRED KOLZ/ISABELLE HANER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl., Zurich etc. 2013, S. 35f.; RAINER J. SCHWEIZER, in: St. Galler
Kommentar BV, 3. Aufl.,, 2014, Rz. 3).

44 Vgl. Reglement vom 21. Februar 2008 Uber die Verwaitungsgebiihren des Bundesverwaltungsge-
richts (GebR-BVGer; SR 173.320.3, sowie Reglement vom 28, September 2011 tiber die Verwal-
tungsgebihren des Bundespatentgerichts (GebR-PatGer: SR 173.413.4.

45Vgl. u. a. GIOVANN! BIAGGINI, Kommentar BV, 2, Aufl., Zarich 2017, Art, 29a N. 6 und 10; sowie zu
den «civil rights» nach Art. 6 EMRK, die zwingend durch ein Gericht beurteilt werden mtissen, Na-
heres bei KAREN REID, A Practitioner's Guide to the European Convention on Human Rights, 6
Edition, Oxford 2019, §§ 7-004 — 7-007, sowie § 74-008; MARK E. VILLIGER, Handbuch der Europai-
schen Menschenrechtskonvention (EMRK), mit besonderer Bertcksichtigung der Rechtsprechung
des Européaischen Gerichtshofes flir Menschenrechte in Schweizer Fallen, 3. Aufl., Zirich/Ba-
sel/Genf, 2020, S. 260 N. 460/61.

46 Siehe BENJAMIN SCHINDLER, in: VWVG Kommentar, 2. Aufl. 2019 (Fn. 4), Art. 49, bes. Rz, 22/23
zum Gebot umfassender Prifung.

47Vgl. Art. 112a Abs. 2 EPU 2000 betr. die Beschwerdeméglichkeiten an die Grosse Beschwerde-
kammer des EPA.
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richtenden Personen zu einer Einengung der normativem Distanz und des Erfah-
rungswissens; sie mag die Geschaftslast des Bundesgerichts allenfalls etwas redu-
zieren, erschwert aber dessen Richtigkeitskontrolle erheblich.#® Es besteht nament-
lich Giberhaupt kein Anlass, wegen Patentstreitigkeiten in Art. 83 BGG einen zusétz-
lichen Ausschlussgrund einzufithren. Die Rechiskontrolie durch das Bundesgericht
nach Art. 95 BGG ist m.E. unverzichtbar. Eine wichtige Aufgabe des Bundesgerichts
als Appellationsinstanz diirfte neben der Sicherung der grundrechtlichen Verfah-
rensgarantien die Uberpriifung der Koordination der Anwendung des Schweizer Pa-
tentrechts mit dem europaischen Patentrecht gemass EPU 2000 und dessen Aus-
fuhrungsbestimmungen sein.*® Auf jeden Fall sind die allgemeinen Bestimmungen
iiber die Beschwerdegriinde nach Art. 95-98 BGG auch in Patentrechtsstreitigkeiten
zweckmassig. Dieses Konzept einer vollen Rechtskontrolle durch das Bundesge-
richt ist schon deshalb gerechtfertigt, weil (wie gesagt) in Zivilprozessen der Rechts-
weg ans Bundesgericht (auch) unbeschrankt ist (Art. 74 Abs. 2 Bst. e BGG).*° Es
ware schwer zu begriinden, warum z.B. ein ergidnzendes Schutzzertifikat fur Heil-
mittel (Art. 140a ff. PatG) je nach Rechtsmittelweg vor Bundesgericht mit unter-
schiedlicher Kognition beurteilt wiirde. Ob allenfalls eine der zivilrechtlichen Abtei-
lungen des Bundesgerichts5' oder wie bisher eine der &ffentlich-rechtlichen Abtei-
lungen als zweite Instanz die Patentfragen betreffenden Beschwerden in offentlich-
rechtlichen Angelegenheiten gegen die erste Verwaltungsgerichtsinstanz behan-
delt, kann das Bundesgericht im System der Einheitsbeschwerde selber entschei-
den: aus Griinden der Rechtssicherheit ist, vor allem wegen der Rechtsmittelbeleh-
rung seitens der verwaltungsgerichtlichen Instanz, eine Klérung im BGG geboten.

2.3 Aufgrund dieser Erkenntnisse und Feststellungen lasst sich am ehesten das
Einspruchsverfahren straffen, konzentrieren oder aufheben. An sich kann man ver-
stehen, dass die zustandige Verwaltung, das IGE, gerade mit dem Ubergang zu
einer vollen Prifung der Patentanmeldung ein erhebliches fachliches und rechtli-
ches Interesse hat, Einspriiche von Drittpersonen, die ja aus vielseitigen Grinden
erhoben werden kénnen, selbst zu beurteilen, ja aflenfalls gar tber deren Antrage
hinaus die Patenterteilung einer nochmaligen Prufung zu unterziehen, wie dies Art.
59¢ Abs. 3 VE PatG neu vorsieht. Uber das Einspruchsverfahren kann das IGE
weitere, wichtige Erkenntnisse gewinnen und seine Entscheide optimieren; zudem
erweist es sich so als kooperativer Partner der Parteien aus vielen interessierten
Kreisen.

2.3.1 Dennoch kann und solite eine prozedurale Straffung der Beschwerdeverfah-
ren dadurch erreicht werden, indem das Einspruchsverfahren von Art. 59¢ PatG
Uberpriift wird. Dieses begrenzte, nur auf bestimmte Patentausschlusskriterien aus-
gerichtete Einspruchsverfahren wurde erst mit der Revision des PatG vom 22. Juni
2007 eingefuhrt (AS 2008 2560),52 erklartermassen in Anlehnung an die Art. 99 -

48 Naheres zu diesen unbestimmten Einschrankungen auf die Kognition von Rechtsfragen von
grundsatzlicher Bedeutung: RAINER J. SCHWEIZER, Reform der Bundesgerichtsbarkeit, Ein heikler
Schritt mit gewissen Unwagbarkeiten und Problemen, in: «Justice-Justiz-Giustizia» [Schweizerische
Richterzeitung], 2018/4, Ziff. 9 ff., bes. Ziff. 17.

49 7 B_ bei Entscheidungen nach Art. 110a oder Art. 111 PatG.

50 Nur in Registerstreitigkeiten gelten {wie oben erwahnt) der Vorbehalt der Streitwerfgrenze von Art.
74 Abs. 1 BGG sowie derjenige der Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung nach Art. 74 Abs. 1
Bst, a BGG.

5t \Vgl. den Art. 72 Abs. 2 Bst. b BGG, der nur eine Aufzahlung von Materien vornimmt unter ¢insbe-
sondere» und in Ziff. 2 die «Erfindungspatente» erwahnt.

52 Botschaft zur Anderung des Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss tber die Genehmigung
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101 EP0 2000.5% Mit der vom IGE geplanten Revision sollen die bisher sehr be-
schrankten Einspruchsgriinde nach Art. 59¢ Abs. 2 VE PatG so umfangreich sein
wie diejenigen, die vor dem EPA erhoben werden kénnen.5 Doch eine Straffung
dieser ersten Etappe des Rechtsschutzverfahrens erscheint im gesamten System
des patentrechtlichen Rechtsschutzes unverdndert nétig, und sie kann nun auf min-
destens zwei verschiedenen Wegen erreicht werden:

o Entweder wird die Einspruchsfrist nach Art. 59¢ Abs.1 PatG (bisher und
neu) - z.B. - auf vier Monate verkiirzt. Die Frist von neun Monaten lehnt
sich an Art. 99 Abs, 1 EPU 2000 an; in einer europaweiten Regulierung ist
ein Umfang der Frist von neun Monaten nachvollziehbar. Das IGE begriin-
det die Frist von neun Monaten jetzt: «Sie erscheint angemessen, weil die
Abkldrung der Erfolgsaussichten — nun auch beziiglich der neuen Priifungsthe-
men — einige Zeit in Anspruch nimmt».*® Dieses Argument (iberzeugt nur teil-
weise. Die Einspruchsfrist ist ja flr den Schweizer Gesetzgeber nicht vol-
kerrechtlich vorgegeben, und das EPU fordert von den Vertragsstaaten
nicht, ein Einspruchsverfahren vorzusehen. Die Einspruchsfrist solfte un-
bedingt gekiirzt werden, denn sie bereitet fur alle Verfahrensbeteiligten
unvermeidlich eine lange Rechtsunsicherheit. Vorbild fur eine Anderung
konnte z.B. das Gsterreichische Patenigesetz 1970 (in der Fassung vom
4.Januar 2001) sein, welches in § 102 (1) eine Einspruchsfrist von bloss
vier Monaten vorsieht.

o Oder/und es wird mindestens die Méglichkeit vorgesehen, dass dieses
(nicht-devolutive) Rechtsmittel ausgelassen bzw. dibersprungen werden
kann, damit der Einspruch direkt beschwerdeweise verwaltungsgerichtlich
beurteilt wird. Ein Uberspringen einer Beschwerdeinstanz dient offensicht-
lich der Prozesstkonomie. Ein solche Moglichkeit einer «Sprungbe-
schwerde» sieht z.B. das Gesetz iiber die Verwaltungsrechtspflege (VRP)
des Kantons St. Gallen vorn §16. Mai 1965 in Art 43t vor: «Der Rekurrent
kann, sofern die weiteren Beteiligten zustimmen, auf den Rekursentscheid
des zusténdigen Departements verzichten und verlangen, dass die Streit-
sache als Beschwerde dem Verwaltungsgericht iiberwiesen wird.» 55/57

2.3.2 Im Sinne der Konzentration ist zudem zu empfehlen, den Anwendungsbe-
reich des Einspruchsverfahrens zu beschrénken und dieses bei der Erteilung eines
Gebrauchsmusters nicht vorzusehen. Hier sind wahrscheinlich die Fakten sowie die
Interessen weder des IGE noch Dritter in der Regel so komplex, dass es hilfreich
ist, dass das Amt seinen Entscheid nochmals aufrollen kann. Dritte

des Patentrechtsvertrags und der Ausfilhrungsordnung vom 25, November 2008, BBI 2006 1, 86 f.

% Denselben Schritt hat die Bundesrepublik Deutschland in § 59 des Patentgesetzes vom 5. Mai
1936 volizogen.

54 Vgl. zum bisherigen Recht und dem nach EPU: RENEE HANSMANN, in: SHK Patentgesetz (PaiG),
2019 (Fn.7), Art. 59¢'N. 11.

55 ErlBer,, S. 42,

%6 Zur Sprungbeschwerde (genauer dem Sprungrekurs) siehe HANS-RUDOLF ARTA, in: Gesetz Uber
die Verwalturigsrechtpfiege des Kantons St. Gallen (VRP), Praxiskommentar, hrsg. von Salim S.
Risvi/Benjamin Schindler/Urs Peter Cavelti, Zurich/St. Gallen 2020, Art. 43t N. 3 ff.

57 Eine etwas andere Sprungbeschwerde sieht Art. 47 Abs. 2 VWVG vor; doch dieser Spezialfall von
Beschwerden gegen eine Verwaitungsinstanz, die von ihrer vorgesetzten Behérde eine Weisung er-
halten hat, ist hier nicht relevant; Naheres bei REGINA KIENER, in: VWVG Kommentar, 2.Aufl, 2019
(Fn. 4), Art. 47 Rz. 15 1f.
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Beschwerdefiihrer kdnnen m.E. im Rahmen der allgemeinen Legitimation von Art.
Art. 48 VWVG ihre Einwendungen vor der verwaltungsgerichtlichen Beschwer-
deinstanz vorbringen, dhnlich wie das im Markenrecht heute geschieht.

2.3.3 Schliesslich ware auch zu prifen, ob nicht auf das Einspruchsverfahren ver-
zichtet werden kann. Bis zum Inkraftreten der Einflihrung von Art. 59¢ PatG am 1.
Juli 2008 lautete die Bestimmung:
«Art. 59¢
D. Rechtsmittel Gegen Verfligungen des Eidgenossischen Amtes fur
geistiges Eigentum in Patentsachen, insbesondere
gegen die vollstandige oder teilweise Zurlickweisung
von Patentgesuchen ist die Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde an das Bundesgericht zuldssig.»®®

Mit anderen Worten gab es bis zum Inkrafttreten des Verwaltungsgerichtsgesetzes
von 2005 am 1. Januar 2007 nur eine gerichtliche Rechtsmittelinstanz, und nach
inkrafttreten des VGG kam dem Bundesverwaltungsgericht in der patentrechtlichen
Rechtsfortbildung wegen der damals begrenzten Formalpriifung der Patentgesuche
und wohl auch wegen des 2007/2008 neu eingefihrten Einspruchsverfahrens eine.
eher geringe Bedeutung zu. Ob es jetzt im Interesse der Rechtssuchenden zwei
umfassende Prifungen der Sach- und Rechtsfragen braucht, misste vertieft gepruft
werden.

2.3.4 Will man aber auf das Einspruchsverfahren verzichten und stattdessen den-
noch, im Sinne des heutigen Rechts von jedermann auf einen Einspruch nach Art.
59¢ Abs. 1 PatG,5° eine Popularbeschwerde ermaglichen, bei der dann Drittperso-
nen aus vielerlei Motiven heraus Beschwerde gegen einen Patentbezogenen Ent-
scheid des IGE fithren kdnnen, so wére so eine Regelung im heutigen Recht nichts
Aussergewdhnliches. Dies hat CHRISTOPH ERRASS in einer grundlegenden Untersu-
chung gezeigt hat (vgl. DERS., Zur Notwendigkeit einer Popularbeschwerde im Ver-
waltungsrecht, in: AJP 2010, S. 1351 ff.). Eine solche Popularbeschwerde als
Rechtsmittel zum Gang an die erste. Verwaltungsgerichtsinstanz kénnte etwa mit
dem Willen zur Respektierung der Interessen von Konkurrentinnen bzw. Konkurren-
ten und dem von von Konsumentinnen bzw. Konsumenten gerechtfertigt werden.
Um eine Popularbeschwerde zu erméglichen, konnte in dem flr die erste Gerichts-
instanz (dazu nachfolgend Ziff. IV.4) massgeblichen Bundesgesetz:

1. der Kreis der Beschwerdefugten Drittpersonen durch Gesetz weit ausge-
dehnt werden, indem nicht - wie in Art. 48 Abs. 1 Bst. a VWVG - gefordert
wird, dass die Beschwerdefihrende Person «vor der Vorinstanz am Ver-
fahren teilgenommen hat».

Zudem konnte:

2. den Drittpersonen - in Abweichung von Art. 48 Abs. 1 Bst. b VWVG - die
Legitimation zur Beschwerde an die verwaltungsgerichtliche Beschwer-
deinstanz insofern erfeichtert wird, als sie, dhnlich den Konsumentinnen
urid Konsumenten, nicht nachweisen missen, dass sie als Individuen
durch die angefochtene Verfilgung besonders beriihrt bzw. beschwert

58 Fassung gemass Anderung des Patentgesetzes vom 17. Dez. 1976 (AS 1977 2009; vgl. Botschaft
BBI 1976 11 89, 425.)

59 \/gl. RENEE HANSMANN, in: SHK Patentgesetz (PatG), 2018 (Fn.7), Art. 59¢ N. 6 und 9.
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sein missen.®

Angemerkt sei, dass es nicht empfehlenswert ist, Dritte nach einer Patenterteilung
ausschliesslich auf den zivilgerichtlichen Klageweg zu verweisen. Es mussen auch
Drittpersonen die Mdglichkeit haben, die gesamte Entscheidung des IGE, ein-
schliesslich der Méngel der Sachverhaltsfeststellung anzufechten 5! Die Drittperso-
nen sollten nicht nur das vom IGE erteilte Recht gegentiber den Patentberechtigten
bekdmpfen kénnen, sondern den Entscheid des IGE selbst. Zudem ist die Aufgabe
eines verfligenden Amtes, Grundlagen und Griinde seiner Entscheidung zu darzu-
legen; deshalb ist das Anfechtungsverfahren auch einfacher und kostengiinstiger
ist als eine zivilgerichtliche Klage. '

2.3.5 Wie oben (Ziff.lll.2.2.) erwahnt, wird in der Vernehmlassung noch vorge-
schlagen, dass das IGE neu das Einspruchsverfahren selbst dann weiterfiihren
bzw. seine Verfligung dberpriifen kann, wenn der Einspruch zurtickgezogen wurde
(Art. 59¢ Abs. 5 VE PatG, dazu EriBer, S. 24). Ein Riickzug des Rechtsmittels ist
zulassig, selbst wenn dieser im VwVG nicht explizit geregelt ist.62 Nach einem
Rickzug der Beschwerde ist das Verfahren abzuschreiben®® und die angefoch-
tene Verfugung erwéchst in Rechtskraft.* Die Verwaltung kann nicht ein, durch
Riickzug des Rechtsmittels beendetes Rechtsmittelverfahren von sich aus faktisch
weiterflhren, wenn es nicht mehr rechtshangig ist bzw. mangels Anfechtung rechts-
kraftig abgeschlossen ist; das wiirde inaller Regel zulasten der Parteien des abge-
schlossenen Verfahrens gehen. M.E. widerspricht eine solche Regelung véllig dem
Fairnessprinzip von Art. 29 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 EMRK sowie der Garantie des
rechtlichen Gehors nach Art. 29 Abs. 3 BV. Wenn der Bundesgesetzgeber aber
diese Befugnis des IGE vorsehen will, die sich (wie erwahnt) an Regel 84 (2) Aus-
fuhrungsverordnung zum EPU 2000 anlehnt, so lasst sie sich im Licht der verfas-
sungs- und menschenrechtlichen Verfahrensgarantien nur dann rechtfertigen, wenn
es fur das IGE darum geht, ausschliesslich offensichtlich vorrangige 6ffentliche In-
teressen durchzusetzen.

Es muss hier darauf hingewiesen werden, dass es im &ffentlichen Recht der
Schweiz andere Mdglichkeiten gibt, welche einer Verwaltungsbehdrde von Amtes
wegen erlauben, ausnahmsweise eine selbst eine rechtskraftige Entscheidung resp.
Verflgung einer Korrektur zuzufihren. Das schweizerische Verwaltungsverfahrens-
recht sieht dafiir in der Regel in engen Grenzen die Méglichkeit einer Revision nach
einem Beschwerdeentscheid (bzw. einem Einspruchsentscheid) vor; im Bund ist die
Revision in Art. 66 VWVG, besonders in Abs. 2 und 3, geregelt.®® Ganz ausnahms-
weise st schliesslich auch ein Widernruf selbst einer formell rechiskraftigen

&0 Siehe Naheres bei: ISABELLE HANER, in: VWVG Kommentar, 2. Aufl. 2019 {Fn. 4), Art. 48 Rz. 15
beztglich Konkurrenten und Konsumentinnen, mit Verweis u.a. auf BGE 142 11 451 Erw., 341;BVGE
2007/20 Erw. 2.4, BVGer C-8190/2015 vom 23. Marz 2016, Erw. 3.

&1 Das Einspruchsverfahren ist nicht wirklich ein Zweiparteienverfahren, sondern, da es sich gegen
das IGE richtet, eines mit drei Beteiligten (anderer Ansicht RENEE HANSMANN, in: SHK Patentgesetz
[PatG], 2018 [Fn.7], Art. 59¢ N. 14).

62 Siehe MADELEINE CAMPRUBI, in: VWVG Kommentar, 2. Aufl., 2019 (FN. 4), Art. 66 Rz. 13.

63 BGE 122 V 166 Erw. 2a/bb.

% BGE 138 V 229 Erw. 2.3.2,; 111 V 58 Erw. 1; 109 V 278 Erw. 2.

® BGE 103 Ib 87, Erw.2.3; Naheres bei: ULRICH HAFELIN/GEORG MULLER/FELIX UHLMANN, Allgemei-
nes Verwaltungsecht, 8. Aufl., Zarich/St. Gallen 2020, Rz. 1265 ff.; und AUGUST MACHLER, .in: Kom-
mentar VWVG, 2. Aufl. 2019 (Fn. 4), Art. 66 Rz. 17 ff
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Verflgung zulassig, wobei das Interesse an der Verwirklichung des objektiven
Rechts in jedem Fall mit dem Vertrauensschutz der betroffenen Rechtsunterworfe-
nen abgewogen werden muss,® was eben bei einem Vorgehen nach Art. 59¢ Abs.
5 VE PatG nicht geschieht. Der vorgeschlagene Art. 59¢ Abs. 5 VE PatG geht weit
liber diese nach geltendem Recht massgeblichen Regeln hinaus und ist daher auch
als unverhaltnismassig zu qualifizieren.

3. Erster gerichtlicher Rechtsschutz durch das Bundesverwaltungsgericht
oder durch die neue 6ffentlich-rechtliche Abteilung des Bundespatent-
gerichts?

Zuriick zur zentralen Frage dieser gutachterlichen Stellungnahme: Es kann m. E.
festgestelit werden, dass es, um den vollen Verwaltungsrechtsschutz in einer ersten
Gerichtsinstanz gegeniiber dem IGE sicherzustellen, genau besehen zwei Modelle
gibt:

e Das erste Modell ist die im VE PatG vorgesehene Losung, dass man beim
ordentlichen Weg der Verwaltungs(gerichts)beschwerde nach Art. 44 ff.
VWVG an das Bundesverwaltungsgericht, das nach der Generalklausel
von Art. 31 in Verbindung mit Art. 33 Bst. d VGG zustandig wéare. Dann al-
lerdings muss das VGG erheblich angepasst werden.

e Das zweite Modell ist, dass am Bundespatentgericht neu eine zweite Ab-
teilung fur die Verwaltungsrechitspflege geschaffen wird, an welche die
Verwaltungs(gerichts)beschwerde gegen Entscheide des IGEnach Art. 44
ff. VWV G gerichtet werden kann. Das |3sst sich mit diversen Anpassungen
im PatGG verwirklichen.

3.1  Was das erste Modell betrifft, so zeigen die bisherigen Ausfithrungen, dass
so, wie der VE PatG dies vorsieht, das Bundesverwaltungsgericht nicht als Gber-
zeugende, ausreichend fachkompetente Instanz fir die formale und materiale Be-
urteilung von Patentrechtsstreitigkeiten angesehen werden kann. Es fehlen die viel-
faltigen, unerlasslichen fachtechnischen Kenntnisse in den Spruchkorpern, selbst
wenn die Gerichtskommission bei den Wahlvorschlégen fur das BVGer auf solche
achten wiirde, denn solche fachtechnischen Kenninisse kénnen nur Fachrichterin-
nen und Fachrichter mit besonderen technischen Kenntnissen (im Sinne von Art. 8
Abs. 1 PatGG) oder allenfalls technisch kompetente Expertinnen oder Experten mit
einem besonderen verfahrensrechtlichen Status®” beibringen.

Zudem missen in diesem ersten Modell, besonders zur umfassenden Beurteilung
der Neuheit und der erfinderischen Entwicklung, qualifizierte Verfahrensschritte,
etwa im Beweisverfahren, vorgesehen werden (siehe oben). Das lasstsichistan sich
durch Anderungen des VVG und des PatG machen, indem durch entsprechende or-
ganisatorische Massnahmen die ordentlichen und ausserordentlichen Spruchkérper
des Bundesverwaltungsgericht fiir Patentstreitigkeit anders als Tiblich zusammen-
gesetzt werden und indem spezielle verfahrensrechtliche Erganzungen beschlossen
werden (Naheres unten Ziff. [V.4.2). Nach einer solchen Anpassung der rechtlichen
Grundlagen ware der bedeutende Vorteil dieses ersten Modells vor allem, dass das
BVGer seine allgemeine Praxis im Verfahrensrecht auch in Patentstreitigkeiten voll

68 BGE 137 | 69 ff.: 143 11 1, 5 ff.; Naheres bei: ULRICH HAFELIN/GEORG MULLER/FELIX UHLMANN, All-
gemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020 (Fn. 65), Rz. 1224 ff.

57 Also nicht blosse Parteigutachter.
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entfalten kénnte,

3.2, Das zweite Modell ware, dass am Bundespatentgericht eine zweite Ableilung
geschaffen wird, welche die verwaitungs(gericht)lichen Beschwerden gegen das
IGE in erster Instanz behandelt. Das Bundespatentgericht ist bisher ausschliesslich
fur erstinstanzliche Zivilrechtsstreitigkeiten in Patentsachen auf Bundesebene zu-
standig; es kann aber ohne Weiteres in einer zweiten Abteilung auch besondere
Aufgaben der Verwaltungsrechtspflege in Patentsachen.iibernehmen. Diese Ergén-
zung kann — auch im Licht der Gesetzgebungskompetenzen des Bundes nach Art.
191a Abs. 3 BV - ohne weiteres mit einer Anderung des PatGG erreicht werden.
Wie und vom wem die neue, zweite Abteilung des Bundespatentgerichts gefuhrt
wird, muss noch naher untersucht werden. Das Bundespatentgericht muss jeden-
falls in der zweiten, verwaltungsgerichtlichen Abteilung durch Richterinnen und
Richter mit ausgewiesenen Kenntnissen im Verwaltungsrecht und im &ffentlichen
Prozessrecht erganzt werden. Vor allem braucht es neben den Richterinnen und
Richtern mit juristischer Ausbildung und Erfahrung solche: mit technischer Ausbil-
dung und - wie es eigentlich zusétzlich lauten solite: - «mit technischer Erfahrung»
braucht. Diese beiden Arten von Gerichtsmitglieder gibt es schon heute geméss Art.
8 PatGG. Das bedeutet, dass bei diesem zweiten Modell die Entscheidungen des
Spruchkorpers, wie dies Art. 21 PatGG vorsieht, unmittelbar unter Beizug von Fach-
richterinnen und Fachrichtern, die nach dem betroffenen technischen Sachgebiet
ausgewdhit werden, durchgefilhrt werden kénnen. Dieses Modell hatte vor allem
den Vorteil, dass in der Zivil- wie in der Verwaltungsrechtspflege das schweizeri-
sche und das européische Patentrecht einigermassen einheitlich ausgelegt und an-
gewendet werden, was dann, wenn zwei verschiedene Gerichte zustandig sind, nicht
ohne Weiteres gewéhrleistet ist. Diese mégliche Einheitlichkeit der patenrechtlichen
Rechtsprechung ist m.E., neben der erganisatorischen Einfachheit der Bestellung
der Spruchkérper, der wichtigste Grund, das zweite Modell zu verwirklichen. Im Ub-
rigen konnte das Bundesverwaltungsgericht, und es wiirde dann wohl auch, von den
bisherigen Beschwerdeféllen im Patentrecht entlastet werden; das betrifft zwar nicht
sehr viele Falle, ware fur das BVGer aber dennoch hilfreich. Damit sich aber die
neue verwaltungsrechtliche Abteilung in allen Rechtsfragen ausserhalb des Patent-
rechts méglichst an der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts ausrichtet, kénnte
(und solite m.E.) durch eine gesetzliche Vorgabe sichergestellt werden, dass das
Bundespatentgericht in der Verwaltungsrechisprechung die Praxis des Bundesver-
waltungsgerichts in der Auslegung des Verfassungs- und Vélkerrechts, namentlich
in Fragen des Verfahrensrechts, beachtet soll.58

3.3  Abschliessend werden noch drei Hinweise angebracht, welche das zweite
Modeli beleuchten mogen. Auch wenn das BVGer unstreitig das Verwaltungsgericht
des Bundes ist, besteht bisher schon mit der Unabhéngigen Beschwerdeinstanz fiir
Radio und Fernsehen UBI®® ein separates Spezialverwaltungsgericht,® dessen

% Die Zersplitterung der Praxis zum Verfahrensrecht war einer der grossen Mangel des friheren Sys-
tems mit vielen einzelnen Rekurskommissionen als Spezialverwaltungsgerichte auf der Fbhene des
Bundes, vgl. RAINER J. SCHWEIZER, unter Mitarbeit von MICHAEL SCHOLL, Die erstinstanzliche Verwal-
tungsgerichtsbarkeit des Bundes durch Rekurs- und Schiedskommissionen, Aktuelle Situation und
Reformbedirinisse, Gutachten zuhanden der Expertenkommission fir die Totalrevision der Bundes-~
rechtspflege, in: ZSR-Beiheft 26, Basel 1998, S. 79 ff.

% Diese hat ihre Rechtsgrundlage im 6. Titel Art. 82 — 85 des Bundesgesefzes uber Radio- und
Fernsehen (RTVG) vom 24, Mérz 2006 (SR 784.40).

0 Siehe Art. 83 -Abs. 1 Bst. a RTVG.
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Eigenstandigkeit eben durch gewisse Besonderheiten des Verfahrens und der zu
pritffenden Materie gerechtfertigt wurde. Zudem ist es im Schweizer Recht keines-
wegs ungewdhnlich, dass ein Gericht sowohl in der Zivilrechtspflege wie in der Ver-
waltungsrechtspflege tétig ist; beispielhaft seien das Appellationsgericht des Kan-
tons Basel-Stadt, das Obergericht des Kantons Appenzell Ausserrhoden oder das
Kantonsgericht des Kantons Wallis genannt. Schiiesslich sei darauf hingewiesen,
dass im Bereich des Patentrechts in einer Reihe von Staaten (teilweise aufgrund der
Besonderheiteni des common law) Zivilgerichte zur Beurteilung von Verfagungen
des Patentamts fur zustandig sind, so etwa im Vereinigten Konigreich (High Court
[Patents Court] of England and Wales), Irland (High Court), Frankreich (Cour d’Ap-
pel Paris), Deutschland (Bundespatentgericht, allerdings nur fiir Nichtigkeitskla-
gen), Danemark (So-og Handelsretten), Schweden (Patent- und Markengericht),
Norwegen (Oslo Tingrett) und Portugal (Intellectual Property Court of Lisbon).”

4. Ergianzende Hinweise auf unerlissliche Anpassungen des verwaltungs-
gerichtlichen Beschwerdeverfahrens, sei es fiir das Bundesverwal-
tungsgericht oder fiir das Bundespatentgericht.

4.1 Mitder Entscheidung tiber diesen beiden Modellen sind wie angedeutet noch
nicht alle Probleme eines verwaltungsgerichtlichen Patentrechtsprozesses gelost.
Es muss zuerst unbedingt das anwendbare Bundesverwaltungsgerichtsverfahren
noch en détail angesehen und mit dem heutigen Verfahren des Bundespatentgericht
nach PatGG und auch mit den punktuellen Verfahrensbestimmungen im PatG ab-
geglichen werden. Da sich das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht nach den
teilweisen rudimentiren Bestimmungen des VGG und des VWVG richtet, wurden
seit 2005 zusétzlich in sehr vielen Rechtsgebieten (z.B. im Recht der Bundesabga-
ben oder im Asyirecht) noch spezialgesetziiche, z.T. abweichende Verfahrensvor-
schriffen entweder aus dem bisherigen Recht iibernommen oder (zum Teil aus rein
politischen Grinden) neu erlassen. Dementsprechend muss bei beiden Modellen
das heutige Verfahren vor Bundespatentgericht mit dem Verfahrensrechtskomplex
vor Bundesverwaltungsgericht sorgfiltig verglichen werden, wobei unbedingt auch
die Verfahrensvorschriften im PatG (z.B. beziiglich des Domizils) zu Uberprifen
sind.

4.2 Soll nach dem ersten Modell das Bundesverwaltungsgericht die Verwal-
tungsrechtspflege in Patentsachen Ubernehmen, so sind namenttich folgende Ein-
zelheiten im VGG zu regein:

a) Im VGG ist die neue Kategorie von Fachrichterinnen und Fachrichtern mit
technischen Kenntnissen fiir das Bundesverwaltungsgericht einzufth-
ren.. Das gilt auch dann, wenn diese Fachrichterinnen und Fachrichter zu-
gleich auch am Bundespatentgericht tatig sind. Sie hatten nach ihrer Ein-
filhrung genau besehen den Status von nebenamtlichen Richterinnen und
Richtern, wie sie das Bundesgericht geméss Art. 1 Abs. 4 BGG und das
Bundespatentgericht geméss Art. 8 Abs. 2 PatGG kennen.

b) Im Einzelnen muss auch geprift werden, ob die neu in Patentsachen

71 Fiir Einzelheiten vgl. EUROPEAN PATENT ACADEMY, Patent Litigation in Europe. An overview of na-
tional law and practice in the EPC contracting states, 5" edition, 2019.

72 Die Wahlbarkeitsanforderungen fur Richterinnen und Richter des BVGer sind in Art. 5 VGG ohne-
hin durftig und kénnten genauer gefasst werden.
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tatigen nebenamtliche (Fach-)Richterinnen und (Fach-)Richter des Bun-
desverwaltungsgerichts tiberhaupt denjenigen des Bundespatentgerichts
gleichgestellt werden kénnen. Dabei geht es etwa das Arbeitsverhalinis
und die Besoldung, welche sich nach Art. 17 PatGG sowie der von der
Bundesversammilung erlassenen Patentrichterverordnung vom 20. Méarz
200972 richten.

c) Das PatGG kennt in Art. 21 abgestufte Vorgaben fiir den Spruchkérper.
Diese unterscheiden sich teilweise von der allgemeinen Regel von Art. 21
VGG bzw. gehen liber diese auch hinaus. Es muss nun fir die Behand-
lung einer Verwaltungsbeschwerde in Patentsachen bezlglich der Spruch-
korper des Bundesverwaltungsgerichts im Grunde Ahnliches wie in Art. 21
PatGG vorgesehén werden.

d) Naher anzuschauen sind sodann die Kompetenzen der Einzelrichterin o-
der des Einzelrichters bzw. der Instruktionsrichterin oder des instruktions-
richters, denn Art. 23 und 35 PatGG einerseits und Art. 23 und 39 WG
andererseits unterscheiden sich in einigen entscheidenden Punkten.
Wichtig ist, dass in Patentrechtsstreitigkeiten die Einzelrichterin oder der
Einzelrichter bzw. die Instruktionsrichterin oder der Instruktionsrichter, wie
dies Art. 23 Abs. 3 und Art. 35 Abs. 2 PatGG vorsehen, weitere Gerichts-
mitglieder und insbesondere auch Fachrichterinnen und Fachrichter bei-
ziehen kann.

e) Wird ein Rechtsmittelweg ans Bundesverwaltungsgericht vorgesehen, so
wird unter Umstanden auch der politische Vorschlag kommen, allenfalls in
Art. 32 VGG neu einen besonderen Ausschlussgrund vorzusehen. Der VE
PatG sieht, wie das VGG bisher, keinen solchen vor. Das erscheint sach-
lich als vollig richtig und solite nicht gedndert werden.

f) Art. 25 VGG enthalt bestimmte Grundsatze fir Praxisanderungen und
Prajudizien. Die Frage ist, ob diese Grundsatze in Patentrechisstreitigkei-
ten gleichermassen gelten kénnen, oder ob es eine spezielle Prazisierung
braucht, wann und wie die Abteilung des Bu ndesverwaltungsgerichts, wel-
che fur die Patentrechtsstreitigkeiten zusténdig ist, den Art. 25 VGG be-
achten muss.

g) Schliesslich wéren die Verfahrensmodalitaten nach Art. 37 . VVG fiir Pa-
tentrechtsstreitigkeiten vor Bundesverwaltungsgericht zu prifen. M.E.
sollte in diesen Streitverfahren grundsétzlich zwingend eine Parteiver-
handlung durchgefiihrt, ausser die Beschwerdefilhrende Partei verzichtet
explizit auf eine 6ffentliche Verhandlung (was das Gegenteil der heutigen
Regelung von Art. 40 Abs. 1 VWG wére™) oder auf die Beschwerde kann
offensichtlich nicht eingetreten werden oder diese wire offensichtlich un-
zulassig.

h) Da das Verfahren vor der ersten Gerichtsinstanz mit umfassender

™ SR 173.413.1. Die Rechtsstellung der hauptamtlichen Richterinnen und Richter wird von der all-
gemeinen Richterverordnung der Bundesversammiung vom 13. Dezember 2002 geregelt (SR
173.711.2).

74 Die Regel von Art. 40 Abs, 1 VG ist m. E. nicht EMRK-konform, vgl. MARK E. VILLIGER, Handbuch
der Europdischen Menschenrechtskonvention (EMRK), 3. Aufl. (Fn. 45), S. 289 ff. N. 514 ff, 516.
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Kognition erfolgen muss (vgl. Art. 49 VWVG), sollten die Regelungen von
Art. 37 zu den Gerichtsgutachten, namentlich Art. 37 Abs. 3 PatGG auf
jeden Fall auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren zur Anwendung
kommen. Entsprechend missten diese Regelungen im VGG vorgesehen
werden.

Schliesslich steht ausser Zweifel, dass die Kosten eines verwaltungsge-
richtlichen Verfahrens niedriger sind und sein sollten als die des zivilge-
richtlichen Prozesses vor Bundespatentgericht. Eine Anpassung der Best-
immungen {ber die Kosten des Beschwerdeverfahrens (vgl. Art. 63
VwWVG) in Patentstreitigkeiten tef que/an Art. 31 und 32 PatGG ware nicht
zu rechtfertigen. Namentlich sollte der Tarif des Bundesverwaltungsge-
richts fir Parteientschadigungen im Interesse aller vor Bundesverwal-
tungsgericht prozessierenden Parteien ein einheitlicher sein, und er kann
sich nicht am dem Tarif richten, der nach Art. 32 PatGG fur die Zivilpro-
zesse vorgesehen ist. Schliesslich ist die Regelung von Art. 34 Abs. 1 Bst.
d PatGG ist im Verwaltungsprozess nicht {iblich.

Wird aber das zweite Modell realisiert, indem das Bundespatentgericht

befahigt wird, speziell auch als erstinstanzliches Verwaltungsgericht zu wirken,
so braucht es ebenfalls einige, aber wohl nicht allzu schwierige Anpassungen
des PatGG:

a)

b)

d)

Das Bundespatentgericht muss zuerst organisatorisch durch eine Ande-
rung von Art. 18 ff. PatGG in Stand gesetzt werden, in einer eigenstandi-
gen Organisationseinheit bzw. Abteilung die Verwaitungsrechispflege in
Patentsachen (und allenfalls weiteren dem Gericht zugewiesenen imma-
terialgtiterrechtlichen Angelegenheiten) zu erfilien. Dazu braucht es min-
destens eine hauptamtliche Richterin oder einen hauptamtlichen Richter
zusatzlich (vgl. Art. 18 Abs. 1 PaiGG).

Entscheidend ist vor allem, dass die Art. 44 ff. VWVG explizit im PatGG
als massgebliches Verfahrensrecht in der Verwaltungsrechtspflege durch
das Bundespatentgericht bezeichnet werden, so wie dies Art. 37 VGG fiir
das BVGer bestimmt.

Wie erwahnt ware zu prifen, wie die Praxis der verwaltungsgerichtlichen
Abteilung des Bundespatentgericht in Verfahrensfragen mit derjenigen
des Bundesverwaltungsgerichts in Ubereinstimmung gebracht werden
kann, so dass in allgemeinen, nicht patentrechtlichen Fragen ein regel-
massiger Austausch zwischen den beiden Gerichten erméglicht wird.

Im PatGG braucht es sodann eine Bestimmung Uber die Parteiverhand-
lungen in der Verwaltungsrechtspflege, weil die ZPO hier nicht ex lege
anwendbar ist: allerdings ist die Regel von Art. 40 Abs. 1 VGG umzudre-
hen (vgl. oben Ziff.IV.4.2.1).

Néher zu prifen ist, ob es fur das Beweisrecht in Verwaltungsrechtsstrei-
tigkeiten vor Bundespatentgericht nicht prazise Erganzungen braucht, weil
die allgemeinen Regeln der Art. 12 ff. VwVG eher Iickenhaft sind; ein Ver-
weis auf die ZPO (wie in Art. 27 PatGG) ist denkbar. Die Art. 37 und 38
PatGG missen jedenfalls auch in den verwaltungsgerichtlichen Verfahren
gelten.

Schliesslich milssen noch fiir die Verwaltungsrechtsprozesse vor dem
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Bundespatentgericht die Vorschriften tber die Verfahrenskosten, die Par-
teientschadigung und die unentgeltliche Rechtspflege nach PatGG denje-
nigen des Bundesverwaltungsgerichts angepasst werden; dabei sollen
besondere Aufwendungen in den technischen Streitfragen selbstver-
standlich beruicksichtigt werden.

4.4 Insgesamt ist es in der folgenden Gesetzgebung wegen diverser Widerspru-
che und ungeldsten Fragen im geltenden und geplanten Recht notwendig, dass das
Verfahrensrecht der nichtstreitigen Entscheide des IGE wie dasjenige der ersten
und der zweiten Etappe des Rechtsschutzes mit den allgemeinen Regeln des
VWVG und des VGG harmonisiert und zugleich auf die besonderen Anforderungen
von Streitigkeiten in Patentsachen ausgerichtet wird. Ein solches Vorgehen ist der
Bundesgesetzgeber nicht zuletzt der Orientierungs- und Rechtsicherheit der Recht-
suchenden schuldig, und es erleichtert den Aufbau der verwaltungsgerichtlichen
Rechtspflege in Patentsachen ganz erheblich.

St. Gallen, den 19. Januar / 5. Februar 2021

/L[Z (s J. ﬂ é T —72 d

Rainer J. Schweizer



Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Anderung des Patentgesetzes

Consultation relative a I’avant-projet de modification de la loi sur les brevets

Consultazione relativa all’ avamprogetto di modifica della legge sui brevetti

Formular zur Erfassung der Stellungnahme
Formulaire pour la saisie de la prise de position
Formulario per la raccolta di parere

Organisation / Organisation / Organizzazione

Verband der Industriepatentanwalte in der Schweiz — Association des Conseils en Bre-
vet dans I'Industrie Suisse - VIPS/ACBIS

Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail)
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail)

Paul Georg MAUE

061-965-1675 — mail@acbis.ch

Adresse / Indirizzo

c/o Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
4002 Basel

Bitte senden Sie lhre Stellungnahme elektronisch an Rechtsetzung@ipi.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns lhre Stellung-

nahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfligung stellen. Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a Rechtsetzung@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format
Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.

Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung@ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghia-
mo di volerci trasmettere elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

VIPS/ACBIS erachtet die vorgeschlagenen Anderungen des Schweizer Patentrechts, die auf die Motion Hefti «Fiir ein zeitgemasses Schweizer Patent»
(19.3228) zurtickgeht, grundsatzlich fir begrissenswert, da sie die Qualitat des Patentsystems in der Schweiz steigern, die Handlungsmadglichkeiten fir
die Beteiligten erweitern und zusatzliche Optionen fir die Schweiz und damit auch fir die Schweizer Anmelderschaft im europaischen und internationa-
len Kontext erdffnen. VIPS/ACBIS hat mit den anderen Schweizer Patentanwaltsverbanden seit Jahren einen regen Austausch im Hinblick auf die Stei-
gerung der Attraktivitat des Schweizer Patentsystems gefiihrt. Aus dem Blickwinkel der in der Schweizer Industrie angestellten Patentanwaltinnen und
Patentanwalte stand dabei die Schaffung einer weiteren Option (vollgepriiftes Patent mit Uberpriifungsmaéglichkeit durch Dritte) bei Beibehaltung eines
schnellen und kostenglinstigen Registerrechts (Einfhrung Gebrauchsmuster) im Vordergrund.

Insbesondere die
— Einfuhrung einer materiellen Vollprifung fur nationale Schweizer Patentanmeldungen,
— Erweiterung des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens um Uberpriifungen der materiellen Patentfahigkeit,
— EinflUhrung eines ungepriften Gebrauchsmusters fiir die Schweiz und
— erweiterte Moglichkeit, die englische Sprache in Patentverfahren zu nutzen
sind grundséatzlich richtige Massnahmen zur Erreichung der vorstehend genannten Ziele.

Allerdings sehen wir bei einzelnen Elementen des Entwurfs, namentlich
— der Ausfiihrung des Gebrauchsmusterschutzes und
— dem Rechtsmittelweg,
wesentlichen Anderungsbedarf, um die angestrebte zukunftsorientierte Ausrichtung des Schweizer Patentrechts zu erreichen.

Im Folgenden haben wir uns auf die, unserer Meinung nach, noch zu dndernden neuen Gesetzesvorschriften fokussiert.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli

Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

PatG / LBI/ LBI

PatG, Art. 57a Abs.3

Erganzung zu Absatz 3:

Das IGE kann auf eine Recher-
che Uber den Stand der Technik
verzichten, wenn eine amtliche

Recherche bereits vorliegt.

Die Erganzung stellt die Absicht klar, dass auf eine Recherche nur dann verzichtet wird, wenn
eine amtliche Recherche, z.B. des EPA, vorliegt. Privatrecherchen oder solche von kommer-
ziellen Rechercheninstituten sollten zu keinem Verzicht auf eine Recherche durch das IGE
fahren.

Art. 59c und e

Einspriche sollten beim Bun-
despatentgericht behandelt und
die genannten Artikel umformu-
liert werden.

Die Behandlung von Einspriichen (und Beschwerden, siehe weiter unten) wird die Ressource
der technischen Richter beim Bundespatentgericht besser nutzen und dem Charakter des
Patents mit seiner sowohl rechtlichen wie technischen Auspragung besser gerecht.

Art. 87 Abs. 3b., c. und
d.

streichen

Die mdglichen Schutzgegenstédnde des neuen Gebrauchsmusters sollen dem des jetzigen
Patentes entsprechen, so dass die beiden Schutzrechte beim Schutzgegenstand aquivalent
sind.

Art. 88

streichen von Abs. 1b bzw. zu
Art. 7b analoge Formulierung

Ist die Erfindung innerhalb von
sechs Monaten vor dem Anmel-
de- oder dem Prioritatsdatum
der Offentlichkeit zuganglich
gemacht worden, so zahlt diese
Offenbarung nicht zum Stand
der Technik, wenn sie unmittel-
bar oder mittelbar zuriickgeht:

a. auf einen offensichtlichen
Missbrauch zum Nachteil des
Anmelders oder seines Rechts-

Die Einfihrung einer Neuheitsschonfrist beim Gebrauchsmuster ware ein nationaler Allein-
gang, der die Rechtssicherheit unndtig reduziert und bei der mdglichen Umwandlung des
Gebrauchsmusters in ein Patent zu problematischen Konstellationen, durch die Anderung des
Standes der Technik, fihren kann.
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Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
vorgangers; oder
b. auf die Tatsache, dass der
Anmelder oder sein Rechtsvor-
ganger die Erfindung auf einer
offiziellen oder offiziell aner-
kannten internationalen Ausstel-
lung im Sinne des Ubereinkom-
mens vom 22. November 1928
Uber die internationalen Ausstel-
lungen zur Schau gestellt hat,
und er dies bei der Einreichung
des Gesuches erklart und durch
einen genidgenden Ausweis
rechtzeitig belegt hat.
Einfligen neuer Absatz 2: Diese Schutzzeitverlangerung fir Gebrauchsmuster nach deren Umwandlung in ein Patent-
Bis zum Ablauf des achten Jah- | kommt den KMUs oder Anmeldegegensténden, deren Tragweite noch nicht am Anmeldezeit-
res kann die Umwandlung eines | punkt feststeht, entgegen, da nur fur wichtige und lohnende Erfindungen weitere Mittel aufge-
Art. 89 Abs.2 Gebrauchsmusters in ein Patent | wendet werden mussen. Gleichzeitig verbleibt der Kostenvorteil des heutigen ungepriften
beantragt werden, wenn zuvor Patents fir Laufzeiten bis zehn Jahre erhalten. Die friihzeitige Stellung des Rechercheantrags
spatestens im flnften Jahr ein dient der Rechtssicherheit, so dass die Offentlichkeit nicht in jedem Fall bis kurz vor Ablauf
Rechercheantrag gestellt wurde. | des Gebrauchsmusters mit einer Verlangerung rechnen muss.
T Es soll kein zweites Bundesgericht mit Patentangelegenheiten befasst werden. Die weiter
Zustandigkeit dem Bundespa- R . . . .
tentgericht tibertragen und die oben schon erwghnten te"chn'|schen Richter dgs Bunqespatentgenchtes stellen eine wertvolle
VGG Art. 24 Ressource da, die auch fur die Beschwerden im Erteilungsverfahren genutzt werden sollte.

entsprechenden Regelungen im
Patentgerichtsgesetz vorsehen.

Auch auf die Einfihrung von Artikel 40a Absatz 3bis (Parlamentsgesetz) kann damit verzich-
tet werden.

Art. 39 Abs. 2bis

streichen

Art. 39a

Satz 2 streichen
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Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung

Article Proposition Justification / Remarques

Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
Abs. 1 erweitern um Verfligun-

PatGG Art 26 gen des IGE auf dem Gebiet

des Patentrechts sowie Einspru-
chen gegen Patente
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VEREINIGUNG PHARMAFIRMEN
IN DER SCHWEIZ

Frau Bundesratin

Karin Keller-Sutter

Eidgendssisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD
Bundeshaus West

3003 Bern

1. Februar 2021

Stellungnahme zur Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente

Sehr geehrte Frau Bundesratin, sehr geehrte Damen und Herren

Im Oktober 2020 haben Sie uns eingeladen, in oben genannter Sache Stellung zu nehmen. Diese
Gelegenheit nehmen wir gerne wahr. Wir beziehen uns mit diesem Schreiben auf die ausfiihrliche
Stellungnahme der economiesuisse, bei deren Erarbeitung wir vollumfanglich mitbeteiligt waren.

Als Vereinigung Pharmafirmen in der Schweiz, kurz vips, unterstiitzen wir die darin vorgebrachten
Argumente und verweisen auf die Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.

Wie die economiesuisse erachten auch wir die vorgeschlagenen Elemente der Anderung des
Schweizer Patentgesetzes, die auf die Motion Hefti «Fiir ein zeitgemdasses Schweizer Patent»
(19.3228) zuriickgeht, grundsatzlich fir begriissenswert — namentlich die

e Einflhrung einer materiellen Vollpriifung fiir nationale Schweizer Patentanmeldungen;

e Erweiterung des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens um Uberpriifungen der materiellen
Patentfahigkeit;

e Einflhrung eines ungepriften Gebrauchsmusters fur die Schweiz;

e sowie die erweiterte Moglichkeit, die englische Sprache in Patentverfahren zu nutzen.

All dies steigert die Qualitat des Patentsystems in der Schweiz, erweitert die Handlungsmoglichkeiten
fir die Beteiligten und eroffnet zusatzliche Optionen fiir die Schweiz im europdischen und
internationalen Kontext.

vips — Vereinigung Pharmafirmen in der Schweiz
Baarerstrasse 2, 6300 Zug, Telefon +41 41 727 67 80, info@vips.ch, www.vips.ch



Allerdings sehen auch wir bei einzelnen Elementen des Entwurfs, namentlich
0 dem Rechtsmittelweg,
0 dem Instanzenzug,
0 sowie der Ausfliihrung des Gebrauchsmusters

wesentlichen Korrekturbedarf, um das nationale Patentsystem in der Schweiz attraktiv zu halten.

Fiir unseren Wirtschaftsstandort ist es essentiell, den KMU und grossen Unternehmen ein starkes,
souveranes und attraktives Patentsystem zu bieten, welches fiir das Innovationsland Schweiz steht.

Fir die detaillierten Ausfihrungen und Verbesserungsvorschlage in den zentralen Punkten sei an
dieser Stelle nochmals auf die Erkldarung der economiesuisse verwiesen.

Wir danken lhnen fiir die Beriicksichtigung unserer Anliegen und stehen Ihnen bei Fragen gerne
zur Verfligung.

Freundliche Grisse

& thzid

Marcel Plattner Ernst Niemack
Prasident Geschaftsfihrer

vips — Vereinigung Pharmafirmen in der Schweiz
Baarerstrasse 2, 6300 Zug, Telefon +41 41 727 67 80, info@vips.ch, www.vips.ch



Verband Schweizerischer Patent- und Markenanwalte

Association Suisse des Conseils en Propriété Industrielle
Association of Swiss Patent and Trademark Attorneys

Frau Bundesratin

Karin Keller-Sutter

Eidgendssisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD
3003 Bern

Nur per E-Mail an: rechtsetzung@ipi.ch
Zirich, 12.02.2021

Stellungnahme zur Anderungen des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente
Sehr geehrte Frau Bundesratin, sehr geehrte Damen und Herren

Der Verband Schweizerischer Patent- und Markenanwélte (VSP) dankt fir die Gelegenheit, sich im Rahmen
der Vernehmlassung zur Anderung des Bundesgesetztes (iber die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG)
zu dussern.

1 Zusammenfassung

Nach einer erfolgreichen Aufwertung des Patentgerichts- und des Patentanwaltswesens durch Neuerungen
in der Gesetzgebung ist auch das Patentgesetz als zentrale Saule des Patentwesens reformbedirftig. Der
VSP ist der Ansicht, dass die Stossrichtung der Teilrevision des Patentgesetzes richtig ist und zur Starkung
des Wirtschaftsstandortes Schweiz nicht nur im Bereich des Patentschutzes sondern auch in
steuerrechtlichen Belangen dient. Aus diesem Grund unterstiitzt der VSP die Teilrevision.

Die Modernisierung fuhrt aufgrund der materiellen Prifung auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit zu einer
verbesserten Rechtssicherheit sowohl fiir die Anmelder selbst als auch fiir Dritte, die mit Patenten
konfrontiert sind.

In einem Punkt regt der VSP eine grundlegende Anderung an: Seit 2012 ist das Schweizerische
Bundespatentgericht in St. Gallen erstinstanzlich fir zivilrechtliche Streitigkeiten Uber Patente zusténdig. Das
Gericht wurde geschaffen, weil fur die Entscheidung Uber solche Streitigkeiten regelmassig besonderes
technisches und patentrechtliches Fachwissen bendétigt wird. Solches Fachwissen ist gleichermassen bei
Beschwerden Uber Entscheidungen des Eidgendssischen Instituts fir Geistiges Eigentum im
Patenterteilungs- und Einspruchsverfahren notwendig. Entsprechend regt die Arbeitsgruppe an, die
Zustandigkeit des Bundespatentgerichts auch flir Beschwerden gegen Entscheide des IGE in Patentsachen
festzulegen. Das beim Gericht vorhandene Know-how und sein Pool mit spezialisierten Fachrichtern kdnnen
so auf einfache und effiziente Weise auch im Rahmen des modernisierten Patentsystems eingesetzt
werden. Ein Gutachten eines namhaften Verwaltungsrechtlers zeigt, dass eine entsprechende Losung
gangbar ist und letztlich weniger verfahrensrechtliche Spezialregelungen erfordert und organisatorischen
Aufwand verursacht als die gemass Vorentwurf vorgesehene Losung (weiteres dazu unten, Abschnitt 4.8).

2 Internationale Anbindung
Die Teilrevision fuhrt durch die Einflhrung eines vollgepriften nationalen Schweizer Patentes, welches

Verband Schweizerischer Patent- und Markenanwailte
www.vsp.ch / mail@vsp.ch



internationalen Standards entspricht, auch zu einer Starkung des Eidgendssischen Institutes fiir geistiges
Eigentum, welches flr die Erteilung der nationalen Schweizer Patente zusténdig ist. Auch im Bereich des
Patentwesens hat die Digitalisierung Einzug gehalten. Die Teilrevision schafft die Grundlage, um die
aktuellen technischen Moglichkeiten leistungsstarker Datenbanken auszuschdpfen und Informationen mit
anderen Amtern, z.B. in Rahmen von PPH-Abkommen, auszutauschen. Dies wirkt sich positiv auf die
Effizienz und die Qualitat des Prifungsverfahrens aus. Durch die damit geschaffene Grundlage fir einen
wertvollen Daten- und Erfahrungsaustausch wird dem IGE die Mdglichkeit eréffnet, auf internationaler Ebene
auf Augenhdhe mit anderen Patentdmtern zusammenarbeiten zu kénnen.

3 Blick auf Europa

Eine Starkung der Patentprifung in der Schweiz, wie sie von der Revisionsvorlage angestrengt wird,
erscheint auch mit Sicht auf die Situation in Europa sinnvoll: Mit den Bestrebungen der EU, ein unionsweit
harmonisiertes Einheitspatent zu schaffen, wird es weitere Veranderungen auch im Rahmen des
Europaischen Patentiibereinkommens geben, deren Auswirkungen auf die Schweiz zwar erahnbar, aber
noch nicht definitiv abschatzbar sind. Es ist jedenfalls davon auszugehen, dass der Einfluss der am
Einheitspatent beteiligten EU-Vertragsstaaten beim EPA weiter zu- und im Vergleich dazu der Einfluss der
Schweiz und anderer Nicht-EU-Lander abnehmen wird. Zudem zeichnet sich engere Zusammenarbeit
zwischen dem nicht zur EU-gehdérenden Europaischen Patentamt und dem zur EU gehdérenden (aber derzeit
nicht fir Patente zustandigen) Amt der Europaischen Union fir geistiges Eigentum (EUIPO) ab. Somit kann
das bestehende Patentsystem mit einem vollgepriften Europaischen Patent und einem teilgepriften
Schweizer Patent fiir die Schweiz zu einer Souveranitatsfrage im fir die Schweiz als Innovationsland
existenziellen Patentbereich werden.

Selbstverstandlich ist es im Interesse der Schweizer Wirtschaft anzustreben, dass die Schweiz auch
langfristig aktiver Teil des Europaischen Patentsystems bleibt. Mit einer qualitativ hochstehenden
Patentprifung auch durch das IGE ist das Innovationsland aber nicht auf Gedeih und Verderb von diesem
System abhangig. Es werden zusatzliche Optionen geschaffen und die Verhandlungsposition der Schweiz in
internationalen Verhandlungen wird gestarkt.

4 Detailstellungnahme
In der Folge nimmt der VSP zu den einzelnen Aspekten detailliert Stellung:

41 Einfuhrung der Vollpriifung fiir Schweizer Patente

Die Einfihrung der materiellen Prifung auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit fur Schweizer Patente ist zu
begrissen. Durch die Prifung wird, wie eingangs erldutert, die Rechtssicherheit sowohl fir den
Patentanmelder als auch fir Dritte erhoht. Auch wird die Akzeptanz des Schweizer Patentsystems
gesteigert, dies national, wie auch international.

Der Erfolg des kiinftigen Patentsystems wird aus Sicht des VSP im Wesentlichen von den folgenden drei
Faktoren abhangig sein:

¢ Qualitat der Recherchen- und Priifungsergebnisse: Es muss das Ziel sein, dass international
vergleichbare Recherchen- und Prifungsergebnisse erzielt werden. In diesem Zusammenhang ist
auf Seiten des IGE bei der Implementierung auf eine gute Ausbildung der Patentprifer acht zu
geben. Dies insbesondere in der Anfangsphase der Vollprifung.

o Kosten: Die Kosten sind fiir die Anmelder in gewissen Fallen, insbesondere bei Einzelerfindern, ein
zentraler Punkt bei der Verfolgung einer Patentstrategie. Die amtsseitigen Gebihren missen einem
internationalen Vergleich standhalten konnen. Beispielsweise miussen die Amtsgebihren in einem



gesunden Verhaltnis zu den Amtsgebihren des Europaischen Patentamtes oder des Deutschen
Patentamtes stehen.

o Flexibilitat: Das Prufungsverfahren ist prozedural so auszugestalten, dass dem Patentanmelder
Flexibilitdt in der zeitlichen Geschwindigkeit des Erteilungsverfahren geboten wird, insbesondere soll
— wenn dies der Anmelder wiinscht - eine beschleunigte Patentpriifung und —erteilung innerhalb
weniger Monate ermdglicht werden. Dies wird auf Stufe der Verordnung zu bericksichtigen sein.

4.2 Recherche internationaler Art

Im VE-PatG wird vorgeschlagen, den Art. 59(5)b VE-PatG zu streichen. Dem Anmelder wird damit die
Moglichkeit genommen, eine Recherche internationaler Art durchfiihren zu lassen. Die Recherche
internationaler Art ist aber ein sehr attraktives Element. Viele Anmelder entschliessen sich fir eine
Schweizer Prioritatsanmeldung, weil mit der Recherche internationaler Art innerhalb des Prioritatsjahrs ein
qualitativ hochstehendes Recherchenergebnis erhaltlich ist, wobei die Kosten im Rahmen eines
nachfolgenden européischen Erteilungsverfahrens teilweise zurlick erstattet werden. Die Abschaffung dieser
Méglichkeit macht das Schweizer Patentsystem unattraktiver.

Es wird daher angeregt, auf die Streichung von Art. 59(5)b VE-PatG zu verzichten.

Weiter wird angeregt, dass der Recherchenbericht der Recherche internationaler Art an die Stelle des durch
das IGE zu erstellenden Berichts des Stands der Technik tritt oder zumindest berlcksichtigt wird. Weiter soll
bei Vorliegen des Recherchenberichts der Recherche internationaler Art in der Verordnung des IGE Uber
Geblhren (SR 232.148, GebV-IGE) eine Gebihrenrickerstattung fir die Recherchengebihr vorgesehen
werden.

4.3 Recherche im Allgemeinen

Nach Art. 57a Abs. 3 VE-PatG und Art. 138 lit. b kann das IGE auf eine Recherche zum Stand der Technik
verzichten. In diesem Zusammenhang wird angeregt, dass auf Stufe der Verordnung geregelt wird, dass das
IGE mdglichst viele Recherchenergebnisse von anderen Patentdmtern ganz oder teilweise berlcksichtigt.
Dies unter einer vollstdndigen oder teilweisen Rickerstattung der Recherchengebihr. Diese
Berlcksichtigung verschlankt das Verfahren fiir den Anmelder weiter. Insbesondere sollte auf eine
Recherche zum Stand der Technik verzichtet werden, wenn bereits eine Recherche vom Europaischen
Patentamt vorliegt (siehe auch unten, Abschnitt 4.9).

4.4 Englische Sprache

Der VSP begrusst die Mdglichkeit der Verwendung der englischen Sprache. Das tragt dazu bei, das
Erteilungsverfahren effizienter und kostenglinstiger zu gestalten. Weiter wird die Attraktivitdt sowohl fir
Schweizer Anmelder wie auch fir internationale Anmelder erhoéht.

Mit der Ratifizierung des "Ubereinkommens Uber die Anwendung des Artikels 65 EPU — Londoner
Ubereinkommen" (SR 0.232.142.202) als zusétzliches Ubereinkommen zum EPU hat die Schweiz ja schon
auf das Ubersetzungserfordernis von in Englischer Sprache erteilten Europaischen Patenten verzichtet.
Demnach sind bereits heute schon europaische Patente in der Schweiz in englischer Sprache wirksam, was
in der Praxis kein Problem darstellt.

4.5 Einheitlichkeit

Die Aufhebung des Einheitlichkeitserfordernis in Verfahren nach der Patenterteilung (Teilverzicht nach Art.
25 PatG, Teilnichtigkeit nach Art. 27 Abs. 3 PatG und Teilabtretung nach Art. 30 Abs. 3 PatG) ist zu
begriissen. Fur den Anmelder ist dies vorteilhaft, weil die uneinheitlichen Patentanspriiche im gleichen



Patent bestehen kénnen und kein neues Patent errichtet werden muss. Das fuhrt zu Kostenersparung auf
Seiten der Anmelder.

4.6 Gebrauchsmuster

Die Einfihrung des Gebrauchsmusters in der vorliegenden Form bietet dem Anmelder einen einfach und
kostenglinstig zuganglichen Schutz fur Erfindungen. Dies starkt insbesondere die Attraktivitat fir kleinere
KMU und far Anmelder, die an einer schnellen Erteilung interessiert sind. Auch im internationalen Vergleich
wird das Patentsystem mit der Einfihrung eines Gebrauchsmusters ein System auf Augenhéhe mit anderen
fuhrenden Innovationsnationen, wie beispielsweise Deutschland, gebracht.

Die Abzweigung eines Gebrauchsmusters ist fiir die Nutzer eine sehr attraktive Méglichkeit, schnell,
effizient und kostengunstig zu einem durchsetzbaren Schutzrecht zu kommen.

Der VSP ist der Auffassung, dass das Gebrauchsmuster auch fiir Verfahren zuganglich sein muss. In der
Praxis flhrt die Ausnahme gemass Art. 87 Abs. 3 lit. d in sehr vielen Fallen lediglich dazu, dass Erzeugnis-
bzw. Vorrichtungsanspruche formuliert werden, die aber eigentlich ein Verfahren schitzen sollen. Insofern
wird angeregt, Art. 87 Abs. 3 lit. d VE-PatG zu streichen. Ebenfalls ist der VSP der Auffassung, dass das
Gebrauchsmuster auch fiir chemische Stoffe zuganglich sein muss.

Die Erweiterung der sog. unschadlichen Offenbarungen einer Erfindung innerhalb der letzten sechs Monate
vor der Anmeldung (Neuheitsschonfrist) gemass Art. 88 VE-PatG erhoht die Attraktivitat des
Gebrauchsmusterschutzes als Alternative zum Patentschutz, gerade fur wenig erfahrende Anmelder, und ist
daher zu begrissen. Die vorgesehene Regelung fir die Beweislast ist sinnvoll.

Gemass den VE-PatG ist vorgesehen, dass Gebrauchsmuster abgesehen von der Prufung gemass Art. 91
Abs. 1 VE-PatG ohne weitere Prifung eingetragen werden. Dies ist sehr zu begriissen. Die Einflhrungen
einer Klarheitspriifung oder gar einer materiellen Priifung ist jedenfalls abzulehnen. Die Mdglichkeit des IGE,
nach Art. 91 Abs. 2 VE-PatG offensichtlich missbrauchliche Anmeldungen fir Gebrauchsmuster abzulehnen,
ist aus Rechtssicherheitsiiberlegungen zu begrissen; dieses Mittel ist aber mit dusserster Zurliickhaltung
anzuwenden, beispielsweise bei offensichtlichem Missbrauch, um den Vorteil eines schnellen,
kostenglnstigen Verfahrens nicht aufs Spiel zu setzen.

Im VE-PatG wird Art. 12 nur formell geadndert (,Patentgesuch” ersetzt durch ,Patentanmeldung®). Es sollte in
Art. 12 VE-PatG der Klarheit wegen aber auch das Gebrauchsmuster genannt werden. Oder bei den
Bestimmungen Uber das Gebrauchsmuster wird ein Artikel eingefiigt, der sinngemass Art. 12 VE-PatG
entspricht.

Ebenfalls sollte im Gesetz klar festgehalten werden, dass gegen ein Gebrauchsmuster kein Einspruch nach
Art. 59c VE-PatG eingelegt werden kann, trotz des generellen Verweises in Art 102 VE-PatG. Der
Léschungsantrag nach Art. 93 bietet alle Mdglichkeiten, die auch im Rahmen eines Einspruchs bestehen,
und eine Kumulation von Einspruchs- und Léschungsverfahren gegen dasselbe Schutzrecht sind zu
vermeiden.

4.7 Einspruchsverfahren

Der VSP begriisst die Offnung des Einspruchsverfahrens, wie sie gemass Art. 59¢ VE-PatG vorgesehen ist.
Die Anpassung der Einspruchsfrist an die Praxis vor dem DPMA und dem EPA ist ebenfalls zu begrissen.
Bei der Gestaltung des Einspruchsverfahrens im Rahmen der Ausarbeitung der Verordnung ist darauf zu
achten, dass dessen Dauer begrenzt sein sollte, um die Durchsetzung erteilter Patente nicht unnétig zu



erschweren und Dritten innert kurzer Frist Rechtssicherheit zu verschaffen.

Falls das Bundespatentgericht als Beschwerdeinstanz benannt wird (vgl. nachfolgenden Absatz) begriisst
der VSP die im Gutachten Schweizer (Teil IV, Abs. 2.3.1) angesprochene Mdglichkeit einer
"Sprungbeschwerde", bei der sich alle beteiligte Parteien eines Einspruchsverfahrens darauf einigen kénnen,
dass Uber den Einspruch direkt durch die entsprechende Abteilung des Bundespatentgerichts entschieden
wird. Diese Mdglichkeit sollte analog auch den Parteien eines Léschungsverfahrens gegen ein
Gebrauchsmuster offenstehen.

4.8 Beschwerdeweg

Der Vorentwurf sieht vor, dass das Bundesverwaltungsgericht ber Beschwerden des IGE in (materiellen)
Patentangelegenheiten entscheidet. Die Qualitét der entsprechenden Entscheidungen soll sichergestellt
werden, indem die Gerichtskommission bei der Vorbereitung der Wahl darauf achtet, dass unter den
Richterinnen und Richtern des Bundesverwaltungsgerichts solche mit technischen Kenntnissen vertreten
sind.

Diese Regelung reicht unseres Erachtens nicht aus, um sicherzustellen, dass qualitativ hochwertige
Entscheidungen getroffen werden. Wenn magliche Nutzer nicht darauf vertrauen kénnen, werden Sie es
aber vermeiden, das System Uberhaupt zu nutzen. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, den
Beschwerdeweg so zu gestalten, dass auch materielle Entscheidungen des IGE im Rahmen der Vollprifung
bzw. von Einspruchs- und Léschungsverfahren von einer kompetenten Instanz tberprift werden kénnen.

In der Schweiz besteht seit 2012 auf Bundesebene das Bundespatentgericht mit Zustandigkeit fur
Zivilklagen im Zusammenhang mit Patenten. Das Bundespatentgericht verfligt Giber einen Pool kompetenter
Fachrichter mit juristischer oder technischer Vorbildung. So ist sichergestellt, dass jeweils Richter dem
Spruchkdrper angehoren, die Uber spezifische technische Kenntnisse im jeweils relevanten technischen
Fachgebiet verfligen. Das Bundespatentgericht hat — im Rahmen der ZPO - spezifische Ablaufe geschaffen,
die der Beurteilung materiell-rechtlicher Fragen, darunter der Rechtsbestandigkeit erteilter Patente,
angepasst sind.

Die Fachverbande INGRES, AIPPI Schweiz, VESPA, VIPS und VSP haben bei Prof. Dr. iur. Rainer J.
Schweizer eine gutachterliche Stellungnahme zu verwaltungsrechtlichen Aspekten der geplanten Reform
eingeholt (Beilage). Prof. Schweizer ist ein namhafter Verfahrensrechtler und war von 1996-98 u. a.
Gutachter fur das Bundesamt fur Justiz zur Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit des Bundes. Prof.
Schweizer kommt zum Schluss, dass einer Zustandigkeit des Bundespatentgerichts (namentlich einer
zweiten, verwaltungsgerichtlichen Abteilung des Bundespatentgerichts) fir die Beurteilung von Beschwerden
keine substanziellen Grinde entgegenstehen (Gutachten, Teil IV, Abschnitt 3.2). Eine solche Lésung stiinde
denn auch nicht quer in der Landschaft, kennen doch verschiedene europaische Staaten dhnliche
Lésungen, z. B. das Vereinigte Konigreich, Irland, Frankreich, Deutschland, Danemark, Schweden,
Norwegen und Portugal (Gutachten, Teil IV, Abschnitt 3.3).

Es zeigt sich sogar, dass der rechtliche Anpassungsbedarf bei einer Lésung mit dem Bundespatentgericht
als Beschwerdeinstanz geringer sein durfte als bei der Losung gemass Vorentwurf (Gutachten, Teil 1V,
Abschnitt 4.2f.).

Fur eine Ansiedelung der Beschwerden vor Bundespatentgericht spricht auch die kiinftige Verwendung der
englischen Sprache bei den Anmeldeunterlagen. Schon heute kdnnen sich die Parteien in Verfahren vor
Bundespatentgericht darauf einigen, die englische Sprache zu beniitzen (Art. 36 Abs. 3 PatGG). Viele



Verfahren wurden bereits in Englischer Sprache geflhrt. Insofern hat das Bundespatentgericht bereits heute
schon die Sprachenkompetenz.

Somit regt der VSP an, das Bundespatentgericht als Beschwerdeinstanz fir Entscheide des IGE im
patentrechtlichen Eintragungsverfahren sowie Einspruchs- und Léschungsverfahren vorzusehen.

Im Rahmen der entsprechenden Anpassungen des Bundespatentgerichtsgesetztes (PatGG) ist analog zur
Bestimmung im Art. 29 Abs. 1 PatGG festzuhalten, dass Patentanwalte/Patentanwaltinnen als
Parteivertretung vor dem Bundespatentgericht generell auch in Beschwerdefallen gegen Entscheidungen
des IGE auftreten kdnnen.

4.9 Einzelne Bestimmungen

Art. 7b VE-PatG legt wie der bisherige Art. 7b PatG fiir die unschadliche Offenbarung, die auf einen
offensichtlichen Missbrauch zurtickgeht, einen Zeitraum von 6 Monaten vor dem Anmelde- oder
Prioritatsdatum fest.

Dieser Wortlaut regelt den Fall nicht, wo ein alteres Recht missbrauchlich durch einen Unberechtigten
angemeldet aber erst nach Einreichung der Schweizer Patentanmeldung publiziert wird.

Die Folge ist, dass ein missbrauchlich eingereichtes alteres Recht einer spateren Schweizer Anmeldung des
Berechtigten trotz der Bestimmung nach Art. 7b als Stand der Technik nach Art. 7 Abs. 3 PatG
entgegengehalten werden kann. Dieses Problem mit der gegenwartigen Formulierung des Art. 7b PatG ist
lAnger bekannt (siehe z.B. Strassle/Liebetanz: "Schonzeit fir altere Rechte in der Schweiz", Beilage sic!
7+8/2013, S. 428ff).

Um diesen Fall zu berlcksichtigen und zugunsten des berechtigten Anmelders zu klaren, sollte der Wortlaut
des Art. 7b PatG im Rahmen der vorgesehenen Revision wie folgt angepasst werden (analog zum Art. 55(1)
EPU):"Ist die Erfindung nicht friiher als sechs Monate vor dem Anmelde- oder dem Prioritétsdatum der
Offentlichkeit zugénglich gemacht worden..."

Gemass Art. 57a, Abs. 3 VE-PatG kann das IGE auf eine Recherche iber den Stand der Technik
verzichten. Ein Verzicht auf die Recherche nach freiem Ermessen erscheint willkurlich. Ohne Recherche
fehlt zunachst einmal die Grundlage fiir die Entscheidung, ob der Stand der Technik Giberhaupt bekannt ist.
Ein Verzicht kommt wohl primar dann in Frage, wenn ein anderer Recherchebericht (z. B. aus dem PCT-
Verfahren) vorliegt, vgl. Art. 139 Abs. 2 VE-PatG. Wir regen deshalb an, die Vorschrift zu streichen oder
zumindest zu prazisieren, indem festgehalten wird, unter welchen Bedingungen ein solcher Verzicht méglich
ist.

In Bezug auf die Regelung des Art. 139 Abs. 2 VE-PatG sollte in der Verordnung verbindlich festgehalten
werden, wann ein erganzender Bericht erstellt wird und wann nicht. Es ist beispielsweise denkbar, dass das
IGE auf die Erstellung des ergédnzenden Berichts verzichtet, sofern zur internationalen Anmeldung ein
Recherchebericht des Europaischen Patentamts (und allenfalls gewisser weiterer Internationaler
Recherchebehoérden) erstellt worden ist, dass ansonsten aber ein erganzender Bericht erstellt wird. Ein
Entscheid im freien Ermessen erscheint auch hier willkirlich.

4.10 Anderungen von weiteren Erlassen
Der VSP begriisst weiterhin die Anderung des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 {iber die
Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden. Aus Sicht des VSP ist es wichtig,



dass Gebrauchsmuster ebenfalls fiir die Patentbox qualifizieren.

Auch begrisst der VSP die Anderungen des Bundesgesetzes vom 24. Mirz 1995 iiber Statut und
Aufgaben des Eidgendssischen Instituts fiir Geistiges Eigentum, was dem IGE eine verstarkte
Kooperation auf internationalem Niveau ermdglicht. Dadurch wird dem IGE die Moglichkeit gegeben,
Prifungsergebnisse von anderen Patentamtern zu berlcksichtigen, was fiir den Anmelder von Vorteil ist.
Insbesondere kénnen die Prifungsverfahren parallel gefiihrt werden, wodurch diese flr den Anmelder nicht
nur effizienter, sondern auch kostengiinstiger sind. Auch wird dem IGE dadurch den Handlungsspielraum
auf internationaler Ebene vergrossert, wodurch das IGE die Interessen der Interessierten Kreise des
Schweizer Patentsystems auch international besser zu vertreten.

Wir bedanken uns fiir lhre Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Griissen

( /"\J_

Harry Frischknecht, Patentanwalt
Prasident VSP

]

Beilagen: erwahntes Gutachten
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Gutachterliche Stellungnahme

zur kiinftigen Ausgestaltung des Rechtsschutzes
in Patentrechtsstreitigkeiten

gemass den Vorschldgen

der Vernehmlassung iiber eine Revision des Patentgesetzes

zuhanden von:

INGRES Institut fiir gewerblichen Rechtsschutz;

AlIPPI Schweizer Landesgruppe der Association Inter-

Schweiz nationale pour la Protection de la Propriété In-
tellectuelle;

VESPA Verband der freiberuflichen Europiischen und
Schweizer Patentanwiilte;

VIPS Verband der Industriepatentanwilte in der
Schweiz;

VSP Verband schweizerischer Patentanwilte und

Markenanwilte.



Zusammenfassung

. Das fur Entscheidungen des Instituts fiir Geistiges Eigentum (IGE) mass-

gebliche Verfahrensrecht, das bisher schon und auch nach dem Vorent-
wurf einer Revision des Patentgesetzes (VE PatG) im Patentgesetz (PatG)
und der Patentverordnung (PatV) geregelt wird, muss.nach Art. 164 Abs.
1 Bst. g BV zwingend in allen wesentiichen Teilen im PatG selpst geordnet
werden. Pauschale Delegationen, wie sie Art. 96 Abs. 1 VE PatG oder Art.
140m VE PatG vorsehen, sind nach der Bundesverfassung nicht zuléssig.
Im Weiteren sind in der laufenden Gesetzgebung alle Uberschneidungen
mit dem stets zuséatzlich massgeblichen Verwaltungsverfahrensgesetz
(VWVG) des Bundes zu tberprifen und méglichst zu beseitigen. Im Zwei-
fel ist der Regelung des VWVG der Vorzug zu geben, da diese auf einer
janrzehntealten, héchstgerichtlich und durch die Wissenschaft ausge-
leuchteten Praxis beruht (vgl. Ziff.IV.4.1 und 4.4).

Nach Bundesverfassungsrecht gilt auch fur alle Rechtsschutzverfahren
resp. fur das gesamte Prozessrecht eine qualifizierte Anforderung an die
formelle Gesetzméssigkeit der Verfahren. Die bestehende Regelung von
Art. 73 — 88 PatV fiir das Einspruchsverfahren ist somit nicht verfassungs-
konform; dasselbe gilt fur die pauschale Delegation von Art. 59f Abs. 1 VE
PatG.

Das Einspruchsverfahren vor 1GE nach Art. 59¢ und 59d PatG resp. Art.
59¢ — 59F VE PatG sollte gestrafft und konzentriert werden (Ziff. 111.2.3).
Hilfreich ware schon eine deutliche Verkurzung der Einspruchsfrist, aber
auch die Einfihrung der sog. Sprungbeschwerde. Allenfalls kann das
2008 geschaffene Einspruchsverfahren wieder aufgehoben werden; dabei
ist dann im erstinstanzlichen Verwaltungsrechtsschutz die Beschwerdele-
gitimation im Sinne der Zulassung von Popularbeschwerden weit auszu-
gestalten. Ob ein Einspruch auch gegen die Erteilung eines Gebrauchs-
musters erhoben werden kann, ist nach dem VE unklar; der Bedarf misste
besonders begrindet werden.

Als erste verwaltungsgerichtliche Beschwerdeinstanz sieht der VE implizit
(wie bisher) das Bundesverwaltungsgericht vor, an das aber kinftig gele-
gentlich technisch versierte Juristinnen und Juristen gewahlt werden sol-
len. Dieser Vorschlag reicht fiir die oft fachtechnisch komplexen Aufgaben
der Patentrechtsstreitigkeiten nicht aus; im Verfahren und beziuglich der
Fachkenntnisse brauchte es mehr. Ein alternatives, nachfolgend vorge-
stelltes Modell ware, dass am Bundespatentgericht eine zweite verwal-
tungsgerichtiiche Abteilung eingerichtet wird (vgl. Ziff. IV.3). Dieses Modell
hatte namentlich drei Vorteile, namlich dass am Bundespatentgericht
schon die notwendigen Fachrichterinnen und Fachrichter amten, dass in
Patentsachen die Rechtsprechung in zivilgerichtlichen und diejenige in
verwaltungsgerichtlichen Verfahren bewusster harmonisiert werden kdn-
nen und dass am Bundesverwaltungsgericht keine erheblichen organisa-
torischen und verfahrensrechtlichen Spezialregelungen fur patentrechtli-
che Verwaltungsstreitigkeiten vorgesehen werden mussen, wie sie im
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ersten Modell mit einem Rechtsweg ans Bundesverwaltungsgericht un-
umgénglich sind. Wie auch immer der Rechtsweg an die erste verwal-
tungsgerichtliche Beschwerdeinstanz aussehen wird, so sind auf feden
Fall verschieden Anpassungen des Verfahrensrechts unerlédsslich, inshe-
sondere um das wissenschaftlich-technische Fachwissen zur Prufung der
Entscheide der Verwaltung sicher zu stellen (vgl. Ziff. iV.4).

5. Aufder Stufe des Bundesgerichts braucht es keine Rechtsanderungen im
Bundesgerichtsgesetz (BGG), ja solite es auch nicht. Wie schon bisher
soll fr eine letzte Rechtskontrolle gegen die Entscheide der verwaltungs-
gerichtlichen Erstinstanz die Beschwerde in &ffentlich-rechtlichen Angele-
genheiten geméss den Art. 82 ff. BGG ans Bundesgericht grundsatzlich
uneingeschrankt zur Verfugung stehen.

Il Ausgangsiage

Mit Zustimmung des Bundesrates hat das Eidgendssischen Institut fiir Geistiges Ei-
gentum (IGE) am 14. Oktober 2020 eine Vernehmlassung tber einen, von diesem
Amt erarbeiteten Vorentwurf (VE) einer Anderung desBundesgesetzes tiber die Er-
findungspatente vom 25. Juni 1954 (Patentgesetz, PatG)'eréffnet.

Das Eidgendssische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) schreibt dazu als Er-
lauterung:

«Der Revisionsentwurf zum Bundesgesetz tiber die Erfindungspatente fiihrt die Voll-
prifung eines Patents am Eidgendssischen Institut fiir Geistiges Eigentum (IGE) ein.
Das heisst die Priifungsbefugnis des IGE wird auf alle Patentierungsvoraussetzun-
gen erweitert (inklusive Neuheit und erfinderische Tétigkeit). Zudem wird das Ge-
brauchsmuster als weiteres Schutzrecht fiir technische Erfindungen aufgenommen.
Der Entwurf enthélt dessen Erteilungsvoraussetzungen und regelf das zugehdérige
Priifungs- und Léschungsverfahren. Schiiesslich ist vorgesehen, am Bundesverwal-
tungsgericht (als Beschwerdeinstanz) die notwendigen Voraussetzungen zu schaf-
fen, damit das Gericht die neuen Priifungsthemen bewiltigen kann.»

In der vorliegenden gutachterlichen Stellungnahme wird der zentrale Vorschlag der
Vernehmlassung nicht beurteilt, dass es kanftig in der Schweiz ein vollstandiges
gepriiftes Patent geben soll [vgl. Art. 1 ff. VE PatG], das neu Uber eine Patentan-
meldung nach Art. 49 ff. VE PatG erlangt werden kann. Ein entsprechendes Patent
war bisher fiir die Personen in der Schweiz nur durch eine- Anmeldung beim Europa-
ischen Patentamt (EPA) erhaltlich (vgl.‘Art. 108 ff. PatG sowie Art. 75 ff. Européi-
sches Patentlibereinkommen vom 29. Nov. 2000 [EPU 20001%). Eine solche Mag-
lichkeit der Patentanmeldung mit einer Vollpriifung soll jetzt auch in der Schweiz vom
IGE angeboten werden (vgl. den Erlauternden Bericht zur Anderung des PatG [Eri-
Ber.], S. 21 ff.). Damit wird die heute unzweifelhaft vorrangige Anmeldung beim EPA
ihre Bedeutung sicher nicht verlieren. Mit der Einfihrung der Vollpriifung findet im
Ubrigen eine Angleichung des Schweizer Patentrechts an die Gesetze der Nachbar-
staaten Frankreich, Deutschland und Osterreich sowie weiterer wichtiger Partner-
staaten der Schweiz statt.

t SR 232.14.
28R 0.232.142.2.
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In dieser gutachterlichen Stellungnahme wird ebenso nicht dazu Stellung genom-
men, dass gemass Vernehmlassungsvorlage neu als Alternative zu der neu einer
umfassenden Prifung unterliegenden Patentanmeldung, und zugleich als Ergan-
zung zu dieser das (nur formal, aber materiell ungeprilfte) Gebrauchsmuster vorge-
schlagen wird, vgl. den 2. Titel [vor Art. 87] VE PatG (dazu EriBer., S. 25 und 46 fi.).
Dieses soll ein einfach zu erlangendes, kostengiinstiges immaterialgiiterrecht fur
neue gewerbliche Erfindungen mit einer beschrénkten Schutzdauer sein, das aber
prozessual nur begrenzt zu verteidigen ist.

L. Allgemeines zum Rechtsschutz in Patentrechtsbelangen nach bis-
herigem Recht sowie geméss Anderung des Patentgesetzes ent-
sprechend der Vernehmlassungsvorlage

1. Zum nichtstreitigen Verfahren

1.4  Schon bisher bietet das geltende Recht den Gesuchstellerinnen und Gesuch-
stellern selbstverstandlich einen ersten nichtstreitigen Rechtsschutz im Prufungs-
verfahren und im Verfahren der Rechteerteilung des IGE, z.B. nach den Art. 13
PatG, Art. 18-20a, Art. 48a, Art. 49 ff. PatG, Art. 59 - 59b PatG.

1.2  Gleichzeitig ist immer auch das Verwaltungsverfafirensgesetz (VWVG)® ge-
mass Art. 1 Abs. 2 Bst. ¢ VWVG anwendbar,*weshalb die Entscheidungen des IGE
im Einzelfall durch Verfugung nach Art. 5 VwVG erfolgen mussen.

Das VwWVG bewirkt insbesondere in der Praxis, dass die Parteien eine Garantie fur
die Mitwirkung bei der Feststellung des Sachverhalts nach Art. 12 ff. VwVG, fur die
Akteneinsicht nach Art. 26 - 28 VWVG und fir das rechtliche Gehér nach Art. 29 -
33 VwVG haben.

1.3  Die kinftigen Anmelderinnen oder Anmelder eines Patents oder eines Ge-
brauchsmusters finden somit durch einzelne Verfahrensregeln des Patentrechts
und des VWVG fiir das erstinstanzliche Verfahren vor dem IGE schon eine gewisse
Verfahrensgerechtigkeit. Einzelne dieser Verfahrensregeln erfahren jetzt partielle
Anderungen gemdéss VE PatG, so der Art. 13 VE PatG, die Art. 49-59b VE PatG
und der Art. 65 PatG mit Anderungen gemass VE. Dazu kommen einzelne Neue-
rungen, hauptsachlich im Zusammenhang mit der Einfuhrung des Gebrauchsmus-
ters (vgl. Art. 90 — 102 VE PatG).

1.4  In der Vorlage zur Anderung des PatG wird bezdglich des Verwaltungsver-
fahrensrechts als einzige Neuerung durch einen neuen Abs. 2 zu Art. 24 VYwVG
festgehalten, dass die Wiederherstellung von Fristen vor IGE durch das Spezial-
recht bestimmt wird, nicht nach Art. 24 Abs. 1 VwVG.? Alierdings sollte im PatG
selbst auch deutlich gemacht werden, dass die Art. 46a und 47 VE PatG auch fur
Gebrauchsmuster und fiir erganzende Schutzzertifikate gelten (die Art. 102 und Art.

38R 172.921.

4 Vgl. PIERRE TSCHANNEN, in: VWVG, Bundesgesetz liber das Verwaltungsverfahren, Kommentar, hrsg.
von Christoph Auer/Markus Muller/Benjamin Schindler, 2. Aufl., Zurich/St. Gallen 2019, Art. 1 Rz. 19.
5 Siehe VE PatG, Anhang (Ziff. I}, Ziff. 3.
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Das Verhaltnis des revidierten Patentrechts zum VwWVG muss allerdings dartber
hinaus noch im Einzelnen genau gepriift werden. So ordnet Art. 13 Abs. 1 VE PatG
das Zustellungsdomizil partiell neu, in Anlehnung an Art. 116 VwVG, doch dadurch
wird nicht klar, ob der Art. 11b Abs. 2 VWVG beziglich der elektronischen Zustella-
dresse auch gilt; aus Art. 65a PatG ergibt sich diesbezliglich auch keine Klarheit.

2. Zum Einspruchsverfahren vor dem IGE

2.1 Drittpersonen konnen nach der Versffentlichung der Eintragung im Patentre-
gister beim IGE einen Einspruch gegen die Patenterteilung erheben, vgl. bisher Art.
99¢ PatG sowie Art. 73 ff. Verordnung tiber die Erfindungspatente vom 19. Okt.
1977 (Patentverordnung, PatV)e. Dieses Einspruchsverfahren war bisher auf
Verstosse gegen den ordre public beschrankt (gemass Art, 59¢ Abs. 1 mit Verweis
aufArt, 1a, 1b und 2 PatG); das heisst, das Einspruchsverfahren sollte eine rechtlich-
politische Kontrollméglichkeit sein, bei der es «nicht primér um den Schutz der Kon-
kurrenten vor zu Unrecht erteilten Patenten, sonderm um den Schutz der Offentlich-
keit vor Patenten aus umstritienen Gebieten» geht.” Allerdirigs gab es jedenfalls bis
Herbst 2018 noch kein einziges Einspruchsverfahren.

2.2 Das Einspruchsverfahren soll kiinftig — entsprechend Art. 100 EPU 2000 und
in enger Anlehnung an die Nichtigkeitsklage von Art. 26 Abs. 1 PatG® - auch
Einspriche gegen die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit erlau-
ben, denn nach VE PatG Art. 59¢ Abs. 2 Bst. a wird der Einspruch neu auch wegen
einer fehlerhaften Entscheidung zu Art. 1 PatG maglich (den Erlauternden Bericht
[EriBer.], S. 42 1.). Zudem kann nach Abs. 2 Bst. b geriigt werden, dass «die Erfin-
dung in der Patentschrift nicht so dargelegt ist dass der Fachmann sie ausfiihren
kann», und nach Abs. 2 Bst. ¢, dass «der Gegenstand des Patents iiber den Inhalt
der Anmeldung in der fiir das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht»
(val. ErBer., S. 43/4). Im Einspruchsverfahren ist das IGE nicht an die, von der einen
Einspruch erhebenden Person vorgebrachten Riigen gebunden, sondern kann auch
nicht geftend gemachte Griinde priifen (Art. 59¢ Abs. 3 VE PatG). Das ist im &ffent-
lichen Prozessrecht unublich, denn nach herrschendem Verstandnis vom Bundes-
verwaltungsverfahrensrecht entspricht die Kognition der Beschwerdeinstanz den
vorgebrachten Rigen bzw. Beschwerdegriinden resp. ist zu dieser spiegelbildlich.®
Dass die Beschwerdeinstanz den Fall umfassend priifen soll, kann inr aber explizit
gesetzlich auferlegt werde. Aussergewthnlich im schweizerischen Recht der Ver-
waltungsrechtspflege und nicht unproblematisch ist aber, dass das IGE neu das
Einspruchsverfahren selbst dann weiterfiihren bzw. seine Verfiigung Uberpriifen
kann, wenn der Einspruch zuriickgezogen wurde (Art. 59¢ Abs. 5 VE PaiG; vgl. dazu
unten Ziff. IV.2.3). Dieser Vorschlag lehnt sich an die Regel 84 (2) der

SR 232.141. Schon hier sei angemerkt, dass das Einspruchsverfahren weitgehend auf der Verord-
nungsstufe geregelt ist, ist verfassungsrechtlich unzulassig {vgl. unten).

7 RENEE HANSMANN, in: Mark Schweizer/Herbert Zech (Hrsg.), Patentgesetz (PatG), Bundesgesetz
Uber die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954 (PatG), Stampflis Handkommentar, Bern 2019, SHK,
Art. 59¢ PatG, N. 6. '

® Ohne Bst. d von Art. 26 Abs. 1 PatG; ein Vergleich mit den Griinden, die bei einer Nichtigkeitsklage
nach Art. 26 PatG vorgebracht werden kannen, wird allerdings im EriBer. nicht angestellt,

¥ BVGE 2010/54 Erw. 7.1; BENJAMIN SCHINDLER, Beschwerdegriinde, Kognition und Prafungsdichte,
in: isabelle Haner/Bernhard Waldmann (Hrsg.), Brennpunkte i Verwaltungsrecht, Zurich 201, S.
47/48; DERs., in: VWVG, Kommentar, 2. Aufl,, 2019 (Fn. 4), Art. 49 Rz. 2.
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Ausfohrungsordnung zum EPU 2000 vom 7. Dezember 2006'° an. Das IGE erklart
(EriBer., S. 24), dass es von dieser «Uberschiessenden» Kompetenzallerdings we-
gen des Rechtsmissbrauchsverbots «nur zurtickhaltend ... Gebrauch machen»
wolle.

2.3 Ob eine verfugte Erteilung eines Gebrauchsmusters in einem Einspruchsver-
fahren angefochten werden kann, wird aus der Verweisungsnorm von Art. 102 VE
PatG und der Erlduterung dieser Bestimmung (EriBer., S. 53-55) nicht klar.'' Ob
es in der Sache notwendig ist, auch gegen die Erteilung eines Gebrauchsmusters
ein Einspruchsverfahren anzubieten, ist m. E. fraglich: Sicherlich soll die Beachtung
des: ordre public méglichst gewahrt werden. Doch ein Bedurfnis des IGE nach einer
umfassenden Uberpriifung seiner Entscheidung IGE (wie sie nach Art. 59¢ Abs. 3
VE PatG maglich wird) ist bei den beschrénkt gepriften Gebrauchsmustern kaum in
selbem Mass wie bei den Patenten sichtbar. Denkbar ware jedenfalls auch die
schiichte Anfechtung eines Entscheids itber ein Gebrauchsmuster mit einer (verwal-
tungsgerichtlichen) Beschwerde. Auf jeden Fall muss neben dem neben Rechtsin-
stitut auch das neue Rechtsmittel im PatG explizit vorgesehen und geordnet sein.

3. Zur Nichtigkeitsklage Dritter

Art. 26 PatG gewshrt Dritten das Recht, gegen die Erteilung eines Patents aus meh-
reren, allerdings ganz bestimmten und in Abs. 1 abschliessend aufgezahlten Grin-
den'2 mit zivilgerichtlicher Klage beim Bundespatentgericht vorzugehen respektive
die Nichtigkeit eines Patents ex func feststellen zu lassen.!® Dieses Rechtsmittel
wird durch den VE PatG insofern modifiziert, als neu gemass Art. 26 Abs. 1 Bst. cP®
VE PatG auch eine Nichtigkeitsklage gegen eine unzuldssige Erweiterung des
Schutzbereichs des Patents erhoben werden kann. Diese Erweiterung entspricht
sicher praktischen Bedurfnissen. Zudem kann neu die Nichtigkeitsklage auch gegen
ein Gebrauchsmuster gerichtet werden (Art. 101 VE PatGG; vgl. FriBer., S. 54, so-
wie S. 55 beziglich des Bezugs zu Art. 87 Abs. 3 VE PatG).

4. Zum zivil- und strafgerichtlichen Rechtsschutz gegen Verletzungen
durch Dritte

Zum System des bisherigen und des kiinftigen Rechtsschutzes gehort es im Weite-
ren, dass der oder die Inhaber/in eines Patents gegentber Verletzungen durch Dritte
einen zivil- und strafgerichtlichen Rechtsschutz nach dem Dritten Titel PatG hat. Die
bisherigen Gesetzesbestimmungen sind neu im 3. Kapitel VE PatG zu finden. Als
Neuerungen gibt es nur redaktionelle Anderungen, z.B. in Art. 73 Abs. 3 und Art. 74
Ziff. 6 VE PatG, wo nicht mehr vom Patentgesuch, sondern von der Patentanmel-
dung die Rede ist. Zudem ist aus Art. 102 VE PatG zu schliessen, dass der zivil-
und strafrechtiiche Rechtsschutz auch dem Inhaber oder der Inhaberin eines (neu

10 SR 0.232.142.21.

1% For ergénzende Schutzzertifikate ist das Einspruchsverfahren nicht vorgesehen.

12 Ob der Katalog der zulassigen Nichtigkeitsgrinde in Art. 26 Abs, 1 PatG tatséchlich abschliessend
aufgezahlt ist, ist in der Lehre strittig, vgl. MARK SCHWEIZER, in: SHK PatG (Fn.7), Art. 26 PatG N. 7
MARIO PEDRAZZINHCHRISTIAN HILTI, Européisches und schweizerisches Patent- und Patentprozess-
recht (unter Ber(icksichtigung des EPU 2000, der Patentgesetzrevisionen 2007/2008 sowie der reor-
ganisierten Bundesrechtspflege), 3. Aufl., Bern 2008, S. 328.

13 Naheres dazu bei MARK SCHWEIZER, in: SHK PatG (Fn.7), Art. 26 PatG N. 2-12; MARIO PEDRAZ-
ZINVCHRISTIAN HILTI [Fn, 12], S. 327 ff.
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erhdltlichen) Gebrauchsmusters zusteht (allerdings spricht der EriBer. dies nicht ex-
plizit an [S. 55]).

4.1 Zivilrechtlichen Rechtsschutz gibt es namentlich in Streitigkeiten Uber die
Wirkung eines Patents sowie Streitigkeiten (iber dessen Bestand und Gber Anderun-
gen im Recht auf ein Patent oder im Recht am Patent sowie schliesslich tber ge-
setzliche Einschrénkungen eines Patents. Der zivilgerichtliche Rechtsschutz wird
teilweise in den Kantonen durch die eine, nach kantonalem Gerichtsorganisations-
recht zusténdige Instanz {vgl. Art 5 Abs. 1 Bst. a und Art.6 Abs. 4 ZPO"™) sowie
teilweise auf Bundesebene durch das Bundespatentgericht (gemass Bundesgesetz
tiber das Bundespatentgericht vom 22. Marz 2009 [Patentgerichtsgesetz, PatGG's).
gewahrleistet.

Die Zusténdigkeit des Bundespatentgerichts ist:
a) eine ausschliessliche nach Art 26 Abs. 1, Abs. 3 und 4 PatGG: sieist
b) mit den kantonalen Gerichten eine konkurrierende, sowie
c) in einzelnen Fragen auch eine sonstige Zusténdigkeit, die nicht gemass
Art. 26 Abs. 1 PatG als ausschliesslich erkirt wurde (etwa bezuglich des
Patentregisters).'®

Der zivilgerichtliche Rechtsschutz wird neben der ZPO, punktuellen Verfahrensre-
geln im kantonalen Gerichtsorganisationsrecht und im PatGG, noch durch gewisse,
wenige Vorgaben im Patentgesetz selbst geregelt (vgl. z.B. Art. 31, 67 oder 77
PatG)!7.

4.2 Der spezielle strafrechtliche, respektive strafgerichtliche Rechtsschutz nach
Art. 86-71 und 81-86 PatG wird grundséatzlich durch die kantonale Strafjustiz ge-
wahrt (Art. 83 PatG); vorbehalten bleibt ausnahmsweise eine spezielle Zustandigkeit
des Bundes nach Art. 25, 27, 29 oder 33-38 StPO'8. Der strafrechtliche Rechis-
schuiz reicht selbstverstandlich bis zum Bundesgericht (Art. 78 ff. BGG™). Insge-
samt wird der heutige strafrechtliche Rechtsschutz durch die vorgesehene Revision
des PatG nicht beriihrt.

4.3  Gegen jeden Endentscheid des Bundespatentgerichts ist eine Beschwerde
in Zivilsachen ans Bundesgericht méglich, auch wenn die angefochtene Entschei-
dung einen 6ffentlich-rechtlichen Charakter hat (Art. 72 Abs. 2 Bst. b BGG); diese
Beschwerde ist unabhéngig vom sonst in Zivilstreitigkeiten relevanten Streitwert,
vgl. 74 Abs. 2 Bst. e BGG.?? Ebenso steht gegen die Endentscheide der jeweils ein-
zigen kantonalen Instanz. die zivilrechtliche Beschwerde ans Bundesgericht offen
(Art. 74 Abs. 2 Bst. ¢ BGG). Gegeniiber Entscheiden der kantonalen Instanz kann -
gesetzt den Fall - zus&tzlich wegen Verletzungen verfassungsmassiger Rechte eine

' Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) vom 18. Dezember 2008 (SR 272).

15 SR 173.41.

¢ Vgl. WERNER STIEGER, Die Zustandigkeit der Schweizer Gerichte fur Prozesse tiber und im Zu-
sammenhang mit Patenten ab 2011, in: sicl2000, 3-22; DERS., in: Thierry Calame/Andri Hess-Blu-
mer/Werner Stieger (Hrsg.), Patentgerichtsgesetz (PatGG) Kommentar, Basel 2013, Art. 28, bes. N
38 ff., 89 ff,, 156 ff.

7 Diese Artikel sind nicht betroffen von der Revision gemass VE PatG vom Oktober 2020,

18 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Okt. 2007 (SR 312.0).

19 Bundesgesetz Uber das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (Bundesgerichtsgesetz, BGG; SR
173.110).

20 Dazu: JuLla HANNI/LUKAS XAVER MEYER, in: Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz (BSK BGG),
hrsg. von Marcel Alexander Niggli et al., 3. Aufl,, Basel 2018, Art. 74 N 28.
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subsididre Verfassungsbeschwerde nach Art. 113 ff. BGG ans Bundesgericht ge-
fihrt werden, z.B. wegen Verletzung des verfassungsrechtlichen Fairnessgebots
von Art. 29 Abs. 1 BV im kantonalen Rechtsschutzverfahren.?! Besondere Verfah-
rensregein bestehen in den Patentbezogenen Prozessen vor Bundesgericht nur in
Fallen von Zwangslizenzen nach Art. 40d PatG (vgl. Art. 100 Abs. 2 Bst. d BGG
sowie Art. 107 Abs. 4 BGG).

5. Zum verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz gegeniiber dem IGE

51 Gegen alle Sachentscheide und Verfahrensentscheide des IGE, sofern sie
selbstandig anfechtbar sind, wird selbstverstandlich — wie anfanglich gegenilber der
eingeschrankten Prifung an die Rekurskommission fur Geistiges Eigentum und seit
2007 ans Bundesverwaltungsgericht (BVGer)? - ein ausgebauter verwaltungsge-
richtlicher Rechtsschutz bestehen (siehe dazu Ziff. 5.3 ff.). Verwaltungsgerichtlich
anfechtbare Entscheide des IGE gibt es namentlich im Anmeldeverfahren, im Pri-
fungsverfahren, mit der Verffentlichung der Patentanmeldung, mit dem Eintrag des
(neuen) Patents, oder etwa bei einem Eintrag ins Patentregister Uber einen Teilver-
zicht nach Art. 24/25 PatG, bei der Gewahrung eines ergénzenden Schutzzertifikats
(Art. 140a ff. PatG), sodann aufgrund weiterer Veréffentlichungen des IGE etwa mit-
tels der Redaktion der Patentschrift; schliesslich gibt €s Entscheide bezlglich eines
europaischen Patents (Art. 110a ff, PatG) sowie nicht zuletzt auch tber ein Akten-
einsichtsgesuch oder {iber Gebiihren des IGE. Entsprechend solt und muss auch
der Rechisschutz bei allen Entscheiden des IGE tber Gebrauchsmuster vor einer
Verwaltungsgerichtsinstanz gewéhrt sein (vgl. Art. 87 — 100 und Art. 102 VE PatG).

5.2  In diesem Zusammenhang ist in Erinnerung zu rufen, dass es bisher schon
einen (begrenzten) verwaltungsgerichtlichen Rechisschutz gegen diverse Verfu-
gungen resp. Entscheide des IGE gibt: Das Bundesverwaltungsgericht ist nament-
lich Rechtsmittelinstanz im Markenrecht; dabei werden manchmal auch technische
Fragen mitbeurteiit (vgl. z.B. BVGE 2007/35), wobei diese beziiglich Komplexitat
nicht mit den fachtechnischen Fragen von Patenten zu vergleichen sind. Selbstver-
standlich stellen sich in allen eine Verfiigung des |GE zu einem Immaterialg uterrecht
betreffenden Streitverfahren vor BVGer zahlreiche verfahrensrechtliche Fragen
(z.B. betreffend Wahrung der Fristen, BVGer, B-4383/2011, Urteil vom 6. Okt. 2011)

5.3  Aber es gibt auch schon jetzt einzelne, besondere Félle des Verwalfungsge-
richtsschutzes im Patentrecht vor dem Bundesverwaltungsgericht. So z.B. BVGer,
B-7477/206, Urteil vom 22. Marz 2007; BVGer, B-730/2011, Urteil vom 6. Juni 2012;
BVGer, B-5168/2013, Urteil vom 9. Dez. 2013, BVGer, B-6380/2015, Urteil vom 18.
Juli 2016; jeweils betreffend Gesuche um Wiedereinsetzung in den fritheren Stand
beziiglich eines europaischen Patents. Dann gibt es Streitsachen betreffend ergan-
zende ‘Schutzzertifikate (ESZ), etwa BVGer, B-3064/2008, Urteil vom 13. Sept.
2010: dann BVGE 2010/48 (zu Art. 140c Abs. 3 PatG); BVGer, B-3026/2015, Urteil
vom 21. Dez. 2016; oder BVGer, B- 4371/2019, Urteil vom 4. Aug. 2020.2% Erwahnt
werden kénnen noch BVGer, B-2194/2012, Urteil vom 2. Nov. 2012; und BVGer, B-
4294/2014, Urteil vom 28. Juli 2015 (bestatigt durch BGer, 2C_713/2015, Urteil vom

21 JuiiA HANNILUKAS XAVER MEYER, BSK BGG (Fn. 20), Art. 74 N 62.

22 7ym BVGer; Bundesgesetz Uber das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 (Verwaltungs-
gerichtsgesetz, VGG; SR 173.32).

2 \Weitere Urteile zu Patentrechtsfragen im Heilmittelbereich gibt es gegen Swissmedic, vgl. z.B.
BVGE 2008/30.
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13. Dez. 2015), jeweils betr. Eintragung in das Patentanwaltsregister. Solche Urteile
des BVGer sind selbstverstandlich vor Bundesgericht mit Beschwerde in ‘offentlich-
rechtlichen Angelegenheiten anfechtbar (vgl. Art. 86 Abs. 1 Bst. a BGG sowie Art.
82 ff. BGG).

3.4  In Registerfragen allerdings geht der Rechtsweg vom IGE zwar auch zuerst
ans Bundesverwaltungsgericht. Von diesem aber erfolgt der Weiterzug, z.B. in ei-
nem Streit um einen Registereintrag einer Marke, mit zivilrechtlicher Beschwerde
an eine der beiden zivilrechtlichen Abteilungen des Bundesgerichts (Art. 72 Abs, 2
Bst. b Ziff. 2 BGG); siehe z.B.: BGE 145 Il 85; oder BGer, 4A_301/2019, Urteil vom
24. Sept. 2019. Doch ist hier jeweils die Streitwertgrenze von Art. 74 Abs. 1 BGG
zu beachten (BGE 133 Il 490 Erw. 3). Ausnahmsweise kann, wenn sich eine
Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung stellt, auch ungeachtet der Streitwert-
grenze Beschwerde erhoben werden (Art. 74 Abs. 2 Bst a BGG). Mit dieser Be-
schwerde in Zivilsachen kénnen Entscheide iiber z.B.: Eintragungen,?* das Recht
auf Einsicht,?> den Anspruch auf Berichtigung,?® beziehungsweise Anderung?” des
Registers?® angefochten werden.

5.5  Hier wird geméass VE vorgeschlagen, dass der erste Verwaltungsgerichts-
rechtsschutz gegeniiber dem IGE weiterhin durch das Bundesverwaltungsgericht
erfolgen soll, nicht zuletzt wegen der vollen Priifung der Patentanmeldungen und
wegen der entsprechenden umfassenden Kognition nach Art. 49 VwVG der Ent-
scheidung betreffend Neuheit und erfinderische Tétigkeit. Die Zustandigkeit des
BVGer entspricht der Generalklausel von Art. 31 Verwaltungsgerichtsgesetz
(VGG),” wonach gegen alle Verfigungen gemass Art. 5 VWVG (inkl. gegen anfecht-
bare Realakte gemaéss Art. 25a VWVG) der Beschwerdeweg von den Bundesver-
waltungsstellen - also auch dem IGE - ans Bundesverwaltungsgericht geht (Art. 33
Bst. d VGG).

5.6  Bekanntlich ist leider bei der Schaffung des Bundesverwaltungsgerichts kein
«Bundesgesetz liber das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht» erlassen wor-
den, welches die «Verwaltungsgerichtsbeschwerde» auf Bundesebene geregelt
hatte; deshalb wurde auf das Beschwerdeverfahren nach Art. 44 - 70 VWVG zuriick-
gegriffen, wo an sich die «Verwaltungsbeschwerde» geordnet wird. Diese fungiert
jetzt als «Verwalftungs(gerichts)beschwerdes». Sie ist selbstverstandlich ein ordentli-
ches, voilstandiges, prinzipales sowie devolutives und reformatorisches Rechtsmit-
tel.*® Aufgrund der erwahnten Generalklausel von Art. 31 VGG sieht das PatG (bis-
her) beziglich des verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahrens in Patent-
rechtsstreitigkeiten nichts Besonderes vor, ebenso wenig das VVG selbst.

5.7  Der VE PatG bestimmt nur durch eine Anderung von Art. 24 zweiter Satz VE
VGG und durch den neuen Art. 39 Abs. 20 VE VGG, dass dem Spruchkorper {iber
Beschwerden nach dem PatG «ein Richter oder eine Richterin mit technischen

24 BGE 135 |1l 304, nicht publizierte Erw. 1, siehe BGer, 4A_584/2008, Urteil 1- Z.A. vom 13.3.2009:
131 11l 495 (Markenrecht).
25 BGE 132 11 603 (Grundbuch).

26 BGE 135 I 389 Erw. 1.1, sowie BGE 123 IIl 346 (Grundbuch).

27 BGE 125 111 18; 137 1l 217 Erw. 2 (Handelsregister); BGE 127 Ili 195 (Grundbuch).

28 Alle Angaben nach: KATHRIN KLETT/ELISABETH ESCHER, BSK BGG, 3. Aufl,, 2018 {Fn. 20), Art. 72
Rz. 10.

22 Zu den Zustandigkeiten des BVGer siehe das VGG (Fn. 22).
30 MARKUS MULLER/PETER BIERI, in: VWVG Kommentar, 2. Aufl. 2019 (Fn.4), Art. 44 Rz. 13, 15-20.
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Kenntnissen» angehéren soll (siehe VE PatG, Anhang [Ziff. 1], Ziff.4.). Wie viele der
heutigen rund 70 Mitglieder des BVGer diese Voraussetzung erfiillen, misste noch
ermittelt werden. Der VE schlagt jedenfalls zusatzlich vor, das Parlamentsgesetz®' in
dem Sinne zu erganzen, dass die Gerichtskommission der Bundesversammiung far
die Wahi von Richterinnen und Richter des Bundesverwaltungsgerichts unter ande-
ren auch «solche mit technischen Kenntnissen» nominieren musse (VE Art. 40a Abs.
3% [neu] Parlamentsgesetz [ParlG[?2). Es ist allerdings véllig klar, dass die Wahlfrei-
heit der einzelnen Mitglieder der Bundesversammiung durch diese Vorschlage nicht
eingeschrankt werden kann und somit fur eine solche Wahi auch keine Garantie
besteht.

IV. Uberpriifung der vorgeschlagenen Revision
der Rechtsschutzordnung

1. Grundséitzliche Probleme

Die Durchsicht der bestehenden Rechtsschutzordnung und von deren Anderungen
gemass VE PatG zeigt einige grundsétzliche Probleme des Vorentwurfs.

14  FEin Punkt ist zweifellos, dass der verwaltungsrechtliche Rechtsschutz in
mehreren Stufen angelegt ist und mehrstufig bleiben soll; deshalb kann er auch
zeitaufwendig sein. Auf das amtsinterne Einspruchsverfahren fir Dritte, das innert
neun Monaten nach Veréffentliichung der Eintragung in das Patentregister gegen die
Erteilung eines Patents (und wohl auch nach einer Eintragung eines Gebrauchsmus-
ters ins Gebrauchsmusterregister gemass Art. 97 VE PatG®?) eingeleitet werden
kann, folgt das ordentliche Beschwerdeverfahren andas Bundesverwalfungsgetricht.
Anschliessend ist gegen einen Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts eine Be-
schwerde in &ffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht (BGer) mdg-
lich (vgl. zu dieser Vorinstanz Art. 86 Abs. 1 Bst. a BGG). Der Art. 83 BGG sieht
keine Ausnahme bezliglich dieses Rechtswegs vor; einschrankend sind nur die
Streitwertgrenzen von Art. 85 BGG zu beachten. Einzelne, vergleichbare Falle gibt
es schon fir diesen Rechtsweg in éffentlich-rechtlicher Angelegenheit ans Bundes-
gericht (z.B. BGer, 2C_364/2014, Urteil vom 19. Jan. 2015 betr. Eintrag ins Patent-
anwaltsregister).34 Die allenfalls lange Dauer dieses dreistufigen Rechtsschutzver-
fahrens ist in den oft dringlichen Rechtsfragen um einen Patentschutz nicht ideal.

1.2 In den Spruchkérpern des Bundesverwaltungsgerichts sind ausschliessiich
Juristinnen und Juristen als Richtende und als Gerichtsschreibende tatig.®® Wenn

3t Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dez. 2002 (SR 171.10).

22 Siehe VE PatG, Anhang (Ziff. i}, Ziff.1.

33 \/gl. oben Ziff. 1.2.3.

34 M.E. musste auch ein Streitfall in einer Staatshaftungsfrage gegen das IGE, etwa wegen einer
rechtsfehierhaften Registerfihrung, zuerst an das Bundesverwaltungsgericht und danach mit Be-
schwerde in offentlich-rechtiicher Angelegenheit an das Bundesgericht gezogen werden kénnen
(wiederum unter Beachtung der Streitwertgrenze von Art. 85 BGG). Die Frage wird von KATHRIN
KLETT/ELISABETH ESCHER, in: BSK BGG, 3. Aufl., 2018 (Fn. 20), Art. 72 Rz. 10, offengelassen; die
Autorinnen schreiben: «ob auch Falle der Amtshaftung (vgl. etwa BGE 92 | 495 Erw. 3.e) in den
Anwendungsbereich der Beschwerde in Zivilsachen fallen, ist noch ungekiart.». Jedenfalls ware
auch in einem solchen Fall die Streitwertgrenze von Art. 74 BGG zu beachten.

35 Angemerkt sei, dass Art. 5 ff. VGG die berufliche Qualifikation der Richterinnen und Richter des
Bundesverwaltungsgerichts nicht naher regelt, da es selbstverstandlich ist, dass diese Juristinnen
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nun dem Bundesverwaltungsgericht die erstinstanzliche, 6ffentlich-rechtliche
Rechtspflege gegeniiber dem |GE zukommt, so reicht es sicher nicht, die hochkom-
plexen fachtechnischen Fragen rund um ein Patent, die sich hauptsachlich im Zu-
sammenhang mit Art. 1 Abs. 1 VE PatG stellen, einem der blichen Spruchkérper
nach Art. 21 VVG zuzuweisen, selbst wenn geméss den neu vorgeschlagenen VE
Art. 39 Abs. 29*VGG und VE Art. 40a Abs. 3% Parlamentsgesetz - sofern dies per-
sonell Uberhaupt méglich ist - auch eine Juristin oder ein Jurist mit gewissen techni-
schen Fachkenntnissen mitwirken kann. Diese einzelnen wenigen Juristinnen und
Juristen mit technischen Fachkenntnissen kénnen sehr wohl patentrechtliche Fra-
gen, aber doch sicher hdchst selten und nur ausnahmsweise die konkreten fach-
technischen Aspekte der patentrechtlichen Verfilgungen des IGE sachgerecht be-
urteilen, schon weil die technischen Aspekte allzu vielfiltig sind. Insbesondere fur
die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit, aber auch der Neuheit oder einer un-
zulassigen Erweiterung braucht es jeweils besondere technische Kenntnisse aus
den betroffenen Fachgebieten (z.B. vom Briickenbau uber elektronische Steue-
rungsgerate bis zu Medizinalprodukten).®® Es ist daher nicht nur fraglich, sondern
auch unwahrscheinlich, dass die geplanten Anderungen des VGG und des ParlG
ausreichen, um das notwendige wissenschaftlich-technische Fachwissen beim Bun-
desverwaltungsgericht dauerhaft zu gewahrleisten. Die einer Streitsache zugrunde
liegenden tatséchlichen Verhaltnisse machen es in aller Regel noétig, dass dem
Spruchkérper mindestens eine oder zwei Fachrichterinnen resp. Fachrichter ange-
héren, welche Uber spezifische technische Kenntnisse verfiigen. Was unter «Fach-
richterinnen» oder «Fachrichtern» zu verstehen ist, ergibt sich aus Art. 8 Abs. 1
PatGG: Es sind «Richterinnen und Richter mit technischer Ausbildung», die zudem
Uber «ausgewiesene Kenntnisse auf dem Gebiet des Patentrechts verfiigen».®” Sol-
che Spezialrichterinnen und Spezialrichter kommen hiufig aus dem Kreis der in der
Schweiz zugelassene Patentanwalte, wie sie Art. 2 ff, Patentanwaltsgesetz (PAG)®
definiert, oder es sind Personen, die vom EPA jeweils als «European Patent Attor-
ney».® Zum Profil dieser Patentfachpersonen gehéren eine berufliche Ausbildung
mit einem natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Hochschulabschluss, breite Er-
fahrungen in diesem Beruf sowie gute Kenntnisse im Patentrecht.

Normalerweise wirkt ein Spruchkdrper am BVGer in einer Dreierbesetzung (Art. 21
Abs. 1 VGG); ganz ausnahmsweise wird eine Flnferbesetzung angeordnet, die
nach Art. 21 Abs. 2 VGG nur «im Inferesse der Rechtsfortbildung oder der Einheit
der Rechtsprechung» vorgesehen ist. Gegenwartig und zukiinftig (wenn VE Art. 39
Abs. 2°5VVGG und VE Art. 40a Abs. 3°® PariG realisiert wirden) ist nicht ersichtlich,
wie ordentliche Mitglieder des BVGer neben ihrer juristischen Ausbildung und Be-
rufserfahrungen Gberhaupt als in konkreten Streitfallen ausreichend wissenschatt-
lich-technisch befahigte Richterinnen oder Richter, wie sie fiir materielle Patentstrei-
tigkeiten bendtigt werden, angesehen werden und wirken kénnen. Denn, wie Art. 21
Abs. 4 PatGG bestimmt, muss die «Besetzung der technisch ausgebildeten Rich-
terinnen oder Richter nach dem im Streitfall in Frage stehenden technischen

und Juristen sein mlssen.

% Patentrechtsstreitigkeiten sind in den zentralen Fragen nicht vergleichbar mit Markenrechtsfallen.
3 Zu diesen Anforderungen einlasslich: FRITZ BLUMER, in; Thierry Calame/Andri Hess-Blumer/Werner
Stieger (Hrsg.), Patentgerichtsgesetz (PatGG) Kommentar, (Fn. 16), Art. 8 N. 19-34.

% Bundesgesetz Uber die Patentanwaltinnen und Patentanwalte vom 20. Marz 2009 (Patentanwalts-
gesetz, PAG; SR 935.62).

% Vgl. Art. 134 (3) EPU; Art. 19PAG.
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Sachgebiet vorgenommen» werden; das aber kann das Bundesverwaltungsgericht
aufgrund der Vorschlage des VE PatG nicht leisten. Diese Vorschlage betreffend
die punktuellen Anderungen des ParlG und des VVG (oben Ziif. 5.7) sind m. E. nicht
weiterfiihrend und ungentgend.

Als Fazit ergibt sich, dass entweder ex lege unter Anderung des VGG jeweils (wohl
nebenamtliche) technisch ausgebildete Fachrichterinnen und Fachrichter, z.B. vom
Bundespatentgericht, in die Spruchkérper des Bundesverwaltungsgerichts einge-
gliedert werden miissen, oder die Kammern und Abteilungen des BVGer waren zu
verpflichten, solche Fachrichterinnen und Fachrichter ex lege als Expertinnen und
Experten anzuhéren. in zweiten diesem Fall missten aber im Urteil des BVGer de-
ren Standpunkte explizit jeweils dargelegt werden. Diese Variante mit einem Beizug
von Fachexpertinnen und Fachexperten hat unvermeidlich den Nachteil, dass das
Beschwerdeverfahren von BVGer Gefahr lauft, wesentlich langer als Ublich zu dau-
ern, weil Expertinnen und Experten ja nicht nach den Sitzungs- und Arbeitsplanen
des Gerichts tatig werden.

1.3  Dazu kommt noch etwas Weiteres: Fur die zivilgerichtlichen Patentrechtsver-
fahren vor Bundespatentgericht wurden gewisse spezielle Verfahrensablaufe ent-
wickelt, die nun, wenn im verwaltungsgerichtlichen Verfahren neu vermehrt materi-
elle Fragen des Patentrechts beurteilt werden missen, vor der Beschwerdeinstanz
eigentlich auch zur Verfiigung stehen sollten. Das wird namentlich im Beweisrecht,
wie es vor BVGer gilt, deutlich. Dieses istin den Art. 12, 14-18 VWVG eher rudimen-
tar normiert und wird in Art. 19 VwVG durch einen (wenig hilfreichen) Verweis auf
die ZPO erganzt.*® Demgegeniber erweist sich das Beweisrecht in Patentrechts-
prozessen als recht komplex (sieche ANDRI HESS-BLUMER in: Patentgerichtsgesetz
[PatGG] Kommentar, 2013, Vorbemerkungen zum 6. und 7. Abschnitt: Beweisrecht
[Beweisgrundsatze, Beweismittel] und Beweisverfahren [vor Art. 37]). Zusatzlich
enthalten die Art. 36 und 37 PatGG noch wichtige Speziairegeln.

1.4  FEin letzter, wichtiger Punkt ist, dass schon im geltenden Patentgesetz, aber
auch wieder im VE PatG die meisten Regelungen Uber Fragen des Verfahrens auf
die Verordnungsstufe verwiesen werden (vgl. Art. 59f Abs. 1 VE PatG, Art. 96 Abs.
1 VE PatG, Art. 140m VE PatG). Das ist nicht verfassungskonform. Ausdrlcklich
und bewusst weist die Bundesverfassung die Organisation und das Verfahren der
Gerichte in das (formelle) Bundesgesetz, und in den Kantonen obliegt dies der Kan-
tonsverfassung und den kantonalen Gesetzen.4! Dabei muss der Gesetzgeber von
Bund und Kantonen stets darauf achten, dass die essenziellen Anliegen der Ver-
fassungsvorgaben erfulit werden.*2 Zu betonen ist namentlich, dass alle entschei-
denden Vorschriften fur die streitigen (Prozess-)Verfahren sowie auch fiir die Vor-
verfahren (das nichtstreitige Verwaltungsverfahren) zwingend in formellen Geset-
zen, also in referendumspflichtigen Erlassen, festgehalten werden missen, welche

40 \/gl. CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: VWVG Kommentar, 2. Aufl,, 2019 (Fn. 4), Art.12
Rz. 16 f.

41 Geora MULLER, Gesetz und Verordnung in der Justizgesetzgebung, in: Aargauischer Juristenver-
ein (Hrsg.), Festschrift fur den Aargauischen Juristenverein 1936-1986, Aarau, 1986, S. 19 ff.

227 B muss der formelle Gesetzgeber bestehende Rechtswegdefizite von Art. 29a schliessen, wie
sie etwa im dffentlichen Dienstrecht, im Militarrecht und beim Staatsschutzrecht bestehen. Vgl. Na-
heres bei ANDREAS KLEY, in: St. Galler Kommentar Bundesverfassung, hrsg. von Bernhard Ehrenzel-
ler/Benjamin Schindler/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender, 3. Aufl.,, Zrich/St. Gallen 2014, Art.
29a Rz. 30, 42 ff.
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zudem auch einen geniigenden Bestimmtheitsgrad aufzuweisen haben (vgl. fir den
Bund Art. 164 Abs. 1 Bst. g BV; PIERRE TSCHANNEN, in. St: Galler Kommentar BV,
3. Aufl., Zurich/St. Gallen 2014, Art. 164 Rz. 30 ff., bes. Rz. 32; GIOVANNI BIAGGINI,
BV Kommentar, 2. Aufl.,, Ziirich 2017, Art. 164 N. 12).43 Immerhin hat der VE diese
Anforderung punktuell schon erfillt, z.B. indem die Bestimmung von Art. 59d VE
PatG aus der PatV «heraufgeholt» wurden (ErliBer., S. 45).

2. Umfang des Instanzenzugs und Dauer der Rechtmittelverfahren

Mit dem dreistufigen Beschwerdemdglichkeiten, das heisst: 1. dem Einspruch vor
dem IGE nach Art. 59¢ ff. VE PatG, 2. der verwaltungs(gericht)lichen Beschwerde
ans Bundesverwaltungsgericht geméss Art. 31 ff. VGG, sowie 3. der Beschwerde in
offentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht gemass Art. 82 ff. BGG,
kénnen allerdings die offentlich-rechtlichen Auseinandersetzungen mit dem IGE
lange dauern; und sie kdnnen daher - auch wenn die ordentlichen Gebiihren des
offentlich-rechtlichen Prozesses deutlich tiefer sind als die der Zivilprozesse - auch
recht kostentrachtig werden.**

2.1 Dass die patentrechtlichen Entscheide des IGE, die in einem éffentlich-recht-
fichen, nichtstreitigen Verfahren getroffen werden, einen vollen Rechtsschutz durch
eine unabhangige gerichtliche Instanz benétigen, ist schon auf Grund von Art. 29a
BV wie auch Art. 6 Abs. 1 EMRK unzweifelhaft und unbestritten.*? Entscheidend ist,
dass eine Beschwerdefliihrende Person, wie es in verwaltungsgerichtlichen Streitig-
keiten erster Instanz notwendig und tblich ist, alle Beschwerdegriinde nach Art. 49
VwVG vortragen kann, also die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Uber-
schreitung und Missbrauch des Ermessens, die Unrichtigkeit oder Unvollstandigkeit
der Feststeliung des rechtserheblichen Sachverhaits wie auch die Unangemessen-
heit der angefochtenen Verfligung.*®

2.2  Der Rechisweg an das Bundesgericht, den der VE PatG nicht berlhrt, sollte
in Patentsachen im &ffentlich-rechtlichen Beschwerdeverfahren nach Art. 82 ff. BGG
auch zukiinftig nicht eingeschrankt werden. Abzulehnen ist z.B. eine Einschrankung
auf die blosse Kognition von schwerwiegenden Verfahrensfehlern und. von Féllen,
in denen eine Straftat die angefochtene Entscheidung beeinflusst hat.#” Und vor
allem ist eine Einschrénkung auf die Kognition von Rechtsfragen von grundsétzli-
cher Bedeutung abzulehnen; diese massive Kognitionsbegrenzung fihrt bei den

43 Naheres bei ALFRED KOLZ/ISABELLE HANER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl., Zurich etc. 2013, S. 35f.; RAINER J. SCHWEIZER, in: St. Galler
Kommentar BV, 3. Aufl.,, 2014, Rz. 3).

44 Vgl. Reglement vom 21. Februar 2008 Uber die Verwaitungsgebiihren des Bundesverwaltungsge-
richts (GebR-BVGer; SR 173.320.3, sowie Reglement vom 28, September 2011 tiber die Verwal-
tungsgebihren des Bundespatentgerichts (GebR-PatGer: SR 173.413.4.

45Vgl. u. a. GIOVANN! BIAGGINI, Kommentar BV, 2, Aufl., Zarich 2017, Art, 29a N. 6 und 10; sowie zu
den «civil rights» nach Art. 6 EMRK, die zwingend durch ein Gericht beurteilt werden mtissen, Na-
heres bei KAREN REID, A Practitioner's Guide to the European Convention on Human Rights, 6
Edition, Oxford 2019, §§ 7-004 — 7-007, sowie § 74-008; MARK E. VILLIGER, Handbuch der Europai-
schen Menschenrechtskonvention (EMRK), mit besonderer Bertcksichtigung der Rechtsprechung
des Européaischen Gerichtshofes flir Menschenrechte in Schweizer Fallen, 3. Aufl., Zirich/Ba-
sel/Genf, 2020, S. 260 N. 460/61.

46 Siehe BENJAMIN SCHINDLER, in: VWVG Kommentar, 2. Aufl. 2019 (Fn. 4), Art. 49, bes. Rz, 22/23
zum Gebot umfassender Prifung.

47Vgl. Art. 112a Abs. 2 EPU 2000 betr. die Beschwerdeméglichkeiten an die Grosse Beschwerde-
kammer des EPA.
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richtenden Personen zu einer Einengung der normativem Distanz und des Erfah-
rungswissens; sie mag die Geschaftslast des Bundesgerichts allenfalls etwas redu-
zieren, erschwert aber dessen Richtigkeitskontrolle erheblich.#® Es besteht nament-
lich Giberhaupt kein Anlass, wegen Patentstreitigkeiten in Art. 83 BGG einen zusétz-
lichen Ausschlussgrund einzufithren. Die Rechiskontrolie durch das Bundesgericht
nach Art. 95 BGG ist m.E. unverzichtbar. Eine wichtige Aufgabe des Bundesgerichts
als Appellationsinstanz diirfte neben der Sicherung der grundrechtlichen Verfah-
rensgarantien die Uberpriifung der Koordination der Anwendung des Schweizer Pa-
tentrechts mit dem europaischen Patentrecht gemass EPU 2000 und dessen Aus-
fuhrungsbestimmungen sein.*® Auf jeden Fall sind die allgemeinen Bestimmungen
iiber die Beschwerdegriinde nach Art. 95-98 BGG auch in Patentrechtsstreitigkeiten
zweckmassig. Dieses Konzept einer vollen Rechtskontrolle durch das Bundesge-
richt ist schon deshalb gerechtfertigt, weil (wie gesagt) in Zivilprozessen der Rechts-
weg ans Bundesgericht (auch) unbeschrankt ist (Art. 74 Abs. 2 Bst. e BGG).*° Es
ware schwer zu begriinden, warum z.B. ein ergidnzendes Schutzzertifikat fur Heil-
mittel (Art. 140a ff. PatG) je nach Rechtsmittelweg vor Bundesgericht mit unter-
schiedlicher Kognition beurteilt wiirde. Ob allenfalls eine der zivilrechtlichen Abtei-
lungen des Bundesgerichts5' oder wie bisher eine der &ffentlich-rechtlichen Abtei-
lungen als zweite Instanz die Patentfragen betreffenden Beschwerden in offentlich-
rechtlichen Angelegenheiten gegen die erste Verwaltungsgerichtsinstanz behan-
delt, kann das Bundesgericht im System der Einheitsbeschwerde selber entschei-
den: aus Griinden der Rechtssicherheit ist, vor allem wegen der Rechtsmittelbeleh-
rung seitens der verwaltungsgerichtlichen Instanz, eine Klérung im BGG geboten.

2.3 Aufgrund dieser Erkenntnisse und Feststellungen lasst sich am ehesten das
Einspruchsverfahren straffen, konzentrieren oder aufheben. An sich kann man ver-
stehen, dass die zustandige Verwaltung, das IGE, gerade mit dem Ubergang zu
einer vollen Prifung der Patentanmeldung ein erhebliches fachliches und rechtli-
ches Interesse hat, Einspriiche von Drittpersonen, die ja aus vielseitigen Grinden
erhoben werden kénnen, selbst zu beurteilen, ja aflenfalls gar tber deren Antrage
hinaus die Patenterteilung einer nochmaligen Prufung zu unterziehen, wie dies Art.
59¢ Abs. 3 VE PatG neu vorsieht. Uber das Einspruchsverfahren kann das IGE
weitere, wichtige Erkenntnisse gewinnen und seine Entscheide optimieren; zudem
erweist es sich so als kooperativer Partner der Parteien aus vielen interessierten
Kreisen.

2.3.1 Dennoch kann und solite eine prozedurale Straffung der Beschwerdeverfah-
ren dadurch erreicht werden, indem das Einspruchsverfahren von Art. 59¢ PatG
Uberpriift wird. Dieses begrenzte, nur auf bestimmte Patentausschlusskriterien aus-
gerichtete Einspruchsverfahren wurde erst mit der Revision des PatG vom 22. Juni
2007 eingefuhrt (AS 2008 2560),52 erklartermassen in Anlehnung an die Art. 99 -

48 Naheres zu diesen unbestimmten Einschrankungen auf die Kognition von Rechtsfragen von
grundsatzlicher Bedeutung: RAINER J. SCHWEIZER, Reform der Bundesgerichtsbarkeit, Ein heikler
Schritt mit gewissen Unwagbarkeiten und Problemen, in: «Justice-Justiz-Giustizia» [Schweizerische
Richterzeitung], 2018/4, Ziff. 9 ff., bes. Ziff. 17.

49 7 B_ bei Entscheidungen nach Art. 110a oder Art. 111 PatG.

50 Nur in Registerstreitigkeiten gelten {wie oben erwahnt) der Vorbehalt der Streitwerfgrenze von Art.
74 Abs. 1 BGG sowie derjenige der Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung nach Art. 74 Abs. 1
Bst, a BGG.

5t \Vgl. den Art. 72 Abs. 2 Bst. b BGG, der nur eine Aufzahlung von Materien vornimmt unter ¢insbe-
sondere» und in Ziff. 2 die «Erfindungspatente» erwahnt.

52 Botschaft zur Anderung des Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss tber die Genehmigung
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101 EP0 2000.5% Mit der vom IGE geplanten Revision sollen die bisher sehr be-
schrankten Einspruchsgriinde nach Art. 59¢ Abs. 2 VE PatG so umfangreich sein
wie diejenigen, die vor dem EPA erhoben werden kénnen.5 Doch eine Straffung
dieser ersten Etappe des Rechtsschutzverfahrens erscheint im gesamten System
des patentrechtlichen Rechtsschutzes unverdndert nétig, und sie kann nun auf min-
destens zwei verschiedenen Wegen erreicht werden:

o Entweder wird die Einspruchsfrist nach Art. 59¢ Abs.1 PatG (bisher und
neu) - z.B. - auf vier Monate verkiirzt. Die Frist von neun Monaten lehnt
sich an Art. 99 Abs, 1 EPU 2000 an; in einer europaweiten Regulierung ist
ein Umfang der Frist von neun Monaten nachvollziehbar. Das IGE begriin-
det die Frist von neun Monaten jetzt: «Sie erscheint angemessen, weil die
Abkldrung der Erfolgsaussichten — nun auch beziiglich der neuen Priifungsthe-
men — einige Zeit in Anspruch nimmt».*® Dieses Argument (iberzeugt nur teil-
weise. Die Einspruchsfrist ist ja flr den Schweizer Gesetzgeber nicht vol-
kerrechtlich vorgegeben, und das EPU fordert von den Vertragsstaaten
nicht, ein Einspruchsverfahren vorzusehen. Die Einspruchsfrist solfte un-
bedingt gekiirzt werden, denn sie bereitet fur alle Verfahrensbeteiligten
unvermeidlich eine lange Rechtsunsicherheit. Vorbild fur eine Anderung
konnte z.B. das Gsterreichische Patenigesetz 1970 (in der Fassung vom
4.Januar 2001) sein, welches in § 102 (1) eine Einspruchsfrist von bloss
vier Monaten vorsieht.

o Oder/und es wird mindestens die Méglichkeit vorgesehen, dass dieses
(nicht-devolutive) Rechtsmittel ausgelassen bzw. dibersprungen werden
kann, damit der Einspruch direkt beschwerdeweise verwaltungsgerichtlich
beurteilt wird. Ein Uberspringen einer Beschwerdeinstanz dient offensicht-
lich der Prozesstkonomie. Ein solche Moglichkeit einer «Sprungbe-
schwerde» sieht z.B. das Gesetz iiber die Verwaltungsrechtspflege (VRP)
des Kantons St. Gallen vorn §16. Mai 1965 in Art 43t vor: «Der Rekurrent
kann, sofern die weiteren Beteiligten zustimmen, auf den Rekursentscheid
des zusténdigen Departements verzichten und verlangen, dass die Streit-
sache als Beschwerde dem Verwaltungsgericht iiberwiesen wird.» 55/57

2.3.2 Im Sinne der Konzentration ist zudem zu empfehlen, den Anwendungsbe-
reich des Einspruchsverfahrens zu beschrénken und dieses bei der Erteilung eines
Gebrauchsmusters nicht vorzusehen. Hier sind wahrscheinlich die Fakten sowie die
Interessen weder des IGE noch Dritter in der Regel so komplex, dass es hilfreich
ist, dass das Amt seinen Entscheid nochmals aufrollen kann. Dritte

des Patentrechtsvertrags und der Ausfilhrungsordnung vom 25, November 2008, BBI 2006 1, 86 f.

% Denselben Schritt hat die Bundesrepublik Deutschland in § 59 des Patentgesetzes vom 5. Mai
1936 volizogen.

54 Vgl. zum bisherigen Recht und dem nach EPU: RENEE HANSMANN, in: SHK Patentgesetz (PaiG),
2019 (Fn.7), Art. 59¢'N. 11.

55 ErlBer,, S. 42,

%6 Zur Sprungbeschwerde (genauer dem Sprungrekurs) siehe HANS-RUDOLF ARTA, in: Gesetz Uber
die Verwalturigsrechtpfiege des Kantons St. Gallen (VRP), Praxiskommentar, hrsg. von Salim S.
Risvi/Benjamin Schindler/Urs Peter Cavelti, Zurich/St. Gallen 2020, Art. 43t N. 3 ff.

57 Eine etwas andere Sprungbeschwerde sieht Art. 47 Abs. 2 VWVG vor; doch dieser Spezialfall von
Beschwerden gegen eine Verwaitungsinstanz, die von ihrer vorgesetzten Behérde eine Weisung er-
halten hat, ist hier nicht relevant; Naheres bei REGINA KIENER, in: VWVG Kommentar, 2.Aufl, 2019
(Fn. 4), Art. 47 Rz. 15 1f.
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Beschwerdefiihrer kdnnen m.E. im Rahmen der allgemeinen Legitimation von Art.
Art. 48 VWVG ihre Einwendungen vor der verwaltungsgerichtlichen Beschwer-
deinstanz vorbringen, dhnlich wie das im Markenrecht heute geschieht.

2.3.3 Schliesslich ware auch zu prifen, ob nicht auf das Einspruchsverfahren ver-
zichtet werden kann. Bis zum Inkraftreten der Einflihrung von Art. 59¢ PatG am 1.
Juli 2008 lautete die Bestimmung:
«Art. 59¢
D. Rechtsmittel Gegen Verfligungen des Eidgenossischen Amtes fur
geistiges Eigentum in Patentsachen, insbesondere
gegen die vollstandige oder teilweise Zurlickweisung
von Patentgesuchen ist die Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde an das Bundesgericht zuldssig.»®®

Mit anderen Worten gab es bis zum Inkrafttreten des Verwaltungsgerichtsgesetzes
von 2005 am 1. Januar 2007 nur eine gerichtliche Rechtsmittelinstanz, und nach
inkrafttreten des VGG kam dem Bundesverwaltungsgericht in der patentrechtlichen
Rechtsfortbildung wegen der damals begrenzten Formalpriifung der Patentgesuche
und wohl auch wegen des 2007/2008 neu eingefihrten Einspruchsverfahrens eine.
eher geringe Bedeutung zu. Ob es jetzt im Interesse der Rechtssuchenden zwei
umfassende Prifungen der Sach- und Rechtsfragen braucht, misste vertieft gepruft
werden.

2.3.4 Will man aber auf das Einspruchsverfahren verzichten und stattdessen den-
noch, im Sinne des heutigen Rechts von jedermann auf einen Einspruch nach Art.
59¢ Abs. 1 PatG,5° eine Popularbeschwerde ermaglichen, bei der dann Drittperso-
nen aus vielerlei Motiven heraus Beschwerde gegen einen Patentbezogenen Ent-
scheid des IGE fithren kdnnen, so wére so eine Regelung im heutigen Recht nichts
Aussergewdhnliches. Dies hat CHRISTOPH ERRASS in einer grundlegenden Untersu-
chung gezeigt hat (vgl. DERS., Zur Notwendigkeit einer Popularbeschwerde im Ver-
waltungsrecht, in: AJP 2010, S. 1351 ff.). Eine solche Popularbeschwerde als
Rechtsmittel zum Gang an die erste. Verwaltungsgerichtsinstanz kénnte etwa mit
dem Willen zur Respektierung der Interessen von Konkurrentinnen bzw. Konkurren-
ten und dem von von Konsumentinnen bzw. Konsumenten gerechtfertigt werden.
Um eine Popularbeschwerde zu erméglichen, konnte in dem flr die erste Gerichts-
instanz (dazu nachfolgend Ziff. IV.4) massgeblichen Bundesgesetz:

1. der Kreis der Beschwerdefugten Drittpersonen durch Gesetz weit ausge-
dehnt werden, indem nicht - wie in Art. 48 Abs. 1 Bst. a VWVG - gefordert
wird, dass die Beschwerdefihrende Person «vor der Vorinstanz am Ver-
fahren teilgenommen hat».

Zudem konnte:

2. den Drittpersonen - in Abweichung von Art. 48 Abs. 1 Bst. b VWVG - die
Legitimation zur Beschwerde an die verwaltungsgerichtliche Beschwer-
deinstanz insofern erfeichtert wird, als sie, dhnlich den Konsumentinnen
urid Konsumenten, nicht nachweisen missen, dass sie als Individuen
durch die angefochtene Verfilgung besonders beriihrt bzw. beschwert

58 Fassung gemass Anderung des Patentgesetzes vom 17. Dez. 1976 (AS 1977 2009; vgl. Botschaft
BBI 1976 11 89, 425.)

59 \/gl. RENEE HANSMANN, in: SHK Patentgesetz (PatG), 2018 (Fn.7), Art. 59¢ N. 6 und 9.
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sein missen.®

Angemerkt sei, dass es nicht empfehlenswert ist, Dritte nach einer Patenterteilung
ausschliesslich auf den zivilgerichtlichen Klageweg zu verweisen. Es mussen auch
Drittpersonen die Mdglichkeit haben, die gesamte Entscheidung des IGE, ein-
schliesslich der Méngel der Sachverhaltsfeststellung anzufechten 5! Die Drittperso-
nen sollten nicht nur das vom IGE erteilte Recht gegentiber den Patentberechtigten
bekdmpfen kénnen, sondern den Entscheid des IGE selbst. Zudem ist die Aufgabe
eines verfligenden Amtes, Grundlagen und Griinde seiner Entscheidung zu darzu-
legen; deshalb ist das Anfechtungsverfahren auch einfacher und kostengiinstiger
ist als eine zivilgerichtliche Klage. '

2.3.5 Wie oben (Ziff.lll.2.2.) erwahnt, wird in der Vernehmlassung noch vorge-
schlagen, dass das IGE neu das Einspruchsverfahren selbst dann weiterfiihren
bzw. seine Verfligung dberpriifen kann, wenn der Einspruch zurtickgezogen wurde
(Art. 59¢ Abs. 5 VE PatG, dazu EriBer, S. 24). Ein Riickzug des Rechtsmittels ist
zulassig, selbst wenn dieser im VwVG nicht explizit geregelt ist.62 Nach einem
Rickzug der Beschwerde ist das Verfahren abzuschreiben®® und die angefoch-
tene Verfugung erwéchst in Rechtskraft.* Die Verwaltung kann nicht ein, durch
Riickzug des Rechtsmittels beendetes Rechtsmittelverfahren von sich aus faktisch
weiterflhren, wenn es nicht mehr rechtshangig ist bzw. mangels Anfechtung rechts-
kraftig abgeschlossen ist; das wiirde inaller Regel zulasten der Parteien des abge-
schlossenen Verfahrens gehen. M.E. widerspricht eine solche Regelung véllig dem
Fairnessprinzip von Art. 29 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 EMRK sowie der Garantie des
rechtlichen Gehors nach Art. 29 Abs. 3 BV. Wenn der Bundesgesetzgeber aber
diese Befugnis des IGE vorsehen will, die sich (wie erwahnt) an Regel 84 (2) Aus-
fuhrungsverordnung zum EPU 2000 anlehnt, so lasst sie sich im Licht der verfas-
sungs- und menschenrechtlichen Verfahrensgarantien nur dann rechtfertigen, wenn
es fur das IGE darum geht, ausschliesslich offensichtlich vorrangige 6ffentliche In-
teressen durchzusetzen.

Es muss hier darauf hingewiesen werden, dass es im &ffentlichen Recht der
Schweiz andere Mdglichkeiten gibt, welche einer Verwaltungsbehdrde von Amtes
wegen erlauben, ausnahmsweise eine selbst eine rechtskraftige Entscheidung resp.
Verflgung einer Korrektur zuzufihren. Das schweizerische Verwaltungsverfahrens-
recht sieht dafiir in der Regel in engen Grenzen die Méglichkeit einer Revision nach
einem Beschwerdeentscheid (bzw. einem Einspruchsentscheid) vor; im Bund ist die
Revision in Art. 66 VWVG, besonders in Abs. 2 und 3, geregelt.®® Ganz ausnahms-
weise st schliesslich auch ein Widernruf selbst einer formell rechiskraftigen

&0 Siehe Naheres bei: ISABELLE HANER, in: VWVG Kommentar, 2. Aufl. 2019 {Fn. 4), Art. 48 Rz. 15
beztglich Konkurrenten und Konsumentinnen, mit Verweis u.a. auf BGE 142 11 451 Erw., 341;BVGE
2007/20 Erw. 2.4, BVGer C-8190/2015 vom 23. Marz 2016, Erw. 3.

&1 Das Einspruchsverfahren ist nicht wirklich ein Zweiparteienverfahren, sondern, da es sich gegen
das IGE richtet, eines mit drei Beteiligten (anderer Ansicht RENEE HANSMANN, in: SHK Patentgesetz
[PatG], 2018 [Fn.7], Art. 59¢ N. 14).

62 Siehe MADELEINE CAMPRUBI, in: VWVG Kommentar, 2. Aufl., 2019 (FN. 4), Art. 66 Rz. 13.

63 BGE 122 V 166 Erw. 2a/bb.

% BGE 138 V 229 Erw. 2.3.2,; 111 V 58 Erw. 1; 109 V 278 Erw. 2.

® BGE 103 Ib 87, Erw.2.3; Naheres bei: ULRICH HAFELIN/GEORG MULLER/FELIX UHLMANN, Allgemei-
nes Verwaltungsecht, 8. Aufl., Zarich/St. Gallen 2020, Rz. 1265 ff.; und AUGUST MACHLER, .in: Kom-
mentar VWVG, 2. Aufl. 2019 (Fn. 4), Art. 66 Rz. 17 ff
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Verflgung zulassig, wobei das Interesse an der Verwirklichung des objektiven
Rechts in jedem Fall mit dem Vertrauensschutz der betroffenen Rechtsunterworfe-
nen abgewogen werden muss,® was eben bei einem Vorgehen nach Art. 59¢ Abs.
5 VE PatG nicht geschieht. Der vorgeschlagene Art. 59¢ Abs. 5 VE PatG geht weit
liber diese nach geltendem Recht massgeblichen Regeln hinaus und ist daher auch
als unverhaltnismassig zu qualifizieren.

3. Erster gerichtlicher Rechtsschutz durch das Bundesverwaltungsgericht
oder durch die neue 6ffentlich-rechtliche Abteilung des Bundespatent-
gerichts?

Zuriick zur zentralen Frage dieser gutachterlichen Stellungnahme: Es kann m. E.
festgestelit werden, dass es, um den vollen Verwaltungsrechtsschutz in einer ersten
Gerichtsinstanz gegeniiber dem IGE sicherzustellen, genau besehen zwei Modelle
gibt:

e Das erste Modell ist die im VE PatG vorgesehene Losung, dass man beim
ordentlichen Weg der Verwaltungs(gerichts)beschwerde nach Art. 44 ff.
VWVG an das Bundesverwaltungsgericht, das nach der Generalklausel
von Art. 31 in Verbindung mit Art. 33 Bst. d VGG zustandig wéare. Dann al-
lerdings muss das VGG erheblich angepasst werden.

e Das zweite Modell ist, dass am Bundespatentgericht neu eine zweite Ab-
teilung fur die Verwaltungsrechitspflege geschaffen wird, an welche die
Verwaltungs(gerichts)beschwerde gegen Entscheide des IGEnach Art. 44
ff. VWV G gerichtet werden kann. Das |3sst sich mit diversen Anpassungen
im PatGG verwirklichen.

3.1  Was das erste Modell betrifft, so zeigen die bisherigen Ausfithrungen, dass
so, wie der VE PatG dies vorsieht, das Bundesverwaltungsgericht nicht als Gber-
zeugende, ausreichend fachkompetente Instanz fir die formale und materiale Be-
urteilung von Patentrechtsstreitigkeiten angesehen werden kann. Es fehlen die viel-
faltigen, unerlasslichen fachtechnischen Kenntnisse in den Spruchkorpern, selbst
wenn die Gerichtskommission bei den Wahlvorschlégen fur das BVGer auf solche
achten wiirde, denn solche fachtechnischen Kenninisse kénnen nur Fachrichterin-
nen und Fachrichter mit besonderen technischen Kenntnissen (im Sinne von Art. 8
Abs. 1 PatGG) oder allenfalls technisch kompetente Expertinnen oder Experten mit
einem besonderen verfahrensrechtlichen Status®” beibringen.

Zudem missen in diesem ersten Modell, besonders zur umfassenden Beurteilung
der Neuheit und der erfinderischen Entwicklung, qualifizierte Verfahrensschritte,
etwa im Beweisverfahren, vorgesehen werden (siehe oben). Das lasstsichistan sich
durch Anderungen des VVG und des PatG machen, indem durch entsprechende or-
ganisatorische Massnahmen die ordentlichen und ausserordentlichen Spruchkérper
des Bundesverwaltungsgericht fiir Patentstreitigkeit anders als Tiblich zusammen-
gesetzt werden und indem spezielle verfahrensrechtliche Erganzungen beschlossen
werden (Naheres unten Ziff. [V.4.2). Nach einer solchen Anpassung der rechtlichen
Grundlagen ware der bedeutende Vorteil dieses ersten Modells vor allem, dass das
BVGer seine allgemeine Praxis im Verfahrensrecht auch in Patentstreitigkeiten voll

68 BGE 137 | 69 ff.: 143 11 1, 5 ff.; Naheres bei: ULRICH HAFELIN/GEORG MULLER/FELIX UHLMANN, All-
gemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020 (Fn. 65), Rz. 1224 ff.

57 Also nicht blosse Parteigutachter.
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entfalten kénnte,

3.2, Das zweite Modell ware, dass am Bundespatentgericht eine zweite Ableilung
geschaffen wird, welche die verwaitungs(gericht)lichen Beschwerden gegen das
IGE in erster Instanz behandelt. Das Bundespatentgericht ist bisher ausschliesslich
fur erstinstanzliche Zivilrechtsstreitigkeiten in Patentsachen auf Bundesebene zu-
standig; es kann aber ohne Weiteres in einer zweiten Abteilung auch besondere
Aufgaben der Verwaltungsrechtspflege in Patentsachen.iibernehmen. Diese Ergén-
zung kann — auch im Licht der Gesetzgebungskompetenzen des Bundes nach Art.
191a Abs. 3 BV - ohne weiteres mit einer Anderung des PatGG erreicht werden.
Wie und vom wem die neue, zweite Abteilung des Bundespatentgerichts gefuhrt
wird, muss noch naher untersucht werden. Das Bundespatentgericht muss jeden-
falls in der zweiten, verwaltungsgerichtlichen Abteilung durch Richterinnen und
Richter mit ausgewiesenen Kenntnissen im Verwaltungsrecht und im &ffentlichen
Prozessrecht erganzt werden. Vor allem braucht es neben den Richterinnen und
Richtern mit juristischer Ausbildung und Erfahrung solche: mit technischer Ausbil-
dung und - wie es eigentlich zusétzlich lauten solite: - «mit technischer Erfahrung»
braucht. Diese beiden Arten von Gerichtsmitglieder gibt es schon heute geméss Art.
8 PatGG. Das bedeutet, dass bei diesem zweiten Modell die Entscheidungen des
Spruchkorpers, wie dies Art. 21 PatGG vorsieht, unmittelbar unter Beizug von Fach-
richterinnen und Fachrichtern, die nach dem betroffenen technischen Sachgebiet
ausgewdhit werden, durchgefilhrt werden kénnen. Dieses Modell hatte vor allem
den Vorteil, dass in der Zivil- wie in der Verwaltungsrechtspflege das schweizeri-
sche und das européische Patentrecht einigermassen einheitlich ausgelegt und an-
gewendet werden, was dann, wenn zwei verschiedene Gerichte zustandig sind, nicht
ohne Weiteres gewéhrleistet ist. Diese mégliche Einheitlichkeit der patenrechtlichen
Rechtsprechung ist m.E., neben der erganisatorischen Einfachheit der Bestellung
der Spruchkérper, der wichtigste Grund, das zweite Modell zu verwirklichen. Im Ub-
rigen konnte das Bundesverwaltungsgericht, und es wiirde dann wohl auch, von den
bisherigen Beschwerdeféllen im Patentrecht entlastet werden; das betrifft zwar nicht
sehr viele Falle, ware fur das BVGer aber dennoch hilfreich. Damit sich aber die
neue verwaltungsrechtliche Abteilung in allen Rechtsfragen ausserhalb des Patent-
rechts méglichst an der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts ausrichtet, kénnte
(und solite m.E.) durch eine gesetzliche Vorgabe sichergestellt werden, dass das
Bundespatentgericht in der Verwaltungsrechisprechung die Praxis des Bundesver-
waltungsgerichts in der Auslegung des Verfassungs- und Vélkerrechts, namentlich
in Fragen des Verfahrensrechts, beachtet soll.58

3.3  Abschliessend werden noch drei Hinweise angebracht, welche das zweite
Modeli beleuchten mogen. Auch wenn das BVGer unstreitig das Verwaltungsgericht
des Bundes ist, besteht bisher schon mit der Unabhéngigen Beschwerdeinstanz fiir
Radio und Fernsehen UBI®® ein separates Spezialverwaltungsgericht,® dessen

% Die Zersplitterung der Praxis zum Verfahrensrecht war einer der grossen Mangel des friheren Sys-
tems mit vielen einzelnen Rekurskommissionen als Spezialverwaltungsgerichte auf der Fbhene des
Bundes, vgl. RAINER J. SCHWEIZER, unter Mitarbeit von MICHAEL SCHOLL, Die erstinstanzliche Verwal-
tungsgerichtsbarkeit des Bundes durch Rekurs- und Schiedskommissionen, Aktuelle Situation und
Reformbedirinisse, Gutachten zuhanden der Expertenkommission fir die Totalrevision der Bundes-~
rechtspflege, in: ZSR-Beiheft 26, Basel 1998, S. 79 ff.

% Diese hat ihre Rechtsgrundlage im 6. Titel Art. 82 — 85 des Bundesgesefzes uber Radio- und
Fernsehen (RTVG) vom 24, Mérz 2006 (SR 784.40).

0 Siehe Art. 83 -Abs. 1 Bst. a RTVG.
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Eigenstandigkeit eben durch gewisse Besonderheiten des Verfahrens und der zu
pritffenden Materie gerechtfertigt wurde. Zudem ist es im Schweizer Recht keines-
wegs ungewdhnlich, dass ein Gericht sowohl in der Zivilrechtspflege wie in der Ver-
waltungsrechtspflege tétig ist; beispielhaft seien das Appellationsgericht des Kan-
tons Basel-Stadt, das Obergericht des Kantons Appenzell Ausserrhoden oder das
Kantonsgericht des Kantons Wallis genannt. Schiiesslich sei darauf hingewiesen,
dass im Bereich des Patentrechts in einer Reihe von Staaten (teilweise aufgrund der
Besonderheiteni des common law) Zivilgerichte zur Beurteilung von Verfagungen
des Patentamts fur zustandig sind, so etwa im Vereinigten Konigreich (High Court
[Patents Court] of England and Wales), Irland (High Court), Frankreich (Cour d’Ap-
pel Paris), Deutschland (Bundespatentgericht, allerdings nur fiir Nichtigkeitskla-
gen), Danemark (So-og Handelsretten), Schweden (Patent- und Markengericht),
Norwegen (Oslo Tingrett) und Portugal (Intellectual Property Court of Lisbon).”

4. Ergianzende Hinweise auf unerlissliche Anpassungen des verwaltungs-
gerichtlichen Beschwerdeverfahrens, sei es fiir das Bundesverwal-
tungsgericht oder fiir das Bundespatentgericht.

4.1 Mitder Entscheidung tiber diesen beiden Modellen sind wie angedeutet noch
nicht alle Probleme eines verwaltungsgerichtlichen Patentrechtsprozesses gelost.
Es muss zuerst unbedingt das anwendbare Bundesverwaltungsgerichtsverfahren
noch en détail angesehen und mit dem heutigen Verfahren des Bundespatentgericht
nach PatGG und auch mit den punktuellen Verfahrensbestimmungen im PatG ab-
geglichen werden. Da sich das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht nach den
teilweisen rudimentiren Bestimmungen des VGG und des VWVG richtet, wurden
seit 2005 zusétzlich in sehr vielen Rechtsgebieten (z.B. im Recht der Bundesabga-
ben oder im Asyirecht) noch spezialgesetziiche, z.T. abweichende Verfahrensvor-
schriffen entweder aus dem bisherigen Recht iibernommen oder (zum Teil aus rein
politischen Grinden) neu erlassen. Dementsprechend muss bei beiden Modellen
das heutige Verfahren vor Bundespatentgericht mit dem Verfahrensrechtskomplex
vor Bundesverwaltungsgericht sorgfiltig verglichen werden, wobei unbedingt auch
die Verfahrensvorschriften im PatG (z.B. beziiglich des Domizils) zu Uberprifen
sind.

4.2 Soll nach dem ersten Modell das Bundesverwaltungsgericht die Verwal-
tungsrechtspflege in Patentsachen Ubernehmen, so sind namenttich folgende Ein-
zelheiten im VGG zu regein:

a) Im VGG ist die neue Kategorie von Fachrichterinnen und Fachrichtern mit
technischen Kenntnissen fiir das Bundesverwaltungsgericht einzufth-
ren.. Das gilt auch dann, wenn diese Fachrichterinnen und Fachrichter zu-
gleich auch am Bundespatentgericht tatig sind. Sie hatten nach ihrer Ein-
filhrung genau besehen den Status von nebenamtlichen Richterinnen und
Richtern, wie sie das Bundesgericht geméss Art. 1 Abs. 4 BGG und das
Bundespatentgericht geméss Art. 8 Abs. 2 PatGG kennen.

b) Im Einzelnen muss auch geprift werden, ob die neu in Patentsachen

71 Fiir Einzelheiten vgl. EUROPEAN PATENT ACADEMY, Patent Litigation in Europe. An overview of na-
tional law and practice in the EPC contracting states, 5" edition, 2019.

72 Die Wahlbarkeitsanforderungen fur Richterinnen und Richter des BVGer sind in Art. 5 VGG ohne-
hin durftig und kénnten genauer gefasst werden.
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tatigen nebenamtliche (Fach-)Richterinnen und (Fach-)Richter des Bun-
desverwaltungsgerichts tiberhaupt denjenigen des Bundespatentgerichts
gleichgestellt werden kénnen. Dabei geht es etwa das Arbeitsverhalinis
und die Besoldung, welche sich nach Art. 17 PatGG sowie der von der
Bundesversammilung erlassenen Patentrichterverordnung vom 20. Méarz
200972 richten.

c) Das PatGG kennt in Art. 21 abgestufte Vorgaben fiir den Spruchkérper.
Diese unterscheiden sich teilweise von der allgemeinen Regel von Art. 21
VGG bzw. gehen liber diese auch hinaus. Es muss nun fir die Behand-
lung einer Verwaltungsbeschwerde in Patentsachen bezlglich der Spruch-
korper des Bundesverwaltungsgerichts im Grunde Ahnliches wie in Art. 21
PatGG vorgesehén werden.

d) Naher anzuschauen sind sodann die Kompetenzen der Einzelrichterin o-
der des Einzelrichters bzw. der Instruktionsrichterin oder des instruktions-
richters, denn Art. 23 und 35 PatGG einerseits und Art. 23 und 39 WG
andererseits unterscheiden sich in einigen entscheidenden Punkten.
Wichtig ist, dass in Patentrechtsstreitigkeiten die Einzelrichterin oder der
Einzelrichter bzw. die Instruktionsrichterin oder der Instruktionsrichter, wie
dies Art. 23 Abs. 3 und Art. 35 Abs. 2 PatGG vorsehen, weitere Gerichts-
mitglieder und insbesondere auch Fachrichterinnen und Fachrichter bei-
ziehen kann.

e) Wird ein Rechtsmittelweg ans Bundesverwaltungsgericht vorgesehen, so
wird unter Umstanden auch der politische Vorschlag kommen, allenfalls in
Art. 32 VGG neu einen besonderen Ausschlussgrund vorzusehen. Der VE
PatG sieht, wie das VGG bisher, keinen solchen vor. Das erscheint sach-
lich als vollig richtig und solite nicht gedndert werden.

f) Art. 25 VGG enthalt bestimmte Grundsatze fir Praxisanderungen und
Prajudizien. Die Frage ist, ob diese Grundsatze in Patentrechisstreitigkei-
ten gleichermassen gelten kénnen, oder ob es eine spezielle Prazisierung
braucht, wann und wie die Abteilung des Bu ndesverwaltungsgerichts, wel-
che fur die Patentrechtsstreitigkeiten zusténdig ist, den Art. 25 VGG be-
achten muss.

g) Schliesslich wéren die Verfahrensmodalitaten nach Art. 37 . VVG fiir Pa-
tentrechtsstreitigkeiten vor Bundesverwaltungsgericht zu prifen. M.E.
sollte in diesen Streitverfahren grundsétzlich zwingend eine Parteiver-
handlung durchgefiihrt, ausser die Beschwerdefilhrende Partei verzichtet
explizit auf eine 6ffentliche Verhandlung (was das Gegenteil der heutigen
Regelung von Art. 40 Abs. 1 VWG wére™) oder auf die Beschwerde kann
offensichtlich nicht eingetreten werden oder diese wire offensichtlich un-
zulassig.

h) Da das Verfahren vor der ersten Gerichtsinstanz mit umfassender

™ SR 173.413.1. Die Rechtsstellung der hauptamtlichen Richterinnen und Richter wird von der all-
gemeinen Richterverordnung der Bundesversammiung vom 13. Dezember 2002 geregelt (SR
173.711.2).

74 Die Regel von Art. 40 Abs, 1 VG ist m. E. nicht EMRK-konform, vgl. MARK E. VILLIGER, Handbuch
der Europdischen Menschenrechtskonvention (EMRK), 3. Aufl. (Fn. 45), S. 289 ff. N. 514 ff, 516.
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Kognition erfolgen muss (vgl. Art. 49 VWVG), sollten die Regelungen von
Art. 37 zu den Gerichtsgutachten, namentlich Art. 37 Abs. 3 PatGG auf
jeden Fall auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren zur Anwendung
kommen. Entsprechend missten diese Regelungen im VGG vorgesehen
werden.

Schliesslich steht ausser Zweifel, dass die Kosten eines verwaltungsge-
richtlichen Verfahrens niedriger sind und sein sollten als die des zivilge-
richtlichen Prozesses vor Bundespatentgericht. Eine Anpassung der Best-
immungen {ber die Kosten des Beschwerdeverfahrens (vgl. Art. 63
VwWVG) in Patentstreitigkeiten tef que/an Art. 31 und 32 PatGG ware nicht
zu rechtfertigen. Namentlich sollte der Tarif des Bundesverwaltungsge-
richts fir Parteientschadigungen im Interesse aller vor Bundesverwal-
tungsgericht prozessierenden Parteien ein einheitlicher sein, und er kann
sich nicht am dem Tarif richten, der nach Art. 32 PatGG fur die Zivilpro-
zesse vorgesehen ist. Schliesslich ist die Regelung von Art. 34 Abs. 1 Bst.
d PatGG ist im Verwaltungsprozess nicht {iblich.

Wird aber das zweite Modell realisiert, indem das Bundespatentgericht

befahigt wird, speziell auch als erstinstanzliches Verwaltungsgericht zu wirken,
so braucht es ebenfalls einige, aber wohl nicht allzu schwierige Anpassungen
des PatGG:

a)

b)

d)

Das Bundespatentgericht muss zuerst organisatorisch durch eine Ande-
rung von Art. 18 ff. PatGG in Stand gesetzt werden, in einer eigenstandi-
gen Organisationseinheit bzw. Abteilung die Verwaitungsrechispflege in
Patentsachen (und allenfalls weiteren dem Gericht zugewiesenen imma-
terialgtiterrechtlichen Angelegenheiten) zu erfilien. Dazu braucht es min-
destens eine hauptamtliche Richterin oder einen hauptamtlichen Richter
zusatzlich (vgl. Art. 18 Abs. 1 PaiGG).

Entscheidend ist vor allem, dass die Art. 44 ff. VWVG explizit im PatGG
als massgebliches Verfahrensrecht in der Verwaltungsrechtspflege durch
das Bundespatentgericht bezeichnet werden, so wie dies Art. 37 VGG fiir
das BVGer bestimmt.

Wie erwahnt ware zu prifen, wie die Praxis der verwaltungsgerichtlichen
Abteilung des Bundespatentgericht in Verfahrensfragen mit derjenigen
des Bundesverwaltungsgerichts in Ubereinstimmung gebracht werden
kann, so dass in allgemeinen, nicht patentrechtlichen Fragen ein regel-
massiger Austausch zwischen den beiden Gerichten erméglicht wird.

Im PatGG braucht es sodann eine Bestimmung Uber die Parteiverhand-
lungen in der Verwaltungsrechtspflege, weil die ZPO hier nicht ex lege
anwendbar ist: allerdings ist die Regel von Art. 40 Abs. 1 VGG umzudre-
hen (vgl. oben Ziff.IV.4.2.1).

Néher zu prifen ist, ob es fur das Beweisrecht in Verwaltungsrechtsstrei-
tigkeiten vor Bundespatentgericht nicht prazise Erganzungen braucht, weil
die allgemeinen Regeln der Art. 12 ff. VwVG eher Iickenhaft sind; ein Ver-
weis auf die ZPO (wie in Art. 27 PatGG) ist denkbar. Die Art. 37 und 38
PatGG missen jedenfalls auch in den verwaltungsgerichtlichen Verfahren
gelten.

Schliesslich milssen noch fiir die Verwaltungsrechtsprozesse vor dem
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Bundespatentgericht die Vorschriften tber die Verfahrenskosten, die Par-
teientschadigung und die unentgeltliche Rechtspflege nach PatGG denje-
nigen des Bundesverwaltungsgerichts angepasst werden; dabei sollen
besondere Aufwendungen in den technischen Streitfragen selbstver-
standlich beruicksichtigt werden.

4.4 Insgesamt ist es in der folgenden Gesetzgebung wegen diverser Widerspru-
che und ungeldsten Fragen im geltenden und geplanten Recht notwendig, dass das
Verfahrensrecht der nichtstreitigen Entscheide des IGE wie dasjenige der ersten
und der zweiten Etappe des Rechtsschutzes mit den allgemeinen Regeln des
VWVG und des VGG harmonisiert und zugleich auf die besonderen Anforderungen
von Streitigkeiten in Patentsachen ausgerichtet wird. Ein solches Vorgehen ist der
Bundesgesetzgeber nicht zuletzt der Orientierungs- und Rechtsicherheit der Recht-
suchenden schuldig, und es erleichtert den Aufbau der verwaltungsgerichtlichen
Rechtspflege in Patentsachen ganz erheblich.

St. Gallen, den 19. Januar / 5. Februar 2021

/L[Z (s J. ﬂ é T —72 d

Rainer J. Schweizer



Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Anderung des Patentgesetzes
Consultation relative a I’avant-projet de modification de la loi sur les brevets
Consultazione relativa all’ avamprogetto di modifica della legge sui brevetti
Formular zur Erfassung der Stellungnahme

Formulaire pour la saisie de la prise de position
Formulario per la raccolta di parere

Organisation / Organisation / Organizzazione Winterthur Gas & Diesel AG (Win GD)

Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) Dr. Dietmar Schlager
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail) | dietmar.schlager@wingd.com

+41 52 264 8539

Adresse / Indirizzo Schitzenstrasse 3

8401 Winterthur

Schweiz

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an Rechtsetzung@ipi.ch. Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellung-
nahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfligung stellen. Vielen Dank.

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a Rechtsetzung@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format
Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup.




Vi invitiamo ad inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung@ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghia-
mo di volerci trasmettere elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Begleitende Bemerkungen zur Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente

Der Vorentwurf (VE-PatG) zur Anderung des Schweizer Patentgesetzes (PatG) hat das Ziel das Patentrecht in der Schweiz zu modernisieren und zu revi-
dieren, so dass den Schweizer Innovatoren und Innovatorinnen ein den internationalen Standards entsprechendes Patentpriifungsverfahren zur Verfligung
stehen soll. Auch wir sehen beim PatG in der aktuellen Fassung durchaus einen gewissen Uberarbeitungsbedarf, hauptséchlich jedoch in Bezug auf das
bisher eher rudimentére Einspruchsverfahren, sowie in Bezug auf formale Aspekte. So ist die Einflhrung eines Einspruchsverfahrens, mit welchem in einem
Amtsverfahren vor dem IGE zukuinftig auch die Patentierungserfordernisse Neuheit und erfinderische Tatigkeit (Art. 1 PatG) im Lichte des Stands der Tech-
nik nach der Patenterteilung durch Dritte Gberpriift werden kdnnen, ohne dass in einem aufwandigen Nichtigkeitsverfahren die Gerichte bemiiht werden
mussen, durchaus Uberfallig und zu begrussen. Dazu ist lediglich Art. 152 VE-PatG wie vorgeschlagen anzupassen, so dass Konflikte mit dem Rickwir-
kungsverbot vermieden werden.

Der Ersatz des aktuellen teilgepriften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster und die Einfuhrung eines vollgepriften Schweizer Patents wird jedoch
abgelehnt, weil die Nachteile gerade fur KMU, vor allem fiir Klein- und Kleinstunternehmen sowie fur Einzelerfinder gravierend sind und wesentliche Vorteile
nicht erkennbar sind.

Wesentliche Griinde, warum der Ersatz des aktuellen teilgepriften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster und die Einfihrung eines vollgepriften
Schweizer Patents abgelehnt wird:

1. Mit der Zielvorgabe einer Modernisierung und der Erfullung von internationalen Standards im vorgesehenen PatG, suggeriert der «Erlauternde Be-
richt zur Eréffnung des Vernehmlassungsverfahrens» (Bericht) einen diesbeziiglichen Handlungsbedarf. Dazu ist zu bemerken, dass eine umfas-
sende Revision des PatG bereits 2008 (Inkrafttreten 1.6.2008) vorgenommen wurde. Ebenfalls ist zu unterstreichen, dass das in Kraft stehende
PatG den internationalen Vorgaben (insbesondere PVU, TRIPS, PLT) voll entspricht und keineswegs internationalen Angriffen ausgesetzt ist bzw.
keine Androhungen von schwarzen oder grauen Listen provoziert. Auch nicht mit Blick auf steuerrechtliche Vorgaben der OECD (Stichwort Patent-
box). Eine dringliche Modernisierung dréngt sich deshalb weder staatspolitisch noch sachlich auf.

2. Die Reform betrifft im Wesentlichen die auf dem nationalen Weg erlangten Schweizer Patente, welche anteilsméssig einen nur geringen Anteil an
den in der Schweiz giltigen Patente ausmachen (ca. 5% entspricht ca. 600 Patenterteilungen pro Jahr). Den daraus durch die Revision des PatG
erwachsenden notwendigen Ausbau der Administration vor allem beim IGE und bei der Rechtspflege (vor allem BVG) erachten wir als unverhalt-
nismassig, solange ein gepruftes Schweizer Patent Giber das Européische Patent (EP-Patent) erreichbar ist. Die auf dem rein nationalen Weg er-
langten Schweizer Patente stammen mehrheitlich von Schweizer KMU und Einzelerfindern. Der restliche, weit iberwiegende Teil der fir die
Schweiz registrierten Patente wird von auf dem europdischen Weg erlangten EP-Patenten gebildet, welche von der Gesetzesrevision nicht betroffen
sind. Die angestrebte Reform betrifft somit lediglich einen sehr geringen Anteil an Patentschutzrechten, die zu dem fir internationale Anmelder keine
Rolle spielen. Schon allein deshalb lasst sich die angestrebte umfassende Reform mit all ihren negativen Konsequenzen nicht rechtfertigen.

3. Das Gebrauchsmuster hat nur eine Laufzeit von 10 Jahren - das aktuelle ungeprifte Schweizer Patent hat dagegen eine Laufzeit von 20 Jahren.
4. Das Gebrauchsmuster kann nur bestimmte Schutzgegenstande schitzen (im wesentlichen nur Vorrichtungen, Maschinen, Apparate und Teile da-

von). Insbesondere sind Stoffe und Stoffgemische, z.B. Medikamente und chemische Verbindungen, sowie Verfahren aller Art vom Gebrauchsmus-
terschutz ausgeschlossen.
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5. Nach der abgelehnten Steuervorlage USR 1l wurde in der Neuauflage (STAF) im Jahr 2019 dem Stimmburger versprochen, dass mit dem bisheri-
gen Schweizer Patent den einheimischen KMU ein kostenglinstiger und attraktiver Zugang zur neu geschaffenen Patentbox erdffnet werde. Dies
mag u.a. wesentlich zur Akzeptanz der umstrittenen Vorlage gefiihrt haben. Mit dem Ersatz des teilgepriften Schweizer Patents durch ein Ge-
brauchsmuster mit nur 10 Jahren Laufzeit wird dieses Versprechen der Politik desavouiert. Durch die im Vergleich zum teilgepriften Schweizer Pa-
tent auf die Halfte verkirzte Laufzeit des Gebrauchsmusters kénnte ein Schutzrechtinhaber auch nur noch halb so lang von den Steuervorteilen der
Patentbox profitieren. Des Weiteren kénnen vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossene Erfindungen nur noch tber teuer und aufwandig zu er-
haltende vollgeprifte Patente (entweder EP-Patent oder vollgepriiftes Schweizer Patent) geschitzt werden. Das ist ein Schlag ins Gesicht der KMU,
denen die STAF massgeblich mit den Steuervorteilen aus der Patentbox schmackhaft gemacht wurde. Vorteile, die durch die geplante Patentge-
setzreform wieder deutlich beschnitten wiirden. Das ist besonders stossend mit Blick darauf, dass die OECD gerade fiir KMU besonders niedrige
Hurden fir den Eintritt in die Patentbox ansetzt. Mdglichkeiten, die in Bezug auf die Patentbox vom Schweizer Gesetzgeber ohnehin nicht anna-
hernd ausgeschopft wurden.

6. Die Hurden und Voraussetzungen, sowie die Verfahren fir die Eintragung eines Gebrauchsmusters sind mit denjenigen fiir die Erteilung eines teil-
gepruften Schweizer Patents praktisch identisch. Damit werden sich auch die Kosten fiir die Eitragung eines Gebrauchsmusters von denjenigen fir
die Erteilung eines teilgepruften Schweizer Patents nicht wesentlich unterscheiden kénnen. Auch der zeitliche Aufwand flr die Eintragung eines Ge-
brauchsmuszers wird hochstens unwesentlich kleiner sein als fir ein klassisches teilgepriiftes Patent, fir das eine beschleunigte Prifung beantragt
wird.

7. Bevor ein vollgepriftes Schweizer Patent eingefiihrt werden kann, ist nach diesseitiger Auffassung unbedingt das Vertretungsrecht betreffend die
(gewerbsmassige) Vertretung Dritter in den Verfahren vor dem IGE anzupassen. Gemass Patentanwaltsgesetz (PAG) in der Fassung vom 20. Méarz
2009 darf sich Patentanwaltin oder Patentanwalt gem. Art. 2 PAG zwar nur nennen, wer bestimmte Qualifikationen nachweist und im Patentanwalts-
register eingetragen ist. Die gewerbsméssige Beratung und Vertretung vor dem IGE steht gem. Art. 48a Abs. 2 PatG hingegen allen Personen, die
ein Zustellungsdomizil in der Schweiz nachweisen kénnen, grundsatzlich offen. Die Vollprifung eines Patents und besonders das neue Einspruchs-
verfahren erfordern hochqualifizierte Spezialisten. Nicht ausgebildete Vertreter sind dafir in aller Regel nicht qualifiziert. Die Qualitat des vollgeprif-
ten Schweizer Patents und der Einspruchsverfahren kann durch gewerbsmassige Vertreter ohne entsprechende Qualifikation somit nicht gewahr-
leistet werden. Es besteht die Gefahr, dass gerade in Patentangelegenheiten unerfahrene KMU und Einzelerfinder professionelle Patentanwélte von
nicht qualifizierten Dienstleistern nicht zu unterscheiden vermdgen.

Aus den vorgenannten Grinden wird der Ersatz des heutigen teilgepriften Schweizer Patents geméass PatG durch ein Gebrauchsmuster sowie die Einfih-
rung eines vollgepriften nationalen Schweizer Patents abgelehnt. Detailliertere Kommentare und Begriindungen kénnen der beiliegenden Excel-Tabelle
«Kommentare» entnommen werden.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli

Artikel Antrag Begrundung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
PatG, Art. 1 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 4 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 5 Abs. 1-3 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 6 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
«und Gebrauchsmusteranmel- Erlbrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgepruften Schweizer Patents durch ein Ge-
PatG, Art. 7 Abs. 3 . h
dung» streichen brauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 7b Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 12 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 13 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 16 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 17 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
. Erlbrigt sich, da der Ersatz des aktuellen teilgepruften Schweizer Patents durch ein Ge-
PatG, Art. 20a Abs. 2 Nicht neu aufnehmen brauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 24 Abs. 1 a, b | Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 24 Abs. 1c. Anderung akzeptieren Harmon|5|erung mit dem EPU. Ist gerech.tfertlgt, weil O!|e Einheitlichkeit nur ein Formalerfor-
dernis der Anmeldung und nicht des erteilten Patents ist.
Harmonisierung mit dem EPU. Einheitlichkeit ist nur ein Erfordernis der Anmeldung, da das
PatG, Art. 25 Abs. 1-3 Aufhebung akzeptieren Einheitlichkeitserfordernis lediglich eine Ordnungsvorschrift ist. Dritten entstehen keine we-

sentlichen Nachteile, insbesondere das gem. Art. 24 1c (neu) der sachliche Geltungsbereich
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Artikel Antrag Begrindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
bei Einschrankung des Patents nicht erweitert werden darf.
PatG, Art. 26 Abs. 1c. Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
. " . Verbot der unzulassigen Erweiterung des sachlichen Schutzbereichs nach Patenterteilung ist
PatG, Art. 26 Abs. 1cbis. | Anderung akzeptieren aus Grunden der Rechtssicherheit fur Dritte geboten.
PatG, Art. 27 Abs. 3 Anderung akzeptieren Ist im Einklang mit Anderung (Aufhebung) Art. 25 PatG.
PatG, Art. 30 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
) Stellt sicher, dass der beklagten Partei im Falle einer nur teilweisen Abtretung keine eigenen
PatG, Art. 30 Abs. 2, 3 Anderung akzeptieren Rechte verloren gehen. Die Frist gem. Art. 30 Abs. 3 PatG schafft zeitnah Rechtssicherheit
Uber die verbleibenden Schutzgegenstande.
PatG, Art. 33 Abs. 2bis | Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
gatG, Art. 34 Abs. 1 und Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
E:(t& Art. 46a Abs. 1, 2 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 47 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 48 Abs. 1. Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 49 Abs. 1, 2 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
E:(tJIGé Art. 49a Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 50 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.

PatG, Art. 50a Abs. 3

Anderung akzeptieren

Lediglich redaktionelle Anderung.

PatG, Art 56 Abs. 1 b, 3

Anderung akzeptieren

Lediglich redaktionelle Anderung.
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Artikel Antrag Begrindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
PatG, Art. 57 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 57a Nicht neu aufnehmen Erlbrigt sich, da Systemwechsel zur Vollpriifung abgelehnt wird.
PatG, Art. 58 Abs. 1, 2 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 58a Abs. 1 ¢ | Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung sowie Harmonisierung mit Art. 93(1) EPU (Sonderfall einer
Erteilung vor Publikation berucksichtigt).
Anderungen nicht akzeptieren, « L . . L .
PatG, Art. 58a Abs. 2. ausser den redaktionellen Ande- Anderungen erupngen S.ICI’.], da Systgmwech_sel zur VoIIpryfung mit obligatorischer Recher-
e X che abgelehnt wird. Lediglich redaktionelle Anderungen sind vorzunehmen.
rungen der Begrifflichkeiten
Harmonisierung mit EPU. Kann so akzeptiert werden, weil Art. 58a Abs. 3 VE-PatG lediglich
PatG, Art. 58a Abs. 3 Anderung akzeptieren die Publikation der Anmeldung nicht die Publikation des Patents betrifft. Siehe auch Bemer-
kungen zu Art. 60 Abs. 4 PatG Publikation der Patentschrift.
gatG, Art. 59 Abs. 1 und Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 59 Abs. 4,5 Nicht streichen, lediglich redgku- Anderungen eriibrigen sich, da ein Systemwechsel zur Vollpriifung mit obligatorischer Re-
onelle Anderungen der Begriff- . C : ~ .
und 6 lichkeiten cherche abgelehnt wird. Lediglich redaktionelle Anderungen sind vorzunehmen.
PatG, Art. 59a Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
52364’ Art. 59a Abs. 3 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung und begrifflich rechtliche Prézisierungen.
Diese Anpassung ist zielfuhrend, da es ein so erweiterter Einspruch auf Basis der Griinde
nach Art. 59c¢ (2) a-c ermdglicht, unmittelbar gegen ein zu Unrecht erteiltes Schutzrecht vor-
zugehen. Eine aufwandige Nichtigkeitsklage kann in vielen Fallen in der Praxis durch ein
< . effizientes und verhéaltnisméassig kostengiinstiges Amtsverfahren (Einspruchsverfahren) er-
PatG, Art. 59¢ Anderung akzeptieren setzt werden. Eine amtsseitige Recherche ist dazu nicht notwendig, da der Einsprechende
alle Beweise flr seine Behauptung die Erfindung sei nicht patentierbar, insbesondere sie sei
nicht neu und / oder beruhe nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit, selbst beizubringen hat.
Siehe ergénzend Anderungsvorschlag fiir Art. 152 VE-PatG.
Weitgehende Harmonisierung mit den korrespondieren Vorschriften des I§PU. Uberfiihrung
PatG, Art. 59d-f Anderung akzeptieren Art. 81PatV in PatG, wodurch sich alle Regelungen zur Zulassigkeit und Anderung auf Ge-

setzesstufe verlagert werden. Kostenverteilung entspricht im Wesentlichen den Vorschriften
des EPU. Sprachregelung entspricht im Wesentlichen der ohnehin schon gangigen Praxis.
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Artikel Antrag Begrindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
PatG, Art. 60 Abs. 1bis/2 | Anderung akzeptieren SEirnhdoht die Flexibilitat bzgl. Anpassungen von Angaben, die im Patentregister zu publizieren
Gem. Art. 8 Abs. 1 PatG verschafft das Patent seinem Inhaber das Recht anderen zu verbie-
Erganzen: «Wenn das Patent in ten die Erfindung gewerbsmassig zu nutzen. Gem. Art. 51 Abs. 2 PatG bestimmen die Pa-
englischer Sprache veréffentlicht | tentanspriiche den sachlichen Geltungsbereich des Patents. Weder der Titel noch die Zu-
wird, werden der Titel der Erfin- sammenfassung geben Auskunft Giber den Schutzbereich des Patents. Damit ergibt sich
PatG, Art. 60 Abs. 4 dung, die Patentanspriiche und | zwingend, dass zumindest die Patentanspriiche in eine schweizerische Amtssprache uber-
die Zusammenfassung in eine setzt werden, so dass sich jedermann in einer schweizerischen Amtssprache tber den
schweizerische Amtssprache Schutzumfang dieses sehr starken Rechts ohne Kenntnis einer schweizerischen Nicht-
Ubersetzt» Amtssprache orientieren kann. Dies nicht zuletzt, weil eine auch unbeabsichtigte Verletzung
sehr weitreichenden Konsequenzen flr den Verletzer des Patents nach sich ziehen kann.
PatG, Art. 61 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderungen, sowie Harmonisierung mit entsprechenden Regelungen
anderer Schutzrechte.
PatG, Art. 63 Abs. 2 Anderung akzeptieren Lediglich Anpassungen an den Art. 60 Abs. 2 VE-PatG.
PatG, Art. 64 Streichung akzeptieren Bestatlgung der Eintragung des Schutzrechts analog zu MSchV und DesV ist auch fir Pa-
tente ausreichend.
PatG, Art. 65 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 65 Abs. 2 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung und rechtliche Prazisierung der Begriffe.
PatG, Art. 73 Abs. 3 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 74 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 87 — Art. 102 | Nicht aufnehmen Erlbrigt sich, da der Ersatz gles aktuellen teilgepruften Schweizer Patents durch ein Ge-
brauchsmuster abgelehnt wird.
PatG, Art. 110 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 121 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
PatG, Art. 122 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.
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Artikel Antrag Begrindung / Bemerkung

Article Proposition Justification / Remarques

Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni

PatG, Art. 123 Anderung akzeptieren Lediglich Anpassung an Art. 58a Abs. 3 VE-PatG.

Er?(tjeé Art. 124 Abs. 1 Anderung akzeptieren Lediglich redaktionelle Anderung.

PatG, Art. 125 Abs. 3 Nicht aufnehmen Eribrigt sich, da der Ersatz Fjes aktuellen teilgepriften Schweizer Patents durch ein Ge-
brauchsmuster abgelehnt wird.

PatG, Art. 126 Abs. 3 Nicht aufnehmen Eribrigt sich, da der Ersatz _des aktuellen teilgepriften Schweizer Patents durch ein Ge-
brauchsmuster abgelehnt wird.

Er?éleé Art. 135a Abs. 1 Aufnahme akzeptieren Im Wesentlichen Anpassung an Art. 58a 3 VE-PatG.

PatG, Art. 135a Abs. 3 Nicht aufnehmen Erlbrigt sich, da Aufnahme von Art. 57a VE-PatG abgelehnt wird.

PatG, Art. 137 Anderung akzeptieren Lediglich Streichung falscher Bezug.

PatG, Art. 138 Anderung beibehalten Im Wesentlichen Anpassung an Art. 135a Abs. 3 VE-PatG.

PatG, Art. 139 Nicht aufnehmen \I,EV::Jdbngt sich, da Systemwechsel zur Vollprifung mit obligatorischer Recherche abgelehnt

PatG, Art. 140 Abs. 3 Nicht aufnehmen Eribrigt sich, da der Ersatz _des aktuellen teilgepriften Schweizer Patents durch ein Ge-
brauchsmuster abgelehnt wird.

- . Erteilung der erganzenden Schutzzertifikate (selbststandige Schutzrechte) ist eine sinnvolle

PatG, Art. 140g Anderung akzeptieren Massnahme und erhéht die Transparenz fir die Offentlichkeit.

PatG, Art. 140h Anderung akzeptieren Dient der Harmonisierung und Regelung der Gebuhren in der PatV gestattet flexibel Ande-
rungen vorzunehmen.

PatG, Art. 140m Anderung akzeptieren Im Wesentlichen redaktionelle Anderungen.

PatG, Art. 1400 Anderung akzeptieren Im Wesentlichen redaktionelle Anderungen.

PatG, Art. 140p Anderung akzeptieren Im Wesentlichen redaktionelle Anderungen. Anpassung an Art. 140 g VE-PatG.

PatG, Art. 140v Anderung akzeptieren Im Wesentlichen redaktionelle Anderungen. Préazisierung des Begriffs der Rechtsfolge.
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Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

PatG, Art. 150 Abs. 1, 5

Aufnahme akzeptieren

Stellt moglichst rasche Umsetzung der Anderungen sicher. Im Verfahrensrecht gilt die An-
wendung des neuen Rechts nicht als riickwirkend.

PatG, Art. 150 Abs. 2-4

Nicht aufnehmen

Erlbrigt sich, da eine Vollprifung abgelehnt wird (Hinweis auf Art. 57a (VE-PatG)).

PatG, Art. 151

Anderung akzeptieren

Garantiert Riickwirkungsverbot.

PatG, Art. 152

Patente, die beim Inkrafttreten
der Anderung vom (...) dieses
Gesetzes bereits erteilt sind und
fur die die Einspruchsfrist noch
nicht abgelaufen ist, richten sich
auch die Einspruchsgriinde nach
altem Recht.

Garantiert Riickwirkungsverbot.

ParlG, Art. 40a 3bis

Anderung akzeptieren

Bei einer Beschwerde von dem BVGer werden Richter mit technischen Kenntnissen bend-
tigt.

IGEG, Art. 2 Abs. 1a.

Redaktionelle Anderungen ak-
zeptieren, «Gebrauchsmuster»
streichen.

Der Ersatz des aktuellen teilgepriften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster wird
abgelehnt.

IGEG, Art. 2 Abs. 2 und
3

Anderung akzeptieren

Vertiefung der Zusammenarbeit des IGE mit internationalen Institutionen ist grundsétzlich zu
begrussen.

VWVG, Art. 24 Abs. 2

Anderung akzeptieren. Hinweis
auf Gebrauchsmuster streichen.

Wiederherstellung verpasster Fristen ist Uber Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in
PatG geregelt. Einfihrung des Gebrauchsmusters wird abgelehnt.

VGG, Art. 24

Anderung akzeptieren

Sichert Spielrdume des BVG bei der Geschéftsverteilung. Beiziehung technischen Sachver-
stands muss in jedem Stadium des Verfahrens mdglich sein.
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Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

VGG, Art. 39 Abs. 2 und
3bis

Anderung akzeptieren

Beiziehung technischen Sachverstands muss in jedem Stadium des Verfahrens méglich
sein.

VGG, Art. 39a

Anderung akzeptieren

Die Zulassung der englischen Sprache ist bereits heute allgemein in der gerichtlichen Praxis
anerkannt und wird praktiziert.

PatGG, Art. 1 Abs. 1

Anderung akzeptieren. Hinweis

auf Gebrauchsmuster streichen.

Einfihrung des Gebrauchsmusters wir abgelehnt.

PatGG, Art. 26 Abs. 1-4

Anderung akzeptieren. Hinweis

auf Gebrauchsmuster streichen.

Einfihrung des Gebrauchsmusters wir abgelehnt.

PatGG, Art. 29 Abs. 1

Anderung akzeptieren. Hinweis

auf Gebrauchsmuster streichen.

Einfihrung des Gebrauchsmusters wir abgelehnt.

StHG, Art. 24a 2 abis

Nicht aufnehmen

Einflhrung des Gebrauchsmusters wir abgelehnt.

PAG, Art. 1, Abs. 2

Gebrauchsmuster nicht aufneh-
men.

Einfihrung des Gebrauchsmusters wir abgelehnt.
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Kommentare zu:

"Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente [Patentgesetz, PatG] Erlduternder Bericht zur Eréffnung des Vernehmlassungsverfahrens" (Bericht)

Dr. Manfred Irsch, Erik Briick, Pius Kuster, Dr. Cornelis Jalink (IPS Irsch, Intellectual Property Services, 8500 Frauenfeld)

Den untenstehenden Kommentaren der IPS AG Frauenfeld schliesst sich die Winterthur Gas & Diesel AG vollumfanglich an

Zitat aus Bericht

Textstelle
Bericht

Kommentare IPS

Diese Situation ist vor allem fur kleinere und mittlere Unternehmen (KMU)
unbefriedigend, die an einem verlésslichen lokalen Patentschutz interessiert
sind. Das sind KMU, deren Hauptmarkt in der Schweiz liegt und die sich mit
einem nationalen Schweizer Patent auf den vertrauten rechtlichen Rahmen
beschranken wollen. Solche Unternehmen haben ein grosses Interesse an
einem rechtssicheren Schweizer Patent — eine Alternative, die ihnen aktuell
nicht zur Verfuigung steht.

Seite 3§ 2

Die Behauptung, den KMU stehe "...eine [vollgeprufte] Alternative..." [zum teilgepriften Schweizer Patent] "...aktuell nicht zur Verfugung..." ist nicht zutreffend. Ein rechtssicheres
Schweizer Patent kann seit dem Beitritt der Schweiz zum Européaischen Patentiibereinkommen (EPU) im Jahre 1977 tiber die Priifung beim Europaischen Patentamt (EPA) in Form
eines Europaischen Patents (EP-Patent) erhalten werden, das, sofern gewtinscht, ausschliesslich fir die Schweiz validiert werden kann und in der Schweiz dann dieselbe Wirkung
entfaltet, wie ein nationales Schweizer Patent (Art. 110 PatG). Zusétzlich haben Anmelder dann die Méglichkeit Schutz fiir weitere EPU Vertragsstaaten aus ein- und demselben EP-
Patent zu beantragen.

Auch die Rechtssicherheit des aktuell verfiigbaren teilgepriiften Schweizer Patents (Schweizer Patent gemass PatG in der aktuellen Fassung, im Folgenden kurz STg-Patent, lasst
sich unter den Méglichkeiten des aktuellen PatG signifikant erhéhen. Sollte eine Einschétzung zur Patentierbarkeit einer zum Patent angemeldeten Erfindung gewiinscht sein, kann
beim IGE heute schon eine Recherche beantragt werden (Recherche durch IGE oder Recherche internationaler Art. 59 Abs. 5 PatG). Dann hat der Anmelder die Moglichkeit von
sich aus Einschréankungen vorzunehmen, um sich vom Stand der Technik abzugrenzen (Art. 58 PatG). Auch wenn sich das IGE nach derzeitiger Praxis zur Rechtswirksamkeit
derartiger Einschrankungen des Anmelders nicht dussert, kann dadurch die Rechtssicherheit des teilgepriiften Schweizer Patents durchaus an ein vollgepriftes Patent herangefuihrt
werden.

Auch kann sich jeder Dritte bereits heute schon eine Einschétzung zur Patentfahigkeit einer zum Patent angemeldeten Erfindung verschaffen, indem gem. Art 59 Abs. 6 PatG beim
IGE eine Recherche zum Stand der Technik beantragt wird, sofern dies der Patentanmelder nicht bereits geméss Art. Art 59 Abs. 5 PatG veranlasst. Somit hat auch heute schon
jeder interessierte Dritte die Moglichkeit, die Rechtsbesténdigkeit eines STg-Patent einschétzen zu lassen, ohne z.B. die Gerichte zu bemiihen. Dartiber hinaus kann mit einer
derartigen Recherche jeder Dritte abschatzen, in welchem Umfang einer Nichtigkeitsklage gegen das Patent stattgegeben werden kdnnte.

Daneben gibt es jedoch Unternehmen, fir die ein vollgepriiftes Schweizer
Patent zu aufwandig sowie zu teuer wére, und die wie bisher an einem
schnellen und kostengunstigen Schutzsystem festhalten wollen. Fur diese
Unternehmen ware als Alternative zum vollgepriiften Patent ein ungepriftes
Schutzrecht vorteilhaft, das sogenannte Gebrauchsmuster. Ein solches
Gebrauchsmuster hat viele Vorteile des bisherigen, nicht vollgepriiften
Schweizer Patents: Es ist kostengtinstig und wird schneller erteilt als das
vollgepriifte Patent.

Seite 3§ 3

Eine "Alternative” zum geplanten vollgepriften Schweizer Patent besteht heute bereits. Es ist das unter den Vorschriften des aktuellen PatG verfiigbare STg-Patent. Insofern ist der
hier vorgenommene Vergleich des geplanten Gebrauchsmusters mit einem vollgepriiften Patent irrefiihrend. Das Gebrauchsmusters muss vielmehr mit dem aktuellen STg-Patent
verglichen werden, wenn eine seriése Kosten-Nutzen Analyse eines neu einzufithrenden Gebrauchsmusters im Vergleich zur aktuellen Situation vorgenommen werden soll.

Die wesentlichen Nachteile/Eigenschaften eines Gebrauchsmusters im Vergleich zum STg-Patent gem. PatG in der aktuellen Fassung sind:

1. Das Gebrauchsmuster hat nur eine Laufzeit von 10 Jahren - das aktuelle STg-Patent hat eine Laufzeit von 20 Jahren.

2. Durch die auf die Halfte (10 Jahre) verkirzte Laufzeit des Gebrauchsmusters kann ein Schutzrechtinhaber auch nur noch halb so lang von den Steuervorteilen der Patentbox
profitieren. Das ist ein Schlag ins Gesicht der KMU, denen die STAF massgeblich mit den Steuervorteilen aus der Patentbox schmackhaft gemacht wurde.

3. Das Gebrauchsmuster kann nur bestimmte Schutzgegenstande schitzen (im wesentlichen nur Vorrichtungen, Maschinen, Apparate und Teile davon). Insbesondere sind Stoffe
und Stoffgemische, z.B. Medikamente und chemische Verbindungen, sowie Verfahren aller Art, also z.B. auch Verfahren zur Herstellung von Stoffgemischen, von chemischen
Stoffen, biotechnologische Erfindungen, Medikamente, oder Verfahren, die sich mit technischen computerimpelmentierten Erfindungen befassen, vom Schutz durch ein
Gebrauchsmuster ausgeschlossen. - Mit dem aktuellen STg-Patent kénnen dagegen alle patentierbaren Schutzgegenstande genau wie durch ein vollgepriiftes Patent geschiitzt
werden.

4. Die Form und der Aufwand des Gesuchsstellers fiir die Erstellung einer Gebrauchsmusteranmeldung unterscheidet sich im Wesentlichen nicht vom entsprechenden Aufwand fiir
ein teilgepriftes Schweizer Patent.

5. Auch ist der Priifungsaufwand zur Priifung der Eintragungsféhikeit einer Gebrauchsmusteranmeldung im Wesentlichen identisch zum Aufwand fiir das Priifungsverfahren eines
STg-Patents. In beiden Fallen werden die gleichen (formalen) Erfordernisse geprift. Insbesondere wird weder beim Gebrauchsmuster noch beim STg-Patent eine aufwandige
Priifung auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit durchgefihrt.

6. Da der Prifungsaufwand fur ein Gebrauchsmuster und das STg-Patent praktisch identisch ist, konnen sich die Kosten fiir die Eintragung eines Gebrauchsmusters von den
Kosten fiir die Eintragung eines STg-Patent kaum unterscheiden.

7. Auch kann das aktuelle STg-Patent im Vergleich zur Eintragung eines Gebrauchsmusters vergleichbar schnell erteilt werden. Der Grund ist, dass der Prifungsaufwand in beiden
Féllen praktisch identisch ist. Durch Stellung eines Antrags auf Beschleunigung der Sachpriifung zur Erlangung eines STg-Patent kann in der Praxis mit einer Patenterteilung noch
innerhalb des Prioritatsjahres gerechnet werden.

Fazit: Das Gebrauchsmuster hat in Bezug auf das STg-Patent geméass PatG keine erkennbaren Vorteile, sondern nur Nachteile. Alle Vorteile, die das Gebrauchsmuster unter
bestimmten Gesichtspunkten (Kosten, Einfachheit, Geschwindigkeit und Komplexitét des Verfahrens) im Vergleich zu einem vollgepriiften Patent aufweist, hat auch das aktuelle
STg-Patent.




Zur Modernisierung des Patentrechts schlagt der Vorentwurf zwei zentrale Seite 3§ 4 Grundsétzlich ist zu bemerken, dass eine umfassende Modernisierung mit der Revision des PatG vom 2008 (Inkrafttreten 1.6.2008) erst vor Kurzem vorgenommen wurde. Eine
Massnahmen vor: Erstens soll die Vollpriifung fiir Patentanmeldungen dringliche Modernisierung drangt sich deshalb weder staatspolitisch und, wie noch genauer dargelegt werden wir, auch sachlich nicht auf.

eingefiihrt werden. Die bisherige Patentprifung vor dem IGE wird um die

zentralen Priifungsthemen Neuheit und erfinderische Tétigkeit erweitert. Die erwéhnte Verbesserung der Rechtssicherheit bei Einfiihrung eines vollgepriiften Schweizer Patents im Vergleich zur heutigen Situation ist kaum zu erkennen. Bereits heute
Eine solche Vollpriifung entspricht internationalen Standards und fiihrt zu lasst sich fur jedermann durch einen Blick in das 6ffentliche Schweizer Patentregister (Swissreg) sofort und ohne nennenswerten Aufwand erkennen, ob ein Schweizer Patent ein
einer Angleichung an das EPU-System und die Systeme der meisten EPU- aus einem EP-Patent validiertes gepriiftes Schweizer Patent oder ein in der Schweiz eingereichtes nationales Schweizer Patent (STg-Patent) ist, das nur teilgeprift ist. Im
Mitgliedstaaten sowie vieler Staaten weltweit. Als Alternative zum Registerauszug des Swissreg ist bereits in der ersten Zeile der Vermerk "Patentyp: EP" fiir ein gepriiftes, aus EP validertes Schweizer Patent zu finden.

vollgepriiften EP erhalten Erfinderinnen und Erfinder neu ebenfalls ein

vollgepruftes Schweizer Patent. Es handelt sich dabei neu um eine Die inharente Unsicherheit beztglich der Rechtsbestandigkeit eines nur teilgepriiften STg-Patent wiirde dagegen lediglich auf das Gebrauchsmuster abgewalzt, das ebenfalls nicht
vollwertige Alternative: Die Vollpriifung fiihrt zu mehr Transparenz und auf Neuheit und erfinderische Tarigkeit gepruift wird.

Rechtssicherheit fiir Patentinhaberinnen und Patentinhaber sowie fir Dritte.

Wird ihnen kiinftig ein Schweizer Patent entgegengehalten, wissen sie, dass

dieses auch tatsachlich inhaltlich vollgepruft worden ist.

Dabei ist sicherzustellen, dass die Anwendung der neuen Priifungsthemen  |Seite 3§ 5 Bei der Schaffung des Bundespatentgerichtes wurde seinerzeit argumentiert, dass man Gerichtskompetenzen in Patentstreitigkeiten biindeln soll. Diese sehr zu begriissende
Neuheit und erfinderische Tatigkeit auch im Instanzenzug tberprift werden Entwicklung wird mit der Beauftragung des Bundesverwaltungsgerichts (BVGer) als Uberpriifungsinstanz die Beschwerdeverfahren in Sachen vollgepriiftes Patent zu filhren

kann: Die Anmelderin oder der Anmelder kann einen ablehnenden Entscheid zumindest teilweise wieder riickgangig gemacht. Bei der sehr begrenzten Anzahl der zu erwartenden Beschwerdefalle (nur ca. 5% der Patentanmeldungen werden derzeit

des IGE mit Beschwerde durch das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) uberhaupt direkt beim IGE eingereicht), wobei nur bei einem geringen Bruchteil davon tiberhaupt mit der Eréffnung von Beschwerdeverfahren zu rechnen ist, ist es mehr ans
tberpriifen lassen. Und Dritte sollen im bereits zur Verfiigung stehenden fraglich, ob der Aufwand tberhaupt lohnt. Dies ist nicht nur ineffizient, sondern es ist auf fraglich, ob sich das Bundesverwaltungsgericht bei der zu erwartenden geringen Zahl der
Einspruchsverfahren neu auch tberpriifen lassen kénnen, ob das IGE bei Falle Gberhaupt die notwendigen Kompetenzen in nitzlicher Frist erarbeiten kann. Die Beauftragung des BVGer mit dem Beschwerdeverfahren dreht damit erst kirzliche

der Registrierung die Kriterien Neuheit und erfinderische Tétigkeit richtig eingeleitete Konsolidierungsbemiihungen wieder zuriick. Wir emphehlen stattdessen zu priifen, ob nicht das Bundespatentgericht als Beschwerdeinstanz beauftragt werden kénnte.
angewendet hat. Dieser Instanzenzug soll effizient und kostengtinstig

bleiben. Mit den neuen Priifungsthemen steigen die fachlichen Bei den Beschwerdenkammern des EPA werden dagegen schon seit Jahrzehnten jedes Jahr tausende Beschwerdefélle effizient und kostenguinstig behandelt. Hier herrscht daher
Anforderungen an das BVGer als Beschwerdeinstanz fur Verfigungen des ein hohes Mass an Kompetenz und die Qualitat der Entscheidungen geniessen weltweit einen exzellenten Ruf und Anerkennung bei den Nutzern des System.

IGE: Auch das BVGer muss sich neu mit den Priifungsthemen Neuheit und

erfinderische Tatigkeit auseinandersetzen und gewébhrleisten, dass es daftr

sowohl tiber das patentrechtliche als auch tiber das technische Fachwissen

verfugt.

Mit diesem dualen System mit vollgepriiftem Patent einerseits und Seite 4§ 1 Dieser Aussage ist vehement zu widersprechen. Es ist nicht einzusehen, warum das neue System mit vollgepriiftem Schweizer Patent und Gebrauchsmuster den Unternehmen

Gebrauchsmuster andererseits erhalten die Unternehmen sowie
Erfinderinnen und Erfinder mehr Auswahlmaoglichkeiten. Sie konnen ihre
Schutzstrategie besser auf ihre wirtschaftlichen Bedirfnisse und
Moglichkeiten ausrichten. Damit wird die Attraktivitat des
Innovationsstandorts Schweiz aufgewertet.

und Erfindern mehr Auswahlmdglichkeiten bieten soll. Das Gegenteil ist vielmehr der Fall, weil die mittels eines Gebrauchsmusters schiitzbaren Gegenstande im Vergleich zum
STg-Patent massiv eingeschrénkt sind (siehe auch Bem. oben zu Seite 3 § 3). Wéhrend im aktuellen System vor allem KMU, insbesondere hochinnovative, aber oft sehr kleine und
finanzschwache Unternehmen, jedwede Erfindung kostengunstig und effizient, wenn gewiinscht mittels beschleunigter Priifung auch sehr schnell, tber ein STg-Patent fur die
Schweiz schiitzen lassen kdnnen, wird (nicht nur) diesen durch den Wegfall des STg-Patent und Ersatz durch ein Gebrauchsmuster die Schutzmdglichkeit fir wesentliche Gruppen
von Erfindungen mittels eines "einfachen" Schutzrechtes genommen. Es verbleibt dann furr diese Gruppen von Erfindungen nur noch der Weg tber ein viel teureres vollgepriftes
Patent (EP oder Schweiz).

Folglich hatte der Anmelder in der Schweiz letztendlich nicht mehr, sondern deutlich weniger Méglichkeiten seine Erfindungen schiitzen zu lassen. Durch das vollgepriifte Schweizer
Patent erhalten die Unternehmen und Erfinder namlich nur scheinbar eine zusatzliche Option fir den Schutz ihrer Erfindungen. Die Erwirkung eines vollgepriften Schweizer Patents
uber das EP Patent fiihrt namlich zum absolut gleichen Ergebnis, wie das vorgeschlagene neue vollgepriifte Schweizer Patent.

Die Attraktivitat des Innovationsstandortes Schweiz wiirde durch die vorgeschlagene Reform somit geschwécht, anstatt wie behauptet gestéarkt!

Ganz davon abgesehen, dass das vollgepriifte Schweizer Patent als rein nationales Schutzrecht definitiv ausschliesslich fiir die Schweiz (und Liechtenstein) Gliltigkeit erlangen
kann, wahrend das EP-Patent nicht nur in der Schweiz, sondern gleichzeitig auch in allen anderen EPU-Mitgliedsstaaten zu sehr niedrigen Kosten (im Vergleich zu nationalen
Erteilungsverfahren) Wirkung entfalten kann. So ist eben gerade fiir KMU (insbesondere fiir sehr kleine Unternehmen), deren lokale Markte sich haufig auch ins angrenzende
Ausland (Deutsch, Osterreich, Frankreich, Italien) erstrecken bzw. sich dahin entwickeln kénnen, ein vollgepriiftes Schweizer Patent eine im Vergleich zum EP Patent sehr
schlechte Option, da das Schweizer Patent die angrenzenden auslandischen Markte nicht abgedeckt. Kein vernuinftiger Unternehmer wird bei einem Schutzrecht mit einer extrem
langen méglichen Laufzeit von 20 Jahren, wie es ein Patent bietet, auf eine Option fiir einen fast kostenlosen zusatzlichen Schutz fiir Mérkte verzichten, die sich ihm in der Zukunft
noch erschliessen kénnten. Zumal die Entscheidung, in welchen Landern das EP-Patent Schutz entfalten soll, erst nach der Erteilung des EP-Patents, also in der Regel erst Jahre
nach der Erstanmelduna der Erfinduna aetraffen werden muss und nicht hersits zum Zeitnunkt der Anmeldina der Erfindiing zum Patent




Dank innovativer Unternehmen belegt die Schweiz seit Jahren den ersten Seite 781 Dem ist grundsétzlich zuzustimmen. Wie oben bereits ausfiihrlich dargelegt, leistet die vorgeschlagene Reform das jedoch nicht. Vielmehr wiirde der Forschungs- und
Platz im weltweiten Global Innovation Index. Einen wichtigen Beitrag zu Wirtschaftstandort Schweiz geschwécht. Wobei die Zeche hautséachlich die KMU, insbesondere die sehr kleinen innovativen Unternehmen, sowie die Einzelerfinder zahlen. Grosse
dieser Erfolgsgeschichte leistet der Patentschutz. Das Patentrecht ist Konzerne und international tatige Unternehmen werden ohnenhin fiir den Schutz in europaischen Landern und der Schweiz praktisch ausschliesslich das EP Patent nutzen, da sich
deshalb fiir die Schweizer Wirtschaft von grundlegender Bedeutung. Damit ihre Markte und der Sitz ihrer Mitbewerber grundsétzlich nicht allein auf die Schweiz beschrénken.
die Wirtschaft wettbewerbsfahig bleibt, muss das Schweizer Patentrecht
sténdig tberprift und gegebenenfalls modernisiert werden. Nur so entspricht Gerade fiir international tatige Unternehmen ist die vorliegende Reform daher mehr oder weniger irrelevant. Sie betrifft im Grunde nur KMU und Einzelerfinder, die einen
es internationalen Standards, bietet fur die Benutzerinnen und Benutzer wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass die Schweiz weltweit zur Spitze der innovativen Lander gehort. Werden die KMU und der Schweizer Erfindergeist geschwacht, wird dies auf
einen attraktiven Patentschutz und tragt dazu bei, dass die Schweiz Dauer auch die Spitzenstellung der Schweiz unter den innovativen Nationen geféhrden.
weiterhin weltweit zur Spitze der innovativen Lander gehért.
Auch ist ausdriicklich zu betonen, dass das Schweizer PatG den internationalen Vorgaben und Vertragen (PVU, TRIPS, PLT, OECD etc.) entspricht und keineswegs internationalen
Angriffen ausgesetzt ist bzw. keine Androhungen von schwarzen oder grauen Listen provoziert.
Und warum sollte das gut funktionierende Schweizer Patentsystem, das mit dazu beigetragen hat die Schweiz weltweit an die Spitze der innovativen Lénder zu katapultieren, an die
Patentsysyteme anderer Lander, wie zum Beispiel an das deutsche Patentsystem, ohne Not angepasst werden? Das deutsche Patentsystem, wie das vieler anderer Lander, kennt
kein teilgepriiftes Patent wie das STg-Patent, sondern stattdessen neben einem vollgepriiften Patent méglicherweise ein Gebrauchsmuster mit seinen stark eingeschrénkten
Méglichkeiten und seiner im Vergleich zum teilgepriiften Schweizer Patent eine stark verkirzte Laufzeit. Dabei steht bei weitem nicht in allen Landern ein Gebrauchsmuster zur
Verfligung.
Warum unser bewahrtes Schweizer Svstem auf ein fremdes Svstem mit weniaer Maalichkeiten zuriickbauen?
Vorteile: Fir Anmelderinnen und Anmelder von nationalen Patenten, denen [Seite 12 § 2 Das Gebrauchsmuster unterscheidet sich vom aktuellen STg-Patent (abgesehen von seiner reduzierten Laufzeit von nur 10 Jahren) im wesentlichen dadurch, dass die Gruppe der
der Schutz aus einem Gebrauchsmuster genugt, fiihrt diese Moglichkeit zu schutzfahigen Gegenstande wie oben erlautert massiv eingeschrankt ist. Ansonsten ist das Gebrauchsmuster véllig analog zum STg-Patent lediglich auf bestimmte
sinkenden Kosten und vereinfachten Verfahren. Durch ein Gebrauchsmuster Formalerfordernisse im Prufungsverfahren zu prifen. Das Prufungsverfahren des Gebrauchsmusters unterscheidet sich somit praktisch nicht von demjenigen fur das STg-Patent in
wird auch ein wichtiges Ziel der Motion Hefti erreicht: KMU, die keinen der aktuellen Fassung des PatG. Dies bestétigt auch der Bericht selbst, siehe unten Zitat von Seite Seite 75 § 3 des Berichts. Durch Beantragung einer beschleunigten Priifung
Bedarf fiir einen geografisch ausgeweiteten Schutz haben, bleibt ein wird sich auch die Erteilung des STg-Patent nur unwesentlich von der Zeitdauer abweichen, die fur die Eintragung eines Gebrauchsmusters notwendig sein wird.
unkomplizierter Schutz in der Schweiz.
Es ist daher nicht erkennbar, dass die Eintragung eines Gebrauchsmusters im Vergleich zum STg-Patent "unkomplizierter" sein soll. Auch kann die Eintragung des
Gebrauchsmusters nicht kostenguinstiger sein, da dieselben Verfahrensschritte wie beim STg-Patent durchzufiihren sind. Im Gegenteil. Allein schon durch die Schaffung eines
weiteren Registers (Gebrauchsmusterregister) wird die Blrokratie nur weiter aufgeblaht.
Tatsachlich fiihrt die fehlende Priifung von Neuheit und erfinderischer Seite 13§11 Diese Praxis wird wie oben erlautert einfach nur auf das Gebrauchsmuster abgewalzt und diirfte durch die Einfiihrung eines Gebrauchsmusters weder aufgehoben noch diirfte sich
Tatigkeit jedoch regelméssig dazu, dass solche Patente von Dritten mit die Zahl solchartiger Verfahren an sich reduzieren. Da das Gebrauchsmuster ebenfalls nicht auf Neuheit und erfinderische Tétigkeit im Lichte des Standes der Technik gepriift wird,
Nichtigkeitsklagen (Art. 26 PatG) angegriffen werden. ist damit zu rechnen, dass die Gebrauchsmuster dann von Dritten analog zur Nichtigkeitsklage gegen STg-Patente eben mittels einer Loschungsklage angegriffen werden (Art. 93
VE-PatG), die in der Praxis beziiglich Aufwand und Kosten einer Nichtigkeitsklage gleich kommt.
Fir KMU, die keinen Bedarf fiir einen geografisch breit gefacherten Seite 14§ 1 Da das vorgeschlagene Erteilungsverfahren fiir das neu zu schaffende vollgepriifte Schweizer Patent im Wesentlichen identisch zum bewéahrten EP-Erteilungsverfahren ist, ist nicht
Patentschutz haben, ist der Weg tber ein EP allerdings meist umstéandlich einzusehen, warum das Erteilungsverfahren fur ein EP-Patent umstandlicher sein soll als das korrespondierende Erteilungsverfahren fir ein vollgepriiftes Schweizer Patent. Auch
und kostenintensiv. die Verfahrenskosten kénnen fiir das vollgepriifte Schweizer Patent kaum geringer ausfallen, weil ein wesentlicher Faktor die hohen Schweizer Lohnkosten sind. Ausserdem verfligt
das EPA uber deutlich mehr Synergien, die genutzt werden konnen, was ebenfalls die Kosten eher positiv beeinflusst. Die Vertreterkosten (Patentanwalt) fir die Betreuung und
Durchfiihrung der Erteilungsverfahren sind identisch, da die gleichen Arbeiten und der gleiche Aufwand zur Durchfiihrung der Verfahren beim Vertreter (Patentanwalt) anfallt.
Das neu vollgepriifte Schweizer Patent erfiillt die von der OECD Seite 14 § 2 Das aktuelle STg-Patent entspricht bereits allen von der OECD aufgestellten Kriterien an Schutztitel, die in die Patentbox Eingang finden kénnen.

aufgestellten Kriterien an Schutztitel, die Eingang in eine Patentbox finden
kénnen, und damit eine der Forderungen der Motion Hefti.

(Siehe auch OECD (2016), Wirksamere Bekampfung schadlicher Steuerpraktiken unter Beriicksichtigung von Transparenz und Substanz, Aktionspunkt 5 — Abschlussbericht 2015,
OECD/G20 Projekt Gewinnverkiirzung und Gewinnverlagerung, S. 29.).

Diese Forderung der Motion Hefti ist somit ohnehin jetzt schon erfillt.




Erhohung der Transparenz und Rechtssicherheit:...Heute ist die Sachprifung Seite 1582  [Die Ausrichtung des revidierten PatG auf den nicht oder schlecht informierten Anmelder ist fir die Praxis weitgehend irrelevant. Ein derart schlecht informierter
beim Schweizer Patent mangels Priifung der Neuheit und der erfinderischen Anmelder wird allein tiberhaupt nicht in der Lage sein, ohne professionelle Unterstiitzung ein Patent zur Erteilung zu bringen. Die Pflicht den Anmelder bzw. den
Tatigkeit unvollstandig. Nicht oder schlecht informierte Anmelderinnen und Erfinder ausreichend aufzuklaren obliegt dem professionellen Vertreter.
Anmelder befinden sich infolgedessen im Glauben, sie wiirden mit dem
(?gggveuzer Patent ein inhaltiich gepriftes Patent erhalten. Dies furt dazu, Zudem ist auch bei einer Vollpriifung eine umfassende Rechtsbesténdigkeit selbstverstandlich nicht garantiert (Art. 1 Abs. 3 PatG).
sowohl mit dem Patent konfrontierte Dritte als auch Patentinhaberinnen und
Patentinhaber nicht tiber eine verlassliche Aussage zur Rechtsbesténdigkeit
eines Schweizer Patents verfiigen.
Die von Patenten betroffenen Wirtschaftsakteurinnen und Wirtschaftsakteure |Seite 15 § 3 «Junk Patents» an und fur sich stellen noch keine Behinderung fiir die Wirtschaftsakteurinnen und Wirtschaftsakteure dar. Erst die agressive Durchsetzung kann eine substantielle
werden nicht mehr durch sogenannte «Junk Patents» behindert. «Junk Bedrohung bilden. Eine solche Bedrohung der KMU durch sog «Troll's» ist in der Schweiz sehr selten zu verzeichnen.
Patents» sind Patente, welche die materiellen Schutzvoraussetzungen nicht
erfillen. Ganz davon abgesehen kann ein KMU auch bei einem auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit nicht gepriiften Gebrauchsmuster kaum feststellen, ob es sich um ein "Junk Patent"
handelt.
Art. 7b PatG). Fir das Gebrauchsmuster werden diese Ausnahmen erweitert: [Seite 17 § 3 Dies ist fiir unerfahrene Anmelder in der Tat eine Erleichterung. Kann aber die sonstigen bereits ausfiihrlich erlauterten Nachteile des Gebrauchsmusters im Vergleich zum STg-
Die Offenbarung der Erfindung innerhalb der letzten sechs Monate vor der Patent nicht annéhernd aufwiegen.
Anmeldung oder dem Prioritatsdatm durch die Anmelderin bzw. den
Anmelder oder deren Rechtsvorganger ist nicht neuheitsschédlich und steht Ausserdem: Fiir den Anmelder mag diese Einfiihrung einer "grace period" sicher positiv sein - auf die allgemeine Rechtssicherheit (welche eigentlich durch die Revision erhoht
der Eintragung nicht entgegen (Art. 88 Abs. 1 VE-PatG). werden sollte) wirkt sich eine solche "grace periode" jedoch nachteilig aus!
Die vorliegende Revision fiihrt ein Gebrauchsmuster ein, das an Erfindungen |Seite 27 § 3 | Die massive Einschrankung der maglichen Schutzgegenstande bei Gebrauchsmustern im Vergleich zum STg-Patent und ihre negativen Auswirkungen vor allem fur kleine und
grundsatzlich die gleichen Anforderungen stellt wie an das bestehende Unternehmen und Einzelerfinder wurde bereits ausfihrlich diskutiert.
Patent, es aber fur Erfindungen der Biotechnologie, der Pharmazie und fiir
chemische Besonders stossend sind auch die Auswirkungen beziiglich Patentbox. Obwohl das geplante Gebrauchsmuster fiir den Eintritt in die Patentbox qualifiziert, kann bei einem
Substanzen sowie fiir Verfahren ausschliesst. Die Revision sieht eine Gebrauchsmuster nur Gber die 10-jahrige Laufzeit von der Patentbox profitiert werden. Demgegenuber betragt die maximale Laufzeit des aktuellen teilgepriften Schweizer Patents
Schutzdauer von zehn Jahren vor (im Gegensatz zu zwanzig Jahren beim 20 Jahre. Bei Pflanzensorten geméss Sortenschutzgesetz, welche sich ebenfalls fiir die Patentbox qualifizieren, gar 25 Jahre.
Patent). Das neue Gebrauchsmuster hat im Ubrigen viele der Vorteile des
aktuellen (nicht vollgepriiften) Schweizer Patents. So bietet es den Durch den Ersatz des STg-Patents durch ein Gebrauchsmuster werden somit insbesondere KMU in Bezug auf die Nutzung der Patenbox massiv benachteiligt. Das ist besonders
Inhaberinnen und Inhabern die gleichen Abwehrrechte und qualifiziert deshalb brisant, weil bei allen Diskussionen im Vorfeld zur Abstimmung tiber die Unternehmenssteuerreform (STAF) im Friihjahr 2019 immer wieder betont wurde, die STAF
ebenfalls fur die Patentbox (liber welche Ertrdge aus Immaterialgiterrechten entlaste und stérke tiber Steuererleichterungen vor allem auch die KMU. Der Ersatz des teilgepriiften Schweizer Patents durch ein Gebrauchsmuster ist somit ein Schlag ins
gesondert ausgewiesen und niedriger besteuert werden als andere Ertréage); Gesicht der Schweizer KMU.
Absatz 2: Um aber offensichtlich missbréuchliche Seite 50 § 3 Diese Vorschrift ist in der Praxis ein stumpfes Schwert. Ausser in ganz wenigen absolut offensichtlichen Fallen haben die Prifungsabteilungen im IGE keinerlei Anhaltspunkte zur
Gebrauchsmusteranmeldungen zurtickweisen zu kénnen, wird das IGE Beurteilung dieser Frage, da keine Recherche zum Stand der Technik durchgefiihrt wird. Der Verweis auf Artikel 24 Absatz 3 des DesG ist hier vollig deplatziert. Bei einem Design
erméchtigt, Anmeldungen abzuweisen, die offensichtlich nicht die kommt es lediglich darauf an zu beurteilen, ob zwei Gegenstande im Auge des Bertrachters im Wesentlichen identisch aussehen. Daher ist hier eine Beurteilung, ob ein Design neu
gesetzlichen Vorgaben erfiillen.64 Diese Besonderheit ist an Artikel 24 ist relativ einfach moglich. Ob ein Patentanspruch eines Gebrauchsmusters neuheitssschadlich vorweggenommen ist, ist dagegen ohne dass eine Stand der Technik Recherche
Absatz 3 des DesG angelehnt und ibernimmt damit ein bewéhrtes verfugbar ist, praktisch unmdglich. Bereits ein einziges Wort (Merkmal) in einem Patentanspruch kann eine neue, eventuell bedeutende neue Erfindung definieren. Missbréauchliche
Instrument ins Gebrauchsmusterrecht. Gebrauchsmusteranmeldungen kénnen somit auch mit dieser Vorschrift in der Praxis kaum verhindert werden.
Im Ubrigen liesse sich eine solche Vorschrift auch ohne Weiteres firr das STg-Patent, z.B. unter Art. 59a Abs. 3 PatG erganzen.
Absatz 1 und 5: Gestiitzt auf Artikel 92 VE-PatG kénnen Seite 51 § 1 Dies kann auch heute schon mit dem ungepriiften Schweizer Patent mit Antrag auf beschleunigte Priifung erreicht werden. Die Kosten und Verfahrensdauer sollten mit denen der

Patentanmelderinnen und Patentanmelder fiir die gleiche Erfindung eine
spatere Gebrauchsmusteranmeldung einreichen und dafiir das
Anmeldedatum der frilheren Patentanmeldung beanspruchen. So erhalten
sie im Idealfall innerhalb weniger Wochen ein vom IGE erteiltes Schutzrecht
— parallel zur noch in Prifung befindlichen Patentanmeldung. Mit dem so
erhaltenen Gebrauchsmuster kann die Anmelderin oder der Anmelder
bereits vor Erteilung des (noch nicht fertig gepriiften) Patentes bei den
Schweizer Zollbehdrden (Art. 86a — 86k PatG) oder Gerichten (Art. 66—-86
PatG) gegen Dritte vorgehen, welche die Erfindung widerrechtlich benttzen.

Abzweigung eines Gebrauchsmusters im wesentlich identisch sein.




Art. 97 A. Gebrauchsmusterregister Seite 53 § 6 Erhebliche Kosten und Mehraufwand durch zusétzliches neues Gebrauchsmusterregister. Reduziert die Ubersichtlichkeit gerade fiir unerfahrene KMU und Einzelerfinder erheblich,

Absatz 1: Das Gebrauchsmuster ist ein neues Schutzrecht. Wie fiir Patente die sich tiber geschiitzte Technologien unterrichten wollen, die sie technische Schutzrechte dann in verschiedenen Registern recherchieren miissen.

(und

ESZ; vgl. Art. 140g VE-PatG) bedarf es deshalb der Errichtung eines

eigenstandigen Registers fur in der Schweiz geschiitzte Gebrauchsmuster.

Durch den vorliegenden Artikel wird das IGE dazu erméchtigt, ein solches zu

fihren.

Artikel 123 regelt die Pflicht zur Ubersetzung einer européischen Seite 56 § 2 Die grundsatzlich entweder auf Englisch, Franzésisch oder Deutsch publizierten EP-Patente miissen nicht Ubersetzt werden, weil die Schweiz als Mitglied des Londoner

Patentanmeldung in eine schweizerische Amtssprache. Als wesentliche Ubereinkommens auf Ubersetzungen der EP Patentschrift verzichtet. Grundsatzlich ist zu begriissen, dass neu englischsprachige Anmeldungen vom IGE akzeptiert werden sollen.

Erleichterung fur nationale und insbesondere internationale Anmelderinnen Diese Praxis ist auch ohne Einfihrung einer Vollpriifung méglich. Ausserdem werden beim EP-Patent zumindest die Patentanspriiche, die den rechtlichen Schutzrahmen festlegen,

und Anmelder werden geméss vorgeschlagener Revision neu auch in in allen drei Amtssprachen des EPU, also auch in Deutsch und Franzésisch neben Englisch publiziert. Ein in Englisch erteiltes vollgepriiftes Schweizer Patent soll dagegen

englischer Sprache verfasste Anmeldungen akzeptiert. vollstandig nur in Englisch publiziert werden. Damit ist der in Englisch nicht so bewanderte Nutzer (beachte vor allem die ohnehin schwierig zu verstehende Patentsprache) deutlich
schlechter gestellt. Was wiederum die kleinen lokalen Unternehmen und Einzelerfinder deutlich schlechter stellt, die im Zweifelsfall teure Ubersetzungen anfertigen lassen miissen.
Daher muss sichergestellt werden, dass wenn Schweizer Patente publiziert werden, in jedem Fall die Patentanspriiche in zumindest eine Schweizer Amtssprache zu tibersetzen
sind.

Die Gebiihreneinnahmen des IGE hangen kiinftig ab von einerseits der Hohe |Seite 69 § 5 Es ist kaum davon auszugehen, dass sich die Zahl der Patentanmeldungen insgesamt durch die Reform erh6hen wird. Einerseits generiert eine Rechtsreform natirlich keine neuen

der Erfindungen. Da durch das Gebrauchsmuster deutlich weniger Schutzrechtsgegenstande (Verfahren, vor allem auch Computergestiitzte Verfahren, Stoffe, Gemische,

Gebiihren, andererseits der Anzahl Anmeldungen (Schweizer Patente und biotechnologische Erfindungen werden vom Gebrauchsmuster nicht erfasst) als durch das aktuelle STg-Patents schitzbar sind, werden diese Gegenstande vor allem von KMU und

Gebrauchsmuster) und schliesslich davon, wie lange die Schutzrechte durch Einzelerfindern zumindest teilweise nicht mehr patentiert werden, weil ein vollgepriiftes Patent fur KMU und Einzelerfinder oft zu teuer und aufwandig ist. Es werden also aus dem

Zahlung der Jahresgebuhren aufrechterhalten werden (hier noch zusatzlich Bereich der KMU und Einzelerfinder in erster Linie Patentanmeldungen wegfallen. Die "grossen Player”, die die grosse Masse der Patentanmeldungen genieren, werden weiter wie

die bisher auf das EP Patent mit der grossen Lénderbreite setzen, so dass von diesen Anmeldern die Zahl der Patentanmeldungen durch die Auswirkungen der Reform kaum beeiflusst

Jahresgebuihren fur EP). Da die Gebuhren fir das vollgeprifte Patent und werden wird.

das

Gebrauchsmuster noch nicht bestimmt sind, kénnen derzeit keine prazisen Es ist somit zu erwarten, dass sich in erster Linie einige STg-Patente zu gepriften Patenten hin verschieben und Patente auf vom Gebrauchsmuster ausgeschlossene

Aussagen zu den Auswirkungen auf die Einnahmen des IGE gemacht Schutzgegenstande wegfallen werden. Ausserdem werden Jahresgebiihren aufgrund der im Vergleich zum STg-Patent auf die Halfte gekirzte Laufzeit der Gebrauchsmuster

werden. wegfallen. Insgesamt ist also mit einer Reduzierung der Einnahmen bei den Jahresgebihren zu rechnen. Damit miissen die zu erwartenden erheblichen Zusatzkosten allein
durch Gebuhrenerh6hungen generiert werden missen. Das geht zu Lasten aller, auch zu Lasten auslandischer Anmelder, die zumindest in gewissem Umfang von Schweizer
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Durch den im folgenden Abschnitt beschriebenen Bedarf an neuen Seite 70 § 3 Das Lohn Niveau liegt damit vermutlich héher als dasjenige, mit dem beim EPA (Priifungsdienststellen in Miinchen und Den Haag) gerechnet werden muss. Damit kann das

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwachsen dem IGE zusétzliche geprifte Schweizer Patent kaum kostengiinstiger werden, als das korrespondierende Patent aus dem EP-Verfahren. Siehe hierzu oben auch die Bemerkungen zu Seite 3 § 3.

Personalkosten. Geht man von jahrlichen Vollkosten von rund 200'000 CHF

pro Vollzeitaquivalent im Priif- und Einspruchsbereich aus Es ist zudem zu bezweifeln, dass sich durch die zuséatzliche Beschéftigung von nur wenigen zusatzlichen Priiferinnen und Priifern tiberhaupt eine ausreichende Qualitat angesichts
der komplexen Fragen, die in den Prifungsverfahren neu zu bearbeiten sind, sichern lasst. Aufgrund der zu erwartenden geringen Anmeldezahlen der nationalen
Patentanmeldungen miisste ein schweizerischer Priifer wohl viele Fachgebiete gleichzeizig abdecken in denen er neu hoch komplexe technische Sachverhalte beurteilen muss, fur
die in der Regel Spezialkenntnisse auf dem jeweiligen technischen Gebiet der Erfindung (Beispiel: Biotechnologie) erforderlich sind. Deshalb ist es alleine aus diesem Grund
schwierig, eine ahnliche Priifungsqualitat wie bei den grossen Patentamtern zu erreichen.

Zur Deckung der Mehrkosten missen deshalb nicht nur die Anmelde- und Seite 70 § 5  |Die Erhéhung der Jahresgebuhren wird dazu fiihren, dass vor allem die grossen Player ihre Schweizer Patentportfolien vorzeitig aus Kostengriinden bereinigen werden, was die

Prufungsgebiihren angepasst werden, sondern auch die Jahresgebiihren.

Zusatzeinnahmen durch die Erhéhung der Jahresgebiihren weiter reduziert. Die Erhdung der Prifungsgebiihren trifft vor allem die innovativen kleinen und sehr kleinen
Unternehmen, sowie die Einzelerfinder zusatzlich.




Eine wichtige Anspruchsgruppe im Patentsystem sind die Patentanwaltinnen
und

Patentanwalte sowie auf Immaterialguterrecht spezialisierte Anwaltinnen und
Anwélte. Die meisten Anmeldungen, seien es nationale oder EP, werden von
diesen Intermediaren im Auftrag der Erfinderinnen und Erfinder vorbereitet
und

anschliessend nicht selten auch verwaltet. Zudem werden in der Regel die
Dienstleistungen eben dieser Gruppe bei Beschwerden, Einspriichen,
Klagen usw. beansprucht.

Die Betreuung der Anmeldung eines neuen, vollgepriften Patents wird wohl
aufwandiger als diejenige eines bisherigen teilgepriiften Schweizer Patentes.
Unter der Annahme, dass der Aufwand fir ein Gebrauchsmuster etwa
demijenigen fiir ein bisheriges Schweizer Patent entspricht, und gestiitzt auf
die in Abbildung 1 eruierten Substitutionswirkungen steigt wohl die
Nachfrage nach den Dienstleistungen der Patentanwaltinnen und
Patentanwalte. Der tatséchliche Umfang dieser Nachfrageanderung hangt
aber von der effektiven kiinftigen Zahl von nationalen Anmeldungen ab.

Die (Patent-)Anwaltinnen und (Patent-)Anwaélte kénnen zudem neu als
Dienstleistung die Vertretung im erweiterten Einspruchs- und neuen
Loschungsverfahren anbieten. Ferner dirften Patentanwaltinnen und
Patentanwalte vermehrt als Gutachterinnen und Gutachter vor dem BVGer
gefragt sein: Sie sind technische Fachpersonen mit juristischer
Zusatzausbildung.

Seite 75 § 2-4

Bevor ein vollgepriftes Schweizer Patent eingefiihrt werden kann, ist nach diesseitiger Auffassung unbedingt das Vertretungsrecht betreffend die (gewerbsmaéssige)
Vertretung Dritter in den Verfahren vor dem IGE anzupassen. Gemass Patentanwaltsgesetz (PAG) in der Fassung vom 20. Méarz 2009 darf sich Patentanwaltin oder
Patentanwalt gem. Art. 2 PAG zwar nur nennen, wer bestimmte Qualifikationen nachweist und im Patentanwaltsregister eingetragen ist. Die gewerbsmassige Beratung und
Vertretung vor dem IGE steht gem. Art. 48a Abs. 2 PatG hingegen allen Personen, die ein Zustellungsdomizil in der Schweiz nachweisen kénnen grundsétzlich offen. Die
Vollpriifung eines Patents und besonders das neue Einspruchsverfahren erfordern hochqualifizierte Spezialisten. Nicht ausgebildete Vertreter sind dafiir in aller Regel nicht
qualifiziert. Die Qualitat des vollgepriiften Schweizer Patents und der Einspruchsverfahren kann durch gewerbsméssige Vertreter ohne entsprechende Qualifikation somit nicht
gewahrleistet werden. Es besteht die Gefahr, dass gerade in Patentangelegenheiten unerfahrene KMU und Einzelerfinder professionelle Patentanwalte von nicht
qualifizierten Dienstleistern nicht zu unterscheiden vermaogen.

Auch wenn die Betreuung eines vollgepriiften Patents durch einen Vertreter (Patentanwaltschaft) selbstverstéandlich aufwéndiger ist, wird sich die Nachfrage an entsprechenden
Dienstleistungen durch Einfuihrung eines vollgepriften Patents kaum erhéhen, sondern eher verringern. Ein Grossteil der heute mittels eines STg-Patent geschiitzten Erfindungen
wird sich auf Gebrauchsmuster verschieben, deren Betreuung den gleichen Aufwand erforden wird, wie ein STg-Patent (siehe auch nebenstehende Bemerkung Seite 75 §3 des
Berichts). Ein Teil der Erfindungen aus dem Bereich der Gegenstande, die von einem Gebrauchsmuster nicht geschiitzt werden kénnen (Verfahren, Stoffe usw.) werden erst gar
nicht mehr angemeldet, weil diese dann nur noch uber vollgepriifte Patente schiitzbar sein werden. Nichtigkeitsklagen werden sich im wesentlichen auf Enspriiche bzw.
Loéschungsklagen gegen Gebrauchsmuster verschieben.

Die Gutachtertatigkeiten konnten leicht zunehmen.

Es stellt sich allerdings grundsatzlich die Frage, in wieweit eine Gesetzesreform, die die gesamte Wirtschaft betrifft, mit den Interessen einer bestimmten Klientel (hier
Patentanwaltschaft) auch nur teilweise gerechtfertigt werden darf.
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