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Botschaft
zur Anderung des Patentgesetzes

vom 16. November 2022

Sehr geehrte Frau Nationalratsprasidentin
Sehr geehrter Herr Stinderatsprisident
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit dieser Botschaft unterbreiten wir Thnen, mit dem Antrag auf Zustimmung, den
Entwurf zu einer Anderung des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente.

Gleichzeitig beantragen wir Thnen, den folgenden parlamentarischen Vorstoss abzu-
schreiben:

2019 M 19.3228  Fiir ein zeitgemasses Schweizer Patent
(S 4.6.2019, Hefti; N 12.12.2019)

Wir versichern Sie, sehr geehrte Frau Nationalratsprésidentin, sehr geehrter Herr
Sténderatsprasident, sehr geehrte Damen und Herren, unserer vorziiglichen Hochach-
tung.

16. November 2022 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundesprisident: Ignazio Cassis
Der Bundeskanzler: Walter Thurnherr
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Ubersicht

Dank innovativer Unternehmen belegt die Schweiz seit Jahren den ersten Platz im
weltweiten Innovationsindex. Einen wichtigen Beitrag zu dieser Erfolgsgeschichte
leistet der Schutz von Erfindungen durch Patente. Die zukunftsorientierte Ausrich-
tung des Patentrechts auf die Bediirfnisse der Gesamtwirtschaft ist deshalb wichtig
fiir die Wetthewerbsfihigkeit der Schweiz. Mit der Vorlage wird das Patentsystem
so modernisiert, dass es Schweizer Innovatorinnen und Innovatoren ein den inter-
nationalen Standards entsprechendes Patentpriifungsverfahren zur Verfiigung
stellt.

Ausgangslage

Am 12. Dezember 2019 hat das Parlament die Motion 19.3228 Hefti «Fiir ein zeitge-
mdsses Schweizer Patenty (Motion Hefti) iiberwiesen. Die Motion Hefti verlangt vom
Bundesrat, einen Gesetzesentwurf zur Revision des Schweizer Patentrechts vorzule-
gen. Dieser Entwurf'soll insbesondere eine fiir Benutzerinnen und Benutzer attraktive,
internationalen Standards entsprechende Patentpriifung vorsehen, ein effizientes und
kostengiinstiges Einspruchs- und Beschwerdeverfahren gewdhrleisten sowie ein in-
haltlich ungepriiftes Gebrauchsmuster einfiihren.

Patente mit Wirkung in der Schweiz werden heute entweder vom Europdischen Pa-
tentamt (EPA) oder vom Eidgendssischen Institut fiir Geistiges Eigentum (IGE) er-
teilt: Im ersten Fall werden alle Voraussetzungen der Patentierbarkeit gepriift, inklu-
sive der Neuheit und erfinderischen Titigkeit (Vollpriifung). Sind alle
Voraussetzungen erfiillt, erteilt das EPA ein europdisches Patent (EP). Nach dem gel-
tenden Patentgesetz wird ein Schweizer Patent vom IGE ohne Priifung der Neuheit
und erfinderischen Titigkeit erteilt. Gepriift werden nur die anderen Voraussetzungen
fiir den Patentschutz, wie zum Beispiel die Technizitdt, die Klarheit und die Einheit-
lichkeit. Dies fiihrt zu einem raschen und kostengiinstigen Priifungsverfahren. Hinge-
gen verfiigen mangels Priifung von Neuheit und erfinderischer Tétigkeit weder die
Patentinhaberinnen und Patentinhaber noch mit dem Patent konfirontierte Dritte iiber
eine verldissliche Aussage zur Rechtsbestindigkeit des vom IGE gepriiften Patents.
Um in der Schweiz ein inhaltlich vollgepriiftes Patent zu erhalten, miissen Interes-
sierte die notigen Schritte beim EPA in Miinchen einleiten. Aufgrund des damit ver-
bundenen Aufwands gehen vor allem Grossunternehmen so vor. Das hat zur Folge,
dass das Schweizer Patent gegeniiber dem EP immer mehr an Bedeutung verliert. In
den letzten Jahren wurden in der Schweiz nur noch rund 750 nationale Patente pro
Jahr erteilt. Diesen gegeniiber stehen 12 000 vom EPA gepriifte Patente, die jihrlich
in der Schweiz validiert werden.

Diese Situation ist vor allem fiir kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) unbefrie-
digend, die an einem verldsslichen lokalen Patentschutz interessiert sind. Das sind in
erster Linie KMU, deren Hauptmarkt in der Schweiz liegt und die sich mit einem
Schweizer Patent auf den vertrauten rechtlichen Rahmen beschrdinken wollen. Solche
Unternehmen haben ein grosses Interesse an einem rechtssicheren Schweizer Patent
— eine Alternative, die ihnen aktuell nicht zur Verfligung steht.
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Inhalt der Vorlage

Zur Modernisierung des Patentrechts schligt der Entwurf vor, das bestehende be-
wdhrte System beizubehalten, aber flexibler auszugestalten. Wie bisher soll eine Pa-
tentanmeldung vom IGE grundsdtzlich nicht auf Neuheit und erfinderische Tdtigkeit
gepriift werden. Damit steht Anmelderinnen und Anmeldern nach wie vor ein teilge-
priifter, kostengiinstiger Schutztitel zur Verfiigung — wie von der Motion gefordert.
Neu soll es den Anmelderinnen und Anmeldern aber auch offenstehen, die Priifung
sdmtlicher Patentierungsvoraussetzungen (v. a. Neuheit und erfinderische Titigkeit)
beim IGE zu beantragen. Nur auf einen solchen besonderen Antrag der Anmelderin-
nen und Anmelder oder Dritter hin wird das Patent zum vollgepriiften Schweizer Pa-
tent — und so zur vollwertigen Alternative zu einem vom EPA vollgepriiften und in der
Schweiz validierten EP.

Um die Rechtssicherheit zu erhéhen, soll zudem jede Patentanmeldung durch eine
obligatorische Recherche ergdnzt werden. Der Recherchebericht dokumentiert den-
Jjenigen Stand der Technik, von welchem sich die Erfindung geniigend abheben muss,
um erfinderisch zu sein und damit patentiert werden zu kénnen. Der Bericht soll ver-
offentlicht und in der Patentakte als Dokumentation des relevanten Stands der Tech-
nik abgelegt werden.

Auf das seit seiner Einfiihrung nie in Anspruch genommene Einspruchsverfahren vor
dem IGE wird verzichtet. Vielmehr sollen Verfiigungen des IGE mittels erweiterter
Beschwerdemaoglichkeit durch ein Gericht iiberpriift werden kénnen. Im Rahmen die-
ser erweiterten Beschwerdemoglichkeit konnen beschwerdeberechtigte Dritte wdih-
rend vier Monaten eine Beschwerde einreichen. Solche Dritte sind grundsdtzlich auch
Organisationen, die gesamtschweizerisch tdtig sind und rein ideelle Zwecke verfolgen
(wie beispielsweise ProSpecieRara).

Aufgrund der Einfiihrung der fakultativen Vollpriifung ist sicherzustellen, dass die
Anwendung der neuen Priifungsthemen Neuheit und erfinderische Tdtigkeit auch im
Instanzenzug iiberpriift werden kann: Anmelderinnen und Anmelder sollen einen ab-
lehnenden Entscheid des IGE in Patentsachen mittels Beschwerde durch das Bundes-
patentgericht iiberpriifen lassen konnen.

Schliesslich soll das schweizerische Patentsystem auch dadurch aufgewertet werden,
dass Englisch, das in Wissenschaft und Forschung eine wichtige Rolle spielt, mog-
lichst weitgehend im Anmelde- und Beschwerdeverfahren verwendet werden kann.
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Botschaft
1 Ausgangslage
1.1 Handlungsbedarf und Ziele

Dank innovativer Unternehmen belegt die Schweiz seit Jahren den ersten Platz im
weltweiten Global Innovation Index!. Einen wichtigen Beitrag zu dieser Erfolgsge-
schichte leistet der Patentschutz. Das Patentrecht ist deshalb fiir die Schweizer Wirt-
schaft von grundlegender Bedeutung. Damit sie wettbewerbsfahig bleibt, muss das
Schweizer Patentrecht regelméssig iiberpriift und gegebenenfalls angepasst werden.
Nur so entspricht es internationalen Standards, bietet fiir die Benutzerinnen und Be-
nutzer einen attraktiven Patentschutz und tragt dazu bei, dass die Schweiz weiterhin
weltweit zur Spitze der innovativen Lénder gehort.

Patente dienen dem Schutz von Erfindungen. Das Patentgesetz vom 25. Juni 19542
(PatG) definiert nicht, was unter einer Erfindung zu verstehen ist. Angesichts der feh-
lenden Legaldefinition haben Lehre und Rechtsprechung eine Umschreibung des Be-
griffs erarbeitet. Gemédss Bundesgericht (BGer) ist die Erfindung eine «Lehre zum
planmaéssigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkrifte zur unmittelbaren Er-
reichung eines kausal {ibersehbaren Erfolgs»3. Vereinfacht ausgedriickt ist eine Erfin-
dung eine neue, nicht naheliegende Lehre zum technischen Handeln.# Damit eine Er-
findung durch ein Patent geschiitzt werden kann, reicht es nicht aus, dass die
Problemldsung neu ist (Art. 1 Abs. 1 PatG). Vielmehr muss sie auf einer erfinderi-
schen Tétigkeit beruhen, d. h. sie soll sich fiir eine Fachperson nicht in naheliegender
Weise aus dem Stand der Technik ergeben (Art. 1 Abs. 2 PatG). Daneben muss die
Erfindung gewerblich anwendbar sein und es darf ihr kein vom Gesetz vorgesehener
Schutzausschlussgrund entgegenstehen (Art. 1a, 15 und 2 PatG). Diese materiellen
Patentierungsvoraussetzungen sind internationale Mindeststandards und in zahlrei-
chen nationalen Gesetzen sowie regionalen und internationalen Ubereinkommen im
Bereich des Patentwesens enthalten.

Wollen Unternehmen Patentschutz in der Schweiz erhalten, stehen ihnen unterschied-
liche Wege offen:

— der nationale Weg tiber das PatG;

—  der europdische Weg iber das Europdische Patentiibereinkommen vom
5. Oktober 19735 (EPU 2000); oder

—  der internationale Weg tiber den Vertrag vom 19. Juni 19709 iiber die inter-
nationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT).

1 Kann abgerufen werden unter: www.wipo.int > Resources > WIPO publications (Stand:
15.8.2022).

2 SR 232.14

3 Urteil des Bundesgerichts 4A.12/1995 vom 31. Juli 1996 E. 4, in: sic! 1997, S. 77

4 Heinrich, Peter (2018): Kommentar zum schweizerischen Patentgesetz und Europiischen
Patentiibereinkommen. 3., iiberarb. Aufl. Bern: Staimpfli Verlag AG, Rz. 4 zu Art. 1 PatG.

5 SR0.232.142.2

6 SR 0.232.141.1
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Eine nationale Patentanmeldung muss die verschiedenen formellen und materiellen
Voraussetzungen des PatG und der Patentverordnung vom 19. Oktober 19777 (PatV)
erfiillen. Die Priifung der Patentierungsvoraussetzungen erfolgt durch das Eidgends-
sische Institut fiir Geistiges Eigentum (IGE) im Rahmen des Erteilungsverfahrens.
Eine Besonderheit des aktuellen schweizerischen Patentrechts ist dabei, dass das IGE
die zwei zentralen Patentierungsvoraussetzungen, die Neuheit und die erfinderische
Tétigkeit, nicht priift.8 Die beiden Kriterien sind zwar Voraussetzung fiir ein rechts-
giiltiges Patent, werden aber nicht im Rahmen der Patentanmeldung, sondern erst bei
einer allfélligen spdteren Klage im Zivilprozess gepriift.

Die Einfiihrung der Vollpriifung, der Priifung sdmtlicher Patentierungsvoraussetzun-
gen im Patenterteilungsverfahren, wurde in der Vergangenheit wiederholt im Rahmen
von PatG-Revisionen diskutiert. Bei der Revision von 1954 wurde sie (historisch als
Vorpriifung bezeichnet) vorerst nur fiir die Textilindustrie und fiir die Zeitmessungs-
technik eingefiihrt. In einer zweiten Etappe, die jedoch nie umgesetzt wurde, sollten
die Elektrotechnik und andere Bereiche dazukommen. Statt die Vollpriifung aber wie
urspriinglich vorgesehen zu erweitern, schaffte man sie im Jahr 1995 wieder ab. Dies
mit dem Hinweis, der Weg iiber das EPU 2000 decke die Bediirfnisse der Wirtschaft
ausreichend ab; die Schweiz brauche keine Vollpriifung mehr.?

Mit dem EPU 2000 stellt die Européische Patentorganisation (EPO) ihren Mitglied-
staaten (darunter die Schweiz) ein zentrales und einheitliches européisches Patentan-
melde- und -erteilungsverfahren zur Verfiigung. Unternehmen kénnen beim Europé-
ischen Patentamt (EPA) eine europdische Patentanmeldung einreichen — Personen mit
Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz bzw. in Liechtenstein auch iiber das IGE. Das EPA
ist ein Organ der mit dem EPU gegriindeten EPO. Es fiihrt fiir die aktuell 39 Mitglied-
staaten (Stand: Oktober 2022) ein zentrales Anmelde- und Erteilungsverfahren durch,
in dem alle Voraussetzungen der Patentierbarkeit gepriift werden, inklusive der Neu-
heit und erfinderischen Tétigkeit (Vollpriifung). Nach seiner Erteilung zerféllt das eu-
ropdische Patent (EP) in ein Biindel von nationalen Patenten, die in einer Vielzahl
europdischer Lander gleichzeitig Wirkung entfalten. Die einzelnen nationalen Teile
miissen dann individuell {iber die Bezahlung von Jahresgebiihren aufrechterhalten
werden. Unternehmen konnen also die Schweiz (gemeinsam mit Liechtenstein, mit
dem sie gemiss Patentschutzvertrag vom 22. Dezember 197810 ein einheitliches
Schutzgebiet fiir Patente bildet) als eines der Lénder benennen, in dem der Patent-
schutz greifen soll. Dies fiihrt zu einem in der Schweiz (und Liechtenstein) giiltigen
Patent, mit der gleichen Wirkung wie ein iiber den nationalen Weg vom IGE erteiltes
Patent — aber mit dem bereits erwdhnten wichtigen Unterschied, dass das EP mit Wir-
kung fiir die Schweiz (und Liechtenstein) auch auf Neuheit und erfinderische Tatig-
keit tiberpriift worden ist.

Ein Unternehmen hat schliesslich auch die Mdoglichkeit, eine internationale Anmel-
dung nach dem PCT einzureichen. Unter dem PCT kann mit einer Anmeldung in einer

7 SR 232.141

Vgl. Art. 59 Abs. 4 PatG .

9 Botschaft vom 18. August 1993 zu einer Anderung des Bundesgesetzes betreffend die Er-
findungspatente sowie zu einem Bundesbeschluss tiber eine Anderung des Ubereinkom-
mens iber die Erteilung européischer Patente; BB1 1993 111 706

10 SR 0.232.149.514
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Vielzahl von Landern gleichzeitig um Patentschutz nachgesucht werden. Schweizer
Anmelderinnen und Anmelder haben die Wahl, die Anmeldung beim IGE (als zustén-
diges nationales Patentamt; Art. 134 PatG), beim EPA (als zusténdiges regionales Pa-
tentamt; Art. 151 EPU 2000) oder direkt bei der Weltorganisation fiir geistiges Eigen-
tum (WIPO; Art. 10 i. V. m. Art. 2 Ziff. xv PCT) einzureichen. Die internationale
Anmeldung hat in allen PCT-Vertragsstaaten die gleiche Wirkung wie eine nationale
bzw. regionale Anmeldung. Im Unterschied zum EPU 2000-Verfahren sieht der PCT-
Weg kein zentrales Erteilungsverfahren vor. Es handelt sich beim internationalen Weg
lediglich um ein zentralisiertes Anmeldeverfahren. Fiir die Patenterteilung sind die in
der Anmeldung benannten nationalen bzw. regionalen Behorden zustdndig. Nach dem
Durchlaufen der zentralen Anmeldeschritte (sog. internationale Phase, in welcher in
der Regel zumindest die Formalpriifung, die Erstellung des internationalen Recher-
cheberichts und die Veroffentlichung der Anmeldung erfolgen) miissen die Anmelde-
rinnen und Anmelder das Verfahren vor den nationalen oder regionalen Behdrden
weiterfiihren (sog. nationale bzw. regionale Phase), wenn sie flir das jeweilige Be-
stimmungsland Patentschutz erlangen wollen. Eine internationale Anmeldung, aus der
ein Schweizer Patent hervorgehen soll, wird materiell vom IGE auf der Grundlage des
PatG gepriift. Wie beim auf nationalem Weg erlangten Schweizer Patent findet dem-
entsprechend keine Priifung auf Neuheit und erfinderische Tétigkeit statt.

Die vom IGE vorgenommene Sachpriifung ist eine beschrénkte (Sach-)Priifung, d. h.
nach der Anmeldung erfolgt eine Formalpriifung und eine Priifung, welche sich auf
die Ausschlussgriinde (Art. 1, 1a, 15 und 2 PatG), die gewerbliche Anwendbarkeit
und die ausreichende Offenbarung der Erfindung bezieht (im Folgenden wird das ma-
teriell so gepriifte Patent als teilgepriiftes Patent bezeichnet). Dies fiihrt dazu, dass
sowohl mit dem Patent konfrontierte Dritte als auch Patentinhaberinnen und Patent-
inhaber mit der Patenterteilung keine Aussage zur Rechtsbestiandigkeit eines Schwei-
zer Patents erhalten. Dies im Gegensatz zum inhaltlich vollgepriiften EP oder zu voll-
gepriiften nationalen Patenten, wie sie beispielsweise in Deutschland, dem
Vereinigten Kénigreich, Japan, Siidkorea, Osterreich, Singapur, Spanien oder den
Vereinigten Staaten von Amerika erteilt werden. Diese Situation ist vor allem fiir klei-
nere und mittlere Unternehmen (KMU) unbefriedigend, die an einem verlédsslichen
lokalen Patentschutz interessiert sind. Das sind in erster Linie KMU, deren Haupt-
markt in der Schweiz liegt und die sich mit einem Schweizer Patent auf den vertrauten
rechtlichen Rahmen beschrianken wollen. Solche Unternehmen haben ein grosses In-
teresse an einem rechtssicheren Schweizer Patent — eine Alternative, die ihnen aktuell
nicht zur Verfiigung steht. Daneben gibt es jedoch Unternehmen, fiir die ein vollge-
priiftes Schweizer Patent zu aufwendig und zu teuer wire. Diese bevorzugen ein
schnelles und kostengiinstiges Schutzsystem. Fiir diese Unternehmen wire als Alter-
native zum vollgepriiften Patent das teilgepriifte Patent vorteilhaft, das nicht auf Neu-
heit und erfinderische Téatigkeit gepriift wird.

Institutionelle Anderungen, technischer Fortschritt oder Entwicklungen in anderen
Léandern fiithren dazu, dass Bewihrtes von Zeit zu Zeit in Frage gestellt werden sollte.
Nur so kann festgestellt werden, ob es den Anforderungen der sich schnell wandeln-
den Rahmenbedingungen noch geniigt oder ob Optimierungsmdoglichkeiten bestehen.
Um herauszufinden, wie sich das schweizerische Patentsystem auch in der kiinftigen
Patentlandschaft behaupten kann, beauftragte das IGE 2014 zwei Beratungsunterneh-
men damit, eine Studie zu erstellen. Das Ziel der Studie war, Verbesserungspotenziale
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fiir das Schweizer Patentrecht zu identifizieren und Empfehlungen abzugeben, wie
diese fiir die Allgemeinheit umgesetzt werden konnten. Die Studie!! wurde am
15. Mai 2015 auf der Webseite des IGE publiziert. Im Ergebnis wiinschten sich die
befragten Nutzerinnen und Nutzer des Patentsystems die Einfithrung der Vollpriifung
ohne Verlust der Moglichkeit, kleinere Innovationen kostengiinstig und schnell durch
ein ungepriiftes Gebrauchsmuster zu schiitzen.

Die Studie wurde den interessierten Kreisen an einer Fachtagung im Juni 2015 pré-
sentiert. Durch die aufgezeigten Optimierungsmoglichkeiten angeregt, bildeten die
Fachkreise eine Arbeitsgruppe, um weitere Verbesserungsoptionen zu diskutieren und
um Umsetzungsmdglichkeiten zu priifen. Als Resultat empfahl die Arbeitsgruppe u. a.
die Einfithrung einer Vollpriifung von Patenten und eines Gebrauchsmusters sowie
eine entsprechende Anpassung des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens. Die Mo-
tion 19.3228 Hefti nahm diese drei Punkte auf.

Die vom Motiondr vorgeschlagene Vollpriifung ermdglicht einen fiir Unternehmen
zeitgemdssen und attraktiven Erfindungsschutz. Mit der Vollprifung wird das
Schweizer Patenterteilungsverfahren auf das Niveau des internationalen Standards an-
gehoben, der bereits am EPA und in vielen wichtigen Industrieléndern gilt. Es soll
aber nicht vollstdndig umgestellt werden. Vielmehr soll das bestehende, bewéhrte
System flexibler ausgestaltet werden: Patentanmelderinnen und Patentanmelder so-
wie Dritte konnen neu zusitzlich beantragen, dass das IGE die einzelne Anmeldung
auch auf Neuheit und erfinderische Tétigkeit priift. Nur in solchen Fillen wird das
Patent zum vollgepriiften Schweizer Patent und damit zur vollwertigen Alternative zu
einem vom EPA erteilten vollgepriiften und in der Schweiz validierten EP. Ohne spe-
ziellen Antrag bleibt es bei einem teilgepriiften Schweizer Patent, dem etablierten
System mit einem Kkostengiinstigen und unkompliziert erteilten Schutztitel.

Das zweite Anliegen der Motion zielt darauf ab, sicherzustellen, dass die Anwendung
der neuen Priifungsthemen Neuheit und erfinderische Tétigkeit auch im Instanzenzug
iiberpriift werden kann. In Zukunft kdnnen Anmelderinnen und Anmelder einen ab-
lehnenden Entscheid des IGE mit einer Beschwerde direkt durch das Bundespatent-
gericht (BPatGer) iiberpriifen lassen. Ebenso wie zivilrechtliche Patentprozesse sind
auch verwaltungsrechtliche Beschwerdeverfahren gegen vollgepriifte Patente kom-
plex und erfordern von Richterinnen und Richtern spezielle Fachkenntnisse, da die
Rechtsanwendung in diesem Bereich besonders nah an der Schnittstelle von Technik
und Recht liegt. Diese Fachkenntnisse sind beim BPatGer, dem Spezialgericht des
Bundes fiir zivilrechtliche Patentstreitigkeiten, vorhanden. Auch Dritte sollen sich ge-
gen die Erteilung von schweizerischen Patenten zur Wehr setzen konnen, neu eben-
falls gestiitzt darauf, dass der patentierte Gegenstand nicht neu ist oder nicht auf einer
erfinderischen Tétigkeit beruht. Zwar wird dabei auf das 2008 eingefiihrte, aber seit-
her nicht ein einziges Mal in Anspruch genommene Einspruchsverfahren verzichtet.
Im Gegenzug wird jedoch die Beschwerdemoglichkeit erweitert, so dass Dritte eine

11 Eidgendssisches Institut fiir Geistiges Eigentum (Hrsg.) (2015): Optimierungspotenziale
des nationalen Schweizer Patentsystems. Bern. Kann abgerufen werden unter:
www.ige.ch > Dienstleistungen > Publikationsreihe des IGE > Nr. 8: Optimierungspoten-
tiale des nationalen Schweizer Patentsystems (05.2015) (Stand: 15.8.2022).
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Patentregistrierung bei berechtigtem Interesse auch weiterhin iiberpriifen lassen kon-
nen. Damit wird das Schweizer Patentsystem moglichst schlank ausgestaltet und bie-
tet so eine attraktive Alternative zum européischen Patentsystem.

Mit dem dritten Anliegen der Motion soll als Ergénzung und Alternative zum vollge-
priiften Patent ein «ungepriiftes» Schutzrecht zur Verfiigung stehen. Dieses ist fiir Un-
ternehmen gedacht, fiir die ein vollgepriiftes Schweizer Patent zu aufwendig sowie zu
teuer wire und die wie bisher einen schnellen und kostengiinstigen Schutztitel anstre-
ben. Das vom Motionér vorgeschlagene Gebrauchsmuster wurde jedoch in der Ver-
nehmlassung nicht als vollwertige Alternative zum bisherigen teilgepriiften Patent be-
wertet und von der Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden abgelehnt. Kritisiert
wurde v. a. die kiirzere Schutzdauer (10 Jahre anstelle der 20 Jahre des heutigen Pa-
tents) und die Beschriankung auf bestimmte Schutzgegenstinde (Erfindungen der Bi-
otechnologie und der Pharmazie, chemische Substanzen sowie Verfahren aller Art
sollten vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen werden). Um das dritte Anliegen
umzusetzen, soll das IGE wie bisher Schweizer Patente grundsétzlich nicht auf Neu-
heit und erfinderische Tétigkeit priifen. Nur auf entsprechenden Antrag hin soll es
auch die Priifung der zentralen Patentierungsvoraussetzungen (Neuheit und erfinderi-
sche Tétigkeit) vornehmen. Das bisherige Verfahren soll jedoch mit einer obligatori-
schen Recherche ergénzt werden. Mit dieser Losung wird die Forderung nach einem
nicht vollgepriiften, kostengiinstigen und unkompliziert erteilten Schutztitel fiir KMU
umgesetzt. Die Einfiihrung eines Gebrauchsmusters wird damit obsolet.

1.2 Gepriifte Alternativen und gewihlte Losung
1.2.1 Alternativen

Im Zuge der Revisionsarbeiten wurden verschiedene Handlungsoptionen gepriift. Da-
fiir wurde auch die in Ziffer 1.1 erwédhnte Studie von 2015 herangezogen. Sie zeigt
Optimierungsmdglichkeiten des nationalen Patentsystems auf und enthélt verschie-
dene Empfehlungen; Hauptempfehlung war die Einfithrung der Vollpriifung in Kom-
bination mit einem Gebrauchsmuster und internationaler Zusammenarbeit.

Die alternativen Losungsansétze wurden insbesondere in der mit der Studie zur Re-
gulierungsfolgenabschédtzung zur ersten Umsetzungsvariante der Motion Hefti
(RFA D)2 durchgefithrten Befragung thematisiert. Die erste Umsetzungsvariante
wurde am 14. Oktober 2020 in die Vernehmlassung geschickt. Bei diesen Alternativen
handelt es sich um die Abschaffung des Schweizer Patents, die Einfiihrung eines Ge-
brauchsmusters anstelle des heutigen Schweizer Patents sowie die Einfiihrung der
Vollpriifung in Kombination mit einer internationalen Auslagerung der Priifung ge-
wisser Sektoren und/oder Fachgebiete.

Nachfolgend werden diese Varianten neben dem Status quo sowie der in die Ver-
nehmlassung gegebenen Alternative — Einfithrung der Vollpriifung in Kombination

12 Polynomics (2021): Regulierungsfolgenabschitzung zur Patentrechtsreform aufgrund der
Motion Hefti 19.3228 «Fiir ein zeitgemésses Schweizer Patent» (RFA I). Bern. Kann ab-
gerufen werden unter: www.ige.ch > Recht und Politik > Immaterialgiiterrecht National >
Patentrecht > Revision Patentgesetz (Stand: 9.9.2022).
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mit der Einfiihrung eines Gebrauchsmusters — kurz erlédutert und deren Vor- und Nach-
teile analysiert.

Auf die Ergebnisse der Regulierungsfolgenabschitzung zur nun vorliegenden Umset-
zungsvariante (RFA II)!13 wird im 6. Kapitel «Auswirkungen» im Detail eingegangen.

a) Status quo

Aufeine Revision des PatG wird verzichtet, da sich das bestehende Schweizer Patent-
system bewéhrt hat. Der Grossteil der in der Schweiz giiltigen Patente gelangt als
vollstandig gepriifte EP ins Schweizer Register. Als kostengiinstige Alternative steht
das teilgepriifte Schweizer Patent zur Verfligung (beschridnkte Sachpriifung, die sich
auf die Ausschlussgriinde gemaiss Art. 1, 1a, 15 und 2 PatG, die gewerbliche Anwend-
barkeit und die ausreichende Offenbarung der Erfindung bezieht; im Erteilungsver-
fahren nicht gepriift werden die Neuheit und die erfinderische Tétigkeit). Vorteil des
Status quo ist, dass fiir alle Beteiligten keine Umstellungskosten entstehen.

Demgegeniiber hat diese Alternative den Nachteil, dass die Mdglichkeit verpasst
wird, das bestehende System zu optimieren und so dessen Kosten/Nutzen-Verhiltnis
zu verbessern. Zudem hat die Vernehmlassung gezeigt, dass eine deutliche Mehrheit
der Teilnehmenden (Kantone, politische Parteien und verschiedene Anspruchsgrup-
pen) einer Revision des PatG zustimmen und eine Modernisierung des Patentprii-
fungsverfahrens begriissen. Hinzu kommt, dass mit dem Status quo der Auftrag des
Parlaments, eine fiir Benutzerinnen und Benutzer attraktive, internationalen Standards
entsprechende Patentpriifung vorzusehen, ein effizientes und kostengiinstiges Ein-
spruchs- und Beschwerdeverfahren zu gewiéhrleisten sowie ein inhaltlich ungepriifter
Schutztitel einzufiihren, nicht umgesetzt wird, weshalb er keine Alternative ist.

b) Abschaffung des Schweizer Patents

Mit der Abschaffung des Schweizer Patents gédbe es fortan keine Moglichkeit mehr,
in der Schweiz ein nationales Patent anzumelden und zu registrieren. Alle Patente, die
Erfindungen in der Schweiz schiitzen, kdimen via EPA als EP ins Schweizer Register.
Als Variante stiinde eine internationale Anmeldung zur Verfiigung, fiir die das EPA
Bestimmungsamt ist (diese wird als Euro-PCT-Anmeldung bezeichnet). Dieser Weg
ist vor allem fiir Unternehmen interessant, die auch ausserhalb Europas effizient Pa-
tente anmelden mdchten. Im Vergleich zum Status quo wiirde die Rechtssicherheit
gesteigert. Die neuen Patente wiren allesamt vollgepriift und auch das Einspruchsver-
fahren wire (vor dem EPA) vereinheitlicht. Rund 95 Prozent der Patente mit Schutz-
wirkung in der Schweiz werden bereits vom EPA erteilt.

Ein grosser Nachteil dieser Losung liegt darin, dass die Moglichkeit einer giinstigen
und schnellen Alternative zum EP, wie das bestehende Schweizer Patent eine darstellt,
wegfallen wiirde. Das heisst, die in der Motion Hefti erhobene Forderung — Stirkung

13 Polynomics (2022): Erginzende Regulierungsfolgenabschitzung zur Patentrechtsreform
aufgrund der Motion Hefti 19.3228 «Fiir ein zeitgemasses Schweizer Patent» (RFA II).
Bern. Kann abgerufen werden unter: www.ige.ch > Recht und Politik > Immaterialgiiter-
recht National > Patentrecht > Revision Patentgesetz (Stand: 9.9.2022).
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des Schweizer Patentsystems — wiirde nicht umgesetzt. In der Vernehmlassung wur-
den zudem Befiirchtungen geéussert, dass der Schweiz als Nicht-EU-Mitglied eine
Marginalisierung in der EPO drohe. Denn die EPO, die das EPA betreibt, richte sich
je langer je mehr an den Mitgliedstaaten der EU aus. Diese Entwicklung fiihre zu
einem Verlust der Einflussmoglichkeiten der Schweiz auf das européische Patentsys-
tem. Ein starkes nationales Patentsystem konne einerseits die existierenden europdi-
schen und internationalen Patentsysteme ergidnzen. Andererseits konne es aber auch
dazu beitragen, die Handlungsfreiheit der Schweiz zu erh6hen. Miisste dereinst wegen
Entwicklungen auf internationaler Ebene die Vollpriifung allein national sicherge-
stellt werden, stiinde sie aufgrund der gewéhlten Losung schon bereit. Aus diesen
Uberlegungen ist die Abschaffung des Schweizer Patents keine echte Alternative.

¢) Einfiihrung eines Gebrauchsmusters anstelle des heutigen Schweizer Patents

Beim heutigen Schweizer Patent erfolgt eine beschrankte Sachpriifung (Teilpriifung),
die sich auf die Ausschlussgriinde (Art. 1, 1a, 16 und 2 PatG), die gewerbliche An-
wendbarkeit und die ausreichende Offenbarung der Erfindung bezieht. Nicht gepriift
werden die Neuheit und die erfinderische Tatigkeit. Um einem solchen teilgepriiften
Schutzrecht nicht denselben rechtlichen Status zu gewéhren, wie ihn die vollgepriiften
EP haben, konnte es durch ein Gebrauchsmuster ersetzt werden. Je nach konkreter
Ausgestaltung des Gebrauchsmusters kdme diese Option dem Status quo sehr nahe.
Fiir Anmelderinnen und Anmelder, denen der Schutz aus einem Gebrauchsmuster ge-
niigt, fiihrt diese Moglichkeit zu einem vereinfachten Verfahren und damit zu sinken-
den Kosten. 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.

Mit der Konzentration auf ein Gebrauchsmuster wird jedoch die Moglichkeit verpasst,
das Schweizer Patentsystem an die Systeme zahlreicher anderer Lénder anzugleichen,
die auch auf nationaler Ebene ein vollgepriiftes Patent kennen. Die iiberwiegende
Mehrheit der Teilnehmenden, die sich in der Vernehmlassung zur Einfithrung des Ge-
brauchsmusters gedussert haben, lehnt das Gebrauchsmuster zudem als Alternative
zum bisherigen teilgepriiften Patent ab. Die Ablehnung wurde u. a. damit begriindet,
dass der Ersatz des aktuellen teilgepriiften Schweizer Patents durch ein Gebrauchs-
muster gravierende Nachteile fiir Unternehmen habe. So wurden v. a. die kiirzere
Schutzdauer (10 Jahre anstelle der 20 Jahre des heutigen Patents) und der Ausschluss
gewisser Erfindungsgegenstinde (Erfindungen der Biotechnologie und der Pharma-
zie, chemische Substanzen sowie Verfahren aller Art) kritisiert. Des Weiteren wurde
geltend gemacht, dass die Abhingigkeit vom EPA bei der Patentpriifung und der Pa-
tenterteilung bestehen bleibe. Insgesamt sei das Gebrauchsmuster fiir KMU weniger
attraktiv als das heutige Schweizer Patent, womit die Einfiihrung des Gebrauchsmus-
ters zu einer Verschlechterung gegeniiber dem Status quo fiihre. Vor diesem Hinter-
grund ist die Einfiihrung eines Gebrauchsmusters anstelle des heutigen Schweizer Pa-
tents keine geeignete Alternative.

12/87



«%ASFF_YYYY_ID»

d) Einfiihrung der Vollpriifung in Kombination mit einer internationalen Auslage-
rung der Priifung gewisser Sektoren und/oder Fachgebiete

Bei dieser Alternative wird die Vollpriifung fiir spezifische Sektoren und/oder Fach-
gebiete von auslidndischen Partnerinstitutionen durchgefiihrt. Die Priifung der Patent-
anmeldung auf Neuheit und erfinderische Tétigkeit erfolgt somit nicht vollumfénglich
in der Schweiz.

Dieser Ansatz ermdglicht einerseits eine Entlastung der Patentabteilung des IGE. An-
dererseits erlaubt er, bei Bedarf die Priifung ganzer Technikgebiete an andere Amter
auszulagern und so von Effizienzvorteilen zu profitieren. Zudem wiirde dieses Vor-
gehen einen schrittweisen Ubergang zur Vollpriifung ermdglichen und somit ihre Ein-
fiihrung erleichtern.

Der Nachteil liegt darin, dass die ausldndische Behorde, welche die Priifung iiber-
nimmt, die schweizerische Gesetzgebung nicht kennt. Zwar sind die Priifungsvoraus-
setzungen international einigermassen harmonisiert, aber die Priifung erfolgt jeweils
nach dem nationalen Patentgesetz. Des Weiteren nimmt bei einer Auslagerung der
internationale Koordinationsbedarf zu. Vor allem aber konnen sich aus einer Ausla-
gerung der Priifarbeiten und einer Ubernahme von Priifresultaten Qualititsprobleme
ergeben. Schliesslich steigt die Abhéngigkeit von den jeweiligen Partnerinstitutionen.
Im Resultat wird die in der Motion Hefti erhobene Forderung der Wirtschaft — Star-
kung des Schweizer Patentsystems — nicht umgesetzt. Deshalb ist die Einfithrung der
Vollpriifung in Kombination mit einer internationalen Auslagerung der Priifung ge-
wisser Sektoren und/oder Fachgebiete keine echte Alternative.

e) Einfiihrung der Vollpriifung in Kombination mit der Einfiihrung eines Gebrauchs-
musters — Vernehmlassungsvariante

Als Alternative und Ergénzung zum vollgepriiften Patent soll ein «ungepriiftes» Ge-
brauchsmuster mit reduzierter Schutzdauer eingefiihrt werden. Dieses Gebrauchsmus-
ter soll das bisherige teilgepriifte Schweizer Patent ersetzen. Damit erhalten Unter-
nehmen, fiir die eine Vollpriifung zu aufwendig und zu teuer ist, wie bisher einen
rasch erteilbaren und kostengiinstigen Schutztitel. Das im Ausland oft als «kleines
Patent» bezeichnete Gebrauchsmuster soll Fille abdecken, in denen Interessierte aus
Zeitgriinden oder Kosteniiberlegungen ihre Erfindungen nicht mit einem vollgepriif-
ten Patent schiitzen kdnnen oder wollen. Mit einem solchen dualen System erhalten
die Unternehmen mehr Auswahlmoglichkeiten.

Die Vernehmlassung ergab jedoch, dass die Einfiihrung der Vollpriifung in Kombi-
nation mit der Einfiihrung eines Gebrauchsmusters zu starr ist. Aufgrund der kiirzeren
Schutzdauer von zehn Jahren und weil es nicht in allen Bereichen der Technik zur
Verfiigung steht, wurde das vorgeschlagene Gebrauchsmuster zudem nicht als voll-
wertige Alternative zum bisherigen teilgepriiften Patent bewertet. Gewiinscht wurde
eine flexible Patentpriifung, die das bewidhrte System durch eine Wahlmoglichkeit
ergénzt: Patentanmeldungen sollen auf Antrag hin auch auf Neuheit und erfinderische
Tétigkeit gepriift werden. Ohne einen solchen Antrag wird ein teilgepriiftes Patent
erteilt. Vor diesem Hintergrund ist die Vernehmlassungsvariante keine mehrheitsfa-
hige Alternative.
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1) Ubrige Revisionspunkte

Die tibrigen Revisionspunkte driangen sich aus je unterschiedlichen Griinden auf; sie
werden in den Ziffern 4.1.4-4.1.6 der vorliegenden Botschaft behandelt. Es eriibrigt
sich, fiir diese Punkte verschiedene Handlungsalternativen darzulegen.

1.2.2 Gewihlte Losung

Aufgrund des dargelegten Handlungsbedarfs beinhaltet die Vorlage im Wesentli-
chen:

Aufwertung des Schweizer Patents: Beim heutigen Schweizer Patent werden nur
die Ausschlussgriinde (Art. 1, 1a, 15 und 2 PatG), die gewerbliche Anwendbar-
keit und die ausreichende Offenbarung der Erfindung gepriift (Teilpriifung).
Nicht gepriift werden die Neuheit und die erfinderische Tétigkeit. Diese einge-
schrinkte Priifung hat zwar zeitliche sowie finanzielle Vorteile und hat sich in
der Vergangenheit bewihrt. Sie hat aber auch erhebliche Nachteile: Gerade un-
erfahrene Patentinhaberinnen und Patentinhaber befinden sich oft in dem
(Irr-)Glauben, ihr Patent sei mit der Erteilung automatisch rechtsbestindig (da
vom IGE gepriift und erteilt). Tatséchlich fiihrt die fehlende Priifung von Neuheit
und erfinderischer Tétigkeit jedoch regelmassig dazu, dass Dritte mit Nichtig-
keitsklagen (Art. 26 PatG) gegen solche Patente vorgehen. Damit verlagert sich
die Priifung der Rechtsbestdndigkeit des Schweizer Patents regelméssig in den
Zivilprozess. Ein gerichtliches Verfahren ist fiir die beteiligten Parteien mit ho-
hen Kosten und Unsicherheiten verbunden. Diese Unsicherheiten tragen mitun-
ter dazu bei, dass viele Anmelderinnen und Anmelder den Weg iiber ein voll-
stindig gepriiftes EP demjenigen iiber die nationale Patentanmeldung vorziehen.
Seit dem Beitritt der Schweiz zum EPU hat das Schweizer Patent an Bedeutung
verloren. In den letzten Jahren erteilte das IGE nur noch rund 750 Patente pro
Jahr. Von den am 31. Dezember 2021 in der Schweiz in Kraft befindlichen
146 716 Patenten waren lediglich ca. 5 Prozent (6623) Schweizer Patente. Beim
iiberwiegenden Teil der giiltigen Patente handelt es sich also um EP mit Schutz-
wirkung fiir die Schweiz (140 093). Parallel dazu haben die Patentanmeldungen
aus der Schweiz beim EPA zugenommen (2020; 8112). Um die beschriebenen
Nachteile auszugleichen, soll Unternehmen kiinftig auch in der Schweiz ein voll-
gepriiftes Patent zur Verfiigung gestellt werden.

Flexibilisierung der Patentpriifung mit optionaler Vollpriifung: Das bestchende
bewihrte System soll flexibler ausgestaltet werden. Patentanmelderinnen und
Patentanmelder sowie Dritte sollen neu beantragen koénnen, dass das IGE die ein-
zelne Anmeldung auch auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit priift. Nur in sol-
chen Féllen wird das Patent zum vollgepriiften Schweizer Patent und so zur voll-
wertigen Alternative zum EP mit Schutzwirkung fiir die Schweiz. Das von der
Motion geforderte vollgepriifte Patent wird also in dieser Form realisiert und das
Schweizer Patentsystem dadurch aufgewertet.

Obligatorische Recherche fiir alle Patentanmeldungen: Um, wie von der Motion
gefordert, die Rechtssicherheit zu erhdhen, soll neu jede Patentanmeldung mit
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einer Recherche ergénzt werden. Der obligatorisch zu erstellende Recherchebe-
richt soll veroffentlicht und in der Patentakte als Dokumentation des relevanten
Stands der Technik abgelegt werden. Damit erhalten mit dem Patent konfron-
tierte Dritte und Gerichte (sowie die Anmelderinnen und Anmelder selbst) auch
bei nicht vollgepriiften Patenten verléssliche Informationen dazu, ob die Erfin-
dung neu ist und sich vom Stand der Technik ausreichend unterscheidet (auf ei-
ner erfinderischen Tétigkeit beruht). Aufgrund dieser Informationen ldsst sich
besser beurteilen, ob die Erfindung schutzfahig ist. Zwar verlieren mit der vor-
geschlagenen Anderung die Schweizer KMU die Méglichkeit, ohne weiteres ein-
fache und kostengiinstige Schutztitel fiir ihre technischen Entwicklungen zu er-
halten, wenn diese an sich nicht schutzfahig wiren (weil es ihnen an Neuheit
oder erfinderischer Tatigkeit fehlt). Auch gestiitzt auf solche Patentregistrierun-
gen konnten bisher Konkurrentinnen und Konkurrenten abgemahnt werden. Da
sich Grossunternehmen mit eigenen Rechtsabteilungen kaum von Registrierun-
gen fiir schutzunfahige technische Losungen beeindrucken lassen, gehen solche
Abmahnungen in erster Linie zu Lasten anderer Schweizer KMU. Der Bundesrat
muss deshalb eine Interessenabwigung vornehmen. Gemiss der aktuellsten In-
novationserhebung!4 der Konjunkturforschungsstelle der ETH Ziirich (KOF)
diirften in der Schweiz ca. 20 000 Unternehmen — darunter die iiberwiegende
Mehrheit KMU — in Aktivititen rund um Forschung, Entwicklung und Innovati-
onen investieren und dadurch passiv oder aktiv mit dem Patentsystem in Beriih-
rung kommen. Davon diirften wiederum rund 1000 Unternehmen — in erster Li-
nie KMU mit Fokus auf den Schweizer Markt — Schweizer Patente anmelden
oder halten. Diese 1000 KMU, die allenfalls ein Interesse an patentrechtlich wa-
ckelig abgestiitzten Abmahnschreiben haben kdnnten, sind den verbleibenden 19
000 innovativen KMU gegeniiberzustellen, die ein Interesse daran haben, dass
sie nur noch mit Patenten konfrontiert werden, deren Schutzfihigkeit sie auf-
grund der obligatorischen Recherche einfacher beurteilen konnen. Der Bundesrat
erachtet aufgrund dieser Relation das Interesse der innovativen KMU insgesamt
(und damit das Interesse an hoherer Rechtsicherheit) als {iberwiegend, weshalb
er die vorliegende Anderung vorschligt.

Verzicht auf die Einfiihrung eines Gebrauchsmusters: Im Regelfall erteilt das
IGE weiterhin Patente in Form des bestehenden Schweizer Patents — also ohne
Priifung auf Neuheit und erfinderische Tétigkeit (jedoch neu ergénzt mit einer
obligatorischen Recherche). Der von der Motion geforderte, nicht vollgepriifte,
kostengiinstige und unkompliziert erteilte Schutztitel fiir KMU wird so umge-
setzt bzw. beibehalten. Mit dieser Losung eriibrigt sich die Einflihrung eines Ge-
brauchsmusters.

Ersatz des Einspruchsverfahrens durch eine erweiterte Beschwerdemoglichkeit:
Das Einspruchsverfahren wurde 2008 eingefiihrt, zusammen mit den Regeln fiir
die Patentierung von biotechnologischen Erfindungen. Der Hauptgrund fiir des-
sen Einfiihrung war der Schutz der Offentlichkeit vor Patenten, die zu Unrecht

SBFI (Hrsg.) (2020): Innovation in der Schweizer Privatwirtschaft — Ergebnisse der Inno-
vationserhebung 2018. Bern. Kann abgerufen werden unter: www.sbfi.admin.ch > Publi-
kationen und Dienstleistungen > Im Brennpunkt > Publikationsdatenbank (Stand:
9.9.2022).

15/87


http://www.sbfi.admin.ch/

«%ASFF_YYYY_ID»

1.3

erteilt worden sind. Das Einspruchsverfahren sollte die kostengiinstige Uberprii-
fung der Erteilungspraxis des IGE gewihrleisten. Es wurde aber bisher nie in
Anspruch genommen. Die Vernehmlassung hat ergeben, dass der bestehende
Rechtsmittelweg von drei auf zwei Instanzen verkiirzt werden soll. Vor diesem
Hintergrund und vor allem auch, um das Verfahren effizienter zu gestalten, wird
das Einspruchsverfahren durch ein erweitertes Beschwerdeverfahren ersetzt.

In Anlehnung an das bisherige Einspruchsverfahren kdnnen auch Dritte Be-
schwerde einreichen. Die ihnen zur Verfligung stehende Frist ist im Interesse der
Verfahrensbeschleunigung kiirzer als die bisherige Einspruchsfrist. Gleichzeitig
ist sie aber langer als die iibliche Beschwerdefrist von dreissig Tagen (vgl.
Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196815
[VWVG]), da die Analyse eines verdffentlichten Patents durch Dritte zeitaufwen-
dig ist. Sie konnen deshalb innerhalb von vier Monaten nach der Veroffentli-
chung des Patents Beschwerde einreichen. Gleichzeitig wird gewissen Organi-
sationen das Recht zur ideellen Verbandsbeschwerde eingerdumt. Das
Beschwerderecht soll ihnen jedoch nur unter der Voraussetzung zustehen, dass
das eingetragene Patent ein Gebiet der Technik betrifft, das seit mindestens fiinf
Jahren von ihrem statutarischen Zweck umfasst ist.

Einsetzung des BPatGer als Beschwerdeinstanz gegen Verfiigungen des IGE in
Patentsachen: Das BPatGer soll als Beschwerdeinstanz gegen Verfiigungen des
IGE in Patentsachen eingesetzt werden. Es verfiigt als Spezialgericht des Bundes
flir zivilrechtliche Patentstreitigkeiten bereits iiber das fiir die Beurteilung von
Eintragungsentscheiden des IGE erforderliche rechtliche und vor allem techni-
sche Fachwissen. Der Aufbau dieses Fachwissens beim Bundesverwaltungsge-
richt (BVGer) wire aufgrund der hohen Anforderungen sowie der relativ gerin-
gen Fallzahlen nur mit unverhéltnisméssigem Aufwand moglich. Entscheide des
BPatGer konnen an das BGer weitergezogen werden.

Verhiiltnis zur Legislaturplanung und zur
Finanzplanung sowie zu Strategien des Bundesrates

Die Vorlage ist weder in der Botschaft vom 29. Januar 2020 zur Legislaturplanung
2019-202316 noch im Bundesbeschluss vom 21. September 2020 iiber die Legislatur-
planung 2019-202317 angekiindigt. Die Revision wird aufgrund einer vom Parlament
im Dezember 2019 angenommenen Motion durchgefiihrt.

Hingegen ist die Vorlage in den Jahreszielen 2022 des Bundesrates!8 (vgl. Ziel
Nr. 5.1) und in dem Voranschlag mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2023—
202519 (Band 2A, S. 203) erwéhnt.

15
16

18

SR 172.021

BBI12020 1777

BBI12020 8385

Konnen abgerufen werden unter: www.bk.admin.ch > Dokumentation > Fithrungsunter-
stiitzung > Ziele des Bundesrates 2022 (Stand: 15.8.2022).

Kann abgerufen werden unter: www.efv.admin.ch > Finanzberichte > Voranschlag mit
integriertem Aufgaben- und Finanzplan (Stand: 15.8.2022).
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14 Erledigung parlamentarischer Vorstosse

Die Motion 19.3228 Hefti beauftragt den Bundesrat, einen Gesetzesentwurf zur Re-
vision des Schweizer Patentrechts vorzulegen. Dieser Entwurf soll insbesondere eine
fir Benutzerinnen und Benutzer attraktive Patentpriifung, welche internationalen
Standards entspricht, sowie ein effizientes und kostengiinstiges Einspruchs- und Be-
schwerdeverfahren vorsehen. Zudem soll ein inhaltlich ungepriiftes Gebrauchsmuster
eingefiihrt werden.

Die Anliegen der Motion werden in dieser Vorlage umgesetzt: Unternehmen und
Dritte erhalten die Moglichkeit, auf ausdriicklichen Antrag hin die Priifung sémtlicher
Patentierungsvoraussetzungen beim IGE zu verlangen. Auf diese Weise wird die von
der Motion verlangte Vollpriifung der nationalen Patentanmeldung eingefiihrt (d. h.
Uberpriifung der angemeldeten Erfindung auf Neuheit und erfinderische Titigkeit).
Zur Erhohung der Rechtssicherheit wird neu jede Patentanmeldung mit einer obliga-
torischen Recherche ergédnzt. Entscheide des IGE in Patentsachen koénnen ans
BPatGer weitergezogen werden. Damit wird dem geforderten effizienten und kosten-
giinstigen Einspruchs- und Beschwerdeverfahren Rechnung getragen.

2 Vernehmlassungsverfahren

2.1 Generelle Bemerkungen

Die Vernehmlassung dauerte vom 14. Oktober 2020 bis zum 1. Februar 2021.

Der Bundesrat nahm am 18. August 2021 von den Ergebnissen der Vernehmlassung
Kenntnis und beschloss das weitere Vorgehen. Gleichzeitig wurde der Ergebnisbe-
richt verdffentlicht (vgl. Ziff. 2.3).

2.2 Vernehmlassungsvorlage

Zur Umsetzung der Motion sah der Vorentwurf vier zentrale Massnahmen vor:

—  Erweiterung der bisherigen Patentpriifung vor dem IGE um die beiden
zentralen Priifungsthemen Neuheit und erfinderische Titigkeit (Vollprii-
fung). Der Ablauf des Priifungsverfahrens wurde an diese Anderung ange-
passt.

—  Ausweitung der Einspruchsgriinde im Einspruchsverfahren vor dem IGE
auf die beiden neu zu priifenden Themen.

—  Schaffung der notwendigen fachlichen Voraussetzungen fiir ein effizientes
und kostengiinstiges Beschwerdeverfahren. Das BVGer sollte {iber die not-
wendigen fachlichen Voraussetzungen verfiigen, um Beschwerden gegen
ablehnende Entscheide auch beziiglich der neuen Priifungsthemen Neuheit
und erfinderische Tétigkeit tiberpriifen zu konnen (Sicherstellung des pa-
tentrechtlichen und technischen Fachwissens). Diesem Bediirfnis trug der
Vorentwurf mit einigen punktuellen Neuerungen Rechnung.
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—  Einfiihrung des Gebrauchsmusters als kostengiinstige Alternative zum voll-
gepriiften Patent. Das Gebrauchsmuster sollte ohne inhaltliche Priifung der
Erfindung rascher und kostengiinstiger als ein Patent erteilt werden kdnnen.
Seine Schutzdauer sollte mit zehn Jahren die Hélfte der maximalen Laufzeit
eines Patents betragen. Gleichzeitig sollte es nur flir bestimmte Schutzge-
genstinde in Frage kommen (Erfindungen der Biotechnologie und der Phar-
mazie, chemische Substanzen sowie Verfahren aller Art sollten vom Ge-
brauchsmusterschutz ausgeschlossen werden).

Dariiber hinaus wurde vorgeschlagen, dass Englisch als Sprache im Anmelde- und
Beschwerdeverfahren verwendet werden darf. Zudem sollte das IGE die Moglichkeit
erhalten, mit internationalen und regionalen Organisationen (wie z. B. dem EPA) so-
wie mit nationalen Behorden und Amtern anderer Lander zusammenzuarbeiten. Im
Rahmen dieser administrativ-technischen Zusammenarbeit sollte das IGE internatio-
nale Vereinbarungen abschliessen kénnen.

23 Zusammenfassung der Ergebnisse des
Vernehmlassungsverfahrens

Die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden stimmte der allgemeinen Stoss-
richtung der Vorlage zu, sah aber in den folgenden Punkten Anderungsbedarf: Ein-
fithrung der Vollpriifung, Einspruchs- und Beschwerdeverfahren, Instanzenzug und
Gebrauchsmuster. In der nachfolgenden Zifter 2.4 wird dargelegt, wie die in der Ver-
nehmlassung vorgebrachte Kritik vom Bundesrat gewiirdigt und die von den Teilneh-
menden vorgeschlagenen Anderungen in dieser Vorlage beriicksichtigt worden sind.
Auch wird im Rahmen der Erléuterungen zu den einzelnen Artikeln des Entwurfs
(Ziff. 5) vertieft auf die Anliegen der Vernehmlassungsteilnehmenden eingegangen.
Eine ausfiihrliche Zusammenfassung der Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens
ist im Vernehmlassungsbericht zu finden.20

24 Wiirdigung der Ergebnisse des
Vernehmlassungsverfahrens

Die Vernehmlassung hat gezeigt, dass die Kantone, politischen Parteien und verschie-
denen Anspruchsgruppen eine Modernisierung des Patentpriifungsverfahrens grund-
sdtzlich begriissen. Eine deutliche Mehrheit der Riickmeldungen stimmte der allge-
meinen Stossrichtung zu, erkannte jedoch bei einigen Punkten Anderungsbedarf. Der
Bundesrat wog die zu den Hauptpunkten im Rahmen der Vernehmlassung teilweise
kontrovers vorgebrachten Argumente gegeneinander ab.

Nachfolgend wird dargelegt, wie die Ergebnisse der Vernehmlassung in dieser Vor-
lage beriicksichtigt werden.

20 Die Vernehmlassungsunterlagen und der Ergebnisbericht kénnen abgerufen werden unter:
www.fedlex.admin.ch > Vernehmlassungen > Abgeschlossene Vernehmlassungen > 2020
> EJPD (Stand: 15.8.2022).
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Einfiihrung der Vollpriifung

Die Einfithrung eines vollgepriiften Schweizer Patents wurde mehrheitlich begriisst.
Es gingen aber auch kritische Stellungnahmen ein, die das aktuelle System fiir be-
wihrt und gut eingespielt hielten und keinen Bedarf fiir ein vollgepriiftes Patent er-
kannten. Einzelne Teilnehmende regten eine flexible Patentpriifung an, die nicht zu
einem veritablen Systemwechsel flihrt, sondern das bewéhrte System durch eine
Wahlmoglichkeit ergénzt.

Der Bundesrat erachtet eine flexible Patentpriifung als sinnvolle Losung, um dem An-
liegen der Motion, die Vollpriifung einzufithren, Rechnung zu tragen. Patentanmelde-
rinnen und Patentanmelder sowie Dritte erhalten neu die Moglichkeit, beim IGE die
Priifung von Neuheit und erfinderischer Tétigkeit speziell zu beantragen (vgl.
Art. 58b E-PatG). Ein derart vollgepriiftes Schweizer Patent ist insbesondere fiir
KMU eine vollwertige Alternative zu einem vom EPA erteilten und auf die Schweiz
ausgedehnten EP. Dadurch wird das Schweizer Patentsystem aufgewertet. Ohne An-
trag bleibt es beim teilgepriiften Schweizer Patent.

Der Bundesrat mdchte aber auch beim nur teilgepriiften Schutztitel mehr Rechtssi-
cherheit schaffen, wie dies von der Motion und auch in der Vernehmlassung gefordert
wurde. Daher soll neu jede Patentanmeldung durch eine obligatorische Recherche er-
ginzt werden (Art. 57a E-PatG). Der (verdffentlichte und in die Patentakte abgelegte)
Recherchebericht dokumentiert den Stand der Technik, von welchem sich die Erfin-
dung geniigend abheben muss, um patentiert zu werden. Damit erhalten mit dem Pa-
tent konfrontierte Dritte und Gerichte (sowie die Anmelderinnen und Anmelder
selbst) wertvolle Informationen dazu, ob die Erfindung neu ist und auf einer erfinde-
rischen Tétigkeit beruht. Der Gesetzesentwurf wurde entsprechend angepasst.

Einspruchs- und Beschwerdeverfahren

In einer Vielzahl von Stellungnahmen wurde der Wunsch geéussert, auf das Ein-
spruchsverfahren vor dem IGE ganz zu verzichten, da ein Rechtsmittelweg {iber drei
Instanzen weder sinnvoll noch nétig sei. Zudem beméngelten einige die Komplexitt
des Verfahrens und die daraus resultierende Dauer bzw. die voraussichtlichen Kosten
(Parteikosten fiir die beigezogenen Rechtsanwéltinnen und Rechtsanwiélte bzw. Pa-
tentanwéltinnen und Patentanwilte).

Der Bundesrat hat sich dafiir entschieden, auf das im Vorentwurf vorgeschlagene, als
zu kompliziert, langwierig und teuer kritisierte Einspruchsverfahren vor dem IGE
ganz zu verzichten. Stattdessen soll eine erweiterte Beschwerdemdglichkeit fiir Dritte
eingefiihrt werden. Damit wird einerseits der Rechtsmittelweg von drei auf zwei In-
stanzen verkiirzt. Andererseits bleibt die Uberpriifungsméglichkeit fiir Dritte mit ei-
nem berechtigten Interesse erhalten. So trigt der Bundesrat dem Anliegen der Motion
Rechnung, ein effizientes und kostengiinstiges Einspruchs- und Beschwerdeverfahren
vorzusehen. Der Gesetzesentwurf wurde entsprechend angepasst.
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Instanzenzug

Mit einer Ausnahme forderten alle sich dazu dussernden Vernehmlassungsteilneh-
menden, das BPatGer (das Spezialgericht des Bundes fiir zivilrechtliche Patentstrei-
tigkeiten) als Beschwerdeinstanz in Patentsachen einzusetzen. Auch das BGer regte
an, diesen Instanzenzug zu priifen. Es bezweifelte in seiner Stellungnahme, dass mit
den in der Vernehmlassungsvorlage vorgeschlagenen Anderungen die erheblichen
fachlichen Anforderungen sichergestellt werden konnten, die mit einer Vollpriifung
verbunden sind. Dadurch sah es die Gewéhrleistung der verfassungsrechtlichen Vor-
gaben (Art. 30 der Bundesverfassung?! [BV]) und die praktische Umsetzbarkeit eines
Kernpunkts der Vorlage als gefahrdet. Eine aus Vertretern der Fachverbénde (AIPPI
Schweiz, INGRES, VESPA, VSP) gebildete Arbeitsgruppe untermauerte die Zulds-
sigkeit dieser Losung mit einem von Prof. em. Rainer J. Schweizer erstellten Exper-
tengutachten. Gestiitzt auf dieses Ergebnis hat der Bundesrat entschieden, die Vorlage
anzupassen: Neu ist das BPatGer als Beschwerdeinstanz gegen Verfligungen des IGE
in Patentsachen vorgesehen. Das BPatGer verfiigt als Spezialgericht des Bundes fiir
zivilrechtliche Patentstreitigkeiten bereits liber das rechtliche und technische Fach-
wissen, um Eintragungsentscheide des IGE iiberpriifen zu konnen. Da das BPatGer
im Patentbereich neu auch fiir verwaltungsrechtliche Beschwerden zusténdig ist, sind
auch das Patentgerichtsgesetz vom 20. Mirz 200922 (PatGG) und weitere Erlasse an
diversen Stellen anzupassen.

Gebrauchsmuster

Das vorgeschlagene Gebrauchsmuster wurde von der Mehrheit der Vernehmlassungs-
teilnehmenden nicht als vollwertiger Ersatz des bisherigen teilgepriiften Patents be-
wertet. Dies vor allem aufgrund der Nachteile des Gebrauchsmusters gegeniiber dem
heutigen Schweizer Patent (insb. kiirzere Schutzdauer von nur zehn Jahren und Aus-
schluss bestimmter Schutzgegenstinde). Der Bundesrat hat diese Kritik aufgenom-
men und verzichtet auf die im Vorentwurf vorgeschlagene Einfiihrung eines Ge-
brauchsmusters.

Um aber dennoch, wie von der Motion gefordert, einen inhaltlich nicht vollgepriiften
und kostengiinstigen Schutztitel fiir KMU zur Verfiigung zu stellen, bleibt das bishe-
rige teilgepriifte Patent im Wesentlichen erhalten. Ohne ausdriicklichen Antrag erfolgt
weiterhin keine Priifung der Patentanmeldung auf Neuheit und erfinderische Tétig-
keit.

3 Rechtsvergleich, insbesondere mit dem europiischen
Recht

Die in die Vernehmlassung geschickte Vorlage sah ein vollgepriiftes Patent einerseits
und ein Gebrauchsmuster andererseits vor. Aufgrund der Riickmeldungen aus der
Vernehmlassung wurde die Vorlage tiberarbeitet. Der vorliegende Entwurf verzichtet
auf das Gebrauchsmuster. Er sieht stattdessen ein wie bisher teilgepriiftes Patent vor,

21 SR 101
22 SR 17341
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allerdings mit optionaler Vollpriifung (d. h. inkl. Priifung der Neuheit und der erfin-
derischen Tétigkeit).

Im internationalen Vergleich ist das vollgepriifte Patent weit verbreitet und Standard
in vielen Léndern. So priifen das EPA sowie die nationalen Patentdmter in Deutsch-
land, dem Vereinigten Kénigreich, Osterreich, Japan, Siidkorea, Singapur, Spanien
und den Vereinigten Staaten von Amerika die Patentanmeldungen vollstindig. Auch
das geplante EU-Patent mit einheitlicher Wirkung soll so gepriift werden — durch das
EPA auf der Grundlage der EPU 2000-Bestimmungen.23

Ein bloss teilweise gepriiftes Patent ist weltweit gesehen dagegen uniiblich. Es ist in
vielen Aspekten mit einem Gebrauchsmuster vergleichbar (weil nicht auf Neuheit und
erfinderische Tatigkeit hin gepriift), weist aber auch bedeutende Unterschiede auf (so
etwa die mit zwanzig Jahren ldngere Schutzdauer als die meisten ausldndischen Ge-
brauchsmuster). In Europa kennen 24 Liander das Gebrauchsmuster auf nationaler
Ebene: Albanien, Belarus, Bulgarien, Dénemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Moldau, Osterreich, Polen, Portu-
gal, Ruménien, Serbien, die Slowakei, Slowenien, Spanien, die Tschechische Repub-
lik, die Ukraine und Ungarn. Demgegeniiber schiitzen Belgien, das Vereinigte Konig-
reich, die Niederlande und Schweden nur Patente und keine Gebrauchsmuster. Beim
EPA, das nur Patentanmeldungen behandelt, kann kein Gebrauchsmuster eingereicht
und erteilt werden. In der restlichen Welt werden Gebrauchsmuster in 73 Landern
geschiitzt, darunter in folgenden Staaten: Argentinien, Australien, Brasilien, China,
Ghana, Indonesien, Japan, Kasachstan, Siidkorea, Malaysia, Mexiko, Philippinen,
Russland, Thailand, Tiirkei und Vietnam. Grosse Mérkte wie die Vereinigten Staaten
von Amerika, Kanada oder Indien kennen hingegen kein Gebrauchsmuster.

Viele europiische Lander wie beispielsweise Deutschland, Frankreich oder Osterreich
fiihren Einspruchsverfahren durch. Es ist jedoch keineswegs uniiblich darauf zu ver-
zichten. So ist es im Vereinigten Konigreich fiir Dritte zwar moglich, vor der Patent-
eintragung Einreden geltend zu machen — auch der Widerruf eines erteilten Patents ist
dhnlich dem hiesigen Beschwerdeverfahren moglich —, ein Einspruchsverfahren exis-
tiert jedoch nicht.

Die Zusténdigkeit des BPatGer fiir zivil- und neu auch fiir verwaltungsrechtliche An-
gelegenheiten ist im europdischen Umfeld kein Sonderfall. So ist es in den grossen
europdischen Patentgerichtsbarkeiten iiblich, dass ein einziges (Spezial-)Gericht Be-
schwerden sowohl gegen Verfiigungen der Erteilungsbehdrde als auch zivilrechtliche
Klagen beurteilt. In Deutschland, dem Vereinigten Konigreich, Frankreich, Déne-
mark, Irland, Portugal und Schweden entscheidet jeweils dasselbe Gericht iiber zivil-
und verwaltungsrechtliche Patentsachen.24

23 Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Européischen Parlaments und des Rates vom 17.
Dezember 2012 iiber die Umsetzung der Verstarkten Zusammenarbeit im Bereich der
Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, ABl. L 361 vom 31.12.2012, S. 1.

24 European Patent Academy (2019): Patentlitigation in Europe, An overview of national
law and practice in the EPC contracting states. 5" edition. Miinchen, S. 35-36, 41, 57,
61-62, 77, 123, 135. Kann abgerufen werden unter: www.epo.org > Learning > Materials
& programmes > For lawyers and patent attorneys > Patent litigation in Europe (Stand:
15.8.2022).
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4 Grundziige der Vorlage
4.1 Die beantragte Neuregelung

Die vorliegende Revision hat zum Ziel, den Anmelderinnen und Anmeldern ein zeit-
gemisses Schweizer Patentsystem zur Verfligung zu stellen. Das bestehende System,
das sich bewihrt hat, soll beibehalten und flexibler ausgestaltet werden. Wie bisher
soll das IGE eine Patentanmeldung grundsétzlich nicht auf Neuheit und erfinderische
Tatigkeit priifen. Damit steht Unternehmen nach wie vor ein nicht vollgepriifter, je-
doch kostengiinstiger Schutztitel zur Verfiigung. Neu soll ihnen aber auch offenste-
hen, die Priifung sémtlicher Patentierungsvoraussetzungen (v. a. Neuheit und erfinde-
rische Tétigkeit) beim IGE zu beantragen. Nur auf einen solchen besonderen Antrag
hin wird das Patent zum vollgepriiften Schweizer Patent und so zur vollwertigen Al-
ternative zu einem vom EPA erteilten und auf die Schweiz ausgedehnten EP. Die neu
vorgeschlagene Vollpriifung entspricht internationalen Standards. Sie fithrt zu einer
Angleichung an das EPU 2000-System und die Systeme der meisten EPU 2000-Mit-
gliedstaaten sowie vieler Staaten weltweit. Als Alternative zum vollgepriiften EP kon-
nen Unternehmen neu also auch ein vollgepriiftes Schweizer Patent beantragen. Die-
ses Angebot ist insbesondere fiir KMU wichtig, die an einem verldsslichen lokalen
Patentschutz interessiert sind.

Dieses duale System fiihrt zu mehr Auswahlmoglichkeiten fiir Unternehmen. Damit
konnen sie ihre Schutzstrategie besser auf ihre wirtschaftlichen Bediirfnisse und Mog-
lichkeiten ausrichten. Die Attraktivitdt des Innovationsstandorts Schweiz wird aufge-
wertet.

4.1.1 Fakultative Vollpriifung von Schweizer Patenten

Neuheit und erfinderische Tétigkeit sind die zentralen materiellen Voraussetzungen
fiir die Patentierbarkeit einer Erfindung. Diese beiden eng miteinander verkniipften
Priifkriterien stellen sicher, dass nur innovative Leistungen mit einem Ausschliess-
lichkeitsrecht (Patent) belohnt werden. Eine Erfindung ist dann neu, wenn sie nicht
zum bekannten Wissen gehdrt, also dem sogenannten Stand der Technik (Art. 7
Abs. 1 PatG). Patente sollen aber auch einen Beitrag zum Fortschritt auf dem jeweili-
gen Technikgebiet leisten. Deshalb rechtfertigt nicht jede noch so kleine Abweichung
vom Stand der Technik die Erteilung eines Patents. Um echte Innovation zu gewéhr-
leisten, verlangt das PatG als Ergénzung zur Neuheit deshalb das «Nicht-Naheliegen»
der Erfindung: Was sich in naheliegender Weise aus dem bekannten Wissenstand
ergibt, ist keine patentierbare Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG). Diese auch erfinderische
Titigkeit genannte Patentierungsvoraussetzung (so Art. 52 Abs. (1) EPU 2000; frither
oft «Erfindungshohe» genannt) sorgt dafiir, dass nur Erfindungen Patentschutz erhal-
ten, die sich ausreichend vom bekannten Stand der Technik unterscheiden.

Bisher iiberpriift das IGE Patentanmeldungen nicht auf diese beiden Elemente
(Art. 59 Abs. 4 PatG). Die vorliegende Revision hat zum Ziel, den Anmelderinnen
und Anmeldern ein zeitgemésses Schweizer Patentsystem zur Verfiigung zu stellen.
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Erreicht werden soll dies primdér iiber die Einfithrung der Vollpriifung, d. h. einer Pa-
tentpriifung, die auch Neuheit und erfinderische Tatigkeit umfasst. Der Vorentwurf
sah die Vollpriifung obligatorisch fiir alle Schweizer Patentanmeldungen vor. Als Er-
satz flir das bisherige teilgepriifte Patent war die Einfiihrung eines Gebrauchsmusters
vorgesehen. Die Vernehmlassungsteilnehmenden haben sich jedoch iiberwiegend ge-
gen die Einfiihrung eines Gebrauchsmusters und fiir die Beibehaltung des aus ihrer
Sicht bewéhrten heutigen teilgepriiften Patents ausgesprochen.

Der vorliegende Entwurf kombiniert die Modernisierung der Patentpriifung mit dem
Wunsch, das Bewéhrte des Schweizer Patentsystems beizubehalten, indem eine fa-
kultative Vollpriifung eingefiihrt wird. Damit bleibt ein teilgepriiftes Patent der Nor-
malfall. Eine Anmeldung kann auf Wunsch aber auch auf Neuheit und erfinderische
Tétigkeit gepriift werden, wodurch ein mit anderen Landern vergleichbares vollge-
priiftes Patent erhéltlich ist.

Der Systemwechsel zur fakultativen Vollpriifung erfordert an verschiedenen Stellen
Anpassungen des PatG. Zum einen miissen die Priifkriterien angepasst werden. Unter
geltendem Recht sind Neuheit und erfinderische Tatigkeit wie erwédhnt zwar bereits
Voraussetzungen fiir die Rechtsbesténdigkeit (Art. 7 Abs. 1 und Art. 1 Abs. 2 PatG),
das IGE darf sie aber aufgrund von Artikel 59 Absatz 4 PatG explizit nicht priifen.
Die Anpassung der Priifkriterien hat zudem Auswirkungen darauf, ob und wie das
IGE den Stand der Technik ermittelt. Ohne Klarheit iiber den Stand der Technik kén-
nen Neuheit und erfinderische Tatigkeit nicht beurteilt werden. Folglich sind auch in
diesem Bereich die Bestimmungen an den Systemwechsel anzupassen. Uber die ei-
gentliche Priifung hinaus miissen schliesslich auch die Schnittstellen zum PCT ange-
passt werden, z. B. beim Ubergang von PCT-Anmeldungen in die nationale Phase (bei
der ja neu die Vollpriifung beantragt werden kann). Hingegen sind die Einzelheiten
der von der Motion Hefti geforderten schnellen und flexiblen Patentpriifung weitge-
hend auf Stufe des Ausfiihrungsrechts (PatV) umzusetzen. Hierfiir wird das PatG mit
den entsprechenden Delegationsnormen versehen.

Im Einzelnen bedeutet dies:

—  Artikel 59 Absatz 4 PatG untersagt dem IGE zu priifen, ob eine als Patent
angemeldete Erfindung neu ist und sich in naheliegender Weise aus dem
Stand der Technik ergibt; mit anderen Worten, ob sie auf einer erfinderischen
Tétigkeit beruht. Der vorliegende Entwurf ergénzt diese Bestimmung mit der
Moglichkeit, einen Antrag auf vollstindige Priifung zu stellen (Art. 585
Abs. 2 E-PatG). Wird er gestellt, muss das IGE als Priif- und Erteilungsbe-
hérde neu Patentanmeldungen inhaltlich vollstindig priifen.

—  Die Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tétigkeit ist nur moglich,
wenn der Stand der Technik bekannt ist (vgl. Art. 1 Abs. 2 und Art. 7
Abs. 1 PatG). Dieser wird durch eine Recherche ermittelt und im Bericht zum
Stand der Technik festgehalten. Das geltende Recht kennt keine obligatori-
sche Recherche. Anmelderinnen und Anmelder sowie unter gewissen Um-
stinden auch Dritte konnen jedoch vom IGE gegen Gebiihr die Durchfithrung
einer (fakultativen) Recherche verlangen. Mit dem Wechsel zur fakultativen
Vollpriifung wird dagegen eine obligatorische Recherche notwendig. Diese
dient einerseits den Antragstellerinnen und Antragstellern als Grundlage fiir
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den Antrag auf Vollpriifung, andererseits dem IGE als Ausgangspunkt fiir die
Patentpriifung. Die Bestimmungen zur fakultativen Recherche in Artikel 59
Absatz 5 Buchstabe a und Absatz 6 PatG werden deshalb gestrichen. Dafiir
wird der neue Artikel 57a E-PatG eingefiihrt, der Erstellung und Veroffentli-
chung des obligatorischen Rechercheberichts regelt.

Das IGE soll neu die Recherchen fiir Schweizer Patente durchfiihren. Es be-
halt dadurch die Verfahrenshoheit, was sich positiv auf die Effizienz des Prii-
fungsverfahrens auswirken wird. Aufgrund der bisherigen Recherchetétigkeit
ist es dazu fachlich in der Lage. Damit entfillt Artikel 59 Absatz 5 Buch-
stabe b PatG, der Recherchen internationaler Art beim EPA zulésst. Dem IGE
verbleibt aber die Moglichkeit, nach eigenem Ermessen und bedarfsgerecht
im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit Recherchen bei ausléndi-
schen Patentéimtern durchfithren zu lassen (vgl. Art. 2 Abs. 3 und 3% des Ent-
wurfs zur Anderung des Bundesgesetzes vom 24. Mérz 199525 iiber Statut
und Aufgaben des Eidgendssischen Instituts fiir Geistiges Eigentum [E-
IGEG])).

Der neue Artikel 585 E-PatG regelt den Antrag auf Vollpriifung. Nach Erhalt
des Rechercheberichts kénnen die Anmelderinnen und Anmelder zundchst
entscheiden, ob sie die Patentanmeldung {iberhaupt weiterverfolgen mochten.
In diesem Fall miissen sie den Antrag auf Durchfiihrung der Sachpriifung stel-
len. Neu kdnnen sie gegen Bezahlung einer entsprechenden Gebiihr auch be-
antragen, dass das Patent vollstindig gepriift wird (Art. 585 Abs. 2 E-PatG).
Diese Regelung gibt den Anmelderinnen und Anmeldern maximale Flexibili-
tat. Der Antrag auf Vollpriifung kann aber auch von Dritten gestellt werden.
Auf diese Weise konnen Dritte, denen das aus der Patentanmeldung hervor-
gehende Patent spéter entgegengehalten werden konnte, bereits im Stadium
der Anmeldung Neuheit und erfinderische Tétigkeit tiberpriifen lassen und
nicht erst in einem spéteren Nichtigkeitsprozess vor dem BPatGer. Das erhoht
die Rechtssicherheit fiir alle Beteiligten. Dritte werden dadurch jedoch nicht
Verfahrensbeteiligte (Art. 585 Abs. 5 E-PatG). Die Frist fiir den Antrag auf
Vollpriifung betrigt sechs Monate ab Publikation des Rechercheberichts (oder
der Verzichtsmitteilung) durch das IGE (Art. 585 Abs. 3 E-PatG). So haben
Dritte geniigend Zeit, auf fiir sie relevante Patentanmeldungen aufmerksam
zu werden, die zum Teil inhaltlich komplexen Unterlagen zu analysieren und
den Antrag auf Vollpriifung zu stellen. Die Anmelderinnen und Anmelder ih-
rerseits konnen den Antrag bereits frither stellen. Wollen sie moglichst schnell
ein Patent erhalten, konnen sie selbst die Vollpriifung beantragen. Zudem wird
die zu revidierende PatV vorsehen, dass sie sowohl eine Beschleunigung der
Recherche als auch eine beschleunigte Sachpriifung beantragen konnen.

Artikel 139 E-PatG prézisiert die Schnittstelle des PatG zum PCT, insbeson-
dere den Eintritt von PCT-Anmeldungen in die nationale Phase. Namentlich
regelt er die Verdffentlichung des ergédnzenden Berichts liber den Stand der
Technik. Dadurch, dass die Antragsfrist fiir die Vollpriifung an die Veroffent-
lichung des (ergénzenden) Berichts iiber den Stand der Technik durch das IGE

25 SR 172.010.31
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oder den Hinweis auf den Verzicht hierauf gekniipft ist (Art. 585 Abs. 3 E-
PatG), wird sichergestellt, dass die Frist auch bei zeitlich verzogertem oder
vorgezogenem Eintritt in die nationale Phase stets sechs Monate betrégt.

—  Artikel 2 Absitze 3 und 3% E-IGEG regeln die Zusammenarbeit mit interna-
tionalen und regionalen Organisationen sowie mit Behorden und Amtern an-
derer Lander. Die vorliegende Revision rdumt dem IGE damit den nétigen
Handlungsspielraum ein, um in Umsetzung seines gesetzlichen Auftrags
(Art. 2 Abs. 1 Bst. d—f IGEG) bei Bedarf mit nationalen oder regionalen Be-
horden bzw. Organisationen, die fiir geistiges Eigentum zusténdig sind, aber
auch mit multilateralen Organisationen wie der WIPO, Vereinbarungen admi-
nistrativ-technischer Art zu treffen. Als Beitrag zur Verfahrenseffizienz oder
aus Ressourcengriinden kdnnten dadurch z. B. Recherche- und Priifergebnisse
ausgetauscht und gegenseitig genutzt werden.

—  Verschiedene Details zur Umsetzung der Revision, wie etwa Fragen zum Prii-
fungszeitpunkt, zur Priifungsgebiihr oder zur Moglichkeit, eine beschleunigte
Sachpriifung oder eine beschleunigte Recherche zu beantragen, sind dagegen
nicht im revidierten PatG, sondern wie bisher auf Verordnungsstufe zu regeln.
Im Rahmen der vorliegenden Gesetzesrevision schafft der Gesetzgeber die
hierfiir notwendigen Rechtsgrundlagen.

4.1.2 Einspruchs- und Beschwerdeverfahren

Eine lange Verfahrensdauer entspricht nicht der mit der Vorlage angestrebten Steige-
rung der Attraktivitit des Patentsystems. Der Rechtsmittelweg iiber drei Instanzen
wird deshalb um eine Instanz verkiirzt. Das Einspruchsverfahren vor dem IGE, das
seit seiner Einfiihrung 2008 nicht ein einziges Mal in Anspruch genommen wurde,
entfdllt. Resultat ist ein direkter Beschwerdeweg an ein Gericht, was das Rechtsmit-
telverfahren abkiirzt und komplizierte Verfahren vor dem IGE vermeidet.

Neu ist das BPatGer erste Instanz fiir Beschwerden gegen Verfiigungen des IGE mit
der Moglichkeit des Weiterzugs der Beschwerde an das BGer. Damit kénnen Patent-
anmelderinnen und Patentanmelder nach Artikel 48 Absatz 1 VwVG gegen eine Ver-
fligung des IGE innerhalb von dreissig Tagen nach deren Erdffnung Beschwerde beim
BPatGer einreichen. Fiir Personen, die weder als Partei noch auf andere Weise am
Patenterteilungsverfahren beteiligt sind (sog. Dritte), werden weitergehende Moglich-
keiten geschaffen, Patenterteilungen iiberpriifen zu lassen. Dabei miissen sie nicht,
wie im allgemeinen Beschwerderecht {iblich, am vorinstanzlichen Verfahren teilge-
nommen haben. Fiir solche Dritte war das bisherige Einspruchsverfahren vor allem
fiir die Durchsetzung ideeller Interessen relevant: Es sollte ihnen ermdglichen, Patente
in gesellschaftspolitisch heiklen Bereichen wie Biotechnologie iiberpriifen zu lassen.
Um diesen Interessen auch weiterhin Rechnung zu tragen, verleiht Artikel 59cs E-
PatG Organisationen ein Recht zur ideellen Verbandsbeschwerde nach Artikel 48 Ab-
satz 2 VWVG. Organisationen sind dann beschwerdeberechtigt, wenn sie gesamt-
schweizerisch tétig sind und rein ideelle Zwecke verfolgen; allféllige wirtschaftliche
Tétigkeiten miissen dem Erreichen dieser ideellen Zwecke dienen. Das Beschwerde-
recht steht ihnen jedoch nur unter der Voraussetzung zu, dass das eingetragene Patent
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ein Gebiet der Technik betrifft, das seit mindestens fiinf Jahren von ihrem statutari-
schen Zweck umfasst ist. Die Beschwerdefrist fiir solche Beschwerden wird auf vier
Monate verldngert und lduft ab Ver6ffentlichung der Patenteintragung.

4.1.3 Instanzenzug

Verfligungen des IGE, die in Anwendung des Patentgesetzes ergehen, werden im Be-
schwerdeverfahren neu vom BPatGer beurteilt. Diese spezialgerichtliche Zustandig-
keit schldgt der Bundesrat gestiitzt auf die Ergebnisse im Vernehmlassungsverfahren
vor. Damit weicht er von der urspriinglichen Vorlage ab, wonach weiterhin das
BVGer fiir diese Beschwerden zustindig gewesen wire.

Das Vernehmlassungsverfahren hat gezeigt, dass die darin vorgeschlagenen punktu-
ellen Neuerungen die fachlichen Anforderungen an die Rechtsmittelinstanz nicht aus-
reichend sicherzustellen vermdgen. Mit Blick auf den gesetzgeberischen Willen zur
Totalrevision der Bundesrechtspflege sah der Bundesrat jedoch keine Mdglichkeit,
weitere Massnahmen zur Steigerung des technischen und patentrechtlichen Fachwis-
sens am BV Ger vorzuschlagen. So zeigte sich insbesondere ein Einsatz von neben-
amtlichen Fachrichterinnen und Fachrichtern am BVGer als nicht umsetzbar. Anléss-
lich der Totalrevision der Bundesrechtspflege hielt der Gesetzgeber fest, der Beizug
von nebenamtlichen Richterinnen und Richtern sei nur flir Spezialverwaltungsge-
richte, die in einem eng begrenzten Sachbereich zustéindig sind, richtig. In solchen
Féllen konne Spezialwissen nutzbar gemacht werden, indem Personen aus dem beruf-
lichen Umfeld des entsprechenden Sachbereichs gewahlt werden.26

Das Patentrecht ist ein derart sachlich begrenzter Bereich. Mit der Schaffung des
BPatGer besteht in diesem Bereich seit dem 1. Januar 2012 bereits ein solches Spezi-
algericht, welches durch nebenamtliche Richterinnen und Richter {iber das nétige
Fachwissen im Patentbereich verfiigt. Bisher beschrénkt sich seine Zusténdigkeit auf
zivilrechtliche Streitigkeiten. Im Rahmen dieser Zusténdigkeit befasst sich das
BPatGer dauernd mit Rechts- und Tatfragen zu den Themen Neuheit und erfinderi-
sche Tatigkeit (z. B. bei Nichtigkeitsklagen gegen Patente). Damit verfligt es zweifel-
los iiber das Fachwissen und die Kompetenz, auch als Rechtsmittelinstanz in verwal-
tungsrechtlichen Beschwerdeverfahren iiber diese beiden neuen Priifungsthemen zu
urteilen. Der Gesetzesentwurf sieht daher vor, die Zustédndigkeit des BPatGer auf ver-
waltungsrechtliche Beschwerden gegen Verfiigungen des IGE im Patentbereich aus-
zuweiten.

26 Botschaft vom 28 Februar 2001 zur Totalrevision der Bundesrechtspflege; BBI 2001
4202, hier 4380-4381
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4.1.4 Verwendung von Englisch im Anmelde- und
Priifungsverfahren

Weltweit ist Englisch die Referenzsprache von Forschung und Technik (und damit
auch der Patentdokumentation). Patentanmelderinnen und Patentanmelder haben so-
mit ein grosses Interesse daran, im internationalen Kontext erstellte und in Umlauf
gebrachte Dokumente ins Patenterteilungsverfahren einzubringen. Werden solche
Dokumente iibersetzt, fallen nicht nur Kosten an. Durch die Ubersetzung kénnen sich
auch Fehler und Ungenauigkeiten einschleichen, welche die Transparenz und damit
die Rechtssicherheit gefdhrden. Die vorliegende Revision tragt diesen Umstdnden
durch eine moglichst weitgehende Zulassung der englischen Sprache im gesamten
Verfahren zur Erteilung eines Patents vor dem IGE Rechnung.

4.1.5 Verstirkte internationale Zusammenarbeit auf
administrativ-technischer Ebene

Die internationale Zusammenarbeit ist im Bereich des geistigen Eigentums wichtig.
Mit ihr kénnen die beteiligten Lander und ihre fiir Immaterialgiiterrechte zustdndigen
Behorden Synergien nutzen sowie Abldufe harmonisieren. So arbeiten z. B. Patent-
amter in Patenterteilungsverfahren verstérkt international zusammen. Diese Zusam-
menarbeit bietet den Vorteil, dass Recherche- und Priifergebnisse geteilt und so auch
im nationalen Verfahren genutzt werden konnen.

Das IGE soll deshalb die Moglichkeit erhalten, mit internationalen und regionalen
Organisationen (wie z. B. dem EPA) sowie mit nationalen Behdrden und Amtern bei
Bedarf entsprechende Vereinbarungen zu treffen. Die vorliegende Revision betrifft
Bereiche, in denen die Zusammenarbeit mit ausldandischen Patentdmtern oder Organi-
sationen fiir die Patentanmelderinnen und Patentanmelder in der Schweiz Vorteile
bieten kann (z. B. Austausch und Nutzung von Arbeitsergebnissen im Rahmen der
Patentpriifung oder von Berichten iiber den Stand der Technik).

4.1.6 Ubrige Revisionspunkte

Einheitlichkeitserfordernis in Verfahren nach Patenterteilung

Grundsitzlich darf jeder unabhéingige Patentanspruch nur eine einzige Erfindung de-
finieren; wobei besondere Ausfiihrungsarten durch abhéngige Patentanspriiche um-
schrieben werden konnen. Unter geltendem Recht gilt das Einheitlichkeitserfordernis
zundchst fiir die Patentanmeldung (Art. 52 und 55 PatG), wo es hiufig zur Anwen-
dung kommt. Weiter gilt es auch fiir spitere Anderungen am Patent, etwa im Rahmen
eines Teilverzichts (Art. 25 PatG), einer teilweisen Nichtigkeit (Art. 27 Abs. 3 PatG)
oder einer Teilabtretung (Art. 30 Abs. 2 PatG). In diesen nachgelagerten Verfahren
sind Anwendungsfille dusserst selten. Auch der urspriinglich damit verfolgte Zweck,
namlich geniigend Gebiihreneinnahmen fiir das IGE sicherzustellen, wird nicht er-
reicht.
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Die Revision hebt deshalb das Einheitlichkeitserfordernis im Rahmen von Teilver-
zichten, teilweiser Nichtigkeit sowie Teilabtretungen auf. Wird ein Patent als Folge
z. B. eines Teilverzichts nachtréaglich uneinheitlich, miissen die Inhaberinnen und In-
haber fiir die uneinheitlichen Anspriiche keine neuen Patente mehr errichten. Thnen
entfallen unter Umsténden erhebliche Kosten, was das Patentsystem fiir sie attraktiver
macht. Gleichzeitig wird damit die Schweizer Regelung an das EPU 2000 angepasst.
Bereits heute wird die iiberwiegende Anzahl der in der Schweiz giiltigen Patente vom
EPA erteilt (ca. 95 %), ohne dass nach der Erteilung das Einheitlichkeitserfordernis
beriicksichtigt wiirde.

Fiir Teilabtretungen (Art. 30 Abs. 2 PatG) bedarf es aber weiterhin der Moglichkeit
zur Errichtung neuer Patente. Hier muss gewihrleistet sein, dass urspriingliche Pa-
tentinhaberinnen und Patentinhaber, wenn sie aufgrund einer Abtretungsklage einen
Teil des Patents abtreten miissen, fiir die ihnen verbleibenden Anspriiche neue Patente
errichten konnen (ihnen also keine Patentanspriiche verloren gehen). Hierfiir wird eine
dem bisher fiir den Teilverzicht in Artikel 25 PatG enthaltenen Mechanismus ange-
glichene Regel vorgesehen (Art. 30 Abs. 2 und 3 E-PatG).

Nichtigkeitsgriinde und Teilverzicht

Die Einschriankung eines Patents ist u. a. im Rahmen einer Nichtigkeitsklage, durch
Teilverzichtserkldrung oder aber im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens moglich.
Die Rechtssicherheit erfordert, dass solche Einschrankungen in allen Verfahren ein-
heitlich beurteilt werden. Um dies zu gewéhrleisten, wird in diesem Zusammenhang
die (unzuléssige) Erweiterung des Schutzbereichs eines Patents neu als Nichtigkeits-
grund explizit im PatG verankert (Art. 26 Abs. 1 Bst. ¢ E-PatG).

Des Weiteren werden die Voraussetzungen fiir einen Teilverzicht an diejenigen des
EPU 2000 angeglichen. Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe ¢ PatG wird entsprechend re-
vidiert.

Anderung der Gliederung des PatG

Die Gliederung des PatG wird gedndert, um iiber eine klarere Struktur die Ubersicht-
lichkeit zu erhdhen. Das Gesetz hat nun fiir jedes Schutzrecht einen eigenen Titel.
Vorschriften, die zum jeweiligen Schutzrecht gehoren, werden in Kapiteln und Ab-
schnitten geregelt.

Anderungen redaktioneller Natur

In die vorliegende Revision werden auch weitere formelle Anderungen des PatG auf-
genommen, welche die Motion Hefti nicht verlangt. Es handelt sich iiberwiegend um
Begriffsanderungen oder Prizisierungen redaktioneller Art in der deutschen, franzo-
sischen und italienischen Gesetzesfassung. Beispielsweise wird im deutschen Text
«Patentbewerber» durch den moderneren Begriff «Anmelder» ersetzt. In der franzo-
sischen Gesetzesfassung wird u. a. die Futurform von Verben in das Prisens geéndert
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gemiss den Vorgaben im «Guide linguistique des lois et ordonnances de la Con-
fédération»?7. Der Begriff «Zuriickweisung» wird prézisiert durch «Nichteintreten»
als Folge bei formellen Méangeln und «Abweisung» bei materiellen Méngeln einer
Anmeldung. Diese anlésslich der letzten Revision der PatV vorgenommene begriftli-
che Anpassung erfolgt nun auch im PatG. Schliesslich werden bestimmte Vorschrif-
ten zum Erteilungsverfahren und zur Veroffentlichung aus dem PatG in die PatV tiber-
fiihrt, abgestimmt auf das Markenschutzgesetz vom 28. August 199228 (MSchG) und
das Designgesetz vom 5. Oktober 200129 (DesG).

Anpassung des IGEG an die Grundsdtze der Corporate Governance

Die Vorlage wurde nach der Vernehmlassung ergénzt, um den Ergebnissen des Be-
richts des Bundesrates vom 26. Mai 2021 zur Eignerstrategie fiir die verselbststindig-
ten Einheiten des Bundes30 Rechnung zu tragen. In diesem Bericht stellt der Bundesrat
fest, dass das IGE als einzige verselbststindigte Verwaltungseinheit bisher keine stra-
tegischen Ziele erhalten hat. Die bestehenden Rechtsgrundlagen in Artikel 9 IGEG
und Artikel 8 Absatz 5 des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom
21. Mérz 199731 (RVOG) wurden zwar als geniigend erachtet, um dem IGE bereits
per 1. Juli 2022 strategische Ziele fiir die Jahre 2022-2026 zu geben. Der Bundesrat
hielt aber auch fest, dass die rechtlichen Grundlagen des IGE bei néchster Gelegenheit
zu {iberpriifen und an die Grundsétze der Corporate Governance des Bundes anzupas-
sen seien.

Mit der vorliegenden Revision bietet sich die Gelegenheit, die dringendsten Anderun-
gen im IGEG vorzunehmen und insbesondere eine ausdriickliche gesetzliche Grund-
lage fiir strategische Ziele des Bundesrates vorzusehen. Beim IGE handelt es sich um
eine verselbststindigte Verwaltungseinheit, die Dienstleistungen mit Monopolcharak-
ter erbringt. Deshalb orientiert sich die vorgeschlagene Regelung an den Rechtsgrund-
lagen anderer vergleichbarer Verwaltungseinheiten wie dem Eidgendssischen Institut
fiir Metrologie (METAS) oder der Schweizerischen Agentur fiir Innovationsforde-
rung (Innosuisse).

4.2 Abstimmung von Aufgaben und Finanzen

Ziel der Vorlage ist es, die vom Parlament angenommene Motion Hefti umzusetzen.
So werden insbesondere Regelungen vorgeschlagen, die eine Vollpriifung des
Schweizer Patents (inkl. Priifung der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit) und

27 Kann abgerufen werden unter: www.bk.admin.ch > Documentation > Langues > Aides &
la rédaction et a la traduction > Guide linguistique des lois et ordonnances de la Confédé-
ration (Stand: 15.8.2022).

28 SR 232.11

29 SR 232.12

30 Kann abgerufen werden unter: www.admin.ch > Dokumentation > Medienmitteilungen >

3 Bundesrat verabschiedet Postulatsbericht zur Corporate Governance (Stand: 8.9.2022).
SR 172.010
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parallel dazu ein nicht vollgepriiftes Schutzrecht vorsehen. Zudem wird neu jede Pa-
tentanmeldung durch eine obligatorische Recherche erginzt. Gleichzeitig wird das
Einspruchs- und Beschwerdeverfahren angepasst.

Der Entwurf sieht keine Anderung der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen
vor. Die vorgeschlagenen Anpassungen sind iiberwiegend von der beim Bund fiir das
Immaterialgiiterrecht zustindigen Behorde, dem IGE, zu vollziehen: Wie bisher wird
eine Patentanmeldung, unabhéngig davon, ob es sich um eine Voll- oder eine Teilprii-
fung handelt, beim IGE eingereicht und gepriift. Die obligatorische Recherche wird
ebenfalls vom IGE durchgefiihrt. Die dadurch anfallenden Kosten werden zur Haupt-
sache tiber Gebiihren finanziert. Der damit verbundene Mehraufwand geht vollstidndig
zulasten des personell und finanziell unabhéngigen IGE. Fiir den Bund und die Kan-
tone ergibt sich kein Mehraufwand.

Bei vollgepriiften Patenten werden mit der Priifung von Neuheit und erfinderischer
Tatigkeit auch die Beschwerdegriinde erweitert. Beschwerden gegen Verfligungen
des IGE in Patentsachen diirften daher zunehmen. Das neu dafiir zustéindige BPatGer
hat damit wohl einen Mehraufwand zu gewdrtigen (gegeniiber dem bisher beim
BVGer als Beschwerdeinstanz angefallenen Aufwand). Dieser kann zu einem Teil
durch die Gebiihren des Beschwerdeverfahrens gedeckt werden. Die Vorlage sieht
vor, dass der nicht durch Gebiihren gedeckte Aufwand vollstédndig zulasten des Bun-
deshaushalts geht.

4.3 Umsetzungsfragen

Die vorgeschlagenen Anderungen sind iiberwiegend von der beim Bund fiir das Im-
materialgiiterrecht zustdndigen Behorde, dem IGE, zu vollziehen. Die Bestimmungen
zur Vollpriifung und zur obligatorischen Recherche erfordern Ausfithrungsbestim-
mungen in der PatV. Dasselbe gilt fiir diejenigen Angaben, die in das Patentregister
(Art. 60 Abs. 2 E-PatG), in das Register filir erginzende Schutzzertifikate
(Art. 140/ E-PatG) und in die Patentschrift (Art. 63 Abs. 2 E-PatG) aufzunehmen sind.
Gleich wie beim Patent (Art. 41 PatG) werden die Gebithren zum ergénzenden
Schutzzertifikat (ESZ; Art. 140/ E-PatG) ebenfalls in der PatV geregelt. Die iibrigen
Anderungen bedingen nur geringfiigige Anpassungen der Verordnung und haben
keine nennenswerten Auswirkungen auf den heutigen Vollzug des PatG durch das
IGE.

Neben dem IGE wird auch das BPatGer als Beschwerdeinstanz fiir Verfiigungen des
IGE in Patentsachen von den Anderungen betroffen sein. Bei der Umsetzung der er-
weiterten Zustdndigkeit des BPatGer als verwaltungsrechtliche Beschwerdeinstanz
im Patentbereich stellen sich folgende Fragen:
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Anwendbares Verfahrensrecht

Fiir Beschwerdeverfahren vor dem BPatGer gelten im Grundsatz die gleichen Verfah-
rensvorschriften wie fiir Verfahren vor dem BVGer. Subsidiér zu den Bestimmungen
des PatGG und des PatG richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen des
3. und 4. Kapitels des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200532 (VGG) und
— {liber den Verweis von Artikel 37 VGG — nach den Bestimmungen des VWVG. Im
Sinne einer einheitlichen verwaltungsrechtlichen Rechtsprechung enthélt das PatGG
damit nur wenige, sachlich begriindete Spezialregelungen.

Weitergehende Regelungen, die z. B. auf eine Koordination mit der Praxis des BVGer
in Fragen des Verfahrensrechts abzielen wiirden, werden demgegeniiber — und mit
Blick auf die verfassungsmaissigen Vorgaben betreffend die Unabhéngigkeit der Ge-
richte — nicht vorgeschlagen. Es bleibt letztlich die Aufgabe des BGer (als oberste
rechtsprechende Behorde des Bundes) mit seinen Urteilen sicherzustellen, dass das
Bundesrecht richtig und einheitlich angewendet wird.

Organisation und Struktur des Bundespatentgerichts

An der heutigen Organisation und Struktur des Gerichts wird festgehalten. Das be-
deutet in erster Linie, dass in verwaltungsrechtlichen Beschwerdeverfahren die glei-
chen Regeln fiir die Spruchkorperbildung gelten, die sich fiir zivilrechtliche Streitig-
keiten vor dem BPatGer bewéhrt haben. Es sind also auch in verwaltungsrechtlichen
Beschwerdeverfahren technisch ausgebildete Richterinnen und Richter im Spruchko-
per vertreten. Damit wird das spezialisierte Fachwissen im Patentbereich auch im
Spruchkdrper als Beschwerdeinstanz des IGE sichergestellt, womit eines der zentra-
len Anliegen aus dem Vernehmlassungsverfahren umgesetzt wird.

Des Weiteren bedeutet ein Festhalten an der bestehenden Organisation und Struktur
des BPatGer, dass das Gericht nicht in zwei Fachabteilungen unterteilt wird, wie dies
bei grosseren Gerichten iiblich ist. Dies erscheint mit Blick auf die Grosse des Ge-
richts und die geschétzten Fallzahlen (vgl. Ziff. 6.2.1) als sachgerecht. Unmittelbare
Anforderungen an die Ausgestaltung und Organisation richterlicher Behorden erge-
ben sich im Ubrigen weder aus den verfassungsrechtlichen Anspriichen (insb.
Art. 29a, 30 und 191a Abs. 2 BV) noch aus den Leitplanken des Bundesgerichtsge-
setzes vom 17. Juni 200533 (BGG). Unter Vorbehalt der einschldgigen Ausstandsbe-
stimmungen konnen damit sdmtliche Richterinnen und Richter sowohl in Zivil- als
auch in verwaltungsrechtlichen Beschwerdeverfahren dem Spruchkdrper angehdren.

32 SR 173.32
33 SR 173.110
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5 Erlduterungen zu einzelnen Artikeln
5.1 Patentgesetz vom 25. Juni 1954

5.1.1 Allgemeine Erlduterungen

Struktur und Gliederung

Die Struktur und die Gliederung des PatG werden an die aktuellen Vorgaben der Ge-
setzestechnischen Richtlinien34 des Bundes angepasst. Zudem erfolgt eine Anglei-
chung des deutschen Textes an die franzdsischen und italienischen Textversionen.

Neu werden die einzelnen Schutztitel auf Ebene der Gesetzestitel genannt, was auch
einer logischeren Gliederung entspricht. Aufgrund der neuen Struktur muss die Num-
merierung in gewissen Marginalien angepasst werden.

Terminologie

Im ganzen Erlass werden die veralteten Begriffe «Erfindungspatent» durch «Patent»,
«Patentbewerber» und «Bewerber» durch «Anmelder» sowie «Patentgesuch» durch
«Patentanmeldung ersetzt, mit den ndtigen grammatikalischen Anpassungen. In Ar-
tikel 57 werden auch die Begriffe «Gesuch» und «Teilgesuch» durch «Anmeldung
und «Teilanmeldung» ersetzt. Zudem wird in den Artikeln 7, 50a und 57 in Anglei-
chung der Terminologie an bestehende Artikel der Satzteil «in der urspriinglich ein-
gereichten Fassung» durch «in der fiir das Anmeldedatum massgebenden Fassungy
ersetzt, mit den noétigen grammatikalischen Anpassungen. Es handelt sich um redak-
tionelle Anderungen.

Um in der franzosischen Fassung zwischen Anmelderinnen und Anmeldern sowie
Kldgerinnen und Kldgern zu unterscheiden, wird in den Artikeln 30, 37 und 74 «de-
mandeur» durch «demandeur au civil» ersetzt.

Das IGE fiihrt fiir die ESZ als eigenstdndige Schutzrechte sui generis ein eigenes Re-
gister. Dies wird im PatG entsprechend festgehalten. Diese redaktionelle Anderung
betrifft verschiedene Bestimmungen des PatG und wird in den betreffenden Artikeln
mittels Generalanweisung vollzogen: In den Artikeln 140g, 140/ Absatz 1, 140p und
140s Absatz 1 wird der Begriff «Patentregister» durch «Register fiir ergdnzende
Schutzzertifikate» ersetzt.

Zeitform

Im franzosischen Text wird die Zukunftsform des Verbs ersetzt durch die Prisens-
form.

34 Konnen abgerufen werden unter: www.bk.admin.ch > Dokumentation > Rechtsetzungs-
begleitung > Gesetzestechnische Richtlinien GTR (Stand: 16.8.2022).
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Sprachliche Anpassungen

Im franzosischen Text wird die Schreibweise von «Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle» gedndert (neu: Grossschreibung). Gross geschrieben werden auch die
Begriffe «Convention» und «Traité».

51.2 Die Bestimmungen im Einzelnen

Titel

Der aktuelle Gesetzestitel verweist lediglich auf Patente (Bundesgesetz iiber die Er-
findungspatente, Patentgesetz). Zur Prizisierung wird er mit den ergénzenden Schutz-
zertifikaten ergédnzt. Damit wird der Titel demjenigen des MSchG angepasst, der auch
samtliche darin geregelten Schutzrechte erwdhnt (Bundesgesetz iiber den Schutz von
Marken und Herkunftsangaben). Gleichzeitig wird der veraltete Begriff «Erfindungs-
patent» durch «Patent» ersetzt. Es handelt sich um redaktionelle Anderungen.

Ersatz von Ausdriicken

Vgl. die Erlduterungen unter Ziffer 5.1.1 Terminologie.

Art. 1

Im franzosischen Text wird in Absatz 1 der Ausdruck «utilisables industriellement»
durch «susceptibles d'application industrielle» ersetzt. Es handelt sich um eine redak-
tionelle Anderung.

Art. 4

Im franzdsischen und im italienischen Text wird der Ausdruck «celui qui dépose la
demande de brevet» und «colui che deposita la domanda» durch «le demandeur» bzw.
«depositante del brevetto» ersetzt. Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung.

Art. 13

Im franzosischen Text wird in Absatz 1 Buchstabe b ein Ubersetzungsfehler korri-
giert: Der Teil «la présentation et le traitement de requétes apres la délivrance du bre-
vet et de requétes ne donnant pas lieu a des notifications » wird durch «la présentation
et le traitement de requétes apres la délivrance du brevet ne donnant pas lieu a des
notifications » ersetzt.

Art. 24

Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe c PatG legt fest, dass eine Ausfiihrungsart der Erfin-
dung, die durch den eingeschréankten Patentanspruch definiert werden soll, sowohl in
der urspriinglichen Anmeldung als auch in der ver6ffentlichten Patentschrift enthalten
sein muss. Diese Regel stammt aus einer Zeit, als Patentanmeldungen nicht verdffent-
licht wurden. Sie sollte die Rechtssicherheit erhdhen: Ausfiihrungsarten, die spéter in
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der Patentschrift enthalten sind, sollen nicht von denen abweichen, die urspriinglich
in der nicht verdffentlichten Anmeldung offenbart waren. Dritte sollen nach einem
Teilverzicht nicht von einer Ausfithrungsart {iberrascht werden, die nur in der ur-
spriinglichen (fiir sie damals nicht einsehbaren) Patentanmeldung enthalten war. Seit
2008 werden alle Patentanmeldungen verdffentlicht. In den meisten Fillen enthilt die
veroffentlichte Patentschrift dieselbe Offenbarung wie die urspriinglich eingereichte
Anmeldung.

Die Regelungen des EPU 2000 zur Beschriinkung (Art. 1054 und 123) reichen weni-
ger weit als Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe ¢ PatG. Es fehlt die Bedingung, dass die
Ausfithrungsart nicht nur in der urspriinglichen Anmeldung, sondern auch in der ver-
offentlichten Patentschrift vorgesehen sein muss. Diese schweizerische Besonderheit
wird nun gestrichen, auch mit Blick auf eine Harmonisierung mit dem EPU 2000.
Uber 95 % der in der Schweiz giiltigen Patente sind EP und werden damit nach den
Regeln des EPU 2000 erteilt, ohne dass die Rechtssicherheit dadurch geféihrdet wiire.
Durch die Anpassung bestehen keine unterschiedlichen Voraussetzungen fiir Be-
schrankungen eines Schweizer Patents durch Teilverzicht und Beschrankungen eines
EP mehr. Diese Einheitlichkeit fiihrt zu grosserer Rechtssicherheit filir Patentinhabe-
rinnen und Patentinhaber.

Des Weiteren wird die Formulierung von Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe ¢ so ange-
passt, dass sie mit den Kriterien fiir eine zuléssige Anderung nach der Erteilung iiber-
einstimmt. Ebenso entspricht sie dem neuen Nichtigkeitsgrund von Artikel 26 Ab-
satz 1 Buchstabe d. Fiir einen Teilverzicht darf somit kiinftig weder der Gegenstand
des gednderten Patents {iber den Inhalt der Patentanmeldung in der fiir das Anmelde-
datum massgebenden Fassung hinausgehen noch der sachliche Geltungsbereich des
Patents erweitert werden.

Art. 25 (Aufgehoben)

Jeder unabhingige Patentanspruch darf nur eine einzige Erfindung definieren, beson-
dere Ausfiihrungsarten konnen durch abhéngige Patentanspriiche umschrieben wer-
den (Art. 52 und 55 PatG). Patente diirfen als Ganzes nur eine Erfindung oder eine
Gruppe von Erfindungen beinhalten, die untereinander eine allgemeine erfinderische
Idee verwirklichen (Art. 52 Abs. 2 PatG). Dieses Einheitlichkeitserfordernis ist ein
wichtiger Grundsatz des Patentrechts, der in den Grundziigen bereits im Patentgesetz
vom 29. Juni 1888 enthalten war und heute auch in zahlreichen ausléndischen Rechts-
ordnungen (wie z. B. in Deutschland, Frankreich und im Vereinigten Koénigreich) so-
wie im EPU 2000 gilt.

Im Rahmen verschiedener Patentrechtsrevisionen wurde der Grundsatz auch auf die
der Patenterteilung nachgelagerten Verfahren ausgeweitet: Heute miissen Patentan-
spriiche auch nach einem Teilverzicht (Art. 25 PatG) oder im Falle teilweiser Nich-
tigkeit (Art. 27 Abs. 3 PatG) einheitlich sein; ansonsten sind sie zu streichen und die
Patentinhaberinnen und Patentinhaber konnen fiir sie allenfalls neue, separate Patente
errichten. Auch bei einer teilweisen Abtretung (Art. 30 Abs. 2 PatG) kdnnen nach-
traglich neue Patente errichtet werden.
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Das Einheitlichkeitserfordernis ist primér eine Ordnungsvorschrift, die mit der Paten-
terteilung ihren Zweck erfiillt hat:35 Indem jede Patentanmeldung nur eine Erfindung
bzw. erfinderische Idee enthalten darf, soll sichergestellt werden, dass das IGE als
Priifbehorde geniigend Gebiihren zur Priifung der Anmeldungen erhélt. Daneben sind
einheitliche Patente einfacher zu klassieren und zu recherchieren. Dies erhoht die
Rechtssicherheit fiir alle Beteiligten, die mit zumutbarem Aufwand den Inhalt und das
Verbotsrecht des Patents feststellen mochten.

Wihrend das Einheitlichkeitserfordernis im Rahmen der Patentanmeldung unbestrit-
ten ist, hat es in den nachgelagerten Verfahren an Bedeutung verloren. In den letzten
Jahren fiihrte nur eine Handvoll Fille nachtriglich zur Neuerrichtung von Patenten
wegen Teilverzichts, teilweiser Nichtigkeit oder Teilabtretung. Die praktische Bedeu-
tung von Artikel 25 PatG ist damit gering. Fiir EP, die aktuell ca. 95 % aller in der
Schweiz wirksamen Patente ausmachen, ist nachtrégliche Uneinheitlichkeit zudem
grundsétzlich moglich, was die faktische Wirkung von Artikel 25 PatG auf ein Mini-
mum beschrinkt. hren priméren Zweck, ndmlich geniigend Einnahmen fiir die Priif-
behorde sicherzustellen, erfiillt die Bestimmung ebenfalls nicht mehr. Die Bearbei-
tung dieser Einzelfdlle und die nachtrigliche Errichtung von Patenten verursacht
regelmdssig hohere Aufwinde, als mit den dadurch generierten Mehreinnahmen ge-
deckt werden konnen. Auch fiir die Anmelderinnen und Anmelder fiihrt die Bestim-
mung in erster Linie zu Mehrkosten.

Die vorgeschlagene Revision hebt deshalb das Einheitlichkeitserfordernis fiir Patente,
auf die teilweise verzichtet wurde, auf; Artikel 25 PatG wird aufgehoben. Sollten im
Rahmen eines Teilverzichts kiinftig z. B. im Patent nur noch miteinander nicht ver-
einbare alternative Ausfithrungsformen bestehen bleiben (weil im Rahmen eines Teil-
verzichts der Hauptanspruch wegfillt), konnen diese im betroffenen Patent fortbeste-
hen. Dadurch entféllt die Notwendigkeit, neue Patente zu errichten. So sparen die
Patentanmelderinnen und Patentanmelder unter Umstdnden erhebliche Mehrkosten,
was das Patentsystem fiir sie attraktiver macht. Das IGE als Priifbeh6rde muss zudem
nicht fiir eine kleine Anzahl von Fillen besondere Ablaufe filir die nachtragliche Pa-
tenterrichtung vorsehen, was sowohl die Patenterteilung als auch die Patentverwal-
tung vereinfacht.

Schliesslich entstehen auch fiir Dritte durch die Authebung keine nennenswerten
Nachteile: Die fraglichen Patente waren urspriinglich einheitlich, weil sie bei der An-
meldung und Registrierung Artikel 52 und 55 PatG erfiillen miissen. Selbst wenn sie
nachtrédglich uneinheitlich werden, diirften die verbleibenden Patentanspriiche in aller
Regel immer noch thematisch eng beieinanderliegen. Damit bleibt eine ausreichend
prézise Klassierung weiterhin sichergestellt. Mit den iiblichen Recherchetools werden
bereits heute potenziell nachtriaglich uneinheitlich gewordene EP problemlos gefun-
den. Deshalb ist es auch aus Sicht der Rechtssicherheit vertretbar, wenn kiinftig allen-
falls wenige Schweizer Patente aufgrund eines Teilverzichts nachtréglich uneinheit-
lich werden.

35 Schweizer, Mark / Zech, Herbert (Hrsg.) (2019): Patentgesetz (PatG). Bern: Stimpfli Ver-
lag AG, Rz. 3-8 zu Art. 52.
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Art. 26

Der sachliche Geltungsbereich eines Patents wird gemass Artikel 51 PatG durch die
Patentanspriiche unter Beriicksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen de-
finiert. Die Erweiterung dieses sachlichen Geltungsbereichs war im Einspruchsver-
fahren bisher ausgeschlossen (Art. 81 Abs. 2 Bst. b PatV). Das Gleiche gilt neu auch
fiir jede nachtrégliche Erweiterung bei einem Teilverzicht geméss Artikel 24 Absatz 1
Buchstabe ¢ PatG.

Buchstabe cbis: Artikel 26 PatG lisst bisher eine gerichtliche Uberpriifung der Frage,
ob der Schutzbereich eines Patents unzuldssigerweise erweitert worden ist, nicht zu.
Mit der Einfithrung der fakultativen Vollpriifung ist davon auszugehen, dass es ver-
mehrt zu Anderungen und Teilverzichten kommen wird, womit diese Frage an Be-
deutung gewinnen wird. Der Katalog der Nichtigkeitsgriinde von Artikel 26 Ab-
satz 1 PatG wird deshalb neu vervollstdndigt, indem die unzuldssige Erweiterung des
Schutzbereichs des Patents in den Katalog der Nichtigkeitsgriinde aufgenommen
wird. Eine entsprechende Vorschrift findet sich auch in Artikel 123 Absatz 3 EPU
2000.

Art. 27

Wie bei einem Teilverzicht kdnnen auch bei einer teilweisen Nichtigkeit des Patents
die iibrigbleibenden Patentanspriiche nachtraglich uneinheitlich werden. Artikel 27
Absatz 3 PatG erklart in diesen Fillen Artikel 25 PatG fiir entsprechend anwendbar.
Demnach sind die uneinheitlich gewordenen Anspriiche zu streichen, die Patentinha-
berinnen und Patentinhaber konnen fiir sie jedoch neue Patente mit dem Anmeldeda-
tum des urspriinglichen Patents beantragen (Art. 25 Abs. 2 PatG).

Die vorgeschlagene Revision hebt Artikel 25 PatG und damit das Einheitserfordernis
im Rahmen von Teilverzichten auf. Die hierzu gemachten Ausfithrungen gelten sinn-
gemiss auch fiir die Aufhebung von Artikel 27 Absatz 3 PatG. Damit kénnen Pa-
tentanspriiche, die infolge einer teilweisen Nichtigkeit nachtrdglich uneinheitlich ge-
worden sind, im urspriinglichen Patent belassen werden. Die Notwendigkeit der
Errichtung neuer Patente entféllt, was den Patentanmelderinnen und Patentanmeldern
unter Umstdnden erhebliche Kosten erspart und damit das Patentsystem attraktiver
macht.

Art. 30

Ist die Patentanmeldung von jemandem eingereicht worden, der kein Recht auf das
Patent hat, so kann die oder der Berechtigte auf Abtretung der Anmeldung klagen
(Art. 29 PatG). Kann das bessere Recht nicht hinsichtlich aller Patentanspriiche nach-
gewiesen werden, erfolgt die Abtretung unter Streichung derjenigen Anspriiche, fiir
die der Beweis nicht erbracht wurde (Art. 30 Abs. 1 PatG). Da das resultierende (ab-
getretene) Patent nicht geteilt werden kann, muss fiir die verbleibenden Anspriiche
ein neues Patent errichtet werden konnen. Ansonsten fallen die bei der urspriinglichen
Inhaberin oder dem urspriinglichen Inhaber verbleibenden Anspriiche weg.
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Das geltende Recht verweist fiir den Errichtungsmechanismus dieser Patente auf Ar-
tikel 25 PatG, der die Errichtung neuer Patente fiir aufgrund eines Teilverzichts nach-
traglich uneinheitlich gewordene Patentanspriiche vorsieht. Der Zweck der Bestim-
mungen ist jedoch unterschiedlich: Wéhrend Artikel 25 und 27 Absatz 3 PatG die
Einhaltung der Finheitlichkeit sicherstellen sollen, ermdglicht Artikel 30 Ab-
satz 2 PatG, dass der oder dem Beklagten im Falle einer bloss teilweisen Abtretung
keine Patentanspriiche verloren gehen.

Die vorliegende Revision hebt Artikel 25 und 27 Absatz 3 PatG und damit den Me-
chanismus fiir die nachtrigliche Errichtung von neuen Patenten mit dem urspriingli-
chen Anmeldedatum auf. Fiir Teilabtretungen muss damit eine eigenstéindige Losung
geschaffen werden. Artikel 30 Absétze 2 und 3 iibernehmen den bisherigen Errich-
tungsmechanismus von Artikel 25 PatG, jedoch ohne das Einheitlichkeitserfordernis.
Damit kann die oder der Beklagte fiir die nicht abgetretenen Anspriiche neu die Er-
richtung eines oder mehrerer neuer Patente beantragen, die das Anmeldedatum des
urspriinglichen Patents erhalten (4bs. 2). Wie bereits heute wird das IGE hierzu nach
Eintragung der Teilabtretung eine Frist ansetzen (A4bs. 3). Dadurch wird zeitnah
Rechtssicherheit in Bezug auf die verbleibenden Anspriiche geschaffen.

Art. 35

Die Anderung im franzosischen Text ist redaktioneller Art: « date du dépot » wird
durch « date de dépot » ersetzt.

Art. 41

Die Bestimmung bleibt inhaltlich unveréndert. Durch die Ergdnzung wird die gesetz-
liche Grundlage klargestellt. Erhoben werden die Gebiihren gestiitzt auf Artikel 13
IGEG i. V. m. der Verordnung des IGE vom 14. Juni 201636 iiber Gebiihren (GebV-
IGE).

Art. 46a

Absatz 4 wird mit einem neuen Buchstaben e ergéinzt. Demgemass sind die Fristen
zur Einreichung der Teil- und Vollpriifungsantrage nach Artikel 585 Absétze 1 und 2
nicht weiterbehandelbar. Dies ist ndtig, um einerseits das Antragsrecht Dritter zu
schiitzen und andererseits ein gestrafftes Verfahren sicherzustellen: Zum Schutz der
Anmelderinnen und Anmelder wird der Antrag Dritter auf vollstindige Priifung nur
dann beurteilt, wenn sie selbst zuvor die Sachpriifung beantragt haben (vgl. Erléute-
rungen zu Art. 58b). Umgekehrt soll Dritten aber nicht die Moglichkeit genommen
werden, den Vollpriifungsantrag stellen zu kdnnen, indem die Inhaberinnen und Inha-
ber innerhalb der Frist zundchst keinen Teilpriifungsantrag stellen, im Anschluss aber
die Frist weiterbehandeln lassen. Deshalb wird die Weiterbehandlung fiir die Frist auf
Einreichung des Priifungsantrags ausgeschlossen. Dies entspricht im Ubrigen der gel-
tenden Praxis, welche die Weiterbehandlung verschiedener Fristen im Rahmen der
Patentpriifung ausschliesst (Art. 46a Abs. 4 Bst. i PatG i. V. m. Art. 14 PatV).

36 SR 232.148
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Art. 47

Diese Anderung ist redaktioneller Art: Der veraltete Begriff «Vollziehungsverord-
nung» wird durch «Verordnung ersetzt.

Art. 57a

Absditze 1 und 2: Unter geltendem Recht priift das IGE gemiss Artikel 59 Ab-
satz 4 PatG eingegangene Patentanmeldungen weder auf Neuheit noch auf erfinderi-
sche Tétigkeit. Dementsprechend sieht das Gesetz auch nicht vor, zu jeder Patentan-
meldung von Amtes wegen eine Recherche zum Stand der Technik durchzufiihren
und gestiitzt darauf einen Bericht zu erstellen. Zwar kdnnen Patentanmelderinnen und
Patentanmelder oder unter gewissen Umstidnden auch Dritte beim IGE freiwillig eine
Recherche zum Stand der Technik in Auftrag geben (Art. 59 Abs. 5 und 6 PatG).
Diese Moglichkeit wird jedoch nur in etwa zehn Prozent der Fille in Anspruch ge-
nommen.

Der Systemwechsel zur fakultativen Vollpriifung fiihrt neu zwingend fiir jede Patent-
anmeldung zu einer Recherche. Damit wird der aktuelle Stand der Technik im rele-
vanten Bereich ermittelt und anschliessend im entsprechenden Bericht festgehalten.
Anhand des Berichts konnen Anmelderinnen und Anmelder sowie Dritte beurteilen,
ob sie die Vollpriifung einer Patentanmeldung beantragen wollen. Dariiber hinaus be-
notigt das IGE diesen Bericht, um Neuheit und erfinderische Tatigkeit der zum Patent
angemeldeten Erfindung beurteilen zu kénnen. Der Recherchebericht wird auch ver-
offentlicht (Art. 58a Abs. 2) und in der Patentakte als Dokumentation des relevanten
Stands der Technik abgelegt. Auf diese Weise erhalten mit dem Patent konfrontierte
Dritte und Gerichte (sowie die Anmelderinnen und Anmelder selbst) auch bei nicht
vollgepriiften Patenten verldssliche Informationen dazu, ob die Erfindung neu ist und
sich vom Stand der Technik ausreichend unterscheidet.

Der neue Artikel 57a Absatz 1 schafft die gesetzliche Grundlage fiir eine solche Re-
cherche bzw. fiir den darauf basierenden Bericht. Aufgrund der allgemeinen verwal-
tungsrechtlichen Regeln (Art. 13 VwVG) kann das IGE Anmelderinnen und Anmel-
der bereits heute zur Mitwirkung bei der Erstellung des Berichts auffordern, also z. B.
Auskiinfte iiber den Stand der Technik verlangen, der in anderen Patentverfahren in
Betracht gezogen wurde. Eine Artikel 124 EPU 2000 entsprechende gesetzliche Re-
gelung ist nicht notig.

Die neu obligatorische Recherche erfordert eine Anpassung der bestechenden Rege-
lung zu den Recherchegebiihren. Hierfiir sind jedoch keine Anderungen auf Gesetzes-
stufe notig — der bestehende Verweis in Artikel 41 PatG («Das Erlangen und Auf-
rechterhalten eines Patents sowie das Behandeln von besonderen Antrégen setzen die
Bezahlung der Gebiihren voraus, die vom IGE (...) festgelegt werden.») reicht aus.
Die erforderlichen Anderungen hinsichtlich Gebiihren und Zahlungsbedingungen
sind in der PatV sowie in der GebV-IGE zu regeln.

Absdtze 3 und 4: Wenn bereits ausreichende Unterlagen zum Stand der Technik vor-
handen sind, kann das IGE aus Effizienzgriinden auf die Durchfiihrung einer Recher-
che oder die Erstellung eines eigenen Berichts verzichten (Abs. 3) und die vorhande-
nen Arbeitsergebnisse iibernehmen. Ein Beispiel hierfiir sind bereits bestehende
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Berichte des IGE oder des EPA zu einer Priorititsanmeldung mit gleichen oder hin-
reichend dhnlichen Patentanspriichen. Das IGE entscheidet im Einzelfall iiber die
Ubernahme bestehender Rechercheunterlagen. Es kann die Unterlagen priifen und wo
notig erginzende Abkldrungen vornehmen oder eine neue Recherche durchfiihren.
Verzichtet das IGE auf die Erstellung eines Berichts, verdffentlicht es eine entspre-
chende Verzichtserklarung. Die Einzelheiten, insbesondere die Voraussetzungen flir
den Verzicht auf die Erstellung des Berichts, werden in der PatV geregelt (Abs. 4).

Die vorliegende Revision erlaubt dem IGE auch, mit internationalen und regionalen
Organisationen (wie z. B. der WIPO oder dem EPA) sowie mit ausldndischen natio-
nalen Behorden und Amtern, die fiir geistiges Eigentum zustindig sind, in eigenem
Ermessen Vereinbarungen administrativ-technischer Natur zu treffen. Aufgrund sol-
cher Vereinbarungen konnten z. B. die Rechercheergebnisse fiir ein gewisses techni-
sches Gebiet ausgetauscht werden (vgl. Art. 2 Abs. 3 und 3bis E-IGEG).

Art. 58a

Absatz 1 wird in sprachlicher Hinsicht den allgemeinen Anderungen angeglichen.
Ebenfalls angepasst wird die Nummerierung des Randtitels aufgrund des neu einge-
fugten Artikels 57a.

Absatz 2: Die Ver6ffentlichung der Patentanmeldung ist ein wesentlicher Bestandteil
des Patentsystems. Die Allgemeinheit soll moglichst rasch nach der Patentanmeldung
tiber Fortschritte im Stand der Technik informiert werden und Dritte sollen wissen,
welche Patente ihnen in Zukunft entgegengehalten werden konnten. Gleichzeitig be-
steht ein Interesse daran, dass die Anmeldung zeitnah mit dem Bericht zum Stand der
Technik veroffentlicht wird (sofern dieser unter geltendem Recht iiberhaupt erstellt
wurde). Dies erlaubt den Beteiligten, die Rechtsbestédndigkeit und den Schutzumfang
des Patents besser einzuschitzen.

Absatz 2 regelt den Inhalt der Verdffentlichung einer Patentanmeldung. Um die Les-
barkeit zu verbessern, werden die einzelnen Elemente in den Buchstaben a—e aufge-
listet. Der Satzteil zur Zusammenfassung («sofern diese vor Abschluss der techni-
schen Vorbereitungen fiir die Ver6ffentlichung vorliegt») wird gestrichen. Damit wird
die heutige Praxis des IGE nachvollzogen und eine Ungereimtheit zwischen dem PatG
und der PatV aufgeldst: Die Zusammenfassung einer Patentanmeldung wird immer
verdffentlicht. Sie ist innerhalb von drei Monaten nach Einreichung der Patentanmel-
dungsunterlagen vorzulegen, ansonsten wird auf die Anmeldung nicht eingetreten
(Art. 48¢ Abs. 3 PatV). Das heisst, die Zusammenfassung muss bereits lange vor dem
Verbffentlichungszeitpunkt der Anmeldung nach 18 Monaten (bzw. vor dem «Ab-
schluss der technischen Vorbereitungen fiir die Ver6ffentlichungy) vorliegen.

Absatz 3: Der neu obligatorisch zu erstellende Bericht zum Stand der Technik wird
mitveroffentlicht (Abs. 2). Liegt er aber erst nach Verdffentlichung der Anmeldung
vor, wird er so rasch wie mdglich (nach-)veréffentlicht. Der Hinweis auf die Recher-
che internationaler Art, die im Rahmen der vorliegenden Revision entféllt (vgl. Erlau-
terungen zu Art. 59 Abs. 5 PatG), wird gestrichen.

Absatz 4: Anmelderinnen und Anmelder von Schweizer Patenten reichen beim IGE
oft in englischer Sprache abgefasste Unterlagen ein. Uberhaupt erfolgt der Informati-

39/87



«%ASFF_YYYY_ID»

onsaustausch zwischen Anmelderinnen und Anmeldern sowie Priiferinnen und Prii-
fern nicht selten in englischer Sprache. Aus diesen Griinden wird Englisch gegeniiber
den iibrigen Fremdsprachen in der PatV privilegiert. So kdnnen die fiir die Anmeldung
eines Patents erforderlichen Angaben auf Englisch eingereicht werden (Art. 46
Abs. 2 PatV). Die in englischer Sprache eingereichten technischen Unterlagen miis-
sen erst 16 Monate nach ihrer Einreichung in eine Amtssprache iibersetzt werden
(Art. 50 Abs. 4 PatV). Wenn sie in einer anderen Fremdsprache abgefasst sind, betragt
diese Frist drei Monate (Art. 50 Abs. 2 PatV).

Die dominierende Stellung der englischen Sprache im Patentbereich wurde vom Ge-
setzgeber bereits bei der Regelung der ergénzenden Schutzzertifikate (Art. 140a—
140z PatG) sowie bei der Ausgestaltung des PatGG beriicksichtigt. Bei Streitfdllen
vor dem BPatGer konnen die Parteien im Verfahren die englische Sprache benutzen,
falls sie und das Gericht zustimmen (Art. 36 Abs. 3 PatGG).

Schliesslich sind die Anmelderinnen und Anmelder oder Inhaberinnen und Inhaber
von EP in englischer Sprache seit dem Inkrafttreten des Spracheniibereinkommens
vom 17. Oktober 200037 nicht mehr verpflichtet, eine Ubersetzung des EP in eine
schweizerische Amtssprache einzureichen. Die mit Wirkung fiir die Schweiz erteilten
EP konnen beim EPA ein vollstindig in englischer Sprache gefiihrtes Priifungsver-
fahren durchlaufen und lediglich die Patentanspriiche sowie der Titel sind in die an-
deren offiziellen Sprachen des EPU 2000, das heisst Franzosisch und Deutsch, zu
iibersetzen.

Mit der durch den neuen Absatz 4 geschaffenen Moglichkeit, die in Englisch ange-
meldeten Schweizer Patente auch in dieser Sprache zu verdffentlichen, konnen An-
melderinnen und Anmelder zum einen die Kosten im Zusammenhang mit der Uber-
setzung der technischen Unterlagen einsparen und zum anderen Ubersetzungsfehler
vermeiden, die sich negativ auf das Patent bzw. dessen Schutzbereich auswirken
konnten. Auch die Patentanspriiche miissen nicht tibersetzt werden. Nur der Titel und
die Zusammenfassung sind in eine schweizerische Amtssprache zu iibersetzen
(Art. 60 Abs. 4 E-PatG). In diesem Punkt unterscheidet sich das Schweizer Patent von
den durch das EPA erteilten EP, bei denen die Patentanspriiche in die drei offiziellen
Sprachen des EPU 2000 iibersetzt werden miissen. Dies erhdht die Attraktivitit des
Schweizer Patents fiir Anmelderinnen und Anmelder.

Absatz 4 bezweckt, den Anmelderinnen und Anmeldern Ubersetzungskosten zu er-
sparen, gewahrt ihnen aber nicht die unbeschriankte Wahl, in welcher Sprache die An-
meldung verdffentlicht werden soll. Die Verdffentlichung in Englisch ist ndmlich nur
dann moglich, wenn die technischen Unterlagen nicht bereits in einer Amtssprache
abgefasst sind. Amtssprachen sollen auch unter der neuen Regelung vorgehen. Fiir
Anmelderinnen und Anmelder bedeutet dies: Liegen die technischen Unterlagen in
einer Amtssprache vor, wird die Anmeldung auch in dieser verdffentlicht. Wenn die
Anmeldung zuerst auf Englisch eingereicht wurde, im Verlaufe des Priifungsverfah-
rens aber — wo aufgrund PatG und PatV zulissig — eine Ubersetzung in eine Amts-
sprache nachgereicht wird, erfolgt die Ver6ffentlichung in dieser Amtssprache. Wenn
dagegen die technischen Unterlagen entweder ausschliesslich in Englisch oder einer
anderen Sprache, die nicht Amtssprache ist, verfasst sind, konnen Anmelderinnen und
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Anmelder die Veroffentlichung entweder in Englisch oder einer Amtssprache verlan-
gen.

Englisch wird dadurch aber nicht zur Verfahrenssprache. Verfahrensleitende Ent-
scheide und Verfiigungen erfolgen weiterhin in einer Amtssprache. Fiir Beschwerde-
verfahren vor dem BPatGer ist die (Amts-)Sprache des angefochtenen Entscheids
massgebend. Mit Zustimmung der Instruktionsrichterin oder des Instruktionsrichters
und der Parteien kann im Verfahren aber auch die englische Sprache benutzt werden.
Das Gericht kann Ubersetzungen anordnen. Das Urteil und verfahrensleitende Anord-
nungen werden in jedem Fall in einer Amtssprache abgefasst (Art. 36 Abs. 3
und 4 E-PatGQG).

Im Zusammenhang mit Gesuchen fiir ESZ und deren Verldngerung sowie fiir padiat-
rische ergidnzende Schutzzertifikate kann vor dem IGE ebenfalls die englische Spra-
che als Anmelde- und Korrespondenzsprache verwendet werden. Eine Anderung der
Artikel 140/, 140s, 140y und 140z PatG ist jedoch nicht erforderlich. Diese Bestim-
mungen sind in ihrer derzeitigen Fassung eine ausreichende gesetzliche Grundlage,
um die PatV entsprechend anpassen zu kénnen.

Im Gegensatz zur Verdffentlichung von Patenten bezieht sich die Verdffentlichung
von ESZ nur auf formale Elemente. Deshalb werden die fiir das Gesuch um Erteilung
eines ESZ erforderlichen Unterlagen vom IGE bereits heute in Englisch akzeptiert.

Art. 58b

Absatz 1: Mit der Einfiihrung der fakultativen Vollpriifung fiir Schweizer Patentan-
meldungen besteht neu eine Wahlmdoglichkeit. Ob eine Patentanmeldung vollstindig
gepriift wird, bestimmt sich aufgrund des Priifungsantrags. Artikel 585 regelt die Mo-
dalitéten dieses Antrags: Nach Erhalt des Rechercheberichts konnen Anmelderinnen
und Anmelder zundchst einmal dariiber entscheiden, ob sie ihre Anmeldung weiter-
verfolgen wollen. Ziehen sie die Anmeldung nicht zuriick, erfolgt die Verdffentli-
chung nach den Vorgaben von Artikel 58a E-PatG. Artikel 585 Absatz 1 kodifiziert
nur die bisherige Praxis, wonach Anmelderinnen und Anmelder die Sachpriifung der
Patentanmeldung beantragen miissen. Beantragen sie dabei nicht (auch) die Vollprii-
fung nach Absatz 2, priift das IGE (weiterhin) weder Neuheit noch erfinderische Té-
tigkeit (Art. 59 Abs. 4 E-PatG).

Absatz 2: Wurde die Sachpriifung gemiss Absatz 1 beantragt, kann gegen Bezahlung
einer entsprechenden Gebiihr die Vollpriifung der Anmeldung inkl. Neuheit und er-
finderische Tatigkeit verlangt werden. Dieses Antragsrecht steht nicht nur den An-
melderinnen und Anmeldern offen, sondern jeder Person. Dadurch wird sichergestellt,
dass Dritte, denen das Patent spéter entgegengehalten werden konnte, bereits im Sta-
dium der Anmeldung Neuheit und erfinderische Tétigkeit tiberpriifen lassen konnen
(und beispielsweise nicht erst in einem spéteren Nichtigkeitsprozess vor dem BPat-
Ger). Dies erhoht die Rechtssicherheit fiir alle Beteiligten.

Anmelderinnen und Anmelder kénnen den Antrag nach Absatz 2 zeitgleich mit dem
Antrag auf Durchfiihrung der Sachpriifung nach Absatz 1, spétestens aber innerhalb
der Frist von Absatz 3 stellen. Damit kénnen sie zunichst lediglich die teilweise Prii-
fung ihrer Anmeldung beantragen, spéter jedoch —z. B. je nach Fortgang der Produkt-
entwicklung — die vollstdndige Priifung beantragen. Diese Regelung ermdglicht den
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Anmelderinnen und Anmeldern maximale Flexibilitdt. Das IGE wird dafiir sorgen,
dass die Sachpriifung wie bisher unkompliziert beantragt werden kann.

Der Antrag Dritter auf vollstédndige Priifung wird nur dann beurteilt, wenn die Anmel-
derinnen und Anmelder zuvor die Sachpriifung beantragt haben. Damit wird verhin-
dert, dass Dritte die Priifung einer Patentanmeldung erzwingen koénnen, welche die
Anmelderinnen und Anmelder gar nicht weiterverfolgen mochten.

Die Gebiihr fiir die Vollpriifung trigt diejenige Person, die den Antrag stellt.

Absatz 3: Die Antrige auf teilweise bzw. vollstdndige Priifung miissen innerhalb von
sechs Monaten ab Verdffentlichung des Rechercheberichts durch das IGE oder der
entsprechenden Verzichtsmitteilung gestellt werden. Wird diese Frist nicht eingehal-
ten, ist das Antragsrecht verwirkt. Eine Weiterbehandlung der Frist ist ausgeschlossen
(Art. 46a Abs. 4 Bst. e E-PatG).

Bei der Ausgestaltung der Antragsfrist miissen die verschiedenen Wege beriicksich-
tigt werden, auf denen ein Patent in der Schweiz beantragt werden kann. Neben der
direkten Anmeldung in der Schweiz (Art. 49 Abs. 1 PatG) und der Teilung einer hin-
gigen Anmeldung (Teilanmeldung; Art. 57 PatG) kann auch eine européische in eine
Schweizer Patentanmeldung umgewandelt werden (Art. 121 PatG). Schliesslich be-
steht auch die Moglichkeit, gestiitzt auf den PCT eine internationale Anmeldung mit
Bestimmung der Schweiz einzureichen.

Als Ankniipfungspunkt fiir die Antragsfrist dient deshalb grundsétzlich die Publika-
tion des (ergidnzenden) Rechercheberichts (und nicht die Publikation der Patentanmel-
dung). Dieser bildet primér die Grundlage, auf der Anmelderinnen und Anmelder so-
wie Dritte beurteilen konnen, ob die Vollpriifung beantragt werden soll.

Dabei wird an die Publikation des Rechercheberichts durch das IGE angekniipft (und
nicht an die erste Publikation). Dadurch wird sichergestellt, dass sowohl den Anmel-
derinnen und Anmeldern als auch Dritten unabhingig von den beschriebenen unter-
schiedlichen Anmeldewegen geniigend Zeit fiir den Antrag bleibt. Bei Schweizer Pa-
tentanmeldungen erfolgt die Publikation des Berichts entweder zusammen mit der
Patentanmeldung oder aber, wenn er nicht rechtzeitig vorliegt, so rasch als moglich
im Anschluss. Bei PCT-Anmeldungen kann es dagegen vorkommen, dass die inter-
nationale Anmeldung inkl. Recherchebericht bereits publiziert worden ist, bevor die
nationale Phase in der Schweiz iiberhaupt eingeleitet wird. Wiirde die Frist an die
erstmalige Publikation des Rechercheberichts gekniipft, wire sie unter Umsténden be-
reits abgelaufen, bevor die nationale Phase in der Schweiz beginnt. Durch Absatz 3
wird dies verhindert. Bei PCT-Anmeldungen erstellt das IGE einen ergénzenden Be-
richt {iber den Stand der Technik und publiziert diesen (Art. 139 Abs. 1 E-PatG). Das
IGE kann wie beim Bericht iiber den Stand der Technik zu Schweizer Anmeldungen
(Art. 57a Abs. 3 E-PatG) auf die Erstellung dieses ergéinzenden Berichts verzichten.
In diesem Fall wird die Verzichtsmitteilung 6ffentlich zugénglich gemacht. Erst die
Publikation des ergénzenden Berichts oder der Verzichtsmitteilung 16st die Antrags-
frist aus.

Absatz 4: Der Antrag auf vollstdndige Priiffung kann nicht mehr zuriickgezogen wer-
den, wenn er einmal gestellt wurde. Durch diese Regelung wird zum einen die Rechts-
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sicherheit erh6ht. Zum anderen werden dadurch Verzégerungen im Priifungsverfah-
ren verhindert und die vom Motionér gewiinschte Straffung des Verfahrensablaufs
sichergestellt.

Absatz 5: Dritte konnen durch Stellen des Antrags die vollstdndige Priifung einer Pa-
tentanmeldung erwirken. Sie werden dadurch jedoch nicht Partei des Erteilungsver-
fahrens. Thnen werden damit weder die Beanstandungen im Priifungsverfahren noch
die Endverfiigung (d. h. die Erteilung des Patents oder Zuriickweisung der Anmel-
dung) eroftnet. Falls das Patent erteilt wird, konnen berechtigte Dritte innerhalb von
vier Monaten ab der Publikation der Eintragung im Patentregister Beschwerde beim
BPatGer erheben (Art. 59¢ Abs. 1 und 2 E-PatG).

Absatz 6: Wie bereits beim bisherigen Priifungs- und Erteilungsverfahren regelt die
PatV die Einzelheiten.

Die Ubergangsbestimmung in Artikel 150 regelt die Anwendung des neuen Rechts
auf Anmeldungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens hingig sind.

Art. 59

Artikel 59 PatG bestimmt den Gegenstand der Patentpriifung und ist damit zentral fiir
die neu einzufiihrende fakultative Vollpriifung. Die Absdtze 1 und 2 werden nur
sprachlich angepasst. Sie regeln wie bis anhin die Zurlickweisung mangelhafter Pa-
tentanmeldungen sowie die Moglichkeit der Anmelderinnen und Anmelder, diese
Mingel fristgerecht zu beheben.

Absatz 4. Dieser Absatz in seiner geltenden Fassung verbietet dem IGE als Priif- und
Erteilungsbehorde, im Rahmen des Erteilungsverfahrens die Neuheit und die erfinde-
rische Tatigkeit zu priifen. Mit der Einfiihrung der fakultativen Vollpriifung besteht
neu eine Wahlmoglichkeit: Wird ein Antrag auf vollstindige Priifung nach Arti-
kel 58b Absatz 2 gestellt, priift das IGE samtliche Patentierungsvoraussetzungen
(inkl. Neuheit und erfinderische Tatigkeit). Unterbleibt der Antrag, werden diese bei-
den Voraussetzungen hingegen wie bis anhin nicht gepriift.

Absatz 5: Mit dem Wechsel zur fakultativen Vollpriifung muss neu zu jeder Patentan-
meldung zwingend ein Bericht iiber den Stand der Technik erstellt werden (Art. 57a);
nur damit ist eine Priifung von Neuheit und erfinderischer Tétigkeit iiberhaupt mog-
lich. Somit entfallt der Bedarf, eine fakultative Recherche zu beantragen, weshalb Ar-
tikel 59 Absatz 5 Buchstabe a PatG ersatzlos gestrichen wird.

Daneben konnten bisher Anmelderinnen und Anmelder eine Recherche internationa-
ler Art verlangen (Art. 59 Abs. 5 Bst. b PatG). Diese diente demselben Zweck wie die
Recherche des IGE, wurde aber vom EPA durchgefiihrt. Dieses Vorgehen ergab z. B.
dann Sinn, wenn die gleiche Erfindung nach der Anmeldung in der Schweiz zusétzlich
beim EPA angemeldet wurde: Das EPA anerkennt im EP-Verfahren einen im Schwei-
zer Verfahren von ihm erstellten Bericht (bisher: zur Recherche internationaler Art)
und erstattet die européische Recherchegebiihr teilweise zuriick.

Ziel der Revision ist ein zeitgemidsses Schweizer Patent, dessen Priifung schnell und
flexibel erfolgt. Deshalb soll neu grundsitzlich das IGE Recherchen fiir Schweizer
Patentanmeldungen durchfiithren. Aufgrund der bisherigen Recherchetitigkeit ist die
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erforderliche Expertise bereits vorhanden. Damit werden zum einen die nétige Rou-
tine und der hohe Standard der eigenen Recherchen sichergestellt. Zum anderen behélt
das IGE dadurch die Verfahrenshoheit (es wird beispielsweise nicht vom EPA abhén-
gig), was sich positiv auf Geschwindigkeit und Effizienz des Priifungsverfahrens aus-
wirkt. Diese Vorteile steigern die Attraktivitdt des schweizerischen Patents und iiber-
wiegen den aktuellen, allenfalls bestehenden Kostenvorteil fiir Anmelderinnen und
Anmelder aus der Recherche internationaler Art. Artikel 59 Absatz5 Buch-
stabe b PatG wird deshalb ebenfalls ersatzlos gestrichen. Den Anmelderinnen und
Anmeldern soll zudem im Ausfiihrungsrecht die Moglichkeit er6ffnet werden, eine
beschleunigte Recherche zu verlangen.

Zur Erfiillung seines gesetzlichen Auftrags (Art. 2 Abs. 1 Bst. b—f IGEG), aus Res-
sourcengriinden oder fachlichen Uberlegungen (z. B. Spezialisierung einiger Patent-
amter auf gewisse Gebiete der Technik) kann es fiir das IGE in Zukunft dennoch at-
traktiv werden, mit ausldndischen Patentdmtern zusammenzuarbeiten. Hierfiir gibt die
vorliegende Revision dem IGE mit Artikel 2 Absitze 3 und 3% E-IGEG den nétigen
Handlungsspielraum: Es kann mit nationalen oder regionalen Behdrden bzw. Organi-
sationen, die flir geistiges Eigentum zusténdig sind, aber auch mit multilateralen Or-
ganisationen wie der WIPO, administrativ-technische Vereinbarungen treffen. Diese
konnen z. B. die Zusammenarbeit betreffend Recherchen regeln. Damit wird sicher-
gestellt, dass das neue Patentpriifungsverfahren internationale Entwicklungen beriick-
sichtigen und moglichst effizient bleiben kann.

Absatz 6: Der Absatz wird ebenfalls gestrichen. Er legt fest, unter welchen Umsténden
Dritte die Erstellung eines Berichts zum Stand der Technik verlangen kénnen, sofern
dieser noch nicht vorliegt. Mit dem Wechsel zur fakultativen Vollpriifung wird dieser
Absatz iiberfliissig, da neu von Amtes wegen immer ein Bericht erstellt wird.

Art. 59a

Der bisherige Artikel 59a Absatz 3 spricht pauschal von der Zuriickweisung von An-
meldungen. Die neuen Absitze 3 und 4 prézisieren die Rechtsfolgen je nach Art der
Maingel: Geniigt die Anmeldung den Artikeln 1, 1a, 15 und 2 nicht oder bloss teil-
weise, so weist das IGE sie gestiitzt auf Absatz 3 ab. Geniigt sie den anderen Vor-
schriften des Gesetzes oder der Verordnung nicht, so tritt es auf die Anmeldung nicht
ein (4bsatz 4).

Art. 59c¢

Artikel 59¢ regelt an Stelle des gestrichenen Einspruchsverfahrens die Ausgestaltung
des Beschwerderechts. Patentanmelderinnen und Patentanmelder kénnen als Verfii-
gungsadressaten gegen die Nichterteilung eines Patents Beschwerde einlegen. Gegen
eine Patenterteilung andererseits konnen zur Beschwerde berechtigte Dritte vorgehen.
Auf die Durchfiihrung eines vorgingigen Einspruchsverfahrens wird verzichtet. Das
vermeidet iiberlange Verfahren bis zur definitiven Eintragung bzw. Nichteintragung
eines Patents, was die Rechtssicherheit erh6ht und die Attraktivitéit des Patentsystems
durch die kiirzere Verfahrensdauer steigert. Das Einspruchsverfahren wurde seit sei-
ner Einfiihrung im Jahr 2008 nie in Anspruch genommen.
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Absatz 1. Gestiitzt auf Artikel 47 Absatz 1 Buchstabe b*® E-VwVG fiihrt der Be-
schwerdeweg an das BPatGer, das Verfiigungen in Patentsachen iiberpriift. Anfech-
tungsobjekt ist die Zuriickweisung des IGE bzw. die Erteilung durch Eintragung im
Patentregister nach Artikel 60 PatG. Beides sind Verfiigungen nach Artikel 5 VwVG,
gegen die Beschwerde erhoben werden kann.

Absatz 2: Dritte konnen aufgrund von Artikel 48 Absatz 1 VWVG (allgemeine Be-
schwerdelegitimation) oder nach Artikel 59¢** E-PatG (ideelle Verbandsbeschwerde)
beschwerdeberechtigt sein.

Artikel 48 Absatz 1 VWV G macht das allgemeine Beschwerderecht zunéchst von zwei
kumulativ zu erfiillenden Voraussetzungen abhdngig: Zunéchst einmal (Art. 48
Abs. 1 Bst. a VWVG) von der Teilnahme am vorinstanzlichen Verfahren. Dritten kann
das Beschwerderecht auch zustehen, wenn sie am vorgédngigen Verfahren nicht teil-
nehmen konnten. Dies ist beim Patenterteilungsverfahren insbesondere deswegen der
Fall, weil auch das Stellen des Antrags auf Vollpriifung keine Parteistellung begriindet
(Art. 58b Abs. 5 E-PatG). Weiter braucht es dafiir (Art. 48 Abs. 1 Bst. b VWVG) eine
materielle Beschwerde, also ein besonderes Beriihrtsein durch die angefochtene Ver-
fiigung. Materiell beschwert ist in erster Linie die primére Adressatin oder der primére
Adressat einer Verfiigung, in der Regel also die Patentinhaberin oder der Patentinha-
ber. Beschwerdeberechtigt konnen aber auch Dritte sein, die eine adressatenbegiinsti-
gende Verfiigung anfechten. Fiir die Beschwerdelegitimation Dritter ist die besondere
Beziehungsnihe zum Streitgegenstand besonders wichtig, denn mit diesem Erforder-
nis schliesst das VwVG die Popularbeschwerde aus (was den Charakter der Be-
schwerde als Individualrechtsschutzmittel unterstreicht). Beschwerdefiihrerinnen und
Beschwerdefiihrer miissen stérker als jedermann betroffen sein und in einer besonde-
ren, beachtenswerten und nahen Beziehung zur Streitsache stehen. Ob dies der Fall
ist, wird aufgrund der konkreten Umsténde ermittelt.

Artikel 48 Absatz 1 Buchstabe ¢ VWVG fordert zudem ein schutzwiirdiges Interesse
an der Aufhebung oder Anderung der Verfiigung. Wer durch eine Patenterteilung be-
sonders beriihrt ist, hat meistens auch ein schutzwiirdiges Interesse an deren Aufhe-
bung. Das schutzwiirdige Interesse kann auch darin bestehen, einen materiellen Nach-
teil zu vermeiden. Praxisgemaéss wird dieses Interesse immer dann verneint, wenn rein
theoretische Probleme zur Diskussion stehen. Zudem ergibt sich ein schutzwiirdiges
Interesse nicht schon allein aufgrund eines Konkurrenzverhiltnisses. Es bedarf auch
hier einer qualifizierten Beziehungsnihe. Konkurrentinnen und Konkurrenten kdnnen
sich beispielsweise auf das Verbot der Ungleichbehandlung berufen, soweit sie vom
IGE benachteiligt werden (wobei sie darzulegen haben, inwiefern das der Fall sein
soll).38

Vom allgemeinen Beschwerderecht nicht umfasst ist das Interesse an der richtigen
Anwendung des Verwaltungsrechts. Diesem Zweck dient Artikel 48 Absatz 2 VWVG,
der rein ideelle Interessen oder solche der Allgemeinheit schiitzt. Dieses besondere
Beschwerderecht soll nicht Einzelpersonen zustehen, sondern Organisationen, denen
damit das Recht zur ideellen Verbandsbeschwerde eingerdumt wird. Welche Organi-
sationen das sind, regelt Artikel 59’

38 Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2608/2019 vom 25. August 2021
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Dritte erfahren von einer Patenterteilung in der Regel erst dadurch, dass sie im Regis-
ter veroffentlicht wird (Art. 61 Abs. 1 Bst. b PatG). Ab diesem Zeitpunkt 14uft fiir sie
die Beschwerdefrist. Die 30-tdgige allgemeine Beschwerdefrist geméss Artikel S0
Absatz 1 VwVG ist fiir Dritte jedoch zu kurz. Es ist aufwendig, Patentregister zu
iiberwachen, kritische Patente zu finden, patentanwaltlichen Rat zu suchen, den Stand
der Technik zu recherchieren und eine Beschwerdeschrift zu verfassen. Insbesondere
bei technisch komplexen Patenten oder bei zeitintensiven Abstimmungsprozessen in
grossen Unternehmen kann nicht innert einer derart kurzen Frist entschieden werden,
ob eine Beschwerde erhoben werden soll. Aus diesem Grund wird die Beschwerde-
frist fiir Dritte auf vier Monate verléngert. Diese Frist trégt einerseits den beschriebe-
nen Drittinteressen, andererseits dem Wunsch nach einem straffen Rechtsmittelver-
fahren angemessen Rechnung. Die fiir das bisherige Einspruchsverfahren
vorgesehene Frist von neun Monaten z6ge hingegen das Rechtsmittelverfahren iiber-
miéssig in die Lange und wiirde die Attraktivitit des Schweizer Patentsystems negativ
beeinflussen.

In Artikel 152 findet sich eine Ubergangsbestimmung zum Einspruchsverfahren.

Art. 59cbis

Um den vielfaltigen offentlichen Interessen bzw. ideellen Werten Rechnung zu tra-
gen, die durch Patente betroffen sein kdnnen, wird neu auch Organisationen das Recht
eingerdumt, innerhalb von vier Monaten nach der Verdffentlichung der Eintragung
des Patents (vgl. Art. 59¢ Abs. 2) Beschwerde zu erheben. Dies gestiitzt auf Artikel 48
Absatz 2 VwWVG, der das spezialgesetzliche Beschwerderecht fiir unter anderem Or-
ganisationen vorbehilt (ideelle Verbandsbeschwerde), vorausgesetzt, ein anderes
Bundesgesetz sieht ein entsprechendes Recht vor.

Absatz 1 regelt, welche Bedingungen diejenigen Organisationen erfiillen miissen, die
das Verbandsbeschwerderecht ausiiben mochten. Das PatG erteilt das Beschwerde-
recht nur an Organisationen, die:

—  gesamtschweizerisch tdtig sind; und

— rein ideelle Zwecke verfolgen; allféllige wirtschaftliche Tatigkeiten miissen
der Erreichung der ideellen Zwecke dienen.

Charakteristisch fiir die Verbandsbeschwerde ist, dass die Organisationen mit ihr kein
schutzwiirdiges personliches Interesse geltend machen miissen, sondern 6ffentliche
Interessen bzw. ideelle Werte vertreten. Deshalb stellt die vorgeschlagene Regelung
klar, in welchem Umfang Organisationen eine allfillige wirtschaftliche Tétigkeit aus-
tiben diirfen, damit sie noch als beschwerdeberechtigt anerkannt werden kdnnen. Von
einer beschwerdeberechtigten Organisation ist auszugehen, wenn die wirtschaftliche
Tétigkeit der Verwirklichung des ideellen Zwecks dient. Strebt sie mit der wirtschaft-
lichen Tétigkeit hingegen vorwiegend die Erzielung von Gewinn an, so handelt es
sich um ein Unternehmen, dem das Recht zur ideellen Verbandsbeschwerde nicht zu-
stehen soll; dieses Recht darf nicht zur Durchsetzung unternehmerischer Ziele ausge-
nutzt werden.

46 /87



«%ASFF_YYYY_ID»

Als beschwerdeberechtigt im Sinne des PatG kommen z. B. Organisationen in Frage,
die sich namentlich dem Schutz der Menschenwiirde, der nachhaltigen Entwicklung,
dem Natur- oder dem Umweltschutz widmen. Zu denken ist etwa an:

—  Public Eye, den Verein auf der Grundlage der Erklérung von Bern, der sich
u. a. fir die Erflillung der Menschenrechte, fiir Solidaritdt und fiir den
Schutz der natiirlichen Lebensgrundlagen einsetzt.

—  die Stiftung ProSpecieRara, die sich insbesondere fiir die Bewahrung der
kulturhistorischen und genetischen Vielfalt von Pflanzen und Tieren sowie
fiir den freien Zugang zu Zuchttieren, Saat- und Pflanzgut engagiert, um
damit eine sichere und reichhaltige Basis flir unsere Erndhrung zu erhalten.

—  WWF Schweiz, die gemeinniitzige Stiftung, welche sich fiir den Natur- und
Umweltschutz einsetzt.

Gemiss Absatz 2 steht den Organisationen das Beschwerderecht nur zu, wenn das
eingetragene Patent ein Gebiet der Technik betrifft, das seit mindestens fiinf Jahren
von ihrem statutarischen Zweck umfasst ist. Das Ziel des Verbandsbeschwerderechts
ist es, die richtige Anwendung des Verwaltungsrechts zu gewahrleisten. Organisatio-
nen, die gegen ein eingetragenes Patent Beschwerde fiihren, das ein Gebiet der Tech-
nik betrifft, welches nicht zu ihrem eigentlichen Tatigkeitsbereich gehort, verfiigen
nicht tiber das fiir die Beschwerde erforderliche spezifische Fachwissen. Zudem soll
mit dem Erfordernis einer mindestens fiinfjahrigen Tatigkeit im entsprechenden Be-
reich verhindert werden, dass sich Organisationen kurzfristig im Hinblick darauf
griinden, gegen Patente aus bestimmten technischen Gebieten vorzugehen.

Der Tétigkeitsbereich der betreffenden Organisationen ist eng auszulegen; das heisst,
zwischen dem Gebiet der Technik, welchem das eingetragene Patent zugeordnet ist,
und der Tétigkeit der Organisation muss eine enge Beziehung bestehen. Dies soll an-
hand eines Beispiels im Zusammenhang mit biotechnologischen Erfindungen erldu-
tert werden. Biotechnologische Erfindungen basieren auf biologischem Material.
Letzteres enthélt genetische Informationen, ist vermehrbar und weist eine hohe Kom-
plexitdt auf. Biotechnologische Erfindungen sind patentierbar, wenn sie die allgemei-
nen Patentierungsvoraussetzungen erfiillen. Das heisst, es muss eine Erfindung (nicht
bloss eine Entdeckung) vorliegen, die neu und nicht naheliegend ist sowie gewerblich
genutzt werden kann. Unter diesen Voraussetzungen konnen z. B. Sequenzen, die sich
von einer natiirlich vorkommenden Sequenz oder Teilsequenz eines Gens ableiten, als
Erfindung patentierbar sein (Art. 15 Abs. 2 PatG). Unter einer abgeleiteten Sequenz
wird jede ausgehend von der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens erhaltene und mit
dieser funktionsgleichwertige Nukleotid- oder Aminosduresequenz (cDNA, RNA,
Polypeptide, Proteine usw.) verstanden. Als solche vom Patentschutz ausgeschlossen
sind hingegen natiirlich vorkommende Sequenzen oder Teilsequenzen eines Gens so-
wohl in ihrer natiirlichen Umgebung als auch in unverdndertem isoliertem Zustand
(Art. 15 Abs. 1 PatG). Aus diesem Spannungsfeld zwischen patentierbaren und nicht
patentierbaren Sequenzen kénnen sich verschiedene Abgrenzungsprobleme ergeben.
Solche Abgrenzungsprobleme konnen Anwendungsfélle fiir u. a. die ideelle Ver-
bandsbeschwerde sein. Dafiir muss das Gebiet der Gentechnik aber in einer engen
Beziehung zum eigentlichen Tétigkeitsbereich der beschwerdefiihrenden Organisa-
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tion stehen. Dies diirfte der Fall sein, wenn sie sich (seit mindestens finf Jahren) bei-
spielsweise flir genetische Vielfalt oder fiir den Erhalt der Forschungsfreiheit im Ge-
sundheitssektor engagiert. Hingegen scheint die geforderte enge Beziehung nicht be-
reits dadurch gegeben zu sein, dass sich die betreffende Organisation allgemein fiir
den Schutz der Menschenwiirde einsetzt. Im Einzelfall wird es die Aufgabe des zu-
standigen Gerichts sein, zu entscheiden, ob den Organisationen das Beschwerderecht
zusteht oder nicht.

Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass Organisationen, denen das Recht zur ide-
ellen Verbandsbeschwerde gemiss Artikel 59¢Ys zusteht, jede Verletzung des PatG
riigen konnen — wie alle anderen beschwerdeberechtigten Personen auch. Sie kénnen
also z. B. mit der Begriindung Beschwerde fiihren, die Erfindung sei von Gesetzes
wegen von der Patentierung ausgeschlossen (Art. 1a, 15 und 2 PatG). Zu diesen ge-
setzlichen Ausschlussgriinden zahlt etwa der menschliche Korper in allen Phasen sei-
ner Entstehung und Entwicklung oder, wie bereits erwihnt, natiirlich vorkommende
Sequenzen oder Teilsequenzen eines Gens. Beschwerden sind auch moglich gegen
Erfindungen, deren Verwertung die Menschenwiirde verletzt, die Wiirde der Kreatur
missachtet oder gegen die offentliche Ordnung oder die guten Sitten verstosst.
Schliesslich konnen die fraglichen Organisationen andere Beschwerdegriinde auffiih-
ren, wie das Fehlen einer oder mehrerer Erteilungsvoraussetzungen. Demzufolge kon-
nen sie z. B. mit der Begriindung Beschwerde gegen ein eingetragenes vollgepriiftes
Patent (Art. 585 Abs. 2 E-PatG) einreichen, dass dessen Gegenstand nicht erfinderisch
sei (Art. 1 PatG).

Art. 60

Absatz 2: Die in Artikel 60 Absatz 1% PatG enthaltene Aufzihlung der Angaben, wel-
che bei der Patenterteilung in das Register einzutragen sind, wird aufgehoben. An ihre
Stelle tritt in Absatz 2 eine Delegationsnorm an den Bundesrat. Die Anderung erfolgt
im Sinne einer teilweisen Harmonisierung mit den entsprechenden Regelungen zu den
anderen gewerblichen Schutzrechten (d. h. mit Art. 38 MSchG sowie Art. 24 und
25 DesQ). Die bei der Patenterteilung in das Patentregister einzutragenden Angaben
sollen neu (mit Ausnahme der weiterhin von Absatz 2 vorgeschriebenen Patentnum-
mer, dem Anmeldedatum und gegebenenfalls den Prioritdtsangaben) alle auf PatV-
Stufe geregelt werden. Artikel 94 PatV enthélt bereits eine solche Bestimmung, die
im Rahmen der Anpassungen des Ausfithrungsrechts zu {iberarbeiten sein wird.

Absatz 3: Der bisherige Absatz 2 wird neu zu Absatz 3, ohne dass sich inhaltlich etwas
andert.

Absatz 4: Falls das Patent in englischer Sprache verdffentlicht wird, sind nur der Titel
und die Zusammenfassung in eine schweizerische Amtssprache zu iibersetzen (vgl.
dazu die Erlduterungen zu Art. 58a Abs. 3).

Art. 61

Die bei der Eintragung von Patenten im Register zu ver6ffentlichenden Angaben wer-
den in der PatV geregelt. Die Anderung erfolgt im Sinne einer Harmonisierung mit
den entsprechenden Regelungen zu den anderen gewerblichen Schutzrechten (d. h.
mit Art. 38 MSchG und Art. 24 sowie 25 DesG).
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Art. 63

Der Verweis in Absatz 2 auf den gestrichenen Artikel 60 Absatz 1% PatG wird durch
den Verweis auf Artikel 60 Absatz 2 E-PatG ersetzt. Die tiber die Aufzdhlung in Ab-
satz 2 hinausgehenden, in die Patentschrift aufzunehmenden Angaben werden in der
PatV geregelt. Dazu gehoren insbesondere der Name und der Wohnsitz der Patentin-
haberin oder des Patentinhabers, der Name der Erfinderin oder des Erfinders, der Titel
der Erfindung und die Nummer des Patents.

Art. 64 (Aufgehoben)

Die Anforderungen an die Patenturkunde werden in die PatV iiberfiihrt und dem Ver-
fahren fiir die Eintragung der anderen gewerblichen Schutzrechte (Marken und De-
signs) angeglichen. Nach Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung vom 23. Dezem-
ber 199239 iiber den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchV) sowie
Artikel 18 Absatz 2 der Designverordnung vom 8. Mérz 200240 (DesV) wird eine Be-
stitigung der Eintragung des Schutzrechts erstellt. Diese vom IGE in der Wahrneh-
mung seiner hoheitlichen Aufgaben ausgestellte Schrift ist ein Beweismittel im Sinne
von Artikel 12 VWVG.

Art. 65

Der Begriff «zuriickweisen» wird prézisiert durch «nichteintreten» als Rechtsfolge
bei formellen und «abweisen» bei materiellen Méngeln. Es handelt sich um eine re-
daktionelle Anderung.

Art. 86a

Infolge der Anderung der Bezeichnung der Eidgendssischen Zollverwaltung wird
diese im PatG durch «Bundesamt fiir Zoll und Grenzsicherheit (BAZG)» bzw.
«BAZG» ersetzt.

Art. 123

Artikel 123 regelt die Pflicht zur Ubersetzung einer europiischen Patentanmeldung in
eine schweizerische Amtssprache im Fall einer Umwandlung. Als wesentliche Er-
leichterung fiir nationale und insbesondere internationale Anmelderinnen und Anmel-
der werden gemiss vorgeschlagener Revision neu auch in englischer Sprache ver-
fasste Anmeldungen akzeptiert. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass
im Bereich des Patentrechts ein Grossteil der Unterlagen und Dokumente in engli-
scher Sprache verfasst ist. Im Einklang mit Artikel 58a Absatz 4 E-PatG, der fiir
schweizerische Patente die Moglichkeit einer Publikation in englischer Sprache vor-
sieht, und Artikel 138 Buchstabe d E-PatG, der auch internationale Anmeldungen in
englischer Sprache zuldsst, kann nach Artikel 123 neu bei einer in Englisch verfassten
europiischen Patentanmeldung ebenfalls auf die Ubersetzung verzichtet werden. Pa-
tentanmelderinnen und Patentanmelder sparen sich damit unter Umsténden erhebliche

39 SR 232.111
40 SR 232.121

49 /87



«%ASFF_YYYY_ID»

ﬁbersetzungskosten, was die Patentanmeldung wirtschaftlich interessanter macht.
Daneben wird der Artikel terminologisch an die iibrige Revision angepasst.

Art. 137

Der Verweis auf Artikel 112 PatG ist unrichtig. Dieser wurde durch Artikel 2 des
Bundesbeschlusses vom 16. Dezember 2005 iiber die Genehmigung des Ubereinkom-
mens liber die Anwendung des Artikels 65 des Européischen Patentiibereinkommens
und iiber die Anderung des Patentgesetzes*! aufgehoben.

Art. 138

Artikel 138 regelt die Formerfordernisse, die PCT-Anmeldungen erfiillen miissen,
und die Informationen, welche die Anmelderinnen und Anmelder dem IGE allenfalls
nachliefern miissen. Inhaltlich bleibt der Artikel weitgehend unveréndert. Eine we-
sentliche Anpassung ergibt sich jedoch bei den Ubersetzungen: Gemiss Vorlage wer-
den neu auch in Englisch verfasste Anmeldungen akzeptiert. Deshalb kann im Ein-
klang mit Artikel 58a Absatz 4 und 123 E-PatG nach Artikel 138 Buchstabe d neu bei
einer in Englisch verfassten PCT-Anmeldung auf die Ubersetzung verzichtet werden.

Die neue Regelung @ndert indes nichts an der Verfahrenssprache. Verfiigungen und
Entscheide des IGE (und anderer involvierter Behorden, z. B. des BPatGer; Art. 36
Abs. 3 E-PatGQG) ergehen wie bis anhin in einer Amtssprache. Wo nétig, haben die
beteiligten Behorden weiterhin die Moglichkeit, Ubersetzungen anzuordnen (Art. 33a
Abs. 4 VWVG und Art. 36 Abs. 4 E-PatGG).

Art. 139

Absatz 1: Mit der Einfiihrung der fakultativen Vollpriifung fiir Schweizer Patente
muss auch die Schnittstelle zum PCT (internationale Anmeldungen) angepasst wer-
den. Die Artikel 134—140 PatG regeln das PCT-Verfahren, soweit das IGE Bestim-
mungsamt ist. Das geltende Recht beschrénkt sich darauf, der korrekt vorgenomme-
nen internationalen Anmeldung die gleichen Wirkungen zuzugestehen wie einer
vorschriftsgemaiss eingereichten Schweizer Anmeldung. An dieser Ausgangslage 4n-
dert sich grundsétzlich nichts. Aufgrund des Wechsels zur fakultativen Vollpriifung
und der damit verbundenen Anderungen betreffend Recherche und Bericht zum Stand
der Technik sind jedoch gewisse Anpassungen nétig. Der Wechsel zur fakultativen
Vollpriifung fiihrt dazu, dass neu fiir saimtliche Patentanmeldungen in der Schweiz
eine Recherche zum Stand der Technik durchgefiihrt wird (Art. 57a E-PatG). Um si-
cherzustellen, dass PCT-Anmeldungen mit den nationalen Anmeldungen gleichwertig
sind, filhrt Absatz 1 fiir PCT-Anmeldungen im Grundsatz die Pflicht fiir eine ergin-
zende Recherche ein.

Absatz 2: Je nach Ursprung und Inhalt der internationalen Recherche ist die Erstellung
eines ergénzenden Berichts zum Stand der Technik nicht nétig, um die Qualitdt der
Patentpriifung sicherzustellen. Das IGE erhélt in diesen Féllen mit Absatz 2 neu die

41 AS 2008 1739
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Kompetenz, auf den ergdnzenden Bericht zu verzichten. Damit jedoch die sechsmo-
natige Frist zur Beantragung der vollstindigen Priiffung (Art. 585 Abs. 3 E-PatG) bei
internationalen Anmeldungen nicht endet, bevor die nationale Phase beginnt, verdf-
fentlicht das IGE in diesem Fall eine Verzichtserkldrung. Erst mit dieser Publikation
beginnt die Antragsfrist zu laufen. Die Voraussetzungen fiir den Verzicht werden in
den zu revidierenden Priifungsrichtlinien des IGE4? und gegebenenfalls punktuell im
Ausfithrungsrecht geregelt, wobei die Erfahrungen aus der bisherigen Praxis einflies-
sen werden.

Art. 140f

Der Begriff «zurilickweisen» wird prézisiert durch «nichteintreten» als Rechtsfolge
bei formellen Méngeln. Es handelt sich dabei um eine redaktionelle Anderung.

Art. 140h

Die gesetzliche Grundlage fiir die Erhebung der Gebiihren fiir das ESZ wird prazisiert
— gleich wie diejenige fiir das Patent (Art. 41 E-PatG).

Art. 140m

Als Folge der Neugliederung des PatG muss der urspriingliche Verweis auf den 1.-3.
und 5. Titel korrigiert werden; neu verweist der Artikel auf den 1. und 2. Titel.

Art. 1400, 140v, 146 und 147

Der Begriff «zurilickweisen» wird prézisiert durch «nichteintreten» als Rechtsfolge
bei formellen Méngeln. Es handelt sich dabei um eine redaktionelle Anderung.

Art. 150

Absatz 1: Als allgemeiner intertemporal-rechtlicher Grundsatz ist das neue Recht ab
seinem Inkrafttreten grundsitzlich auf alle hingigen Patentanmeldungen anwendbar.
Damit wird der moglichst rasche Wechsel auf das neue System der fakultativen Voll-
priifung sichergestellt. Im Verfahrensrecht gilt die Anwendung des neuen Rechts auf
héngige Verfahren nicht als Riickwirkung.43

Absatz 2: Bei Patentanmeldungen, deren Behandlung bereits fortgeschritten ist, ist ein
Wechsel auf das neue System (bei dem auch Dritte die Vollpriifung beantragen kon-
nen) fiir alle Beteiligten nicht sinnvoll. In diesen Féllen kann die Patentanmeldung
nach altem Recht beurteilt werden. Dafiir miissen zwei Voraussetzungen erfiillt sein:
Zum einen muss die vom IGE in Rechnung gestellte Priifungsgebiihr (Art. 17a Abs. 1
Bst. ¢ PatV) vor Inkrafttreten der Revision bezahlt worden sein. Zum anderen darf die
Anmeldung zu diesem Zeitpunkt nicht sistiert sein. Diese Einschrankung ist unter an-
derem deshalb notig, weil Anmelderinnen und Anmelder ihre Anmeldungen héufig

42 Ko6nnen abgerufen werden unter: www.ige.ch > Etwas schiitzen > Patente > Anmeldung
in der Schweiz > Sachpriifung (Stand: 16.8.2022).
43 BGE1131a412E.6

51/87



«%ASFF_YYYY_ID»

sistieren (Art. 62 PatV), um z. B. den Ausgang von Verfahren vor dem EPA abzuwar-
ten. Da diese Verfahren lange dauern konnen, miisste das IGE noch Jahre nach In-
krafttreten der vorliegenden Revision Anmeldungen nach altem Recht beurteilen. Ist
eine Anmeldung bei Inkrafttreten der vorliegenden Revision sistiert, wird sie deshalb
immer nach neuem Recht beurteilt.

Sind beide Voraussetzungen erfiillt, wird die hdngige Anmeldung grundsitzlich nach
altem Recht beurteilt: Der Priifungsgegenstand richtet sich nach Artikel 59 Absatz 4
in seiner geltenden Fassung. Artikel 58b E-PatG ist nicht anwendbar, weshalb fiir sol-
che Anmeldungen keine vollstindige Priifung beantragt werden kann (unter Vorbe-
halt der freiwilligen Unterstellung der Anmeldung unter neues Recht nach Abs. 3).
Artikel 57a E-PatG, der von Amtes wegen einen Bericht zum Stand der Technik vor-
sieht, kommt ebenso wenig zur Anwendung wie Artikel 139 E-PatG fiir PCT-
Anmeldungen. Stattdessen konnen die Anmelderinnen und Anmelder sowie Dritte
freiwillig die Erstellung eines Berichts verlangen (Art. 59 Abs. 5 und 6 PatG). Dieser
wird nach den bisherigen Regeln verdffentlicht (Art. 58a Abs. 2 PatG).

Absatz 3: Auf Wunsch der Anmelderinnen und Anmelder kdnnen auch héngige An-
meldungen, welche die Voraussetzungen von Absatz 2 erfiillen, nach neuem Recht
beurteilt werden.

Absatz 4: Damit eine hingige Patentanmeldung nach altem Recht beurteilt wird, darf
sie zum Zeitpunkt des Inkrafttretens nicht sistiert sein. Anmelderinnen und Anmelder
miissen sich somit entscheiden, ob sie die Sistierung auftheben wollen, um ihre An-
meldung unter altem Recht zu Ende priifen lassen zu kdnnen, oder ob sie das Verfah-
ren ausgesetzt lassen wollen (was zur Folge hitte, dass die vollstédndige Priifung der
Anmeldung beantragt werden konnte). Sie konnten versucht sein, in Umgehung von
Absatz 2 die Sistierung aufzuheben und nach Inkrafttreten der vorgeschlagenen Revi-
sion sogleich wieder zu beantragen, um sowohl von der Priifung nach altem Recht als
auch von der Sistierung zu profitieren. Um dies zu verhindern, unterstellt Absatz 4
Anmeldungen, die nach Inkrafttreten der Revision sistiert werden (sei es zum ersten
oder wiederholten Mal), immer neuem Recht. Dadurch wird Missbrauch verhindert
und sichergestellt, dass moglichst rasch nur noch das neue Recht zur Anwendung ge-
langt.

Art. 151

Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe cbis fiihrt einen neuen Nichtigkeitsgrund ein. Die Uber-
gangsbestimmung in Artikel 151 garantiert diesbeziiglich das allgemeine Riickwir-
kungsverbot. Mit der Bestimmung wird sichergestellt, dass der neue Nichtigkeits-
grund nur gegen diejenigen Patente geltend gemacht werden kann, deren Teilverzicht,
der zu einer Erweiterung des Schutzbereichs fiihrt, nach Inkrafttreten des neuen
Rechts erfolgt ist.
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Art. 152

Fiir Patenterteilungen, die bis zum Datum des Inkrafttretens in Rechtskraft erwachsen
sind, steht Dritten das bisherige Einspruchsverfahren bis zum Ablauf der Einspruchs-
frist zur Verfiigung. Mit dieser Regelung wird verhindert, dass Dritten weder die neue
4-monatige Beschwerdefrist noch die 9-monatige Einspruchsfrist zur Verfligung
steht. Fiir Patenterteilungen kurz vor Inkrafttreten der Anderungen wiire ansonsten die
Einspruchs- oder Beschwerdefrist deutlich verkiirzt, diese konnte weit unter der neuen
Beschwerdefrist von vier Monaten liegen. Beschwerdeinstanz ist das Bundespatent-
gericht.

Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass eingetragene Patente, die zwar vor Inkraft-
treten der vorliegenden Revision erteilt werden, deren allgemeine Beschwerdefrist
von dreissig Tagen beim Inkrafttreten aber noch nicht abgelaufen ist, ab dem Datum
des Inkrafttretens dem neuen Beschwerderecht und damit der auf vier Monate verldn-
gerten Frist unterliegen (in Bezug auf Beschwerden Dritter).

5.2 Bundesgesetz iiber Statut und Aufgaben des
Eidgendssischen Instituts fiir Geistiges Eigentum
vom 24. Mirz 1995

Art. 2

Absatz 1 Buchstabe a: Als redaktionelle Klarstellung werden die ergdnzenden Schutz-
zertifikate in die Liste der Schutztitel aufgenommen, fiir die das IGE zustédndig ist. In
Angleichung an das PatG wird der Begriff «Erfindungspatent» in «Patent» gedndert.

Absdtze 3 und 3%s: Die internationale Zusammenarbeit ist im Bereich des geistigen
Eigentums von grosser Bedeutung. Mit ihr kdnnen die beteiligten Lénder und ihre fiir
Immaterialgiiterrechte zustindigen Behdrden Synergien nutzen sowie Abléufe har-
monisieren. Das kann die Registrierung von Marken und Patenten in verschiedenen
Landern erheblich erleichtern. Damit steigt neben der Effizienz auch die Rechtssi-
cherheit im internationalen Umfeld. Im Bereich der internationalen Zusammenarbeit
vollzieht das IGE nach Massgabe der Spezialgesetzgebung volkerrechtliche Vertrége
auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, vertritt die Schweiz im Rahmen von inter-
nationalen Organisationen und Ubereinkommen, wirkt bei der Vertretung der
Schweiz im Rahmen anderer internationaler Organisationen und Ubereinkommen mit
und beteiligt sich an der technischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des geistigen
Eigentums (Art. 2 Abs. 1 Bst. b, d, e und f IGEG). Die internationale Vernetzung des
Immaterialgiiterrechts fiihrt auch zu einer engen Zusammenarbeit des IGE mit ver-
schiedenen internationalen Organisationen wie z. B. dem EPA oder der WIPO (vgl.
Art. 2 Abs. 3 IGEG) sowie mit nationalen Behorden anderer Lander, die fiir geistiges
Eigentum zustindig sind, wie beispielsweise Marken- oder Patentdmtern.

Aufbau und Formen der internationalen Zusammenarbeit sind vielféltig. Im Vorder-
grund steht die Zusammenarbeit zwischen zwei Behorden oder Organisationen, um
sicherzustellen, dass das System zum Schutz und zur Durchsetzung der Immaterial-

53/87



«%ASFF_YYYY_ID»

giiterrechte auch in Zukunft internationale Entwicklungen beriicksichtigen und mog-
lichst effizient bleiben kann. Beispielsweise werden Recherchen fiir gewisse techni-
sche Bereiche an spezialisierte ausldndische, nationale oder regionale Patentimter
ausgelagert. Daneben verwaltet die WIPO einen «Patent Prosecution Highway». Die-
ser besteht aus einer Reihe von bilateralen Abkommen zwischen verschiedenen Pa-
tentdmtern mit dem Ziel, die nationale bzw. regionale Phase internationaler Anmel-
dungen zu beschleunigen, indem z. B. Arbeitsergebnisse (wie etwa Recherchen)
auslindischer Amter {ibernommen werden kénnen. Denkbar ist auch eine Koopera-
tion verschiedener Markendmter zur Abstimmung ihrer Priifungspraxis. Des Weiteren
konnten fiir Immaterialgiiterrechte zustdndige Behorden zur Steigerung der Effizienz
der Schutzrechtsverwaltung im Bereich der Nutzung neuer Technologien zusammen-
arbeiten. Schliesslich ist auch eine Zusammenarbeit mit Landerverbiinden moglich,
wie beispielsweise dem «Nordic Patent Institute» (gegriindet durch Island, Dénemark
und Norwegen).

Auch bei der vorliegenden Revision ist die internationale Zusammenarbeit von Be-
deutung: Neu steht es Anmelderinnen und Anmeldern zwar offen, beim IGE die Prii-
fung séamtlicher Patentierungsvoraussetzungen (v. a. Neuheit und erfinderische Tatig-
keit) zu beantragen. Um aber auch beim teilgepriiften Schutztitel mehr
Rechtssicherheit zu schaffen, wird neu jede Patentanmeldung durch eine obligatori-
sche Recherche erginzt. Da eines der Ziele der Revision die Bereitstellung einer effi-
zienten und flexiblen Patentpriifung ist, werden die Recherchen neu zwar ausschliess-
lich durch das IGE durchgefiihrt. Dieses hat in der Vergangenheit demonstriert, dass
es iliber die notige Expertise verfiigt, um qualitativ hochwertige Recherchen durchzu-
fiihren. Dessen ungeachtet kann es aber Situationen geben, in denen die Zusammen-
arbeit mit ausléndischen Patentdmtern oder Organisationen fiir die Patentanmelderin-
nen und Patentanmelder in der Schweiz Vorteile bietet, wie etwa aus
Effizienzgriinden oder aus fachlichen Uberlegungen (z. B. Spezialisierungen einiger
Patentdmter auf gewisse Gebiete der Technik).

Das IGE ist als 6ffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersonlichkeit darauf
angewiesen, die Zusammenarbeit auf technischer und administrativer Ebene selbstan-
dig regeln zu konnen. Artikel 2 Absétze 3 und 3bis E-IGEG erweitern im Rahmen der
Kompetenzdelegation von Artikel 48a Absatz 1 zweiter Satz RVOG massvoll die
Moglichkeit des IGE, im Bereich des geistigen Eigentums in eigenem Ermessen Ver-
trige von beschriankter Tragweite abzuschliessen — sowohl mit internationalen und
regionalen Organisationen (wie z. B. der WIPO oder dem EPA) als auch mit nationa-
len Behorden und Amtern anderer Linder. Es geht dabei namentlich um administra-
tiv-technische Vereinbarungen. Hierbei ist das IGE verpflichtet, sich mit den betroffe-
nen anderen Bundesstellen zu koordinieren.

Damit kann sich das IGE selbstdndig an internationalen Strukturen beteiligen und
z. B. die Patentanmeldung in der Schweiz fiir internationale Anmelderinnen und An-
melder einfacher, effizienter und dadurch attraktiver gestalten.

3. Abschnitt: Wahrung der Bundesinteressen

Mit der Einfiihrung einer expliziten rechtlichen Grundlage fir die Festlegung von
strategischen Zielen (Art. 8a) bedarf die Uberschrift des betroffenen Abschnitts einer
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Anpassung. Wie die vorgeschlagene Regelung selber, orientiert sich die neue Uber-
schrift an den entsprechenden Bestimmungen anderer vergleichbarer Verwaltungsein-
heiten wie dem METAS oder der Innosuisse.

Art. 8a

Der neue Artikel 8a hélt fest, dass der Bundesrat fiir jeweils vier Jahre die strategi-
schen Ziele des Instituts verbindlich festlegt und dafiir sorgt, dass der Institutsrat vor-
gingig angehdrt wird. Damit enthilt das IGEG die im Bericht zur Eignerstrategie ge-
forderte ausdriickliche gesetzliche Grundlage zur Fithrung mittels strategischer Ziele
des Bundesrates.

Art. 9
Absatz 1 hélt unverdndert fest, dass das IGE der Aufsicht des Bundesrates untersteht.

Absatz 2 enthélt neu eine nicht abschliessende Aufzéhlung der dem Bundesrat zur
Ausilibung der Aufsicht zur Verfligung stehenden Instrumente: Wahl der Présidentin
oder des Prasidenten sowie der weiteren Mitglieder des Institutsrates, Begriindung,
Anderung und Beendigung des Arbeitsverhiltnisses der Direktorin oder des Direk-
tors, Wahl der Revisionsstelle, Genehmigung des Anschlussvertrags mit PUBLICA,
Genehmigung des jahrlichen Rechenschaftsberichts iiber die Tétigkeit des IGE und
der Gebiihrenordnung des IGE, Entlastung des Institutsrates und jahrliche Uberprii-
fung der Erreichung der strategischen Ziele. Diese Kompetenzen hatte der Bundesrat
schon bisher, sie werden nun aber entsprechend den aktuellen Grundsétzen der Cor-
porate Governance ausdriicklich im Gesetz aufgefiihrt.

Absatz 3 verpflichtet das IGE, dem Bundesrat — oder dem Departement, soweit diesem
die Wahrmehmung der Aufsichtsfunktion delegiert ist — Einsicht in die Geschiftsun-
terlagen zu gewdhren und iiber seine Geschiftstatigkeit zu informieren. Diese Pflicht
leitet sich aus dem Aufsichtsrecht des Bundesrates ab und bestand ebenfalls schon
bisher, wird nun aber ausdriicklich im Gesetz erwihnt.

Absatz 4 hilt wie bisher fest, dass die Oberaufsicht des Parlaments und der Eidgends-
sischen Finanzkontrolle vorbehalten bleiben.

5.3 Verwaltungsverfahrensgesetz vom
20. Dezember 1968

Art. 1

Artikel 1 definiert den Geltungsbereich des VwVG. Prézisierend dazu wird in Ab-
satz 2 der organisatorische Geltungsbereich auf Bundesebene umschrieben. Bisher
tiberpriifte das BVGer als Beschwerdeinstanz samtliche Verfiigungen des IGE in Pa-
tentsachen. Neu ist dies die Aufgabe des BPatGer. Dementsprechend ist das BPatGer
als Behorde in Absatz 2 aufzufithren (Bst. ¢**").
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Art. 2

Artikel 2 Absatz 4 halt als Grundsatz fest, dass das VwVG auf Verfahren vor dem
BVGer anwendbar ist. Da neu das BPatGer und nicht mehr das BVGer Verfligungen
des IGE, die in Anwendung des Patentgesetzes erlassen wurden, iiberpriift, stellt sich
auch die Frage nach der Anwendbarkeit des VWVG. Dies insbesondere deshalb, weil
sich (zivilrechtliche) Verfahren vor dem BPatGer grundsitzlich nach der Zivilpro-
zessordnung** (ZPO) richten (vgl. Art. 27 PatGG).

Es ist unbestritten, dass der Zustindigkeitswechsel vom BVGer zum BPatGer keine
Auswirkungen auf das anwendbare Verfahrensrecht hat und dass Verfahren, welche
Verfligungen des IGE im Patentrecht zum Gegenstand haben, grundsétzlich weiterhin
nach dem VwVG zu beurteilen sind. Entsprechend hilt der neue Artikel 27 Ab-
satz 2 E-PatGG fest, dass die Verfahrensregeln des VwVG anwendbar sind, soweit
das PatGG, das PatG und das 3. und 4. Kapitel des VGG nicht davon abweichen.
Gleichzeitig wird in Artikel 27 Absatz 1 E-PatGG sichergestellt, dass sich zivilrecht-
liche Verfahren vor dem BPatGer grundsitzlich weiterhin nach der ZPO richten.

Art. 21

In der franzésischen und italienischen Fassung wird die Schreibweise von «Institut
Fédéral de la Propriété Intellectuelle» bzw. «Istituto Federale della Proprieta Intel-
lettuale» gedndert (neu: Grossschreibung), in allen Fassungen wird zudem die Abkiir-
zung dafiir eingefiihrt.

Art. 47

Artikel 47 Absatz 1 legt unter Verweis auf andere Vorschriften die Beschwerdeinstan-
zen fest. Seit der Totalrevision der Bundesrechtspflege ist das BVGer das allgemeine
Verwaltungsgericht des Bundes. Da neu das BPatGer und nicht mehr das BVGer Ver-
fligungen des IGE nach dem Patentgesetz iiberpriifen wird, sind die Beschwer-
deinstanzen in Artikel 47 Absatz 1 entsprechend zu ergénzen.

Art. 63

Die Anderung in Artikel 63 dient hauptsichlich dazu, die Obergrenze fiir die Gerichts-
gebiihren des BVGer, des Bundesstrafgerichts (BStGer) in verwaltungsrechtlichen
Angelegenheiten und neu auch des BPatGer zu erhdhen, wie dies die Bundesver-
sammlung mit zwei Motionen (Mo. 17.3353 GPK-NR und 17.3354 GPK-SR «Erh¢-
hung der Obergrenzen der Gerichtsgebiihren des BGer und des BVGer») verlangt
hatte (vgl. Abs. 6). Zudem wird die Minimalgebiihr fiir Streitigkeiten von 100 auf 200
Franken angehoben (vgl. Abs. 4). Die Motionen wurden im Zusammenhang mit der
Botschaft vom 15. Juni 2018 zur Anderung des Bundesgerichtsgesetzes beraten.43
Diese Vorlage hat sich aber als nicht mehrheitsfahig erwiesen und die beiden Motio-
nen wurden abgeschrieben46, ihr Inhalt wurde aber begriisst.

44 SR272
45 BBI2018 4605; BBI 2018 4663
46 AB 2020 N 156
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Die Motionen verlangten, die Obergrenzen der Gerichtsgebiihren flexibel auszuge-
stalten oder hoher festzulegen, damit das BGer und das BVGer bei ausserordentlich
hohen Streitwerten, besonders komplexen Verfahren oder besonders schwerwiegen-
den im Streit liegenden Interessen iiber die heutigen Maximalbetréige hinausgehen
koénnen. Da im Rahmen der vorliegenden Revision auch weitere Anderungen am
VwVG vorgenommen werden, soll der Regelungsinhalt der Motionen fiir das BVGer,
das BPatGer und fiir verwaltungsrechtliche Angelegenheiten des BStGer — nicht aber
des BGer — nun umgesetzt werden.

Absatz 4": Die Spruchgebiihr betrigt neu mindestens 200 statt 100 Franken. Diese
Anderung betrifft nicht nur das BVGer, das BPatGer und das BStGer, sondern alle
Beschwerdeinstanzen, die nach dem VwVG entscheiden. Wenn besondere Umstinde
den teilweisen oder vollstdndigen Erlass der Verfahrenskosten rechtfertigen, kann die
Minimalspruchgebiihr auch in Zukunft unterschritten werden (vgl. Abs. 1).

Mit einer redaktionellen Anpassung wird in Absatz 5 verdeutlicht, dass der erwéhnte
Vorbehalt einzig die Zusténdigkeiten erfasst. Die aufgefiihrten Gerichte regeln die
Einzelheiten der Gerichtsgebiihren in Reglementen, konnen jedoch nicht von Arti-
kel 63 abweichen. Da das BPatGer aufgrund seiner Autonomie die Bemessung der
Gerichtsgebiihren und Entschiddigungen in seinem Zustdndigkeitsbereich selber re-
geln muss, wird Absatz 5 durch einen entsprechenden Vorbehalt fiir das BPatGer er-
ganzt.

Absatz 6: Diverse Rechts- und Tatfragen, die heute in patentrechtlichen Zivilprozes-
sen auftreten, kdnnen sich kiinftig auch im Beschwerdeverfahren stellen. Es hat sich
gezeigt, dass die Sachverhaltsermittlung durchaus aufwendig und komplex sein kann.
Dies wird in Beschwerdeverfahren nicht anders sein und méglicherweise auch unter
dem Amtsermittlungsgrundsatz in Einzelféllen zu iiberdurchschnittlichem Aufwand
fithren. Des Weiteren ist nicht auszuschliessen, dass einzelne Beschwerdeverfahren
einen hohen Streitwert aufweisen werden (insbesondere Verfahren beziiglich ESZ).
Um hohen Streitwerten, der Komplexitdt und dem Umfang der Materie im Einzelfall
gebiihrend Rechnung tragen zu konnen, rechtfertigt es sich, die Anliegen der erwéahn-
ten Motionen anlésslich dieser Teilrevision des Patentgesetzes umzusetzen. Kiinftig
ist es moglich, den ordentlichen Gebiihrenrahmen beim Vorliegen besonderer Griinde
zu iberschreiten bis zum maximal Doppelten.4’7 Der Maximalbetrag wird damit fiir
Streitigkeiten ohne Vermdgensinteresse neu 10 000 Franken (bisher 5000) und fiir die
tibrigen Streitigkeiten neu 100 000 Franken (bisher 50 000) betragen. Der neue Ab-
satz 6 ibernimmt fiir die Spruchgebiihren des BVGer, des BPatGer und des BStGer
das Modell von Artikel 65 Absatz S BGG.

Art. 64

Mit einer redaktionellen Anpassung wird verdeutlicht, dass der erwidhnte Vorbehalt
einzig die Zusténdigkeiten erfasst. Die aufgefiihrten Gerichte regeln die Einzelheiten
der Entschddigungen in Reglementen, konnen jedoch nicht von Artikel 64 abweichen.
Das BPatGer muss aufgrund seiner Autonomie die Bemessung der Gerichtsgebiihren

47 Vgl. Botschaft vom 15. Juni 2018 zur Anderung des Bundesgerichtsgesetzes; BB1 2018
4605, hier 4619
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und Entschédigungen in seinem Zustindigkeitsbereich selber regeln. Absatz 5 wird
daher durch einen entsprechenden Vorbehalt fiir das BPatGer ergénzt.

Art. 65

Absatz 4: Analog Artikel 123 Absatz 2 ZPO wird die Verjédhrung des Anspruchs des
Gemeinwesens auf Ersatz der im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege iibernom-
men Kosten neu — und der Klarheit halber — ausdriicklich geregelt.

Absatz 5: Mit einer redaktionellen Anpassung wird verdeutlicht, dass der erwdhnte
Vorbehalt einzig die Zusténdigkeiten erfasst. Die aufgefiihrten Gerichte regeln die
Einzelheiten der Bemessung von Honorar und Kosten in Reglementen, konnen jedoch
nicht von Artikel 65 abweichen. Das BPatGer muss aufgrund seiner Autonomie die
Bemessung von Honorar und Kosten in seinem Zustindigkeitsbereich selber regeln.
Absatz 5 wird daher durch einen entsprechenden Vorbehalt fiir das BPatGer ergénzt.

5.4 Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005

Art. 6

Absatz 1 enthdlt den Grundsatz der personellen Gewaltenteilung (Art. 144 BV) und
legt neben anderen Unvereinbarkeiten fest, dass Richterinnen und Richter des BVGer
in keinem anderen Arbeitsverhiltnis mit dem Bund stehen diirfen. Neu soll es ein und
derselben Person mdglich sein, gleichzeitig am BVGer und am BPatGer je zu Teilzeit
anzugehoren (vgl. hiernach die Kommentierung zu Art. 10 Abs. 1 E-PatGG). Um sol-
ches zu ermoglichen, ist Absatz 1 mit einer entsprechenden Ausnahme zu ergénzen.

Art. 32

Artikel 32 regelt die Ausnahmen von der allgemeinen Zusténdigkeit des BVGer in
Bundesverwaltungssachen. Die bestehenden Ausnahmetatbestinde von Absatz 1 sind
zu ergénzen mit einem zusétzlichen Buchstaben k, wonach die Beschwerde unzuléssig
ist gegen Verfiigungen des IGE nach dem Patentgesetz. Diese Verfligungen sind neu
mit Beschwerde beim BPatGer anfechtbar. Das BVGer bleibt aber weiterhin Be-
schwerdeinstanz fiir Verfiigungen aus den {ibrigen Bereichen des Immaterialgiiter-
rechts, namentlich fiir Verfiigungen nach dem MSchG und dem DesG, und fiir Ver-
fligungen nach dem PatG, sofern diese nicht vom IGE erlassen werden.

Art. 33

Fiir die Anstalten des Bundes regelt Artikel 33 Buchstabe b die Zuldssigkeit von Be-
schwerden an das BVGer gegen Entscheide des Bundesrates iiber die Abberufung von
Mitgliedern des Verwaltungs- oder Institutsrates der jeweiligen Anstalt. Die Mitglie-
der des Institutsrates des IGE werden vom Bundesrat gewéhlt und abberufen (vgl.
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Art. 3 IGEG und Art. 1 der Verordnung vom 25. Oktober 199548 iiber die Organisa-
tion des Eidgendssischen Instituts fiir Geistiges Eigentum). Eine spezifische Regelung
in Bezug auf die Abberufung von Mitgliedern des Institutsrates des IGE fehlt bis heute
und wird in Buchstabe b in einer neuen Ziffer 11 ergénzt. Eine entsprechende Ergén-
zung fiir die Direktorin oder den Direktor des IGE ist nicht nétig, da die Auflosung
dieses Arbeitsverhéltnisses unter Artikel 33 Buchstabe a fdllt. Die Arbeitsverhéltnisse
mit den iibrigen Direktionsmitgliedern werden vom Institutsrat aufgelost, auf solche
Entscheide ist Artikel 33 Buchstabe e anwendbar.

5.5 Patentgerichtsgesetz vom 20. Mirz 2009

Ingress

Das BPatGer ist in Patentsachen neu auch verwaltungsgerichtliche Beschwer-
deinstanz des Bundes. Der Ingress wird deshalb mit dem Verweis auf Artikel 191a
Absatz 2 BV erginzt.

Art. 1

Da das BPatGer neu in Patentsachen auch fiir verwaltungsrechtliche Verfahren zu-
standig ist, wird Absatz 1 entsprechend ergénzt und der Ubersicht halber neu struktu-
riert.

Art. 4

Staatliche Gerichte werden in der Regel durch Gebiihreneinnahmen und subsidiér
durch das Gemeinwesen finanziert, dem sie angehoren. Im Fall des BPatGer werden
heute die durch Gerichtsgebiihren nicht gedeckten Kosten durch Beitrdge des IGE,
die den jéhrlich vereinnahmten Patentgebiihren entnommen werden, finanziert. Ein
solches Finanzierungsmodell fiir ein staatliches Gericht ist bisher einzigartig in der
Schweiz.

Weil das spezialisierte Gericht im Interesse eines starken Patentschutzes — und damit
im Interesse von allen Nutzerinnen und Nutzern des Patentsystems — steht, entschied
sich der Gesetzgeber bei der Schaffung des BPatGer fiir eine verursachergerechte Mit-
finanzierung. Die institutionelle Unabhéngigkeit des Gerichts wurde nicht als geféhr-
det betrachtet, da das BPatGer als erstinstanzliches Zivilgericht die Entscheide des
IGE nicht tiberpriift.

Mit der Teilrevision des PatG und der damit verbundenen Teilrevision des PatGG
andert sich die Ausgangslage grundlegend. Neu beurteilt das Patentgericht neben zi-
vilrechtlichen Streitigkeiten auch verwaltungsrechtliche Beschwerden. Das IGE wird
damit zur direkten Vorinstanz des BPatGer. Eine Mitfinanzierung aus Beitrégen des
IGE konnte unter diesen Umstéinden die institutionelle Unabhédngigkeit des Gerichts
tangieren.

48 SR 172.010.311
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Aus diesem Grund sieht die Vorlage vor, dass der von den Gerichtsgebiihren unge-
deckte Fehlbetrag neu génzlich durch den Bundeshaushalt finanziert wird. Der gel-
tende Artikel 4 ist damit ersatzlos zu streichen. Mit dieser Regelung wird die Finan-
zierung an allen eidgendssischen Gerichten wieder einheitlich gehandhabt.

Art. 8

Absatz 2: Personelle Ressourcen gehoren zu den organisatorischen Vorkehrungen,
mit denen ein Gericht effektiv die richterliche Unabhdngigkeit in seinem Funktions-
betrieb gewihrleisten kann. Mit der neuen Zusténdigkeit fiir verwaltungsrechtliche
Beschwerdeverfahren im Patentbereich wird die Geschiftslast beim BPatGer steigen
(vgl. unten Ziff. 6.2.1). Die Prognosen zu den kiinftigen Fallzahlen sind jedoch mit
gewissen Unsicherheiten belastet. Gehen nur wenige Beschwerden ein, so diirfte das
BPatGer in der Lage sein, diese Félle mit den bisherigen zwei hauptamtlichen Rich-
tern zu erledigen. Zeigt sich aber, dass die Arbeitslast des Gerichts langerfristig héher
ausfillt, braucht das Gericht zusitzliche personelle Ressourcen. Diese werden fiir die
hauptamtlichen Richterinnen und Richter im PatGG festgelegt. Damit das BPatGer
auch kiinftig iiber geniligend Ressourcen verfiigt, konnen dem Gericht maximal zwei
zusdtzliche hauptamtliche Richterinnen oder Richter zugewihlt werden. Damit ver-
fiigt das BPatGer neu iiber eine Bandbreite von mindestens zwei bis maximal vier
hauptamtlichen Richterinnen bzw. Richtern.

Eine Aufteilung dieser zusitzlichen 200 Stellenprozente fiir hauptamtliche Richterin-
nen und Richter auf beispielsweise drei Personen ist nicht moglich. Hauptamtliche
Richterinnen und Richter kénnen ihr Amt jedoch weiterhin mit Voll- oder Teilzeit-
pensum ausiiben (Art. 17 Abs. 1 E-PatGG).

Demgegeniiber ist betreffend die Anzahl der nebenamtlichen Richterinnen und Rich-
ter keine Anpassung des Gesetzes erforderlich. Hier gewéhrleistet das geltende Recht
eine geniigend flexible Handhabung.

Art. 9

Die Anhérung der in Absatz 4 aufgefiihrten Kreise und Organisationen soll die Ge-
richtskommission und die Bundesversammlung dabei unterstiitzen, die einzelnen
Kandidatinnen und Kandidaten beziiglich der in Artikel 8 Absatz 1 PatGG geforder-
ten ausgewiesenen Kenntnisse auf dem Gebiet des Patentrechts zu beurteilen. Das
BPatGer ist neu die Beschwerdeinstanz fiir Verfligungen des IGE auf dem Gebiet des
Patentrechts. Mit Blick auf die institutionelle Unabhéngigkeit des Gerichts wird das
IGE aus dem Katalog von Absatz 4 gestrichen. Im Ubrigen hat sich diese Bestim-
mung, insbesondere bei der Vorbereitung der Wahl nebenamtlicher Richterinnen und
Richter, in der Praxis bewahrt.

Art. 10

Absatz I konkretisiert den verfassungsmassigen Grundsatz der Gewaltenteilung bzw.
der personellen Gewaltenteilung (Art. 144 BV). Wegen der neuen Zusténdigkeit des
BPatGer (Art. 26 Abs. 5 E-PatGG) wird der bisherige Katalog an Unvereinbarkeiten
erginzt: Dies betrifft zundchst ein allfdlliges Anstellungsverhiltnis beim IGE oder
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eine Tatigkeit im Institutsrat des IGE. Solche Stellungen bei der Vorinstanz bergen
Interessenkonflikte.

Dariiber hinaus gehdren neu auch Arbeitsverhéltnisse bei der zentralen Bundesver-
waltung (Art. 2 Abs. 3 RVOG e contrario) zum Katalog von Absatz 1. Im Vergleich
zur parallelen Regelung beim BVGer (Art. 6 Abs. 1 VGG) wurde der Anwendungs-
bereich vorliegend jedoch bewusst enger gefasst: Anders als das BVGer ist das BPat-
Ger als sog. Fachgericht fiir Patentrecht nur in einem kleinen und klar abgrenzbaren
Bereich zustindig. In diesem Bereich tragt das technische Fachwissen der nebenamt-
lichen Richterinnen und Richter wesentlich zur Qualitdt der Zusammensetzung der
Richterbank bei. Entsprechend ist das BPatGer darauf angewiesen, geniigend qualifi-
zierte Fachleute als Richterinnen und Richter zu finden. Qualifizierte Fachleute ver-
folgen nicht selten Lehr- und Forschungstétigkeiten, dies insbesondere auch an Eid-
gendssischen Technischen Hochschulen. Diese Personen generell von einem
Richteramt auszuschliessen, wiirde den Kreis der potenziellen Kandidatinnen und
Kandidaten unnétig einschranken. Dies zu verhindern war bereits bei der Schaffung
des BPatGer ein zentrales Anliegen.49

Sollte beim BPatGer zusétzlicher Ressourcenbedarf fiir hauptamtliche Richterinnen
und Richter anfallen, so ist wegen der zu erwartenden Fallzahlen moglicherweise nur
ein Teilzeitpensum erforderlich. Mit den nun verschérften Regeln betreffend die Un-
vereinbarkeiten wird es fiir das BPatGer zunehmend schwierig werden, qualifizierte
Kandidierende fiir ein Teilzeitpensum zu finden. Um diesem Umstand massvoll ent-
gegenzuwirken, soll es ein und derselben Person kiinftig méglich sein, gleichzeitig
sowohl am BVGer als auch am BPatGer je zu Teilzeit hauptamtliche Richterin bzw.
hauptamtlicher Richter zu sein. Solches ist mdglich, da die beiden Gerichte im Instan-
zenzug unabhingig voneinander sind und damit keine Interessengegensitze bestehen.
Entsprechend wird Artikel 10 Absatz 1 derart angepasst, dass nur noch unter die Un-
vereinbarkeiten fallt, wer dem Bundesgericht angehort. Gleichermassen wird auch
Artikel 6 Absatz 1 E-VGG mit einem entsprechenden Vorbehalt ergédnzt, der einer
Person ein gleichzeitiges Arbeitsverhéltnis mit dem BVGer und dem BPatGer ermog-
licht.

Absatz 4 regelt eine zentrale Inkompatibilitdt fiir hauptamtliche Richterinnen und
Richter. Hauptamtlichen Richterinnen und Richtern, die im Vollzeitpensum tétig sind,
ist gestiitzt auf Absatz 5 generell untersagt, andere Erwerbstatigkeiten auszuiiben. Ab-
satz 4 ist daher einzig fiir hauptamtliche Richterinnen und Richter im Teilzeitpensum
von Bedeutung. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, gilt die Unvereinbarkeit fiir
hauptamtliche Richterinnen und Richter, berufsméssig Dritte zu vertreten, neu auch
fiir die Vertretung vor der (verwaltungsrechtlichen) Vorinstanz, also dem IGE. Ab-
satz 4 wird entsprechend ergénzt.

Art. 13

Im Sinne einer einheitlichen Handhabung innerhalb des Gesetzes wird in Absatz 2
jeweils zuerst die weibliche Form genannt. Dabei handelt es sich um eine redaktio-
nelle Anpassung.

49 BBI2008 455, hier 474 und 475
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Art. 17

In Anlehnung an die parallele Bestimmung von Artikel 13 VGG wird Artikel 17 in
der Sachiiberschrift und mit den neuen Absétzen 1 und 2 ergénzt.

Der bisherige Wortlaut von Artikel 17 wird neu in unverénderter Form in Absatz 3
geregelt. Die Ergidnzungen der Absdtze 1 und 2 sind redaktionelle Klarstellungen von
dem, was bereits unter heutigem Recht gilt. Hauptamtliche Richterinnen und Richter
konnen demnach ihr Amt zu einem Voll- oder Teilzeitpensum ausiiben.

Absatz 2 hilt weiter fest, dass das Gericht in begriindeten Féllen eine Verdnderung
des Beschiftigungsgrads wihrend der Amtsdauer bewilligen kann. Dies erscheint
zweckmissig, damit das BPatGer innerhalb der vorgegebenen Anzahl fiir hauptamt-
liche Richterinnen und Richter die Pensa bei Vorliegen von begriindeten Fallen an-
passen kann.

Im Ubrigen werden die Einzelheiten des Arbeitsverhiltnisses — und damit auch der
Beschéftigungsgrad der hauptamtlichen Richterinnen und Richter — wie bisher ge-
stiitzt auf die Delegationsnorm in Absatz 3 von der Gerichtskommission festgelegt.50

Art. 19 und 20

Die neue Regelung zur Anzahl der hauptamtlichen Richterinnen und Richter (Art. 8
Abs. 2 E-PatGG) sieht eine Bandbreite von zwei bis vier Personen vor. Artikel 19 und
20 werden entsprechend angepasst.

Art. 21

Mit der Zusténdigkeit des BPatGer neu auch fiir verwaltungsrechtliche Beschwerde-
verfahren in Patentsachen (vgl. Art. 26 Abs. 5 E-PatGG) wird eines der zentralen An-
liegen aus dem Vernehmlassungsverfahren umgesetzt. Um das Spezialwissen der ne-
benamtlichen Richterinnen und Richter auch in verwaltungsrechtlichen
Beschwerdeverfahren in den Spruchkorper einzubinden, gelten die bestehenden Re-
gelungen des BPatGer betreffend den Spruchkorper neu auch fiir diese Verfahren.
Dadurch wird sichergestellt, dass auch im (verwaltungsrechtlichen) Beschwerdever-
fahren ein institutionalisiertes Fachgericht zustdndig ist. Dennoch sind die in Absatz 2
vorzunehmenden Anderungen rein redaktioneller Natur. Weiter wird in sprachlicher
Hinsicht verdeutlicht, dass je separate Personen technisch und juristisch ausgebildet
sein miissen, wenn der Spruchkérper aus fiinf Personen besteht.

Absatz 5 stellt insbesondere eine einheitliche Rechtsprechung sicher. Das geltende
Recht sieht vor, dass dem Spruchkdrper einzig in Fillen hoherer Gewalt keine haupt-
amtliche Richterin bzw. kein hauptamtlicher Richter angehéren muss. Diese Aus-
nahme soll sicherstellen, dass das Gericht jederzeit aktionsfdhig ist, und damit einen
gesetzeskonformen Gerichtsbetrieb gewdhrleisten. Das Gleiche muss jedoch garan-
tiert werden, wenn in einem Einzelfall sdmtliche hauptamtlichen Richterinnen und
Richter von Ausstandsbegehren oder Ausstandsgriinden betroffen sind. Zwar ist so
etwas in der Praxis bis anhin nicht vorgekommen, ausgeschlossen werden kann es
jedoch nicht, deshalb wird Absatz 5 entsprechend ergénzt.

50 Richterverordnung vom 13. Dezember 2002; SR 173.711.2
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Art. 23

Im Sinne einer Vereinfachung werden die Regelungsgehalte der Artikel 23 und
35 PatGG neu in Artikel 23 zusammengefiihrt. Aus diesem Grund wird Arti-
kel 35 PatGG gestrichen. Zudem wird Artikel 23 an die neue Zustindigkeit des BPat-
Ger fiir Beschwerdeverfahren angepasst.

Die Sachiiberschrift von Artikel 23 wird von «Einzelrichterin oder Einzelrichter» in
«Instruktionsrichterin oder Instruktionsrichter» umbenannt.

Absatz 1 enthélt im ersten Satz neu den Regelungsgehalt des bisherigen Artikels 35
Absatz 1 erster Satz. Damit wird vorab der Grundsatz festgehalten, dass die Prasiden-
tin bzw. der Prdsident als Instruktionsrichterin bzw. als Instruktionsrichter das Ver-
fahren bis zum Entscheid leitet. Im zweiten Satz werden der bisherige Artikel 23 Ab-
satz 2 und der bisherige Regelungsgehalt von Artikel 35 Absatz 1 zweiter Satz
zusammengefiihrt. Zwecks einheitlicher Handhabung innerhalb des PatGG wird zu-
erst die weibliche und dann die ménnliche Form genannt. Zudem erfolgt eine redak-
tionelle Anpassung an den Umstand, dass das BPatGer kiinftig eventuell mehr als
zwei hauptamtliche Richterinnen und Richter zihlt (vgl. Art. 8 Abs. 2 E-PatGG).

Absatz 2 enthilt neu den Regelungsgehalt des bisherigen Artikels 23 Absatz 1. Buch-
stabe a wird analog Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe b VGG mit der Zustindigkeit der
Instruktionsrichterin oder des Instruktionsrichters fiir das Nichteintreten auf offen-
sichtlich unzuldssige Rechtsmittel ergénzt. Zudem wird Buchstabe f ins Gesetz auf-
genommen, damit die Kompetenzen nach dem VwVG auch fiir Instruktionsrichterin-
nen und Instruktionsrichter am BPatGer gelten.

Absatz 3 enthilt inhaltlich in unverénderter Form den Regelungsgehalt des bisherigen
Artikels 35 Absatz 2.

Absatz 4 enthilt den bisherigen Regelungsgehalt von Artikel 23 Absatz 3. Da das
BPatGer neu auch fiir verwaltungsrechtliche Beschwerdeverfahren zustdndig ist, wird
der Anwendungsbereich von Absatz 4 ausdriicklich auf zivilrechtliche Verfahren be-
schrinkt. Diese Einschrankung erfolgt vor dem Hintergrund der Einheitlichkeit des
Verwaltungsverfahrensrechts des Bundes, welches bei Zusténdigkeit der Einzelrich-
terin bzw. des Einzelrichters keine Erweiterung des Spruchkérpers vorsieht (vgl.
Art. 23 VGQG).

In verwaltungsrechtlichen Verfahren bleibt letztlich zu beachten, dass Artikel 39 Ab-
sitze 2 und 3 VGG iiber den Verweis von Artikel 27 Absatz 2 E-PatGG zusétzlich
Anwendung finden.

Art. 25a

Das Offentlichkeitsgesetz vom 17. Dezember 200451 ist fiir die Eidgendssischen Ge-
richte nicht direkt anwendbar. Es gilt fiir das BGer, das BVGer und das BStGer nur

51 SR 152.3

63 /87



«%ASFF_YYYY_ID»

kraft besonderer Vorschriften im BGG, im VGG und im Strafbehérdenorganisations-
gesetz vom 19. Mirz 201052, wonach das Offentlichkeitsgesetz sinngemiss gilt, so-
weit die Gerichte administrative Aufgaben oder allféllige Aufsichtstitigkeiten erfiil-
len. Eine solche besondere Vorschrift fehlt im PatGG, was nun korrigiert wird.

Art. 26

Artikel 26 regelt die sachliche Zusténdigkeit des BPatGer. Diese beschrénkte sich bis-
her auf die im Gesetz genannten zivilrechtlichen Verfahren in Patentsachen. Diese
zivilrechtliche Zustdndigkeit bleibt unveréndert bestehen. In redaktioneller Hinsicht
wird jedoch in den Absdtzen 1—4 klargestellt, dass gleichermassen mit den Patenten
auch die erginzenden Schutzzertifikate (Art. 140a—140s PatG) von dieser Zusténdig-
keit miterfasst sind. Dies ist in Lehre und Rechtsprechung33 unbestritten.

In Absatz 5 wird neu die Zustindigkeit des BPatGer fiir Beschwerden gegen Verfii-
gungen des IGE ins Gesetz aufgenommen, die in Anwendung des PatG erfolgen. Aus-
driicklich nicht erfasst von dieser spezialgerichtlichen Zustandigkeit sind Verfligun-
gen des IGE in Anwendung des MSchG und des DesG. Ebenfalls nicht erfasst sind
Verfligungen, die von anderen Verwaltungsbehorden gestiitzt auf das Patentgesetz er-
gehen. Dies betrifft im Wesentlichen Verfiigungen des Bundesamtes fiir Zoll und
Grenzsicherheit (BAZG) nach den Artikeln 86a—86k PatG. Weiterhin vom sachlichen
Zustandigkeitsbereich des BPatGer ausgenommen sind patentrechtliche Strafverfah-
ren nach den Artikeln 81-86 PatG.

Art. 27

In Artikel 27 wird das fiir das BPatGer anwendbare Verfahrensrecht geregelt. Mit der
Erweiterung des sachlichen Zusténdigkeitsbereichs auch auf (verwaltungsrechtliche)
Beschwerden in Patentsachen ist Absatz I auf Zivilverfahren einzuschrinken. Die
ZPO soll nur in diesem Bereich zur Anwendung kommen, soweit das PatG oder das
PatGG nichts anderes bestimmen.

Im neuen Absatz 2 wird das anwendbare Verfahrensrecht fiir verwaltungsrechtliche
Beschwerdeverfahren festgelegt. Unter Vorbehalt der Regelungen des PatGG und des
PatG gilt mit dem Verweis auf das 3. und 4. Kapitel des VGG fiir das BPatGer das-
selbe Verfahrensrecht wie fiir das BVGer. Damit bringt der Gesetzgeber zum Aus-
druck, dass alle Beschwerdeverfahren im Grundsatz den gleichen Verfahrensregeln
unterliegen sollen; unabhingig davon, ob das allgemeine Verwaltungsgericht oder das
Spezialgericht des Bundes fiir Patentsachen zustindig ist.

Die Anwendbarkeit des VGG beschrinkt sich aber auf das 3. und 4. Kapitel. Alle
iibrigen Bestimmungen, insbesondere jene zur Organisation und zur Verwaltung des
BVGer, finden fiir das BPatGer keine Anwendung. Vorbehalten bleiben verwaltungs-
rechtliche Regelungen im PatGG und im PatG. Letzteres enthilt in Artikel 59¢ Ab-
satz 2 und 59¢"* E-PatG besondere Regelungen zum Beschwerdeverfahren. Die Best-
immungen des 3. und 4. Kapitels des VGG kommen im Ubrigen fiir das BPatGer

52 SR 173.71
53 BGE 144 111 285; BGE 145 111 451
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ungeachtet dessen zur Anwendung, dass gewisse Formulierungen auf das BVGer und
dessen Organisation ausgerichtet sind.

Demgeméss richtet sich auch vor dem BPatGer das Verfahren {iber den Verweis in
Artikel 37 VGG nach dem VwVG (soweit das VGG, das PatG oder das PatGG nichts
anderes bestimmen). Betreffend die Ausstandsregeln verweist Artikel 38 VGG so-
dann auf die Bestimmungen des BGG. Damit kommt im Beschwerdeverfahren vor
dem BPatGer Artikel 34 BGG ergidnzend zu Artikel 28 E-PatGG zur Anwendung.
Ebenfalls ergénzend zu den Regelungen in Artikel 23 E-PatGG finden Artikel 39 Ab-
sdtze 2 und 3 VGG Anwendung. Des Weiteren gelten in verwaltungsrechtlichen Be-
schwerdeverfahren vor dem BPatGer die Artikel 4043 sowie 45-48 VGG. Hingegen
kommt Artikel 44 VGG derzeit keine eigenstindige Bedeutung zu, da das BPatGer
im Verwaltungsverfahren — anders als das BVGer gemdss Artikel 34 VGG — keine
Zustandigkeit fiir Klagen hat.

Absatz 3: Artikel 13 Absatz 1 VwVG regelt die Mitwirkungspflicht von Parteien
bei der Feststellung des Sachverhalts. Von dieser Pflicht ausgenommen ist die Her-
ausgabe von Gegenstidnden und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrer
Anwiltin oder ihrem Anwalt, wenn diese oder dieser zur Vertretung vor schweizeri-
schen Gerichten berechtigt ist.

Im Beschwerdeverfahren ist die berufsméssige Vertretung, anders als in Zivilverfah-
ren vor dem BPatGer (Art. 29 Abs. 1 PatGGi. V. m. Art. 68 Abs. 2 Bst. a ZPO), nicht
auf Rechtsanwiltinnen und Rechtsanwilte sowie — in Verfahren betreffend den Be-
stand eines Patents — auf Patentanwéltinnen und Patentanwélte im Sinne von Arti-
kel 2 des Patentanwaltsgesetzes vom 20. Mérz 200954 beschrénkt. In diesen Verfah-
ren richtet sich die Vertretungsbefugnis {iber die Verweise in Absatz 2 und Artikel 37
VGG nach dem VwVG. Demgemiss kdnnen auch Patentanwéltinnen und Patentan-
wilte Parteien oder Dritte vor dem BPatGer in Beschwerdeverfahren vertreten. Es ist
daher angezeigt, dass Artikel 13 Absatz 1% VwVG sinngemiss auch fiir Gegenstinde
und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrer Patentanwéltin oder ihrem Pa-
tentanwalt gilt. Voraussetzung dafiir ist jedoch, dass diese Patentanwiltin oder dieser
Patentanwalt geméss Artikel 29 Absatz 1 PatGG zur Vertretung berechtigt ist und den
Patentanwaltsberuf unabhéngig ausiibt.

Absatz 4: Nach Artikel 61 Absatz 1 VwVG entscheidet die Beschwerdeinstanz in der
Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die
Vorinstanz zurlick. Dabei liegt es im pflichtgemdssen Ermessen der Beschwer-
deinstanz, ob sie reformatorisch oder kassatorisch entscheidet.55

Mit der Vorlage wird das bisherige Einspruchsverfahren vor dem IGE abgeschafft.
Dritten steht deshalb neu ein erweitertes Beschwerderecht zu. Da fiir Dritte die Ana-
lyse eines verdffentlichten Patents zeitaufwendig ist, gilt nach Artikel 59¢ Absatz 2 E-
PatG eine Beschwerdefrist von vier Monaten nach Verdffentlichung der Eintragung
des Patents.

Heisst das BPatGer eine Beschwerde gegen eine Verfiigung gut, mit der das IGE ein
Patentgesuch abgewiesen hat oder mit der es nicht darauf eingetreten ist, so konnten

54 SR 935.62
55 BGE 131 V407 E.2.1.1
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im Einzelfall die Rechtsschutzinteressen von Dritten tangiert sein, wenn das BPatGer
einen reformatorischen Entscheid fallt. Dritte miissten in diesem Fall vom BPatGer
verlangen, dass ihnen nachtréglich der Entscheid mitgeteilt wird. Hierauf kdnnten sie
diesen Entscheid beim Bundesgericht mit Beschwerde anfechten. Damit wiirde jedoch
allfélligen Interessen Dritter nicht geniigend Rechnung getragen.

Dritte sollen in jedem Fall von ihrem Beschwerderecht vollumfanglich Gebrauch ma-
chen konnen. Deshalb rechtfertigt es sich, abweichend von Artikel 61 Ab-
satz 1 VwVG vorzusehen, dass das BPatGer immer dann einen kassatorischen Ent-
scheid zu féllen hat, wenn es eine Beschwerde gegen eine Verfiigung gutheisst, mit
der das IGE ein Patentgesuch abgewiesen hat oder mit der es nicht darauf eingetreten
ist. Damit hat das IGE in der Sache neu zu verfiigen und Dritten steht es frei, innerhalb
von vier Monaten ab Veroffentlichung der Eintragung des Patents eine Beschwerde
ans BPatGer zu machen.

Art. 28

Artikel 28 erginzt die anwendbaren Ausstandsregeln in der ZPO durch einen zusitz-
lichen Ausstandsgrund. Mit der neuen Zusténdigkeit des BPatGer auch fiir Beschwer-
deverfahren gegen Verfiigungen des IGE im Patentbereich gilt dieser iiber die Ver-
weise in Artikel 27 Absatz 2 E-PatGG und Artikel 38 VGG ebenso in Ergénzung zu
Artikel 34 BGG.

Inhaltlich wird der Ausstandsgrund auf sdmtliche Gerichtspersonen, d. h. auch auf
hauptamtliche Richterinnen und Richter sowie auf Gerichtsschreiberinnen und Ge-
richtsschreiber, erweitert. Eine Einschrankung auf nebenamtliche Richterinnen und
Richter lasst sich bei den Ausstandsgriinden nicht rechtfertigen: Auch hauptamtliche
Richterinnen und Richter kdnnen ihr Amt zu einem Teilzeitpensum ausiiben — und
damit gleich wie nebenamtliche Richterinnen und Richter von diesem Ausstands-
grund betroffen sein.>¢

Das Gleiche gilt fiir die Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber am BPatGer,
soweit diese ihr Amt nicht ohnehin zu einem Vollzeitpensum ausiiben. Diese haben
insbesondere beratende Stimme und redigieren die Entscheide des BPatGer
(Art. 24 PatGG). Die Mitwirkung der Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber
an den Entscheiden des BPatGer ist damit im Gesetz verankert. Dementsprechend
unterliegen auch sie den Ausstandsgriinden und werden daher ebenfalls in Artikel 28
aufgefiihrt.57 Im Ubrigen wurden kleinere redaktionelle Anpassungen vorgenommen.

Art. 29

Absatz 1 stellt fiir Zivilverfahren betreffend den Bestand des Patents sicher, dass auch
Patentanwéltinnen und Patentanwilte, die ihren Beruf unabhéngig ausiiben, als Par-
teivertretung vor dem BPatGer auftreten kénnen. Das VWVG enthélt bei den Vertre-
tungsregelungen keine solchen Anforderungen. Nach Artikel 11 Absatz 1 VwVG
kann sich die Partei auf jeder Stufe des Verfahrens vertreten lassen. Anlass dazu, auch

56 Vgl. Calame, Thierry / Hess-Blumer, Andri / Stieger, Werner (Hrsg.) (2013): Patentge-
richtsgesetz (PatGG), Kommentar. Basel: Helbing Lichtenhahn Verlag, Rz. 19 zu Art. 28.
57 Vgl. Urteil des Bundesgerichts 4P.35/2006 vom 24. Mérz 2006 E. 2.3 mit Hinweisen.
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im (verwaltungsrechtlichen) Beschwerdeverfahren den Kreis der berechtigten Vertre-
ter einzuschrianken, besteht nicht. Daher ist im bestehenden Absatz 1 redaktionell klar-
zustellen, dass diese Regelung weiterhin einzig in Zivilverfahren zur Anwendung ge-
langt.

Im Ubrigen wird klargestellt, dass Patentanwiltinnen und Patentanwilte vor dem
BPatGer auch in Verfahren betreffend den Bestand eines ESZ auftreten konnen, so-
fern sie den Patentanwaltsberuf unabhingig ausiiben.

4. Abschnitt: Prozesskosten und unentgeltliche Rechtspflege in zivilrechtlichen An-
gelegenheiten

In Beschwerdeverfahren richten sich die Verfahrenskosten nach dem neuen 5. Ab-
schnitt des Gesetzes. Entsprechend wird die Uberschrift des 4. Abschnitts auf zivil-
rechtliche Angelegenheiten eingeschrinkt.

Art. 34

In Anlehnung an die geltende Regelung in der ZPO erfahrt Absatz 2 eine inhaltliche
Klarstellung: Auch in zivilrechtlichen Verfahren vor dem BPatGer geht mit Entscha-
digung des unentgeltlichen Rechtsbeistands durch die Gerichtskasse der Anspruch auf
den Bund iiber. Der Anspruch des Bundes verjihrt zehn Jahre nach dem rechtskrafti-
gen Abschluss des Verfahrens.

5. Abschnitt: Prozesskosten in verwaltungsrechtlichen Beschwerdeverfahren

In Beschwerdeverfahren vor dem BPatGer gelten andere Regelungen betreffend die
Verfahrenskosten als in zivilrechtlichen Angelegenheiten. Daher wird der 4. Ab-
schnitt auf zivilrechtliche Angelegenheiten eingeschrankt und fiir verwaltungsrechtli-
che Beschwerdeverfahren der neue 5. Abschnitt eingefligt.

Art. 34a

Das 3. und 4. Kapitel des VGG enthalten keine Bestimmungen zu den Verfahrenskos-
ten und Entschidigungen. Uber die Verweise in Artikel 27 Absatz 2 E-PatGG und
Artikel 37 VGG gelten daher betreffend die Prozesskosten in verwaltungsrechtlichen
Beschwerdeverfahren vor dem BPatGer die Bestimmungen des VwVG. Dieser
Grundsatz wird der Klarheit halber in Artikel 34a festgehalten.

Des Weiteren wird einem besonderen Umstand Rechnung getragen, der eine Gleich-
behandlung der Parteivertretung mit derjenigen in Zivilverfahren vor dem BPatGer
bezweckt. Demgemiss ist die Entschddigung der Patentanwéltinnen und Patentan-
wilte sinngemiss nach der berufsmissigen anwaltlichen Vertretung (Anwaltshono-
rar) zu bestimmen, wenn diese den Patentanwaltsberuf unabhéngig im Sinne von Ar-
tikel 29 Absatz 1 PatGG ausiiben. In Beschwerdeverfahren gilt die unabhéngige
Berufsausiibung zwar nicht als Voraussetzung fiir die berufsméssige Vertretung, doch
hat das Gericht dies bei Vorlage geeigneter Unterlagen nach Artikel 29 Ab-
satz 2 PatGG bei der Festsetzung der Entschidigung zu beriicksichtigen.
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Im Ubrigen ist die Kompetenzdelegation an das BPatGer, die Gerichtsgebiihren sowie
die Entschidigungen an die Parteien, an amtliche Vertreterinnen und Vertreter, an
Sachverstindige sowie an Zeuginnen und Zeugen festzusetzen, in den Anderungen
des VwVG enthalten. Dementsprechend bedarf es hierflir im PatGG keiner separaten
Kompetenzdelegation.

Art. 35

Der Regelungsgehalt von Artikel 35 ist neu in Artikel 23 E-PatGG enthalten. Arti-
kel 35 kann deshalb aufgehoben werden.

Art. 36

Der Anwendungsbereich von Absatz 1 wird auf zivilrechtliche Verfahren einge-
schrinkt, da die Verfahrenssprache in Beschwerdeverfahren nach anderen Grundst-
zen bestimmt wird (vgl. Abs. 1°). Im Ubrigen wird sowohl in Absatz 1 als auch in
Absatz 3 neu geregelt, dass die Festlegung der Verfahrenssprache sowie die Zustim-
mung, dass die englische Sprache benutzt werden kann, in der Kompetenz der Instruk-
tionsrichterin bzw. des Instruktionsrichters liegt.

In Beschwerdeverfahren vor dem BPatGer ist grundsitzlich die Sprache des ange-
fochtenen Entscheids massgebend. Verwenden die Parteien jedoch eine andere Amts-
sprache, kann das Verfahren in dieser Sprache gefiihrt werden. Der neue Absatz 1
wiederholt der Klarheit halber diese bereits in Artikel 33a Absatz 2 VwVG festgelegte
Regel, die auch Kraft der Verweise in Artikel 27 Absatz 2 E-PatGG und Arti-
kel 37 VGG fiir Beschwerdeverfahren vor dem BPatGer gilt.

Im Ubrigen ist anzumerken, dass die Absitze 2—4 neu ebenso fiir Beschwerdeverfah-
ren zur Anwendung kommen (im Sinne einer spezialgesetzlichen Regelung). Damit
kann Englisch benutzt werden, wenn das Gericht und die Parteien zustimmen.

Art. 37

In Absatz 2 wird klargestellt, dass die Stellungnahme zum Gutachten gegebenenfalls
auch miindlich erfolgen kann. Die bisherige gesetzliche Vorgabe, dass dies schriftlich
erfolgen muss, tragt etwaigen dringlichen Féllen in miindlichen Verhandlungen zu
wenig Rechnung und ldsst sich mit Bezug auf den Zweck der Bestimmung nicht recht-
fertigen.

Das Gericht ist verpflichtet, eigenes Fachwissen offenzulegen, damit die Parteien
dazu Stellung nehmen kdnnen (Art. 183 Abs. 3 ZPO). Absatz 3 verpflichtet das BPat-
Ger, diese Fachrichtervoten zu protokollieren. Dies gilt neu ebenfalls fiir Beschwer-
deverfahren. Die Anderung von Absatz 3 ist rein redaktioneller Natur. Da Fachrich-
tervoten von technisch ausgebildeten Richterinnen und Richtern stets gestiitzt auf
deren besondere Sachkunde erfolgen, kann darauf verzichtet werden, diese sog. be-
sondere Fachkunde im Wortlaut von Absatz 3 zu wiederholen.
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Art. 38

Artikel 38 gilt neu auch fiir Beschwerdeverfahren. Da kein Anlass besteht, die Form
der Stellungnahme auf die Schriftlichkeit zu beschrénken, wird diese Prazisierung ge-
strichen.

Art. 39

Die Anpassung in Absatz 3 ist rein redaktioneller Natur (Streichung des Datums).

Art. 41a

Als allgemeiner, intertemporal-rechtlicher Grundsatz gilt die sofortige Anwendbar-
keit des neuen Verfahrensrechts. Mit Ausnahme der Anderung des Instanzenzugs im
strittigen Verwaltungsverfahren erféhrt das anwendbare Verfahrensrecht keine grund-
legende Anderung. So richtet sich das Verfahren grundsitzlich nach denselben Ver-
fahrensvorschriften, die heute fir das BVGer gelten (vgl. Art.27 Abs.2 und
3 E-PatGQG). Nichtsdestotrotz wird mit der Anderung des Instanzenzugs die Kontinu-
itdt zwischen dem bestehenden und dem neuen System unterbrochen. Aus diesem
Grund sieht Absatz 1 fiir Verfiigungen, die vor Inkrafttreten der Anderung ergangen
sind, die Anwendung des bisherigen Rechts vor. Damit ist auch klar, dass verwal-
tungsrechtliche Beschwerden gegen Patente, welche das IGE nach dem revidierten
PatG erteilt, in die Zusténdigkeit des auf Patentsachen spezialisierten BPatGer fallen.

Absatz 2 enthilt eine spezielle Ubergangsregelung fiir Richterinnen und Richter, wel-
che im Zeitpunkt des Inkrafttretens der vorliegenden Revision dem BPatGer angehd-
ren. Sie gilt auch, wenn diese Personen wiedergewihlt werden. Eine Anderung der
Bestimmungen iiber die Unvereinbarkeiten soll keinen Einfluss auf die Rechtsstellung
gewihlter Richterinnen und Richter haben. Im Zeitpunkt ihrer Wahl haben sie den
geltenden Bestimmungen zu den Unvereinbarkeiten entsprochen, weshalb sie in ihrer
Rechtsstellung zu schiitzen sind. Von dieser Ubergangsbestimmung unberiihrt bleiben
die im Einzelfall anwendbaren Bestimmungen iiber den Ausstand.

6 Auswirkungen

6.1 Allgemeines

Die Auswirkungen der Vorlage hdngen in erster Linie davon ab, wie sich die Nach-
frage nach in der Schweiz giiltigen Schutztiteln verdndert. Aktuell haben Nutzerinnen
und Nutzer des Patentsystems die Moglichkeit, eine Erfindung als teilgepriiftes
Schweizer Patent am IGE oder als vollgepriiftes EP beim EPA anzumelden. Den eu-
ropdischen Weg wihlen deutlich iiber 90 %.58 Der Rest — in erster Linie auf dem hei-
mischen Markt tatige KMU — wihlt den nationalen Weg. Es ist davon auszugehen,
dass die Einfiihrung des vollgepriiften Schweizer Patents das Anmeldeverhalten und
damit dieses Verhiltnis wenig beeinflussen wird.

58 Kann abgerufen werden unter: www.ige.ch > Dienstleistungen > Publikationen > Statisti-
ken > Statistiken Patente (Stand: 18.8.2022).
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Die fiir die Ermittlung der Auswirkungen verwendeten Informationen basieren auf
vom IGE in Auftrag gegebenen Studien. Eine dieser Studien untersuchte die verschie-
denen Optionen, die fiir eine Optimierung des Schweizer Patentsystems zur Verfii-
gung stehen.59 Bei den anderen handelt es sich um die ausfiihrliche Regulierungsfol-
genabschidtzung zur am 14. Oktober 2020 in die Vernehmlassung geschickten
Umsetzungsvariante (RFA )60 sowie diejenige zur jetzigen Vorlage (RFA II)6L.

Im Rahmen der RFA I mussten die Patentanmelderinnen und Patentanmelder in einer
umfangreichen Umfrage zwischen einem Gebrauchsmuster, einem vollgepriiften
Schweizer Patent oder einem EP auswihlen — das bisherige teilgepriifte Patent stand
nicht mehr zur Verfiigung. Die Ausgangslage ist nun jedoch eine andere: Das teilge-
priifte Patent bleibt mit einigen Anpassungen bestehen. Dennoch wurde aus Zeit- und
Ressourcengriinden auf eine erneute aufwendige Umfrage fiir die RFA II verzichtet.

Gegeniiber der in die Vernehmlassung geschickten Umsetzungsvariante diirften we-
sentlich weniger Nachfrageverschiebungen eintreten. Es erscheint plausibel, dass die
Mehrheit der kiinftigen nationalen Anmeldungen die Teilpriifung durchlaufen wird.
Dies, weil der Aufwand fiir die Patentanmelderinnen und Patentanmelder bei einem
teilgepriiften Patent naturgeméss um einiges kleiner ist als bei einem vollgepriiften —
bei gleicher Schutzwirkung.

Dennoch diirfte ein Teil der national Anmeldenden die neue Moglichkeit nutzen, ein
vollgepriiftes Schweizer Patent zu erlangen. Ein vollgepriiftes Patent ist attraktiver,
da es im Fall einer gerichtlichen Auseinandersetzung weniger Risiken unterliegt (ei-
ner gerichtlichen Uberpriifung eher standhalten diirfte). Vor allem KMU, die an loka-
lem, aber verldsslichem Patentschutz interessiert sind, diirften vom vollgepriiften Pa-
tent Gebrauch machen. Mit solchen Patenten sind beispielsweise KMU auf
Expansionskurs fiir potenzielle Investoren attraktiver.

Um abzuschitzen, wie gross diese Gruppe ist, kann nicht auf Richtwerte aus anderen
Landern abgestellt werden. Ein System mit optionaler Vollpriifung ist international
atypisch. Das fiihrt zur Annahme, dass 10 % der neu eingehenden nationalen Anmel-
dungen eine Vollpriifung durchlaufen werden.

Patentanmelderinnen und Patentanmelder — darunter KMU mit eher regionalem Fo-
kus — die bis anhin nur iiber das EPA ein vollgepriiftes Patent (ein EP) mit Schutzwir-
kung fiir die Schweiz erhielten, kdnnten neu das vollgepriifte Schweizer Patent nach-
fragen. Das vollgepriifte Schweizer Patent bietet den KMU gegeniiber einem EP den
Vorteil, dass es giinstiger und schneller erteilt wird. Fiir die Quantifizierung dieser

59 Eidgenéssisches Institut fiir Geistiges Eigentum (Hrsg.) (2015): Optimierungspotenziale
des nationalen Schweizer Patentsystems. Bern. Kann abgerufen werden unter:
www.ige.ch > Dienstleistungen > Publikationsreihe des IGE > Nr. 8: Optimierungspoten-
tiale des nationalen Schweizer Patentsystems (05.2015) (Stand: 18.8.2022).

60 Polynomics (2021): Regulierungsfolgenabschitzung zur Patentrechtsreform aufgrund der
Motion Hefti 19.3228 «Fiir ein zeitgemésses Schweizer Patent» (RFA I). Bern. Kann ab-
gerufen werden unter: www.ige.ch > Recht und Politik > Immaterialgiiterrecht National >
Patentrecht > Revision Patentgesetz (Stand: 9.9.2022).

61 Polynomics (2022): Ergiinzende Regulierungsfolgenabschitzung zur Patentrechtsreform
aufgrund der Motion Hefti 19.3228 «Fiir ein zeitgemasses Schweizer Patent» (RFA II).
Bern. Kann abgerufen werden unter: www.ige.ch > Recht und Politik > Immaterialgiiter-
recht National > Patentrecht > Revision Patentgesetz (Stand: 9.9.2022).
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Nachfrageverlagerung liefert die Umfrage der RFA I einige Hinweise. In diesem Be-
reich hat sich die Anreizwirkung des neu gestalteten Patentsystems gegeniiber der
Vernehmlassung ndmlich nicht verdndert. Geméss der Umfrage aus dem Jahr 2020
werden 6 % der EP durch vollgepriifte Schweizer Patente ersetzt. Ausgehend von rund
5000 Anmeldungen von Patentanmelderinnen und Patentanmeldern aus der Schweiz
beim EPA fiihrt dies zu zusétzlichen 300 vollgepriiften nationalen Schweizer Paten-
ten.

Daneben stellen sich weitere Fragen: Die Anzahl nationaler Patentanmeldungen ist
seit einigen Jahren riickldufig. Lag sie im Jahr 2000 bei 2551, betrug sie 2010 noch
2192 und im Jahr 2020 wurden noch 1590 nationale Patente angemeldet. Der durch-
schnittliche jahrliche Riickgang von 2010 bis 2020 betrug 3,2 %. Ob sich dieser Trend
fortsetzt bzw. aufgrund hoherer Initialkosten sogar beschleunigt, ist unklar. Ebenso
die Antwort auf die Frage, ob die obligatorische Recherche und die Moglichkeit, dass
Dritte eine Vollpriifung verlangen kénnen, dazu fiihrt, dass qualitativ minderwertige
Patente gar nicht erst angemeldet werden. Weiter hingt die tatsdchliche Nachfrage
von weiteren Faktoren ab, beispielsweise den effektiven Kosten, der Qualitét der Ver-
fahren oder dem volkswirtschaftlichen Umfeld.

Aus diesen Griinden wird im Folgenden mit Szenarien gearbeitet, die eine gewisse
Bandbreite an moglichen Verldufen der Nachfrage abbilden. Auf Grundlage der fiir
die RFA I ermittelten Daten zu den erwarteten Substitutionseffekten sowie der defi-
nierten Szenarien lassen sich letztlich die Auswirkungen auf die anwendenden Behor-
den, die betroffenen Kreise und die Volkswirtschaft abschitzen.

Grundlage fiir die nachfolgenden vier Szenarien ist die durchschnittliche Anzahl An-
meldungen, fiir die auch tatsdchlich die Anmeldegebiihren bezahlt wurden (2018—
2020: 1459). Ferner liegt den Szenarien die Vermutung zugrunde, dass wie bisher
etwa die Hilfte der Anmeldungen vor der tatséchlichen Patentpriifung zuriickgezogen
wird. Diese Ausfallquote kommt dadurch zustande, dass sich im Verlaufe des Ertei-
lungsverfahrens herauskristallisieren kann, dass sich z. B. das betroffene Geschafts-
feld verdndert hat oder dass das Patent die Eintragungsvoraussetzungen nicht erfiillt
etc. Des Weiteren gilt die bereits erwéhnte Annahme, dass fiir 10 % der Anmeldungen
die Vollpriifung und fiir den Rest die Teilpriifung beantragt wird.

—  Szenario 1 «Status quo»: Die Nachfrage nach nationalen Schutztiteln bleibt
stabil — die Revision macht das Schweizer Patentwesen attraktiver, wodurch
die Anzahl der Anmeldungen nicht weiter zuriickgeht.

—  Szenario 2 «Status quo und EP-Substitutiony: Verglichen mit Szenario 1
substituieren zusitzlich einige Anmelderinnen und Anmelder das EP durch
das neue vollgepriifte Schweizer Patent. Fiir die Quantifizierung dieses Sub-
stitutionseffekts werden die Ergebnisse der Umfrage aus der RFA I verwen-
det: Rund 6 % der EP-Patente werden neu in der Schweiz vollgepriift.

—  Szenario 3 «Riickldufige Tendenzy: Die riicklaufige Tendenz der vergange-
nen Jahre setzt sich fort, verstirkt durch hohere Initialgebiihren (Recherche)
und die im neuen Patentsystem vorgesehene Selbstregulierung (Dritte kon-
nen auf Grundlage von 6ffentlichen Rechercheergebnissen eine Vollprii-
fung verlangen). Resultat ist eine um 10 % tiefere Nachfrage nach nationa-
len Schutztiteln.
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—  Szenario 4 «Riickldufige Tendenz und EP-Substitutiony: Aufbauend auf
Szenario 3 werden zusétzlich EP durch das vollgepriifte Schweizer Patent
substituiert, wie in Szenario 2.

In der Tabelle 1 werden die Szenarien und die entsprechenden Zahlen zu Recherchen
und Priifungen zusammengefasst:

Sze- Bezahlte An- Im Erteilungspro- Anteil Anteil Wechsel Anzahl Anzahl Anzahl

nario meldungen zess verbleibende TP™ % vom EP Recher- TP VP
Anmeldungen” zum IGE chen

1 1459 730 90 % 10 % 0 1459 657 53

2 1459 730 90 % 10 % 300 1759 657 223%

3 1313 657 90 % 10 % 0 1313 591 66

4 1313 657 90 % 10 % 300 1613 591 216"

" Die «Riicklaufquote» liegt bei 50 %; ** Teilpriifung; ™" Vollpriifung; * (1459 = 0,5 «0,1) + (300 = 0,5);
™ (1313 0,5+ 0,1) + (300 « 0,5)

Tabelle 1: Erwartete Anzahl nationaler Anmeldungen am IGE nach Szenarien.

6.2 Auswirkungen auf den Bund

6.2.1 Finanzielle Auswirkungen

Auswirkungen auf das IGE

Das IGE ist das Kompetenzzentrum des Bundes fiir geistiges Eigentum (Art. 2 Abs. 1
Bst. b IGEQG). Es priift, erteilt und verwaltet die gewerblichen Schutzrechte, also auch
das nationale Schweizer Patent. Es ist vom Bundeshaushalt unabhingig (Art. 1 IGEG)
und finanziert sich zur Hauptsache iiber Gebiihren. Beim IGE werden durch die Re-
vision zusédtzliche Kosten anfallen, deren Hohe je nach Szenario variiert. Diese Kosten
haben aufgrund der erwdhnten Unabhéngigkeit jedoch keine Auswirkungen auf den
Bundeshaushalt.

Die Kosten fiir die Einfiihrung des vollgepriiften Patents bestehen grundsétzlich aus
Kosten fiir die Anpassung der internen Prozesse, der Priifungsrichtlinien und der IT-
Systeme sowie fiir die Information der Patentnutzerinnen und Patentnutzer und der
Offentlichkeit {iber das neue Patentsystem. Demgegeniiber sind die fiir die Recherche
notwendigen Kompetenzen beim IGE bereits vorhanden, da Patentanmelderinnen und
Patentanmelder auf freiwilliger Basis schon heute eine Recherche beantragen konnen.
Die Einfiihrungskosten konnen iiber das laufende Budget abgedeckt werden. Deshalb
liegt der Fokus nachfolgend auf den wiederkehrenden Kosten.

Durch den in Ziffer 6.2.2 beschriebenen Bedarf an neuen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern erwachsen dem IGE zusétzliche Personalkosten. Geht man von jahrlichen
Vollkosten von rund 200 000 Franken pro Vollzeitidquivalent (VZA) aus, so ergeben
sich je nach Szenario die folgenden sich wiederholenden Mehrkosten:
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—  Szenario 1: 2,4 Millionen Franken
—  Szenario 2: 3,8 Millionen Franken
—  Szenario 3: 1,8 Millionen Franken
—  Szenario 4: 3,2 Millionen Franken

Diesen Mehrkosten stehen Mehreinnahmen des IGE gegeniiber. Die Gebiihreneinnah-
men des IGE setzen sich dabei zusammen aus nationalen Anmeldegebiihren und Auf-
rechterhaltungsgebiihren (Jahresgebiihren, einschliesslich derjenigen fiir EP, wobei
Letztere mit Abstand den grossten Teil der Einnahmen des IGE ausmachen). Fiir die
Festlegung der Gebiihrenhdhe sind der Institutsrat des IGE und der Bundesrat zustén-
dig (Art. 4 Abs. 3 i. V. m. Art. 13 Abs. 3 IGEG). Der Institutsrat tiberpriift dabei re-
gelmdssig die finanzielle Situation des IGE. Letztlich soll das IGE bei einem ange-
messenen Eigenkapital iiber einen ausgeglichenen Haushalt verfligen.

Die einmaligen Gebiihren, die bei der Anmeldung eines Patents anfallen, sowie die
wiederkehrenden Jahresgebiihren sind in den ersten Jahren nach der Anmeldung eher
niedrig bzw. nicht kostendeckend Wihrend dieser Zeitspanne ist der Erfolg einer Er-
findung noch ungewiss. Mit zunehmender Laufzeit des Patents steigt in der Regel der
Umsatz eines dadurch geschiitzten Produkts. Daher steigen mit zunehmendem Alter
des Patents auch die wiederkehrenden Gebiihren — namentlich die jéhrlichen Auf-
rechterhaltungsgebiihren. Diese Grundsétze gelten auch fiir die Festlegung der Ge-
biihren im revidierten Patentsystem. Da die Hohe der Gebiihren fiir das teil- sowie
vollgepriifte Patent noch nicht bestimmt ist, kdnnen derzeit keine priazisen Aussagen
zu den Auswirkungen auf die Einnahmen des IGE gemacht werden.

Absehbar ist indessen, dass sich durch die obligatorische Recherche und die fakulta-
tive Vollpriifung eine neue Gebiihrenstruktur ergeben wird. Dabei diirften sich die
Gebiihrenansétze des IGE fiir die Anmeldung und die Recherche entsprechend den
oben beschriebenen Prinzipien auf einem &hnlichen Niveau bewegen wie bisher. Als
Gegenleistung erhalten Patentanmelderinnen und Patentanmelder kiinftig in jedem
Fall einen Recherchebericht sowie (neu) eine Stellungnahme des IGE. Die Stellung-
nahme fasst die massgeblichen Erkenntnisse aus der Recherche zusammen und bietet
somit einen Informationsgewinn gegeniiber heute. Demzufolge fiihrt die obligatori-
sche Recherche inkl. Stellungnahme zu keiner Gebiihrenerhhung im herkémmlichen
Sinne (insb. fiir das teilgepriifte Schweizer Patent). Vielmehr erbringt das IGE — im
Einklang mit den Ergebnissen der Vernehmlassung — kiinftig ein neues Leistungspa-
ket zu im Grossen und Ganzen dhnlichen Konditionen, wie dies bereits heute der Fall
ist. Bei der Sachpriifung ist derweil zwischen Teil- und Vollpriifung zu unterscheiden.
Im Vergleich zur heutigen Sachpriifung diirfte die Vollpriifung etwas teurer werden,
da sich diese aufwendiger gestaltet. Die Teilpriifung diirfte hingegen zu gleichblei-
benden Kosten erfolgen.

Durch das neue Leistungspaket steigt der Gesamtaufwand des IGE im Anmeldever-
fahren deutlich. Da die entsprechenden Gebiihren nur einen Teil der Kosten des IGE
decken, resultiert eine — in absoluten Werten betrachtet — grossere Unterdeckung der
anfallenden Kosten fiir die erbrachten Leistungen. Dieses Defizit soll das IGE durch
eine geringfiigig stirkere Umlenkung der Finanzfliisse von den Jahresgebiihren hin
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zum Anmeldeverfahren auffangen, wie weiter unten noch erléutert wird. Davon wer-
den vor allem KMU profitieren, welche am Anfang ihrer Innovationstétigkeit stehen
und sich noch nicht im Patentsystem etabliert haben.

Fiir die Berechnung der Mehreinnahmen des IGE werden an dieser Stelle lediglich
Annahmen getroffen. Der Institutsrat des IGE und der Bundesrat werden zu gegebener
Zeit die definitiven Gebiihren festlegen. So wird angenommen, dass die Anmeldung
und die Recherche inkl. Stellungnahme 700 Franken (Anmeldung und Recherche
ohne Stellungnahme bisher Fr. 700.—), die Teilpriifung 400 Franken und die Vollprii-
fung 700 Franken (Sachpriifung bisher Fr. 500.—) kosten werden. Basierend auf diesen
Annahmen wiirden die obligatorischen Gesamtkosten einschliesslich Anmeldung, Re-
cherche, Stellungnahme und Teilpriifung 1100 Franken betragen (bisher Fr. 700.— zu-
sammengesetzt aus Fr. 200.— Anmeldegebiihr und Fr. 500.— Priifungsgebiihr). Ausge-
hend hiervon diirften die Mehreinnahmen, die hauptsdchlich durch die
Recherchegebiihren zustande kommen, je nach Szenario in der Gréssenordnung zwi-
schen 0,4 und 0,9 Millionen Franken zu liegen kommen. Schliesslich fallt der gemaéss
Artikel 4 PatGG bis dato zu deckende Fehlbetrag des BPatGer durch das IGE weg.
Der Fehlbetrag belief sich in den vergangenen Jahren auf rund 0,8 Millionen Fran-
ken.62

In Tabelle 2 werden die ermittelten Zahlen als Ubersicht dargestellt:

Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 Szenario 4
Ressourcenbedarf in VZA 12 19 9 16
Ressourcenbedarf in Fr. -2,4 Mio. -3,8 Mio. -1,8 Mio. -3,2 Mio.
Mehreinnahmen in Fr. +0,6 Mio. +0,9 Mio. +0,4 Mio. +0,8 Mio.

Wegfall Deckung Fehlbetrag | +0,8 Mio. +0,8 Mio. +0,8 Mio. +0,8 Mio.
BPatG in Fr.

Netto-Mehrkosten in Fr. -1,0 Mio. -2,1 Mio. -0,6 Mio. -1,6 Mio.

Tabelle 2: Erwartete Mehrkosten des IGE nach Einfiihrung der Reform.

Gemiss Tabelle 2 resultieren somit Netto-Mehrkosten zwischen 0,6 und 2,1 Millionen
Franken, sofern die (einmal anfallenden) Anmelde-, Recherche- und Priifungsgebiih-
ren unwesentlich von den heutigen Ansdtzen abweichen und der Fehlbetrag des BPat-
Ger wegfillt. Wiirden diese Gebiihren erhoht, um die zusétzlichen Kosten zu kom-
pensieren, stiinde das im Widerspruch zum oben dargelegten Grundsatz, wonach
insbesondere die einmaligen Patentgebiihren tief bzw. nicht kostendeckend gehalten
werden. Zur Deckung der Mehrkosten geeigneter sind — wie bereits angesprochen —
die wihrend der Patentlaufzeit von maximal 20 Jahren erhobenen Aufrechterhaltungs-
gebiihren, welche zu einem Zeitpunkt anfallen, in dem sich das Patent tatsdchlich
rechnet. Die Aufrechterhaltungsgebiihren miissten zwischen 2 und 8 % steigen, um
die prognostizierten Mehrkosten zu decken (die durchschnittlichen Einnahmen aus

62 Vgl. www.bundespatentgericht.ch > Das Gericht > Geschéftsberichte (Stand: 18.8.2022).
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den Jahresgebiihren betrugen in den vergangenen Jahren rund 26,5 Mio. Fr.).63 In bei-
den Fillen handelt es sich um Schitzungen, damit die Gréssenordnung der Gebiihren-
erh6hung abgesehen werden kann. Auf den 1. Juli 2019 senkte das IGE die Aufrecht-
erhaltungsgebiihren infolge des guten Geschiftsgangs.®4 Nach der Revision diirften
diese Gebiihren aufgrund der Schitzungen wieder eine dhnliche Hohe aufweisen wie
vor 2020. Die Ergebnisse der im Rahmen der RFA I durchgefiihrten Umfrage zeigen,
dass rund drei Viertel der Befragten auch bereit sind, etwas hohere Kosten in Kauf zu
nehmen.

Auswirkungen auf die Gerichte

Fiir die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfiigungen des IGE in Patentsachen
ist neu das BPatGer zustdndig. Bisher nahm das BVGer diese Aufgabe wahr. Mit der
Einflihrung der Vollpriifung werden Neuheit und erfinderische Tétigkeit auch mogli-
che Beschwerdegriinde. Aus diesem Grund diirfte die Anzahl Beschwerden gegen
Verfligungen des IGE ansteigen. Es ist daher sicherzustellen, dass das BPatGer iiber
die personellen Ressourcen verfiigt, um diese Beschwerden beurteilen zu konnen. Das
fiihrt zu finanziellem Mehraufwand.

Ein Blick auf die Fallzahlen des EPA und dessen Beschwerdekammern liefert Hin-
weise darauf, mit welcher Beschwerderate in der Schweiz zu rechnen sein wird. So
16sen ungefédhr 2 % aller Patentanmeldungen beim EPA ein Beschwerdeverfahren aus.
Ausgehend von diesen Erfahrungswerten resultieren aus den vier oben beschriebenen
Szenarien jéhrlich ca. drei bis acht Beschwerden gegen Verfiigungen zu vollgepriiften
Patenten. Hinzu kommen einige wenige Beschwerden gegen Verfiigungen zu teilge-
priiften Patenten.65 In den vergangenen Jahren behandelte das BVGer durchschnittlich
drei Félle zu Patenten. In den Szenarien wird angenommen, dass sich diese Zahl auf-
grund der neu moglichen Drittbeschwerden verdoppelt. Das BPatGer rechnet, abhén-
gig vom Szenario und der gewihlten Vorgehensweise des Gerichts, mit jahrlichen
Mehrkosten fiir Personal, IT-Infrastruktur und Rdumlichkeiten von zwischen 0,2 und
0,6 Millionen Franken.

Die Revision sieht fiir die Bewidltigung der kiinftigen Beschwerden beim BPatGer
insgesamt maximal 200 Stellenprozente an zusétzlichen hauptamtlichen Richterinnen
und Richtern vor. Nach Einschitzung des BPatGer diirften die angenommenen Be-
schwerdezahlen lediglich einen Viertel davon ausschopfen. Die gewéhlte Obergrenze
soll aber sicherstellen, dass das BPatGer auch dann Uber die erforderlichen Ressour-
cen verfiigt, wenn die tatséchlichen Fallzahlen wider Erwarten die Annahmen deutlich
tibertreffen.

Den Mehraufwand deckt das BPatGer zu einem Anteil durch Gebiihren, bei deren
Festsetzung ein gewisser Handlungsspielraum besteht. Damit ist der Deckungsgrad
der Aufwendungen letztlich von der Hohe dieser Gebiihren abhéngig. Der nicht durch
die Gebiihren gedeckte Aufwand fiir verwaltungsrechtliche Beschwerdeverfahren

63 Vgl. www.ige.ch > Uber uns > Jahresberichte und Jahresrechnungen (Stand: 18.8.2022).

64 Vgl. Medienmitteilung des Bundesrats vom 17.4.2019 «Innovation wird giinstiger: Tie-
fere Gebiihren fiir Schweizer Patente». Kann abgerufen werden unter: www.ejpd.ad-
min.ch > Aktuell > Medienmitteilungen (Stand: 18.8.2022).

65  Vgl. www.bundespatentgericht.ch > Das Gericht > Geschéftsberichte (Stand: 18.8.2022).
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geht wie bis anhin zulasten des Bundeshaushalts. Nach Angaben des (bisher zustén-
digen) BVGer betrug sein Deckungsgrad durch die Einnahmen im Jahr 2020 rund
5 %, wobei iiber die Hélfte der erledigten Geschéfte Asylverfahren waren. Diese Ver-
fahren gelten — im Gegensatz zu Beschwerden in Patentsachen — als Streitigkeiten
ohne Vermogensinteresse und unterliegen betreffend die Verfahrenskosten tieferen
Tarifen (vgl. Art. 63 VwVG). Somit eignet sich der Deckungsgrad des BVGer nicht
als Referenzwert fiir denjenigen des BPatGer. Es ist davon auszugehen, dass der De-
ckungsgrad beim BPatGer deutlich hoher als 5 % ausfillt. Er lag zuletzt bei etwa
50 %. Damit weist das BPatGer, mit seiner eng begrenzten sachlichen Zustandigkeit
fiir zivilrechtliche Patentstreitigkeiten, derzeit den hochsten Deckungsgrad der Eidge-
nossischen Gerichte (5-17 %) aus.% Im verwaltungsrechtlichen Bereich diirfte er je-
doch tiefer sein. Bei einer Annahme von 30 % entstehen ungedeckte Kosten zwischen
rund 0,1 und 0,4 Millionen Franken.

Neu wird auch das Finanzdefizit des BPatGer im zivilrechtlichen Bereich aus institu-
tionellen Uberlegungen durch den Bundeshaushalt getragen (vgl. Ziff. 5.5 Erlauterun-
gen zu Art. 4 E-PatGG). Zum letztlich resultierenden Defizit aus dem verwaltungs-
rechtlichen Bereich kommt also der bereits erwédhnte Defizitdeckungsbeitrag im
Umfang von rund 0,8 Millionen Franken hinzu, den kiinftig nicht mehr das IGE ent-
richtet. Unter dem Strich betrégt die Belastung der Bundeskasse durch das neu gestal-
tete Beschwerdewesen zwischen 0,9 und 1,2 Millionen Franken.

Auf der anderen Seite diirfte es durch die neue Aufgabenteilung zu einer nicht ndher
bezifferbaren und aufwandsmassig kaum spiirbaren Entlastung des BVGer kommen
(weil dieses bisher nur wenige Beschwerden in Patentsachen zu beurteilen hatte).

6.2.2 Personelle Auswirkungen

Auswirkungen auf das IGE

Das neue Patentsystem mit obligatorischer Recherche bei allen Anmeldungen sowie
fakultativer Vollpriifung fiihrt beim IGE zu einem Mehraufwand.

Fiir die Berechnung des kiinftigen Bedarfs an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird
auf die bisherigen Erfahrungen des IGE zuriickgegriffen. Dieses geht von folgendem
Aufwand aus: Recherche, 20 Stunden; Priifung eines vollgepriiften Patents, 13 Stun-
den; Priifung eines teilgepriiften Patents, 6 Stunden. Aus den vier Szenarien resultiert
folgender Ressourcenbedarf des IGE:

—  Szenario 1: 12 zusiitzliche VZA
—  Szenario 2: 19 zusiitzliche VZA
—  Szenario 3: 9 zusitzliche VZA

—  Szenario 4: 16 zusiitzliche VZA

66 Vgl. www.bundespatentgericht.ch > Das Gericht > Geschéftsberichte (Stand: 18.8.2022).
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Auswirkungen auf die Gerichte

Das BPatGer ist in Zukunft sowohl fiir die zivilrechtliche Beurteilung von Patentver-
letzungs- oder Nichtigkeitsklagen als auch fiir die verwaltungsrechtlichen Beschwer-
deverfahren zustindig. Um diese neue Aufgabe zu bewiltigen, benétigt es unter Um-
stainden mehr Personal. Im Vordergrund stehen dabei neue Richterinnen und Richter,
die neben juristischen auch iiber allgemeine technische Kenntnisse und Erfahrungen
verfiigen. Da schwer abzuschitzen ist, wie sich die Fallzahlen und damit die Ge-
schéftslast des BPatGer in verwaltungsrechtlichen Beschwerdeverfahren entwickelt,
werden ihm maximal 200 zusétzliche Stellenprozente fiir hauptamtliche Richterinnen
und Richter zur Verfiigung gestellt. Dazu kommen nebenamtliche Richterinnen und
Richter, die bei Bedarf punktuell eingesetzt werden kdnnen, sowie Gerichtsschreibe-
rinnen und Gerichtsschreiber.

Die iiberwiegende Mehrheit der zivilrechtlichen Félle betriftt EP, nur ein kleiner Teil
vom IGE erteilte Patente. Von den im Jahr 2020 beim BPatGer angestrengten 18 or-
dentlichen Verfahren betrafen nur 6 Schweizer Patente, bei den 4 summarischen Ver-
fahren keines.67 Die im Rahmen der RFA I befragten Anmelderinnen und Anmelder
sowie Patentanwiltinnen und Patentanwilte vermuteten, dass sich durch die Einfiih-
rung der Vollpriifung ein Teil der heute auf dem zivilen Weg gefiihrten Rechtsstrei-
tigkeiten auf den verwaltungsrechtlichen Weg verlagern kdnnte, da das verwaltungs-
rechtliche Verfahren in der Regel kostengiinstiger ist. Damit wiirde sich ein kleiner
Teil der Arbeitslast innerhalb des BPatGer verschieben. Dieser mogliche Effekt ist
jedoch nur schwer quantifizierbar und wurde dementsprechend bei den geschétzten
Fallzahlen nicht beriicksichtigt.

6.3 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden
sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und
Berggebiete

In steuerpolitischer Hinsicht konnte sich die Vorlage indirekt auf die Kantone auswir-
ken. Das Bundesgesetz iiber die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF)
fiihrte fiir die Kantone verbindlich die Patentbox ein. Mit diesem Instrument wird der
Reingewinn, der auf Patente und vergleichbare Rechte entfillt, auf Antrag hin mit
einer Erméssigung von bis zu 90 % besteuert. Die Kantone konnen eine geringere
Erméssigung vorsehen.

Offen bleibt, ob das revidierte Schweizer Patentsystem aufgrund erhohter Rechtssi-
cherheit oder neuer Kostenstruktur zu einer regeren Patentierungsaktivitdt in der
Schweiz fiihrt und dadurch mehr Gewinne als bisher in einer Patentbox erméssigt be-
steuert werden. Die Berechnung des Reingewinns aus Patenten nach Artikel 245 Ab-
satz 2 des Steuerharmonisierungsgesetzes vom 14. Dezember 199068 sowie weitere
restriktive Anforderungen an eine Ermissigung der Gewinnsteuer, die sich am
OECD-Standard orientieren, sollen verhindern, dass es zu einer substantiellen Zu-
nahme der Beanspruchung der Patentbox kommt. In die gleiche Richtung wirkt auch

67  Vgl. www.bundespatentgericht.ch > Das Gericht > Geschiftsberichte (Stand: 18.8.2022).
68 SR 642.14
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der Umstand, dass fiir besonders gewinntrachtige, international vermarktete patentier-
bare Sachverhalte ohnehin das bereits bestehende europdische Patent genutzt wird.

6.4 Auswirkungen auf die Volkswirtschaft

Hauptséchlich betroffen von der Einfithrung des dualen Schutzsystems (teil- und voll-
gepriiftes Patent) sind das IGE, die Nutzerinnen und Nutzer des Schweizer Patentsys-
tems, die (Patent-)Anwéltinnen und (Patent-)Anwélte sowie die Gerichte. Durch die
Revision erweitern sich die Wahlmdoglichkeiten fiir die Patentanmelderinnen und Pa-
tentanmelder, insbesondere fiir binnenmarktorientierte KMU. Dabei werden die zu
erwartenden Kosten zum grossten Teil iiber entsprechende Gebiihren von den Inha-
berinnen und Inhabern selbst getragen. Das Beschwerdewesen verursacht hingegen
Kosten, die nur zu einem geringen Anteil durch Gebiihren gedeckt sein diirften. Das
Defizit (abhéngig von den tatsdchlichen Fallzahlen und der Hohe der erhobenen Ge-
biihren) geht zulasten der Bundeskasse.

Des Weiteren sind auch Dritte — darunter wiederum KMU — betroffen, die heute mit
zum Teil unbegriindeten Patentklagen konfrontiert sind. Sie werden in Zukunft durch
die obligatorische Recherche und das vollgepriifte Patent von einer erhdhten Rechts-
sicherheit profitieren kdnnen, ohne dass ihnen zusétzliche Kosten anfallen. Wie stark
diese Effekte zum Tragen kommen, hiangt von der kiinftigen Nachfrage ab.

Die Revision betrifft lediglich einen kleinen Teil der in der Schweiz giiltigen Patente
(die liberwiegende Anzahl sind EP). Daher sind, auch wenn eines der vier Szenarien
eintrite, keine grosseren Auswirkungen auf das Gesamtsystem zu erwarten. Insgesamt
ist davon auszugehen, dass der mit der Revision verbundene zusétzliche Nutzen fiir
die Wirtschaft die zu erwartenden zusétzlichen Kosten iibersteigt. Der positive Effekt
diirfte aber moderat ausfallen.

6.5 Auswirkungen auf die Gesellschaft

Patentinhaberinnen und Patentinhaber / KMU

Zielpublikum des Schweizer Patents sind in erster Linie Unternehmen, die hauptséch-
lich auf dem Heimmarkt tétig sind. Das sind in der Regel KMU. Fiir Patentanmelde-
rinnen und Patentanmelder, die nicht nur in der Schweiz, sondern international titig
sind, ist im Normalfall ein EP attraktiver. Denn damit kann in einem zentralen Priif-
und Registrierungsverfahren Schutz in bis zu 39 europiischen Staaten (Stand: Okto-
ber 2022) erlangt werden.

Gemiss der aktuellsten Innovationserhebung der KOF haben 3,7 % der befragten
Schweizer Unternehmen mit mehr als 5 Beschiftigten aus den Branchen verarbei-
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tende Industrie, Baugewerbe und kommerzielle Dienstleistungen Patente in der Zeit-
spanne von 2014-2016 angemeldet.®® Somit diirften {iber 2000 Unternehmen mit
mehr als 5 Beschiftigten aus den gennannten Branchen zwischen 2014 und 2016 Pa-
tente angemeldet haben, seien es nationale Patente oder EP. Wird diese Zahl mit dem
Anteil der durch das IGE an Schweizer Unternehmen erteilten nationalen Patente mul-
tipliziert, ergibt das rund 200 Unternehmen mit mehr als 5 Beschéftigten aus den gen-
nannten Branchen, die nationale Patente nachfragen. (Im Jahr 2016 erteilten das IGE
und das EPA zusammen den Antragstellerinnen und Antragstellern aus der Schweiz
rund 4300 Patente. Davon entfielen ca. 10 % auf das IGE und 90 % auf das EPA.) Bei
der KOF-Erhebung wurden Unternechmen mit weniger als 5 Beschéftigten nicht be-
riicksichtigt, welche tiber drei Viertel der Schweizer Unternehmen darstellen. Bei den
angenommenen Zahlen handelt es sich entsprechend um sehr zuriickhaltende Schit-
zungen. So ergibt eine durch das IGE durchgefiihrte Analyse der 6ffentlich zugéngli-
chen Patentstatistiken, dass rund 1000 Unternehmen — insbesondere KMU — Schwei-
zer Patente anmelden und von der Vorlage direkt betroffen wiren.

Der Zusatznutzen des revidierten Patensystems fiir die KMU liegt zum einen in einer
Zunahme der Wahlmdglichkeiten. Neu konnen KMU auch in der Schweiz ein vollge-
priiftes Patent erwerben. Durch die geografische Nahe zum IGE sowie aufgrund der
Tatsache, dass ein vollgepriiftes Schweizer Patent im Vergleich zu einem EP schneller
und kostengiinstiger erteilt wird, sinken zum anderen die sogenannten Transaktions-
kosten der KMU. Letztlich steigt durch die Vollpriifung, die obligatorische Recherche
sowie die gerichtliche Uberpriifung durch das BPatGer die Rechtssicherheit nicht nur
fiir die Patentanmelderinnen und Patentanmelder, sondern auch fiir die Konkurrenz.
So konnen strittige Fragen bereits im Erteilungsverfahren bzw. einem allfélligen Be-
schwerdeverfahren geklart werden, und nicht erst in einem nachgelagerten Zivilpro-
Zess.

Auf der Kostenseite diirfte die patentanwaltliche Begleitung von vollgepriiften
Schweizer Patentanmeldungen im Vergleich zu heute hohere Kosten verursachen. Bei
teilgepriiften Schweizer Patentanmeldungen hingegen diirften die Kosten abnehmen.
Der Grund liegt darin, dass durch die obligatorische Recherche die Aufwinde der An-
melderinnen und Anmelder fiir das eigensténdige Erstellen der notigen Unterlagen
oder fiir eine etwaige Inanspruchnahme von patenanwaltlichen Dienstleistungen sin-
ken diirften. Vor diesem Hintergrund ist es naheliegend, dass die Gesamtkosten fiir
die Erteilung eines teilgepriiften Patents trotz Recherche unter dem Strich tiefer aus-
fallen.

Durch die Wahl des fiir sie geeigneten Schutztitels konnen die Anmelderinnen und
Anmelder Nutzen und Kosten gegeneinander abwégen. Es spricht einiges dafiir, dass
der Nutzen die Kosten iibersteigt: Die Ergebnisse der im Rahmen der RFA I durchge-
fithrten Umfrage zeigen, dass das neue Angebot einem Bediirfnis entspricht, das kiinf-
tig auch genutzt werden wird. Rund drei Viertel der Befragten sind dabei auch bereit,
etwas hohere Kosten in Kauf zu nehmen.

69 SBFI (Hrsg.) (2020): Innovation in der Schweizer Privatwirtschaft — Ergebnisse der Inno-
vationserhebung 2018. Bern. Kann abgerufen werden unter: www.sbfi.admin.ch > Publi-
kationen und Dienstleistungen > Im Brennpunkt > Publikationsdatenbank (Stand:
9.9.2022).
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Dritte / Konkurrenz

Mit Einfiihrung des vollgepriiften Schweizer Patents und der Mdglichkeit, dass auch
Dritte die Vollpriifung verlangen konnen, sinkt die Gefahr durch sog. «Junk Patents».
Das sind Patente, welche die materiellen Schutzvoraussetzungen nicht erfiillen. Sol-
che Patente behindern die betroffenen Wirtschaftsakteure. Vor allem KMU haben oft
nicht die professionelle patentanwaltliche Infrastruktur eines grossen Unternehmens
zur Verfligung. Deshalb konnen sie kaum beurteilen, ob ein gegen sie verwendetes
Patent rechtsbestéindig ist oder nicht.

Die obligatorische Recherche und die vollgepriiften Schweizer Patente (inkl. der auf
die Registrierung folgenden Beschwerdemdglichkeiten) erhdhen die Rechtssicher-
heit. Das reduziert fiir Konkurrentinnen und Konkurrenten sowie Dritte potenzielle
Kosten, die ihnen durch das aktuelle Patentsystem entstehen kdnnen.

Patentanwidltinnen und Patentanwiilte

Eine wichtige Anspruchsgruppe sind die Patentanwiltinnen und Patentanwilte sowie
auf Immaterialgiiterrecht spezialisierte Anwiltinnen und Anwélte. Die meisten An-
meldungen sowohl fiir nationale Patente als auch fiir EP werden von diesen Interme-
didren im Auftrag der Erfinderinnen und Erfinder vorbereitet und anschliessend nicht
selten auch verwaltet. Zudem werden in der Regel die Dienstleistungen ebendieser
Gruppe bei Beschwerden, Klagen usw. beansprucht.

Die Betreuung der Anmeldung eines vollgepriiften Patents wird aufwendiger als die
Betreuung eines bisherigen teilgepriiften Schweizer Patentes. Hingegen ist nicht aus-
zuschliessen, dass der Aufwand fiir ein neues teilgepriiftes Patent aufgrund der nun
obligatorischen Recherche abnimmt. Gestiitzt auf die eruierten Substitutionswirkun-
gen konnte somit die Nachfrage nach den Dienstleistungen der (Patent-)Anwéltinnen
und (Patent-)Anwilte leicht sinken. Der tatsdchliche Umfang dieser Nachfragednde-
rung héngt aber von der effektiven kiinftigen Anzahl an nationalen Anmeldungen ab.
Die (Patent-)Anwiéltinnen und (Patent-) Anwilte konnen jedoch als Dienstleistung neu
die Vertretung im erweiterten Beschwerdeverfahren anbieten.

Kosten entstehen dieser Gruppe hauptséchlich aus der Anpassung ihrer Prozesse an
die neuen Regeln.

Konsumentinnen und Konsumenten

Die Revision tangiert die sachlichen Schutzvoraussetzungen von Patenten nicht. Ins-
gesamt bleibt der Anreizmechanismus des heutigen Systems bestehen. Dadurch sind
auch keine Auswirkungen auf Konsumentinnen und Konsumenten zu erwarten, die
letztlich von den Innovationen profitieren.
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6.6 Andere Auswirkungen

Die schweizerische Patentgesetzgebung ist geméss Patentschutzvertrag vom 22. De-
zember 198770 auch im Fiirstentum Liechtenstein anwendbar. Nach diesem Vertrag
bilden die Schweiz und Liechtenstein ein einheitliches Schutzgebiet fiir Patente. Nicht
vom Geltungsbereich des Vertrags erfasst sind die ESZ. Betreffend ESZ haben die
beiden Liander am 2. November 1994 eine Ergénzungsvereinbarung zum Patent-
schutzvertrag’! abgeschlossen. Diese sieht vor, dass die von der Schweiz erteilten
ESZ auch im Fiirstentum Liechtenstein giiltig sind. Die vorliegende Revision hat kei-
nen Einfluss auf die beiden Vereinbarungen. Eine zusdtzliche Ergénzungsvereinba-
rung ist nicht erforderlich.

7 Rechtliche Aspekte

7.1 Verfassungsmissigkeit

Die Vorlage sieht Anpassungen des PatG vor, die sich wie das bisherige PatG auf
Artikel 122 BV (Bundeskompetenz auf dem Gebiet des Zivilrechts) abstiitzen. Ebenso
stiitzen sich die weiteren Anpassungen von Bundesgesetzen, wie namentlich des
VwVG und des PatGG, jeweils auf die gleichen Verfassungsgrundlagen wie die bis-
herigen Bestimmungen dieser Gesetze.

7.2 Vereinbarkeit mit internationalen Verpflichtungen
der Schweiz

Alle vorgeschlagenen Anderungen und Ergéinzungen sind mit den internationalen
Verpflichtungen der Schweiz, insbesondere aus der PVU72, dem PCT, dem EPU 2000
sowie dem TRIPS-Abkommen’3, vereinbar. Die in diesen Abkommen zum Erfin-
dungsschutz aufgestellten Anforderungen werden bereits von den geltenden patent-
rechtlichen Regelungen erfiillt; die vorliegende Revision éndert daran nichts.

7.3 Erlassform

Die Vorlage enthilt wichtige rechtsetzende Bestimmungen, die nach Artikel 164 Ab-
satz 1 BV in der Form des Bundesgesetzes zu erlassen sind. Der Erlass untersteht dem
fakultativen Referendum.

70 SR 0.232.149.514

71 SR 0.232.149.514.0

72 Pariser Ubereinkunft vom 14. Juli 1967 zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revi-
diert in Stockholm am 14.7.1967; SR 0.232.04

73 Abkommen vom 15. April 1994 iiber handelsbezogene Aspekte an geistigem Eigentum
(Anhang 1C zum Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation); SR 0.632.20
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7.4 Unterstellung unter die Ausgabenbremse

Mit der Vorlage werden weder neue Subventionsbestimmungen geschaffen noch neue
Verpflichtungskredite oder Zahlungsrahmen beschlossen. Sie ist somit nicht der Aus-
gabenbremse nach Artikel 159 Absatz 3 Buchstabe b BV unterstellt.

7.5 Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen
Der Gesetzesentwurf sieht folgende Rechtsetzungsdelegationen vor:

Artikel 57a beauftragt das IGE mit der Erstellung des neu fiir jede Anmeldung obli-
gatorischen Berichts {iber den Stand der Technik und gibt die Grundlage fiir den Be-
richt vor (Abs. 2). Die Einzelheiten des Berichts und seiner Erstellung sind stark tech-
nischer Natur und eng mit der Patentpriifung an sich verkniipft. Absatz 4 enthilt
deshalb eine Delegationsnorm an den Bundesrat, der die entsprechenden Regelungen
in die PatV aufnehmen wird. Dazu gehdren insbesondere die Voraussetzungen, unter
denen das IGE bereits bestehende Berichte iibernehmen und deshalb auf die Erstel-
lung eines eigenen Berichts verzichten kann (siche dazu die Erlduterungen zu
Art. 57a E-PatG).

Mit der neuen fakultativen Vollpriifung wird die Regelung der Antrdge auf Priifung
des Patents bzw. auf vollstindige Priifung notig. Artikel 585 regelt die wesentlichen
Eckpunkte dieser Antrdge. Sie sind untrennbar mit der Priifung der zugehérigen Pa-
tentanmeldungen verkniipft. Absatz 6 enthilt deshalb eine Delegationsnorm an den
Bundesrat, der gestiitzt darauf in der PatV die Einzelheiten des Verfahrens regeln
kann. Dies entspricht der heute geltenden Regelung, bei der die Einzelheiten der Pa-
tentpriifung in Artikel 46 ff. PatV geregelt sind. Damit wird sichergestellt, dass die
Patentpriifung auch kiinftig bei Bedarf zeitnah neuen Entwicklungen und den Bediirf-
nissen der Anmelderinnen und Anmelder angepasst werden kann.

Mit der Aufhebung von Artikel 60 Absatz 1% wird der bisherige Katalog derjenigen
Angaben, die in das Patentregister eingetragen werden miissen, gestrichen. An seine
Stelle tritt der neue Absatz 2. Dieser enthilt nur noch drei Angaben, die in jedem Fall
eingetragen werden miissen. Dariiber hinaus wird dem Bundesrat die Kompetenz de-
legiert, weitere einzutragende Angaben in der PatV festzulegen. Damit wird das Pa-
tentrecht weitgehend an die Regelungen der anderen gewerblichen Schutzrechte (d. h.
Art. 38 MSchG und Art. 24 sowie 25 DesG) angeglichen. Neben dieser Harmonisie-
rung wird durch die Festlegung der einzutragenden Angaben auf Verordnungsstufe
auch sichergestellt, dass bei der Fithrung des Patentregisters zeitnah neuen Entwick-
lungen Rechnung getragen werden kann.

Das VwVG delegiert die Bemessung der Gebiihren und Entschddigungen vollumféng-
lich an den Bundesrat, wobei die Zustiandigkeiten des BVGer und des BStGer vorbe-
halten bleiben. Innerhalb der Vorgaben des VWVG haben die Gerichte die Verfah-
renskosten (Art. 63 Abs. 5 VWVG), die Parteientschddigung (Art. 64 Abs. 5 VwVG)
und die unentgeltliche Rechtspflege (Art. 65 Abs. 5 VwWVG) hingegen selber zu be-
messen. Diese Kompetenzzuweisung entspricht der grundsétzlichen Verwaltungsau-
tonomie der Gerichte. Dieser Grundsatz gilt gleichermassen fiir das BPatGer. Analog
der Regelungen fiir das BVGer und das BStGer sind mit der neuen Zusténdigkeit des
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BPatGer die Absétze 5 der Artikel 63—65 VwVG mit den Vorbehalten der Zusténdig-
keiten des BPatGer nach Artikel 20 Absatz 3 Buchstabe a PatGG zu ergéinzen.

7.6 Datenschutz

Die Vorlage betrifft keine Fragen in Verbindung mit dem Datenschutz.
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Abkiirzungsverzeichnis

AIPPI Internationale Vereinigung zum Schutz des geistigen Ei-
gentums (Association Internationale pour la Protection de
la Propriété Intellectuelle)

BGE Bundesgerichtsentscheid

BGer Bundesgericht

BPatGer Bundespatentgericht

BV Bundesverfassung; SR 701

BVGer Bundesverwaltungsgericht

DesG Designgesetz vom 5. Oktober 2001; SR 232.12
DesV Designverordnung vom 8. Mirz 2002; SR 232.121
E-IGEG Entwurf zur Anderung des Bundesgesetzes vom

24. Mirz 1995 iiber Statut und Aufgaben des Eidgendssi-
schen Instituts fiir Geistiges Eigentum

EP Européisches Patent
EPA Européisches Patentamt
E-PatG Entwurf zur Anderung des Bundesgesetzes vom
25. Juni 1954 tiber die Erfindungspatente
EPO Européische Patentorganisation
EPU 2000 Européisches Patentiibereinkommen vom 5. Oktober

1973, revidiert in Miinchen am 29. November 2000;
SR 0.232.142.2

ESZ Erginzendes Schutzzertifikat

EU Européische Union

E-VGG Entwurf zur Anderung des Bundesgesetzes vom
17. Juni 2005 {iber das Bundesverwaltungsgericht

E-VwVG Entwurf zur Anderung des Bundesgesetzes vom 20. De-
zember 1968 iiber das Verwaltungsverfahren

GebV-IGE Verordnung des IGE vom 14. Juni 2016 iiber Gebiihren;
SR 232.148

IGE Institut fiir Geistiges Eigentum

IGEG Bundesgesetz vom 24. Mirz 1995 iiber Statut und Aufga-
ben des Eidgendssischen Instituts fiir Geistiges Eigentum;
SR 172.010.31

INGRES Institut fiir gewerblichen Rechtsschutz

KMU Kleine und mittlere Unternehmen
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KOF
Motion Hefti

MSchG
MSchV

OECD
PatG
PatGG

PatV
PCT

PVU

RFA

RVOG

STAF

TRIPS

VESPA

VGG
VIPS
VSP
VwVG

WIPO

ZPO

Konjunkturforschungsstelle der ETH Ziirich

Motion 19.3228 Hefti «Fiir ein zeitgemésses Schweizer
Patent»

Markenschutzgesetz vom 28. August 1992; SR 232.11

Verordnung vom 23. Dezember 1992 iiber den Schutz
von Marken und Herkunftsangaben; SR 232.111

Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (Organisation for Economic Co-operation
and Development)

Patentgesetz vom 25. Juni 1954; SR 232.14
Patentgerichtsgesetz vom 20. Midrz 2009; SR 173.41
Patentverordnung vom 19. Oktober 1977; SR 232.141

Vertrag vom 19. Juni 1970 iiber die internationale Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patent
Cooperation Treaty); SR 0.232.141.1

Pariser Ubereinkunft vom 14. Juli 1967 zum Schutz des
gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am
14. Juli 1967; SR 0.232.04

Regulierungsfolgenabschitzung

Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom
21. Mérz 1997; SR 172.010

Bundesgesetz vom 18. September 2018 iiber die Steuerre-
form und AHV-Finanzierung

Abkommen vom 15. April 1994 {iber handelsbezogene
Aspekte an geistigem Eigentum (Anhang 1C zum Ab-
kommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation);
SR 0.632.20

Verband der freiberuflichen Europdischen und Schweizer
Patentanwilte

Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005; SR /73.32
Verband der Industriepatentanwilte in der Schweiz
Verband Schweizerischer Patent- und Markenanwilte

Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968,
SR 172.021

Weltorganisation fiir geistiges Eigentum (World Intellec-
tual Property Organization)

Schweizerische Zivilprozessordnung; SR 272
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Beilagen (Erlassentwiirfe)
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