Kanton Ziirich

Regierungsrat

staatskanzlei@sk.zh.ch

Tel. +41432592002

NeumUhlequai 10

8090 Zirich
Elektronisch an Rechtsetzung@ipi.ch zh.ch

Eidgendssisches Justiz-
und Polizeidepartement
3003 Bern

2.Juli 2025 (RRB Nr. 690/2025)
Patentverordnung (Vernehmlassung)

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 30. April 2025 haben Sie uns den Entwurf fir eine Totalrevision
der Patentverordnung zur Vernehmlassung unterbreitet. Wir danken fur die Gelegenheit
zur Stellungnahme und &ussern uns wie folgt:

Wir verzichten auf eine Stellungnahme, da der Kanton Zirich von der Vorlage nicht
unmittelbar betroffen ist.

Freundliche Grisse

Im Namen des Regierungsrates

Der Préasident: Die Staatsschreiberin:

Dr. Martin Neukom Dr. Kathrin Arioli
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Kanton Bern
Canton de Berne

Regierungsrat

Postgasse 68

Postfach
3000 Bern 8 Staatskanzlei, Postfach, 3000 Bern 8
info.regierungsrat@be.ch
www.be.ch/rr
Eidgendssisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD
Bundeshaus West
3003 Bern
per E-Mail an: rechtsetzung@ipi.ch
-761/72025
RRB Nr.: 13. August 2025
Direktion: Direktion fur Inneres und Justiz
Klassifizierung: Nicht klassifiziert

Vernehmlassung des Bundes: Totalrevision der Patentverordnung
Stellungnahme des Kantons Bern

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 30. April 2025 hat uns das Eidgendssische Justiz- und Polizeidepartement
die Vernehmlassung zum oben genannten Geschaft unterbreitet. Der Regierungsrat des Kan-

tons Bern dankt lhnen fir die Gelegenheit, zur Vorlage Stellung nehmen zu kénnen.

Der Regierungsrat begrisst die Totalrevision der Patentverordnung und stimmt dem Geschéaft
zu.

Freundliche Grisse

Im Namen des Regierungsrates

ol £ P NP

(&
Christoph Neuhaus Christoph Auer S
Regierungsprasident Staatsschreiber
Verteiler

— Alle Direktionen

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 04.06.2025 | Version: 4 | Dok.-Nr.: 2737016 | Geschéaftsnummer: 2025.D1J.7263

n



KANTON
LUZERN

Justiz- und Sicherheitsdepartement
Bahnhofstrasse 15

Postfach 3768

6002 Luzern

Telefon 041 228 59 17

{,Svdw(\j,:_%_ls;h Eidgendssisches Justiz- und

Polizeidepartement EJPD

per E-Mail
Rechtsetzung@ipi.ch

Luzern, 18. August 2025

Protokoll-Nr.: 871

Totalrevision der Patentverordnung

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Im Namen und Auftrag des Regierungsrates danken wir lhnen fiir die Gelegenheit zur Stel-
lungnahme und begrussen die allgemeine Stossrichtung der Vorlage. Die Anpassungen an
das digitale Zeitalter tragen dazu bei, dass die Prozesse mittels elektronischem Datenverkehr
effizienter ablaufen. Die Modernisierungen haben auch Auswirkungen auf die internationale
Wettbewerbsfahigkeit von Schweizer Firmen. Mit der obligatorischen Recherche zum Stand
der Technik erhalten die Anmelderinnen und Anmelder von Patenten mehr Rechtssicherheit.
Diese Verbesserungen versprechen positive Effekte auf die regionalen Wirtschaftsstrukturen.

Wir weisen darauf hin, dass wir auf das Ausflllen des Fragebogens verzichten, da unsere Stel-
lungnahme allgemeiner Natur ist und wir uns zu den einzelnen Bestimmungen nicht dussern.

Vielen Dank fur Ihre Kenntnisnahme.

Freundliche Grisse

Ylfete Fanaj

Regierungsratin

2701.1687 / VM-JSD 2025-08-18 Totalrevision Patentverordnung



IKANTON

U Rl JUSTIZDIREKTION

Per E-Mail
Eidgendssisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD

Bundeshaus West
3003 Bern

Altdorf, 21. Mai 2025

Totalrevision der Patentverordnung; Verzicht auf Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 30. April 2025 hat das Eidgendssische Justiz- und Polizeidepartement EJPD den
Urner Regierungsrat eingeladen, zur Totalrevision der Patentverordnung Stellung zu nehmen.

Wir danken Ihnen fiir die Moglichkeit zur Stellungnahme. Nachdem von der Vorlage keine direkten
Auswirkungen auf die Kantone zu erwarten sind, verzichtet der Urner Regierungsrat auf die Einrei-
chung einer Stellungnahme.

Freundliche Griisse

JUSTIZDIREKTION URI
Die Generalsekretéarin

P v

Lic. iur. Patricia Gherardi-Furger

JUSTIZDIREKTION Telefon: +41 41 875 2254
Direktionssekretariat E-Mail: ds.jd@ur.ch
Bahnhofstrasse 1, 6460 Altdorf

Internet: www.ur.ch/jd



Ka n to n Der Vorsteher des Sicherheits- und Sozialdepartements SSD

Obwalden

CH-6060 Sarnen, Enetriederstrasse 1, SSD

Eidgendssisches Justiz- und Polizeideparte-
ment EJPD

per Mail an:
rechtsetzung@ipi.ch

Referenz/Aktenzeichen: OWSTK.5419
Unser Zeichen: ks

Sarnen, 6. August 2025
Totalrevision der Patentverordnung; Stellungnahme.

= e o
Sehr geehrter Herr Bundesrat | J&ﬁ\\/\\j}ﬁ( O

Fur die Einladung zur Vernehmlaséung zur Totalrevision der Patentverordnung danken wir Ihnen.

Der Kanton Obwalden verzichtet in diesem Vernehmlassungsverfahren auf eine Stellungnahme.

Ch ristcp;h/Ams
Regierungsr@t

Kopie an:
- Staatskanzlei

Sicherheits- und Sozialdepartement SSD
Enetriederstrasse 1, 6060 Samen

Tel. +41 41 666 62 19

ssd@ow.ch

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

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

PER E-MAIL

Eidgendssisches Justiz- und Polizeideparte-
ment EJPD

Herr Bundesrat Beat Jans

Bundeshaus West

3003 Bern

Telefon 041 618 79 02
staatskanzlei@nw.ch
Stans, 17. Juni 2025

Totalrevision der Patentverordnung;
Stellungnahme des Regierungsrates des Kantons Nidwalden

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 30. April 2025 haben Sie uns eingeladen, zu den Ausflihrungen im erldu-
ternden Bericht zur Totalrevision der Patentverordnung Stellung zu nehmen. Wir bedanken
uns dafr.

Mit den im Vernehmlassungsentwurf vorgeschlagenen Anderungen werden vorhandene Digi-
talisierungshtrden beseitigt und der elektronische Verkehr sowie die elektronische Datenver-
waltung erleichtert. Gleichzeitig werden die Grundlagen flr kinftige weitere Digitalisierungs-
schritte des Eidgendssischen Instituts fir Geistiges Eigentum (IGE) geschaffen. Fur
Anmelderinnen und Anmelder ergeben sich daraus zahilreiche technische Vereinfachungen
und Verbesserungen. Weiter wird das Patenterteilungsverfahren im Interesse einer raschen
Patenterteilung gestrafft und die in die Jahre gekommene und durch zahlreiche Teilrevisionen
unubersichtlich gewordene Struktur und Gliederung der Patentverordnung wird an die aktuel-
len Vorgaben der Gesetzestechnischen Richtlinien angepasst.

Der Regierungsrat des Kantons Nidwalden begrisst die zur Vernehmlassung unterbreiteten
Anpassungen an der Patentverordnung. Die Verbesserung des Patentsystems konnte lang-
fristig zu einer Starkung der Innovationskraft und Wettbewerbsfahigkeit der Schweizer Wirt-
schaft fihren, wovon positive volkswirtschaftliche Impulse erwartet werden durfen.

Freundliche Grusse
IERUNGSRATE$| N

‘-g,;_',— % lr:\
\x Cr ‘h Y.

)z .
R TE ) Jw lic. iur. Armin Eberli
Landammann V_)’i‘-." A8) e \9 Landschreiber
'@ N"“
NID

Geht an:
- Rechtsetzung@ipi.ch

2025 NWSTK.61 171



Telefon 055 646 60 11/12/15

( 2 :
kanton glarus 'ﬁ E Mal\cl;.l it:atskanzlel@gl.ch
Regierungsrat
Rathaus
8750 Glarus

Eidgendssisches Justiz- und
Polizeidepartement
3003 Bern

Glarus, 12. August 2025
Unsere Ref: 2025-102 / SKGEKO0.4908

Vernehmlassung i. S. Totalrevision der Patentverordnung

Hochgeachteter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Das Eidgendssische Justiz- und Polizeidepartement gab uns in eingangs genannter Angele-
genheit die Moglichkeit zur Stellungnahme. Dafiir danken wir und teilen Ihnen mit, dass wir
zur Vorlage keine Bemerkungen bzw. Erganzungen anzubringen haben.

Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, den
Ausdruck unserer vorzuglichen Hochachtung.

Freundliche Grlisse

(| hegierungsrat

o ) /f/? /
ield 7 Arpad Baranyi 42

Landammann Ratsschteiber

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

Kanton Zug

Volkswirtschaftsdirektion, Postfach, 6301 Zug

Nur per E-Mail

Eidgendssisches Justiz- und Polizeidepartement
EJPD

Herr Bundesrat Beat Jans, Bundesrat
Bundeshaus West

3003 Bern

T direkt +41 594 53 37
silvia.thalmann@zg.ch
Zug, 24. Juni 2025 kyal
VD VDS 6/ 557 - 54931

Vernehmlassung zur Totalrevision der Patentverordnung -~ Stellungnahme des Kantons
Zug

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 30. April 2025 wurden die Kantone eingeladen, zur Totalrevision der Pa-
tentverordnung eine Stellungnahme einzureichen. Die Volkswirtschaftsdirektion wurde vom
Regierungsrat mit der direkten Erledigung beauftragt. Gerne nehmen wir zu einigen wichtigen
Anderungen wie folgt Stellung:

Recherche und Bericht iiber den Stand der Technik

Patentanmeldende — insbesondere Start-ups und KMU - sollen weiterhin kostenglnstig ein
teilgepruftes Patent erhalten kédnnen. Die neue Recherchemdglichkeit (Art. 87 nPatV) schafft
aus Sicht der Volkswirtschaftsdirektion mehr Rechtssicherheit, insbesondere fur Personen mit
wenig Patenterfahrung, die heute oft nicht wissen, ob ihre Schweizer Patente tatsachlich gtiltig
sind. Anmeldende koénnen so besser entscheiden, ob sie ihre Anmeldung weiterverfoigen
moéchten, wahrend Dritte Patente leichter einschatzen kénnen, die ihnen entgegengehalten
werden.

Vollprifung des Patents (Art. 58b nPatG)

Die Volkswirtschaftsdirektion unterstitzt die Mdglichkeit einer Vollprifung vor der Erteilung
eins Patents. Wir schliessen uns der entsprechenden Argumentation des Eidgendssische Insti-
tut fur Geistiges Eigentum (IGE) an.

Aabachstrasse 5, 6300 Zug
T +41 41 594 55 55
www.zg.ch/volkswirtschaft
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Abschaffung Einspruchsverfahren am IGE
Seit der Einfihrung im Jahr 2008 wurde das Einspruchsverfahren nie in Anspruch genommen.
Entsprechend begrissen wir die angedachte Streichung.

Verwendung englischsprachiger technischer Unterlagen (Art. 3 nPatV)
Diese Erleichterung wird durch die Volkswirtschaftsdirektion begrisst.

Digitalisierung
Die Volkswirtschaftsdirektion begrisst die geplanten Digitalisierungsschritte.

Fazit
Die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zug unterstitzt die Revisionsvorlage der neuen Pa-
tenverordnung.

Wir bedanken uns fir die Moglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Griusse
Volkswirtschaftsdirektion

81 la

Silvia Thalmann-Gut
Regierungsratin

Zustellung per E-Mail an:

- rechtsetzung@ipi.ch (Word und PDF)

- Finanzdirektion (info.fd@zqg.ch) (PDF)

- Amt fir Wirtschaft und Arbeit (Bernhard.Neidhart@zg.ch) (PDF)




Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Route des Arsenaux 41, 1700 Fribourg
ETAT DE FRIBOURG

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

Conseil d’Etat
Route des Arsenaux 41, 1700 Fribourg

PAR COURRIEL

Département fédéral de justice et police (DFJP)
Monsieur Beat Jans

Conseiller fédéral

Palais fédéral ouest

3003 Berne

Courriel : Rechtsetzung@ipi.ch

Fribourg, le 4 juillet 2025

2025-850
Révision totale de ’'ordonnance relative aux brevets d’invention — Procédure de
consultation

Monsieur le Conseiller fédéral,

Le Conseil d’Etat salue la clarté, la cohérence et la portée du projet de révision totale de
I’ordonnance sur les brevets d’invention. Cette révision constitue une avancee notable vers un
systéme de propriété intellectuelle mieux adapté aux exigences actuelles de I’innovation, tant sur le
plan scientifique que technologique. Le renforcement de la sécurité juridique grace a I’introduction
de I’examen complet facultatif, portant sur la nouveauté et I’activité inventive, est un signal fort en
faveur d’une plus grande rigueur dans I’évaluation des demandes de brevet. Cette évolution devrait
contribuer a revaloriser la voie nationale de dép6t, en complément du systeme européen, et
renforcer la compétitivité de I’économie suisse en matiere de recherche appliquée.

Le Conseil d’Etat salue également les efforts d’harmonisation avec les standards internationaux, la
simplification des procédures administratives, ainsi que la facilitation des échanges numériques.
L’autorisation d’utiliser des piéces techniques en anglais constitue une mesure pragmatique,
notamment pour les acteurs de la recherche internationale.

Il releve toutefois I’importance de garantir que les avancées proposées profitent de maniére
équilibrée a I’ensemble des parties prenantes : start-ups, PME, institutions académiques et
initiatives issues de I’open science. A cet égard, il sera essentiel que la mise en ceuvre concrete de
I’ordonnance veille a ne pas complexifier ’acces au systéme pour les acteurs émergents ou aux
ressources limitées.

En somme, le Conseil d’Etat considére que ce projet constitue un pas important et bienvenu vers un
écosysteme de brevets plus robuste, plus transparent et plus équitable.


mailto:Rechtsetzung@ipi.ch

Conseil d’Etat CE
Page 2 de 2

Nous vous souhaitons bonne réception de ce qui précede, et vous prions de croire, Monsieur le
Conseiller fédéral, a I'expression de notre considération distinguée.

Au nom du Conseil d’Etat :

Jean-Francois Steiert, Président

Danielle Gagnaux-Morel, Chanceliére d’Etat

L original de ce document est établi en version électronique

Annexe

Formulaire

Copie
a la Direction de I'économie, de I'emploi et de la formation professionnelle ;
a la Chancellerie d'Etat.



Vernehmlassung zur Totalrevision der Patentverordnung (PatV)
Consultation relative a la révision totale de I'ordonnance sur les brevets (OBI)
Consultazione relativa alla revisione totale dell’ordinanza sui brevetti (OBI)

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

Organisation / Organisation / Organizzazione

Promotion économique du canton de Fribourg

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

Nelson Vera Blichel
026 304 14 13

nelson.vera@fr.ch

Adresse / Adresse / Indirizzo

Bd de Pérolles 25, 1701 Fribourg

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

Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfigung stellen. Vielen Dank.

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

par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Nous vous en remercions.

Vi invitiamo a inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung@ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di

trasmetterci elettronicamente i vostri commenti in un documento Word. Grazie per la collaborazione.



mailto:nelson.vera@fr.ch
mailto:Rechtsetzung@ipi.ch
mailto:Rechtsetzung@ipi.ch
mailto:Rechtsetzung@ipi.ch

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Cette révision constitue une avancée notable vers un systéeme de propriété intellectuelle mieux adapté aux exigences actuelles de I’innovation,
tant sur le plan scientifique que technologique. Le renforcement de la sécurité juridique grace a 1’introduction de I’examen complet facultatif,
portant sur la nouveauté et 1’activité inventive, est un signal fort en faveur d’une plus grande rigueur dans I’évaluation des demandes de brevet.
Cette évolution devrait contribuer a revaloriser la voie nationale de dép6t, en complément du systéme europeen, et renforcer la compétitivité de
I’économie suisse en maticre de recherche appliquée.

Les efforts d’harmonisation avec les standards internationaux, la simplification des procédures administratives, ainsi que la facilitation des
échanges numériques sont a saluer. L’autorisation d’utiliser des piéces techniques en anglais constitue une mesure pragmatique, notamment
pour les acteurs de la recherche internationale.

Il demeure important de garantir que les avancées proposées profitent de maniére équilibrée a I’ensemble des parties prenantes : start-ups, PME,
institutions académiques et initiatives issues de 1’open science. A cet égard, il sera essentiel que la mise en ceuvre concréte de 1’ordonnance
veille a ne pas complexifier I’accés au systéme pour les acteurs émergents ou aux ressources limitées.

Ce projet constitue un pas important et bienvenu vers un écosystéme de brevets plus robuste, plus transparent et plus équitable.

2/3



Muster

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

Artikel Antrag Begrindung / Bemerkung

Article Proposition Justification / Remarques

Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
PatV / OBI / OBI

Art. 1 Abs. 1 Formulierung andern: «...» Diese Anpassung rechtfertigt sich, weil ...
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Regierungsrat

Rathaus
Barfussergasse 24
4509 Solothurn
so.ch

Eidgendssisches Justiz- und
Polizeidepartement EJPD
Bundeshaus West

3003 Bern

per E-Mail an:
rechtsetzung@ipi.ch

19. August 2025

Vernehmlassung zur Totalrevision der Patentverordnung

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 30. April 2025 geben Sie uns die Gelegenheit, zur Totalrevision der Patentver-
ordnung Stellung zu nehmen. Die vorgeschlagenen Anderungen betreffen keine kantonalen
Kompetenzen. Inhaltlich erscheinen sie Gberzeugend und werden von uns unterstitzt.

Die Vorlage starkt die Position des «Schweizer Patents» und ist damit aus volkswirtschaftlicher
Sicht sehr zu begrussen. Die Notwendigkeit der Anpassung ergibt sich aufgrund der Anpassun-
gen im Patentgesetz, die der Bundesrat 2022 vorgenommen hat. Das Parlament hiess 2024 die
Teilrevision gut, nachdem das umstrittene Verbandsbeschwerderecht im Differenzbereinigungs-
verfahren zwischen National- und Standerat herausgestrichen wurde.

Aufgrund dieser Totalrevision des Patentgesetzes sind nun die Ausfihrungsbestimmungen in der
Patentverordnung anzupassen. Zu begrissen sind insbesondere die neuen Méglichkeiten fir den
elektronischen Verkehr mit dem Institut fir geistiges Eigentum, die Harmonisierung mit dem Eu-
ropéischen Patentibereinkommen (EPU) sowie der Markenschutzverordnung, die fakultative
Vollprifung, die obligatorische Recherche und der Bericht zum Stand der Technik und die Ver-
wendung englischsprachiger technischer Unterlagen.

Die Totalrevision reflektiert zahlreiche Bedirfnisse der Wirtschaft wie z. B. die Einreichung még-
lichst vieler notwendigen Dokumente auf elektronischem Weg. Ebenfalls fihrt die Méglichkeit
der vorgezogenen vollstandigen Sachprifung zu einer Beschleunigung der Anmeldungen. Zu-
dem fuihren die Harmonisierungen mit dem EPU und der Markenschutzverordnung zu verschie-
denen Vereinfachungen fir die Anmelderinnen und Anmelder. Die fakultative Vollprifung er-
moglicht ein fir KMU interessantes Patent, das eine kostenglinstigere Alternative zum vollge-
pruften europaischen Patent ermdglicht. Die Einreichungsmdéglichkeit von Unterlagen in engli-
scher Sprache entspricht einem klaren Bedirfnis der Geschaftssprache von Forschung und Tech-
nik im Alltag.

Die Totalrevision nimmt die durch die Gesetzesrevision notwendigen Anderungen in der Verord-
nung, im Sinne des urspriinglichen Auftrags aus der Motion Hefti (19.3228), vor. Das Schweizer
Patentrecht wird dadurch auf den neusten Stand gebracht und entspricht den internationalen
Standards. Fur die BedUrfnisse der Anmelderinnen und Anmelder werden wichtige Vereinfa-
chungen ermdéglicht.



Vernehmlassung zur Totalrevision der Patentverordnung (PatV)
Consultation relative a la révision totale de I'ordonnance sur les brevets (OBI)
Consultazione relativa alla revisione totale dell’ordinanza sui brevetti (OBI)

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

Organisation / Organisation / Organizzazione Amt fir Wirtschaft und Arbeit

Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) Hanni Marc, +41 32 627 94 19, marc.haenni@awa.so.ch
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail)

Adresse / Adresse / Indirizzo Amt fir Wirtschaft und Arbeit, Untere Sternengasse 2, 4509 Solothurn

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

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a Rechtsetzung@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format Word
par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Nous vous en remercions.

Vi invitiamo a inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung@ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti in un documento Word. Grazie per la collaborazione.
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mailto:Rechtsetzung@ipi.ch
mailto:Rechtsetzung@ipi.ch

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

siehe Schreiben an das Eidgendssische Justiz- und Polizeidepartement EJPD vom 19.08.2025
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli

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

PatV / OBI/ OBI

Muster

Art. 1 Abs. 1 Formulierung andern: «...» Diese Anpassung rechtfertigt sich, weil ...




Far die Moéglichkeit zur Stellungnahme danken wir lhnen bestens.

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES

Sig. Sig.
Sandra Kolly Yves Derendinger
Frau Landammann Staatsschreiber

Beilage: Antwortformular

2/2
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Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

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

Tel: +41 61 267 85 62 : .

E-Mail: staatskanzlei@bs.ch Per Mail an: o

www.regierungsrat.bs.ch Rechtsetzung@ipi.ch

Basel, 12. August 2025
Regierungsratsbeschluss vom 12. August 2025

Totalrevision der Patentverordnung (SR 232.141); Vernehmlassung; Stellungnahme des
Kantons Basel-Stadt

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 30. April 2025 hat der Vorsteher des Eidgenéssischen Justiz- und Polizeide-
partements, Bundesrat Beat Jans, unter anderem die Kantone eingeladen, sich zur Totalrevision
der Patentverordnung zu &ussern.

Wir danken Ihnen fiir die Gelegenheit zur Stellungnahme. Die vorgeschlagene Totalrevision der
Patentverordnung wird vom Kanton Basel-Stadt begriisst. Unsere néheren Anmerkungen mdgen
Sie dem beigelegten Formular entnehmen.

Bei Fragen steht Ihnen Herr Dr. Benedikt Zumsteg (benedikt.zumsteg@jsd.bs.ch) des Zentra-
len Rechtsdienstes im Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt gerne zur
Verfugung.

Freundliche Griisse
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

C— ”7%@J x VAR Ve
Dr. Conradin Cramer Barbara Schiipbach-Guggenbiihl
Regierungsprasident Staatsschreiberin

Beilage:
- Antwortformular



Vernehmlassung zur Totalrevision der Patentverordnung (PatV)

Consultation relative a la révision totale de 'ordonnance sur les brevets (OBI)
Consultazione relativa alla revisione totale dell’ordinanza sui brevetti (OBI)
Formular zur Erfassung der Stellungnahme

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

Organisation / Organisation / Organizzazione Kanton Basel-Stadt
Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) Dr. Benedikt Zumsteg
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel) 061 267 73 04

Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail) | benedikt.zumsteg@)jsd.bs.ch

Adresse | Adresse / Indirizzo Zentraler Rechtsdienst ZRD

Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Spiegelgasse 6

4001 Basel

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

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a Rechtsetzung@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format Word
par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Nous vous en remercions.

Vi invitiamo a inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung@ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti in un documento Word. Grazie per la collaborazione.




Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Die vorgeschlagene Totalrevision der Patentverordnung wird vom Kanton Basel-Stadt durchwegs begriisst.

Insbesondere die Beseitigung der Digitalisierungshirden und die Erleichterung des elektronischen Verkehrs sowie der
elektronischen Datenverwaltung erscheinen zeitgemé&ss und angebracht. Auch die technischen Verbesserungen und
Vereinfachungen sowie die Straffung des Patenterteilungsverfahrens im Interesse einer raschen Patenterteilung werden als sinnvoll
erachtet.

Aus rechtlicher Sicht werden namentlich die verschiedenen Neuerungen im Interesse der Rechtssicherheit (Vollpriifung,
obligatorische Recherche sowie erweiterte Beschwerdemdglichkeit) und der Verfahrensstraffung sowie die Anpassung an die
aktuellen Vorgaben der Gesetzestechnischen Richtlinien des Bundes als dusserst positiv erachtet.

Aus Sicht der Innovationsférderung ist ein starker Patentschutz fiir den Pharma- und Life Sciences-Standort Basel von zentraler
Bedeutung, weil er die forschungsintensive Industrie in ihrer Innovationsfahigkeit absichert, Investitionssicherheit schafft und
langfristige Entwicklungen ermdglicht. Der Zugang zu international wettbewerbsfahigem Schutz geistigen Eigentums ist zudem ein
wesentlicher Standortfaktor im globalen Wettbewerb um Talente, Investitionen und unternehmerische Aktivitéten.
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Landeskanzlei B A S E L ﬂ

Rathausstrasse 2 i
4410 Liestal LAN DSCHAFT I
T 061 552 50 06

landeskanzlei@bl.ch REGIERUNGSRAT
www.bl.ch

Reglerungsrat, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal

Eidgendssisches Justiz- und Polizeide-
partement EJPD

Per Mail an Rechtsetzunqg@ipi.ch

Liestal, 19. August 2025
VGD/Staf6/RS

Totalrevision der Patentverordnung,'Vernehmlassdngsantwort

Sehr geehrter Herr Bundesrat Jans
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 30 April haben Sie uns eingeladen, im Rahmen der Vernehmlassung betreffend
die Totalrevision der Patentverordnung Stellung zu nehmen.

Das Parlament hat am 15. Marz 2024 die Teilrevision des Patentgesetzes vom 25. Juni 1954
(PatG; SR 232.14) verabschiedet (BBI 2024 685). Der beschlossene Gesetzestext regelt die
Grundziige der neu eingefiihrten fakultativen «Vollpriifung» und der obligatorischen Recherche mit
dem Bericht zum.Stand der Technik fiir jede Patentanmeldung, den Ersatz des Einspruchsverfah-
rens vor dem IGE durch eine erweiterte Beschwerdemdglichkeit, den Wechsel der Beschwer-
deinstanz vom Bundesverwaltungs- zum Bundespatentgericht und die Méglichkeit der Verwen-
dung englischsprachiger technischer Unterlagen, wodurch aufwendige und kostspielige Uberset-
zungen entfallen.

Infolge dieser Gesetzesdnderungen werden die entsprechenden Ausfiihrungsbestimmungen in der
vorliegenden Patentverordnung angepasst und erganzt.

Beseitigung digitaler Hiirden:
Der elektronische Verkehr und die elektronische Datenverwaltung sollen erleichtert werden, wozu

zahlreiche Verordnungsbestimmungen angepasst werden.

Obligatorische Recherche und Bericht zum Stand der Technik:

Das IGE erstellt neu zu jeder Anmeldung einen Bericht tiber den Stand der Technik und veréffent-
licht diesen. Die Einzelheiten der Aufgaben des IGE bei der Ermittlung des Stands der Technik
und die Voraussetzungen fiir den Verzicht auf die Erstellung des Berichts werden in der Verord-

nung geregeit.
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Einflihrung der fakultativen vollstandigen Sachpriifung

Eine Patentanmeldung kann neu auch auf das Vorliegen von Neuheit und erfinderischer Téatigkeit
gepriift werden. Im revidierten Patentgesetz werden fiir die Einfiihrung der fakultativen Vollpriifung
der Priifungsgegenstand angepasst und die Grundziige des Priifungsantrags definiert. Die Einzel-
heiten der neuen Patentpriifung werden in der Verordnung geregelt.

Verwendung englischsprachiger technischer Unterlagen:

Das revPatG erlaubt neu, Anmeldungen in Englisch zu veroffentlichen, sofern die technischen Un-
terlagen nicht urspriinglich in einer Schweizer Amtssprache eingereicht worden sind. Damit wer-
den Ubersetzungen an vielen Stellen Uberfllssig.

Wir unterstiitzen die vorgeschlagene Totalrevision der Patentverordnung und haben keine Bemer-
kungen dazu.

Dr. Anton Lauber Elisabeth Heer Dietrich
Regierungsprasident Landschreiberin

Totalrevision der Patentverordnung, Vernehmlassungsantwort, 19. August 2025 2/2



Vernehmlassung zur Totalrevision der Patentverordnung (PatV)

Consultation relative a la révision totale de I’ordonnance sur les brevets (OBI)
Consultazione relativa alla revisione totale dell’ordinanza sui brevetti (OBI)
Formular zur Erfassung der Stellungnahme

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

Organisation / Organisation / Organizzazione Kanton Schaffhausen

Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) Daniel Sattler, 052 632 73 81
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail)

Adresse / Adresse / Indirizzo Beckenstube 7, 8200 Schaffhausen

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

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a Rechtsetzung@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format Word
par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Nous vous en remercions.

Vi invitiamo a inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung@ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti in un documento Word. Grazie per la collaborazione.



mailto:Rechtsetzung@ipi.ch
mailto:Rechtsetzung@ipi.ch
mailto:Rechtsetzung@ipi.ch

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Sehr geehrter Herr Bundesrat, Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 30. April 2025 haben Sie uns den Entwurf in obgenannter Angelegenheit zur Vernehmlassung unterbreitet. Wir bedanken uns fur diese

Mdglichkeit und teilen IThnen mit, dass wir die unterbreitete Vorlage begriissen.

Fir die Kenntnisnahme danken wir lhnen.

Im Namen des Regierungsrates
Der Prasident:

Martin Kessler

Der Staatsschreiber:

Dr. Stefan Bilger

2/3



Muster

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

Artikel Antrag Begrindung / Bemerkung

Article Proposition Justification / Remarques

Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
PatVv / OBI/ OBI

Art. 1 Abs. 1 Formulierung andern: «...» Diese Anpassung rechtfertigt sich, weil ...
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Vernehmlassung zur Totalrevision der Patentverordnung (PatV)
Consultation relative a la révision totale de I'ordonnance sur les brevets (OBI)
Consultazione relativa alla revisione totale dell’ordinanza sui brevetti (OBI)

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

Organisation / Organisation / Organizzazione Departement Bau und Volkswirtschaft von Appenzell Ausserrhoden
Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) Daniel Lehmann, Leiter Amt fur Wirtschaft und Arbeit
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel) T: +41 71 353 64 38

Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail) | E: daniel.lehmann@ar.ch

Adresse / Adresse / Indirizzo Kasernenstrasse 17A, 9102 Herisau

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

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a Rechtsetzung@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format Word
par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Nous vous en remercions.

Viinvitiamo a inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung@ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti in un documento Word. Grazie per la collaborazione.




Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Es handelt sich um eine Totalrevision, damit die Verordnung nach mehreren Erganzungen und Anpassungen wieder ubersichtlich strukturiert ist. Sie wird
auf die heutige Zeit und die Digitalisierung angepasst und umfasst im Wesentlichen folgende Anderungen:

- Einfuhrung der fakultativen vollstandigen Sachprtfung (Vollprufung) einer Patentanmeldung auch auf das Vorliegen von Neuheit und erfinderischer
Tatigkeit;

- obligatorische Recherche und Bericht zum Stand der Technik fur jede Patentanmeldung;

- Méoglichkeit der Verwendung englischsprachiger technischer Unterlagen;

- Ersatz des bisherigen Einspruchsverfahrens durch eine erweiterte Beschwerdemdglichkeit.

Das Departement Bau und Volkswirtschaft von Appenzell Ausserrhoden unterstitzt die Totalrevision und hat keine weiteren Bemerkungen.

22



KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

Landammann und Standeskommission

Sekretariat Ratskanzlei Ratskanzlei, Marktgasse 2, 9050 Appenzell
Marktgasse 2

9050 Appenzell Per E-Mail an

Telefon +41 71 788 93 11 Rechtsetzung@ipi.ch
info@rk.ai.ch

www.ai.ch

Appenzell, 13. August 2025

Totalrevision der Patentverordnung
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh.

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 30. April 2025 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur Total-
revision der Patentverordnung zukommen lassen.

Die Standeskommission hat die Unterlagen geprift. Sie unterstiitzt die Revision. Gemass
dem Erlauternden Bericht zur Vorlage sollen die Verbesserungen des Patentprifungsprozes-
ses nicht nur die Qualitat der erteilten Patente steigern, sondern auch das Vertrauen der Of-
fentlichkeit in das Patentsystem erhdhen. Direkte Auswirkungen auf beispielsweise Konsu-
mentinnen und Konsumenten sind indessen keine zu erwarten, da diese letztlich ebenfalls
von Innovationen profitieren. Auswirkungen auf den Kanton Appenzell I.Rh. sind ebenfalls
nicht zu erwarten.

Wir danken lhnen flr die Mdglichkeit zur Stellungnahme und griissen Sie freundlich.

Im Auftrage von Landammann und Standeskommission
DerRatschreiber:

D/%
oman Pobler

Zur Kenntnis an:

- Volkswirtschaftsdepartement Appenzell 1.Rh., Marktgasse 2, 9050 Appenzell
- Sténderat Daniel Fassler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell

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

Al 013.12-450.16.66.5-1293011 11



Vernehmlassung zur Totalrevision der Patentverordnung (PatV)

Consultation relative a la révision totale de I’ordonnance sur les brevets (OBI)
Consultazione relativa alla revisione totale dell’ordinanza sui brevetti (OBI)
Formular zur Erfassung der Stellungnahme

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

Organisation / Organisation / Organizzazione Kanton Appenzell I.Rh.

Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) Roman Dobler, Ratschreiber, 071 788 93 11, roman.dobler@rk.ai.ch
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail)

Adresse / Adresse / Indirizzo Marktgasse 2, 9050 Appenzell

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

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a Rechtsetzung@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format Word
par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Nous vous en remercions.

Vi invitiamo a inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung@ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti in un documento Word. Grazie per la collaborazione.



mailto:Rechtsetzung@ipi.ch
mailto:Rechtsetzung@ipi.ch
mailto:Rechtsetzung@ipi.ch

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

keine
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Muster

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

Artikel Antrag Begrindung / Bemerkung

Article Proposition Justification / Remarques

Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
PatVv / OBI/ OBI

Art. 1 Abs. 1 Formulierung andern: «...» Diese Anpassung rechtfertigt sich, weil ...
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Die Regierung La Regenza Il Governo
des Kantons Graubtinden dal chantun Grischun del Cantone dei Grigioni

Sitzung vom Mitgeteilt den Protokoll Nr.

12. August 2025 13. August 2025 559/2025

Eidgenodssisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)
Bundeshaus West
3004 Bern

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

Vernehmlassung EJPD - Totalrevision der Patentverordnung: Er6ffnung des
Vernehmlassungsverfahrens

Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 30. April 2025 erhalten die Kantone Gelegenheit, sich zu erwahn-

tem Geschaft zu aussern. Daflr danken wir lhnen bestens.

Die Regierung hat zur vorgesehenen Totalrevision der Patentverordnung keine Be-

merkungen und verzichtet auf eine Stellungnahme.

Namens der Regierung
Der Prasident: Der Kanzleidirektor:

- WM

Marcus Caduff Daniel Spadin




~—~~ ***

KANTON AARGAU

REGIERUNGSRAT

Regierungsgebéude, 5001 Aarau

Telefon 062 835 12 40, Fax 062 835 12 50
regierungsrat@ag.ch
www.ag.ch/regierungsrat

2. Juli 2025

Totalrevision der Patentverordnung; Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Per E-Mail
Eidgendssisches Institut fir Geistiges
Eigentum

Rechtsetzung@ipi.ch

Mit Schreiben vom 30. April 2025 wurden die Kantonsregierungen eingeladen, sich zur Totalrevision
der Verordnung tber die Patente und erganzenden Schutzzertifikate (Patentverordnung, PatV) ver-
nehmen zu lassen. Der Regierungsrat des Kantons Aargau dankt Ihnen fiir diese Gelegenheit.

Die vorgeschlagenen Anderungen bertihren keine kantonalen Kompetenzen. Inhaltlich erscheinen

sie Uberzeugend und werden von uns unterstltzt.

Wir danken Ihnen fur die Berticksichtigung unserer Vernehmlassung.

Freundliche Grlsse

Im Namen des Regierungsrats

Dieter Egli
Landammann

6ana Filippi;%/\

Staatsschreiberin


mailto:Rechtsetzung@ipi.ch
mailto:regierungsrat@ag.ch
http://www.ag.ch/regierungsrat

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau

Thurgau%%

Staatskanzlei, Regierungskanzlei, 8510 Frauenfeld
Eidgendssisches

Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)
Herr Beat Jans

Bundesrat

Bundeshaus West

3003 Bern

Frauenfeld, 1. Juli 2025
Nr. 384

Totalrevision der Patentverordnung

Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Wir danken Ihnen fur die Méglichkeit der Stellungnahme zum Entwurf fur eine Totalrevi-
sion der Patentverordnung (PatV; SR 232.141) und teilen lhnen mit, dass wir mit der
Vorlage einverstanden sind.

Mit freundlichen Griissen

r Prasident des'Regierungsrates

N

Der Staatsschreiber

ZJP

Regierungsgebaude, 8510 Frauenfeld
T +41 58 345 53 10
www.tg.ch



Numero | | Bellinzona

3283 sl 0 2 luglio 2025

Consiglio di Stato

Piazza Governo 6

Casella postale 2170

6501 Bellinzona

telefono  +41 91 814 41 11

fax +41 91 814 44 35 .
e-mail can@tich Repubblica e Cantone
web www.ti.ch Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFGP

Invio per posta elettronica:
Rechtsetzung@ipi.ch

Procedura di consultazione — Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti
d’invenzione

Gentili signore,

egregi signori,

vi ringraziamo per l'invito a prendere posizione in merito alla consultazione in oggetto.

A tale proposito vi informiamo che non abbiamo particolari osservazioni da formulare.
Salutiamo favorevolmente, in particolare, lo scopo di accrescere la certezza giuridica per
i depositanti, che potrebbe sfociare in un utilizzo accresciuto del sistema brevettuale
svizzero e favorire in particolare la capacita innovativa delle piccole e medie imprese
(PMI), interessate a un’efficace protezione dei brevetti a livello nazionale.
Ringraziandovi per la preziosa opportunita accordata di esprimerci in materia, vogliate
gradire, gentili signore ed egregi signori, 'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Pregsidente Il Cancelligre .

Normjan Gobbi rnoldo Coduri

Copia a:

— Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
— Divisione economia (dfe-de@ti.ch)

— Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)

— Pubblicazione in internet
i


mailto:can@ti.ch

cD

Sco CONSEIL D’ETAT
DOK 000 050 475

o

o Chateau cantonal

[ UBERTE 1014 Lausanne Monsieur le Conseiller fédéral

Beat Jans

Chef du Département fédéral de justice et
police (DFJP)

Palais fédéral ouest

3003 Berne

1 PATRIE

Réf. : 25_COU_3766 Lausanne, le 13 aodt 2025

Consultation fédérale — Révision totale de I’ordonnance sur les brevets (OBI)

Monsieur le Conseiller fédéral,

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

Le Gouvernement vaudois salue ce projet de révision totale de 'ordonnance, qui apparait
positif pour le dépbt de brevets en Suisse.

Cela étant, le projet de révision totale présente quelques potentiels d’amélioration, en
particulier en ce qui concerne la langue de la procédure et 'usage de traductions.

Le Conseil d’Etat vaudois formule par conséquent des propositions de modifications
détaillées dans le formulaire de réponse annexé au présent courrier.

En vous remerciant de 'attention que vous voudrez bien porter a nos déterminations, nous
vous prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, a 'assurance de notre parfaite
considération.

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT
PRESI NTE LEC IER

Ch elle Luisier ard el Staffoni

Annexe mentionnée

Copies

« tabakprodukte@bag.admin,ch

+ Secrétariat général du Département de I'économie, de l'innovation, de I'emploi et du
patrimoine (SG-DEIEP)

« Office des affaires extérieures (OAE)

CONSEIL D'ETAT
www.vd.ch - T +41 21 316 41 59
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Vernehmlassung zur Totalrevision der Patentverordnung (PatV)
Consultation relative a la révision totale de I'ordonnance sur les brevets (OBI)
Consultazione relativa alla revisione totale dell’ordinanza sui brevetti (OBI)

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

Organisation / Organisation / Organizzazione

Le Conseil d’Etat du Canton de Vaud

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

Raphaél Conz, chef du Service de la promotion de I'économie et de I'innovation
021 316 58 23

Raphael.conz@vd.ch

Adresse / Adresse / Indirizzo

Chateau cantonal, 1014 Lausanne

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

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

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a Rechtsetzung@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format Word
par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Nous vous en remercions.

Vi invitiamo a inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung@ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti in un documento Word. Grazie per la collaborazione.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Un certain nombre d'éléments positifs ont été identifiés dans le projet de révision totale, a commencer par la volonté de faciliter les dép6ts de brevets en
Suisse. Relevons notamment :

L'introduction d’'un examen complet quant au fond permettant de renforcer la qualité et la valeur juridique des brevets déposés directement en Suisse.
Il permet de mieux évaluer la validité des titres accordés et de réduire les litiges ultérieurs ;

La recherche obligatoire et le rapport sur I'état de la technique, améliorant sensiblement la transparence et I'information des déposants. Cette mesure
bénéficie également aux tiers, en facilitant la veille concurrentielle et la gestion des risques liés a la propriété intellectuelle ;

L'augmentation du nombre de revendications qu'il est possible de déposer sans surtaxe permettant de réduire les codts initiaux pour les déposants.
Cela améliore la compétitivité de la voie nationale suisse, notamment pour les demandes complexes nécessitant une protection technique étendue ;
L'extension de certains délais procéduraux de 2 & 3 mois alignant la pratique suisse avec celle de 'OEB tout en introduisant une certaine flexibilité
favorable aux déposants. Cette adaptation est pertinente au regard des exigences de qualité et de précision dans la rédaction de revendications et
de réponses ;

Le dép6t de piéces techniques en anglais allégeant la charge administrative pour les déposants.

Certains points peuvent toutefois étre améliorés, en particulier :

Une disparité entre les langues officielles suisses et une incohérence entre I'art. 3 et les art. 137 ainsi que 142, l'italien n'étant plus mentionné et
l'allemand disposant une prééminence par rapport au francais. Cette restriction pourrait engendrer une insécurité juridique et une discrimination
linguistique contraire aux principes généraux de I'administration fédérale. Il serait pertinent de clarifier la portée de ces articles ou d’harmoniser leur
champ d’application avec I'art. 3 ;

La limitation du dépdt d’une traduction facultative. Le titulaire peut fournir une traduction facultative d’une piéce technique déposée en anglais dans
les 3 mois & compter de la date de dép6t ou dés I'entrée dans la phase nationale. Toutefois cette disposition exclut un report du délai. L'exclusion
expresse de la poursuite de procédure en cas de non-dép6t d'une traduction facultative prévue par I'art. 11 al.1 let. ¢ restreint de maniére rigide les
droits du déposant. Cette disposition est critiquable en ce gu’elle ne laisse aucune marge de manceuvre alors que la possibilité de fournir une traduction
serait a notre avis opportune a tout moment, notamment dans le cas ou il y aurait un potentiel conflit d’interprétation ;

La non-remboursabilité des annuités de CCP payées d’avance en cas de révocation.

Dans I'ensemble, le projet d’'ordonnance comporte des améliorations notables pour les utilisateurs du systéeme de brevet suisse. Il renforce I'attractivité de la
voie nationale tout en assurant une meilleure convergence avec le droit européen. Toutefois, les points mentionnés ci-dessus méritent une attention particuliere
dans la suite du processus législatif, notamment afin d’éviter toute contradiction interne ou inconstitutionnalité potentielle.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli

traduction dans une langue
officielle suisse. »

Artikel Antrag Begrindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
PatV /OBI/ OBI
Formulation proposée :
« le demanqleur peut produw_e 2 | Dans la mesure ot la traduction des pieces techniques rédigées en anglais est produite a titre
titre facultatif-danstes-3-moisa : L . . - D
A facultatif, nous proposons que ces piéces facultatives puissent étre produites a tout moment.
Art. 3al. 4 EE\'“'G,EE' aea date-de-dépot-ou Il est évident qu’une traduction ultérieure devrait avoir lieu dans la langue de la procédure,
des_ ves IH ege slal sﬂl}a u|enease afin de ne pas devoir modifier cette derniére (selon I'art. 3 al. 4 qui précise que la langue de la

traduction facultative est la langue adoptée pour la procédure).

Art. 11 al. 1 let. ¢

Formulation proposée :
Suppression de la lettre ¢

Dans la mesure ou la traduction des pieces techniques rédigées en anglais est produite a titre
facultatif, nous proposons que ces piéces facultatives puissent étre produites a tout moment.

Art.19al. 1 etal. 2

Formulation proposée :

«1 Lorsque I'lPI radie un brevet
du registre des brevets ou un
certificat complémentaire de
protection du registre des
certificats, il restitue:

(...)

2 Lorsqu’une demande de
brevet ou de certificat
complémentaire de protection
est retiré dans sa totalité, rejeté
ou déclaré irrecevable »

Lorsqu’un Certificat complémentaire de protection (CCP) est accordé, son titulaire est tenu de
payer les annuités pour toute la période de validité du CCP (art. 164). Or en cas de révocation
ultérieure (art. 171 et 175), aucune possibilité de remboursement n’est prévue pour les
annuités entieéres payées d’'avance mais non-consommeées. L'art. 19 étant limité aux
remboursements des annuités pour les demandes de brevet et les brevets (voir également le
commentaire du rapport explicatif page 14), cet article n’est pas applicable par analogie pour
les CCP. Nous proposons des lors que cette disposition soit modifi€e comme indiqué.

Art. 137 al. 2

Formulation proposée :

« 2 L’IPI adopte la langue dans
laquelle se déroule la procédure
devant 'OEB. S'il s’agit

de l'anglais, lalangue-de-la
pne_eeelune el stranen allndla

déroule-en-francais la procédure

Cette formulation évite une insécurité juridique et une discrimination linguistique contraire aux
principes généraux de I'administration fédérale. La formulation proposée place a égalité
toutes les langues officielles suisses, sans en exclure ou donner une prééminence a I'une
d’elles. De plus, le choix laissé au demandeur sera de nature a faciliter la démarche pour ce
dernier.
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Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
se déroule dans une langue
officielle suisse, au choix du
demandeur. »
Formulation proposée : Dans le Rapport explicatif a la page 55, il est indiqué que cela correspondrait par exemple au
Art. 138 « indication ‘CH/ suivi du numéro CH/EP156112 B2 ; mais le suffixe B2 n’est pas considéré comme un numéro de
' numéro de brevet et de brevet, il s’agit d'un indicateur de statut. Si l'indicateur de statut doit faire partie du Signe du
lindicateur du statut. » brevet, nous proposons la modification indiguée.
Formulation proposée :
geLmIZng:re% Cette formulation évite une insécurité juridique et une discrimination linguistique contraire aux
principes généraux de I'administration fédérale. La formulation proposée place a égalité
allemand dans une langue - . o gy
Art. 142 al. 2 . ; toutes les langues officielles suisses, sans en exclure ou donner une prééminence a l'une
officielle suisse ou dans la 3 T N - .
. d’elles. De plus, le choix laissé au demandeur sera de nature a faciliter la démarche pour ce
langue de la procédure ;
. . L dernier.
conformément a l'article 3 alinéa
1 OBI. »
. . Dans la mesure ou I'lPI1, 'OEB (Office Européen des Brevets) et 'TOMPI (Organisation
Formulation proposée : . ) : ; s
) . mondiale de la Propriété Intellectuelle) disposent d'une plateforme d’échange de documents
« 1 Pour revendiquer un droit de . . ) ) ) A
C . (DAS), il est étonnant que le demandeur doive fournir une copie du document de priorité. Il
priorité, le demandeur doit . . U s . ,
) serait donc utile de prévoir la possibilité pour I'lPI d’aller rechercher ce document dans le
produire le document de N . , s N S . s
A g systeme de 'OMPI ou de 'OEB pour éviter un surco(t au titulaire pour la production d'un
priorité (art. 53, al. 1) a I'lPI dans fox . - ! o ,
P | document déja disponible. La méme procédure est déja appliquée par I'OEB.
le délai prévu a l'art. 147,al 1si | ; , S . . ; S
. : A la place d’une obligation générale pour le déposant de produire le document de priorité,
Art. 148 celui-ci en fait la demande. . N .
; nous proposons de laisser la faculté a I'lPl de demander une copie de ce document pour les
la L'IPI peut demander une L ) ' )
; s institutions avec lesquelles il y a un accord en place pour I'échange automatique
copie de ce document & une " : ol . . s . L
institution avec laquelle il d’informations. Voir a ce t_|tre la notice A 84 relative a la Co_nvent|on sur le brevet européen :
. ; 0OJ EPO 2021, A84 — Notice from the European Patent Office dated 13 November 2021
dispose d'un accord pour . P— h h i h
léchange automatique concerning priority docum(_ant exchange between the European Pa}tent Office andt e Us
= - Patent and Trademark Office, the Korean Intellectual Property Office and the China
d'informations. » — .
Intellectual Property Administration.
Formulation proposée :
« 3 Les autres dispositions de la
Art 154 al. 3 présente ordonnance sont La référence actuelle est erronée. Notre proposition de formulation permet de se référer au

applicables a moins que le titre
4-LBl septieme LBI ou le présent
titre n’en disposent autrement. »

bon titre dans la LBI.
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% N 2025.02348
X CP670, 1950 Sion
CANTON DU VALMS
KANTOH WALLIS
P P CH-1951
n = Sion Poste CH SA
AN
Herr Bundesral ."I;" bt
Bundssrat Beat Jans I
Vorsteher des Eidgend&ssischen Justiz-
und Polizeidepariements (EJPD)
Bundeshaus West
3003 Bern
Unsere Ref. SRP/DWTI
lhre Ref. /
Datum 4. Jund 2025

Kople an

Stellungnahme zur Totalrevision der Patentverordnung im Vernehmlassungsverfahren

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geshrie Damen und Herren

Wir beziehen uns auf ihr Schreiben vom 30. April 2025 und der damit verbundenen Einladung zur
Stellungnahme zum obenstehenden Geschéft.

Die Revision zielt darauf ab, die Rechtssicherheit und Transparenz fiir Anmelder und Dritte zu
erhdhen, hauptsachlich durch die Einflilhrung der obligatorischen Recherche und des Berichts zum
Stand der Technik fir jede Anmeldung. Es wird erwariet, dass diese Verbesserungen zu einer
stédrkeren Nutzung des Schweizer Patentsystems flihren und die Innovationskraft férdern,
inshesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), fur die ein zuverldssiger lokaler
Schulz von Bedeutung ist. Gleichzeitig soll die Revision den Weitbewerb fairer gestalten, indem die
Anzahl der "Scheinpatente” reduziert wird, Ebenso macht die Erleichterung der Verwendung von
Englisch das System flir auslandische Anmelder attraktiver. Die zur Deckung der Mehrkosten
notwendige Erhéhung der Patentjahresgebiihren wird als moderat eingeschéatzt, so dass die
Schweiz ein kostenglinstiger Standort fur die Aufrechterhaltung von Patenten bleiben soll.

Der Staatsrat begriisst die Absicht des Bundesrats die Patentverordnung einer Totalrevision zu
unterziehen und ist Uberzeugt, dass der Schweizer Wirtschaftsstandort von der Modernisierung
und den Anpassungen aufgrund der vorliegenden Patentverardnung profitieren kann.

Da es doch zu einigen Verfahrensédnderungen kommen wird, schlagen wir dem Bundesrat vor,
dass die Umsetzung in der Praxis nach einer gewissen Zsitspanne ab Inkrafttreten {iberpriift wird
und dabei auch die betroffenen Nutzer wie Unternehmer und Unternehmen in Form einer

Evaluation miteinbezogen werden.
In diesem Sinne danken wir fiir die Méglichkeit zur Stellungnahme und griissen Sie freundlich.

im Namen des Staatsrates

Der Prasident Die Staatskanzlerin

o —
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// ﬁg/’“?,,wg

};‘EE
" 3 p
/'/Monique Albrecht

Mathias Reynard

Rechtsetzung@ipi.ch

Av. de France 71, CP 670, 1950 Sion
Tel, 027 606 21 00
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LE CONSEIL D’ETAT

DE LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHATEL

Département fédéral de justice et police
(DFJP)

Monsieur Beat Jans

Conseiller fédéral

Palais fédéral

3003 Berne

Rechtsetzung@ipi.ch

Prise de position du Canton de Neuchatel — Révision totale de I'ordonnance sur les
brevets

Monsieur le conseiller fédéral,

Le Canton de Neuchéatel vous remercie de lui avoir donné la possibilite de participer a la
consultation citée sous rubrique.

Le Conseil d’Etat salue la révision proposée de I'ordonnance sur les brevets (OBI), qui
constitue une étape importante vers la modernisation du systéme suisse des brevets. Les
mesures envisagées, telles que la numérisation des procédures, I'introduction de la recherche
obligatoire, la possibilité d’'un examen complet, ainsi que I'acceptation de I'anglais pour les
pieces techniques, vont clairement dans le sens d'une harmonisation avec les pratiques
européennes, en lien avec la Convention sur le brevet européen (CBE).

Il soutient ces évolutions, qui renforcent la sécurité juridique, améliorent la qualité des brevets
délivrés et facilitent I'accés au systéme de protection de la propriété intellectuelle pour les
inventeurs et en particulier les PME.

Cependant, le Conseil d'Etat souhaite attirer votre attention sur deux points :

1. La suppression de la possibilité de poursuite de la procédure pour certains délais
critiques ne prévoit actuellement aucune exception en cas de force majeure
(ex. : maladie grave, catastrophe naturelle, cyberattaque). Nous recommandons
d’introduire dans l'ordonnance une clause de flexibilité permettant, dans des cas
dament justifiés, une forme de remédiation ou de réintégration des droits.

2. L’article 93, alinéa 1, prévoit que I'Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) peut
renoncer a établir un rapport de recherche si un rapport équivalent a été établi par un
office reconnu. Nous proposons d’aller plus loin en permettant au deposant de produire
un rapport de recherche établi par I'Office européen des brevets (OEB), sans que cela



ne soit soumis a l'aval préalable de I'lPI, dés lors que ce rapport est conforme aux
standards internationaux. Cela renforcerait la sécurité juridique, réduirait les colts et
simplifierait la procédure pour les déposants.

A défaut d’une prise en compte des deux points susmentionnés, il existe un risque tangible
que les entreprises actives dans le domaine de la propriété intellectuelle ainsi que les
inventeurs privilégient le systéme européen de brevets. Une telle évolution pourrait
compromettre I'attractivité du systéme suisse en tant que voie de dépdt de premiére instance,
affaiblissant ainsi sa position stratégique en matiére d’innovation et de compétitivité
internationale.

En vous remerciant encore de nous avoir consultés, nous vous prions de croire, Monsieur le
conseiller fédéral, a I'assurance de notre trés haute considération.

Neuchatel, le 20 aolt 2025

Au nom du Conseil d’Etat :
La présidente, La vice-chanceliére,

C. GRAF A. DI LENARDO




% REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Genéve, le 13 aolt 2025

POST TENEBAS LUX

Le Conseil d’Etat

Département fédéral de justice et police
3149-2025 (DFJP)

Monsieur Beat Jans

Conseiller fédéral

Palais fédéral ouest

3003 Berne

Concerne : révision totale de lordonnance sur les brevets - procédure de
consultation

Monsieur le Conseiller fédéral,

Nous avons bien regu votre courrier du 30 avril 2025 valant consultation sur la révision totale
de l'ordonnance sur les brevets (OBI).

Notre Conseil soutient le projet qui lui a été soumis, lequel permet d'atteindre le haut degré
de transparence et de sécurité juridique souhaité dans le domaine des brevets.

Il salue en particulier I'instauration d'un rapport obligatoire sur I'état de la technique par
I'Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) pour chaque demande, la possibilité offerte
au demandeur de requérir un examen complet des conditions de brevetabilité conforme aux
standards européens ou encore, la simplification des démarches administratives par la
suppression des barrieres posées a l'usage des outils numériques et par la possibilité de
déposer des piéces justificatives en anglais, en sus d’'une langue nationale, réduisant ainsi
les codts.

En vous réitérant nos remerciements pour votre consultation, nous vous prions de croire,
Monsieur le Conseiller fédéral, a I'assurance de notre haute considération.

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT

Le président :

| (V|

ayadi Thierry Apothéloz

Copie a (format word et pdf) :  rechtsetzung@ipi.ch



JURA =CH -:rucniovs e canron ov sura GOUVERNEMENT

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

t+413242051 11
f+413242072 01
chancellerie@jura.ch

Hotel du Gouvernement — 2, rue de 'Hopita!, 2800 Delémont

Département fédéral de Justice et Police DFJP
Monsieur Beat Jans

Conseiller fédéral

3003 Berne

Par e-mail a rechtsetzung@ipi.ch

Delémont, le 12 ao(it 2025

Révision totale de 'ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets,
OBI) : réponse a la consultation

Monsieur le Conseiller fédéral,
Madame, Monsieur,

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura vous remercie de I'avoir consulté. |i soutient
dans sa globalité le projet de révision totale de I'ordonnance relative aux brevets d’invention. Il salue
cette démarche favorisant une réflexion constructive au sujet d'un domaine essentiel a la
compétitivité et a 'innovation de 'économie suisse.

Le Gouvernement observe que dans son ensemble, 'examen du dépét de brevets par I'Institut
Fédéral de la propriété Intellectuelle (IP1) devient facilité, de méme que les taches du dépositaire
d’'un brevet. Il préserve l'accés des PME a un outil de protection efficace, sans complexifier
inutilement les démarches.

De plus, la sécurité juridique est accrue pour les demandeurs gréce a la possibilité de recours
étendue et la recherche obligatoire de I'lP| sur laquelle se fonde le rapport sur I'état de la technique.

Le Gouvernement jurassien salue non seulement la prise en compte de la numérisation croissante
de notre société pour la rédaction de cet avant-projet, mais aussi la considération de l'usage de
I'anglais dans le monde scientifique et de la recherche pour la présentation des piéces techniques.
Il s’agit de choix importants pour faciliter le dépdt de brevet en Suisse.

La révision de 'ordonnance contribuera, dans une certaine mesure, a maintenir la Suisse au rang
de pays le plus innovant au monde. En favorisant un cadre réglementaire propice & la recherche, au
développement et a la protection de la propriété intellectuelle, elle permettra a la Suisse de
conserver sa position de premier plan en matiére de dépbts de brevets rapportés a sa population,
un indicateur clé de sa capacité a transformer le savoir en innovations concrétes.

Un exemple révélateur de I'attractivité de la Suisse pour le dép6t de brevets est que, comme indiqué
dans le rapport explicatif, malgré une augmentation de 8 % des annuités pour financer le régime

www.jura.ch/gvt



révisé du brevet suisse, le colt de maintien d'un brevet pendant 20 ans y reste nettement inférieur
a celui de nos pays voisins.

Vous trouverez, en annexe et selon votre demande, une version Word en plus d’une version PDF
de notre prise de position.

Le Gouvernement vous prie de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, a sa haute
considération.

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Martial Courtet 7/ Jear“Baptiste Maitre

Président /" Chaficelier d'Etat

Annexe : ment.



PLR

Les Libéraux-Radicaux

PLR.Les Libéraux-Radicaux, case postale, 3001 Berne

Département fédéral de justice et police (DFJP) Berne, 4 ao(t 2025 / DR
VL/ Révision totale de I'ordonnance sur les
brevets

Expédition électronique : Rechtsetzung@ipi.ch

Révision totale de 'ordonnance sur les brevets
Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer dans le cadre de
la consultation de I'objet mentionné ci-dessus.

Commentaire général

Au nom du PLR Suisse, nous accueillons favorablement le projet de révision totale de
I'ordonnance sur les brevets. La loi actuelle sur les brevets présentait des lacunes importantes
et ne répondait plus aux exigences contemporaines en matiere d'innovation et de protection
intellectuelle. Cette obsolescence se manifestait particuliérement face aux évolutions
|€gislatives internationales et au développement du numérique. Il est donc indispensable que
la nouvelle législation comble ces insuffisances et établisse des bases légales solides pour les
années a venir.

Dans cette perspective, nous saluons les efforts déployés pour simplifier les procédures
administratives d'obtention d'un brevet. Cette simplification devrait stimuler le développement
de la recherche et renforcer la protection des inventions, particulierement celles élaborées au
sein des PME.

L'introduction d'un examen de fond des brevets constitue un instrument précieux qui
renforcera la crédibilité des brevets suisses. Elle permettra aux inventeurs et aux PME d'éviter
le recours a des procédures de brevetage étrangeres plus colteuses, comme les brevets
européens. Le caractéere facultatif de cet examen offre, en outre, une flexibilité appréciable,
permettant a chaque déposant de choisir la solution la mieux adaptée a ses besoins
spécifiques.

Nous considérons que ce projet répond de maniére globale aux problématiques identifiées
dans l'application de la loi actuelle, notamment concernant la question linguistique. Autoriser
l'utilisation de l'anglais pour les documents techniques représente une avancée significative
qui simplifiera le fonctionnement du systéme des brevets tout en tenant compte des réalités
techniques contemporaines.

En conclusion, nous soutenons pleinement ce projet qui permettra a la recherche suisse de
gagner en efficacité, en crédibilité et en protection. Cette réforme s'avére indispensable pour
s'adapter aux réalités actuelles, notamment dans le contexte international.

PLR.Les Libéraux-Radicaux | Secrétariat général | Neuengasse 20 | Case postale | CH-3001 Berne
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PLR

Les Libéraux-Radicaux

PLR.Les Libéraux-Radicaux

Le Président Le Secrétaire général

L1 77

Thierry Burkart Jonas Projer
Conseiller aux Etats

PLR.Les Libéraux-Radicaux | Secrétariat général | Neuengasse 20 | Case postale | CH-3001 Berne
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Schweizerische Volkspartei Generalsekretariat / Sécrétariat général
Union Démocratique du Centre Postfach, 3001 Bern / www.svp.ch
Unione Democratica di Centro  Tel. 031 300 58 58 / gs@svp.ch
Partida Populara Svizra IBAN: CH80 0900 0000 3000 8828 55

Département fédéral de justice et police
DFJP

Monsieur le Conseiller fédéral Beat Jans
Palas fédeéral

CH-3003 Berne

Par courrier électronique :
rechtsetzung@ipi.ch

Berne, le 20 ao(t 2025

Révision totale de I’'ordonnance sur les brevets

Réponse de I’'UDC Suisse a la procédure de consultation

Monsieur le Conseiller fédéral,
Mesdames et Messieurs,

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

L’UDC Suisse salue la révision de I'ordonnance sur les brevets, qui permet une mise en
ceuvre flexible et adaptée de la loi sur les brevets. Il sera essentiel que la mise en ceuvre
concréte de I'ordonnance soit accessible a tous les partenaires sans surcharges
inutiles.

Le Parlement a adopté en mars 2024 la révision partielle de la loi sur les brevets (LBI). En
substance, la LBI a été adaptée afin d’introduire 'examen complet quant au fond (facultatif),
la recherche obligatoire et le rapport sur I'état de la technique pour toute demande de brevet,
la possibilité d’utiliser des piéces techniques en anglais et la substitution de la procédure
d’opposition actuelle par une possibilité de recours étendue.

Alors que la Suisse consacre des sommes importantes a la recherche et au développement,
il est indubitablement dans son intérét d’octroyer une protection efficace a 'innovation. C’est
en connaissance de cette réalité que le Parlement a accepté la révision de la loi sur les brevets
a 'unanimité. Il est nécessaire, pour faire suite a la révision partielle de la loi, d’adapter et de
compléter les dispositions d’exécution a I'échelon de 'ordonnance

L’'UDC salue le projet présenté, qui constitue la suite logique de la révision légale
correspondante. De par son aspect facultatif, la réglementation future constitue un instrument
précieux et flexible, qui permettra notamment aux PME d’éviter les colteuses procédures
étrangéres. L'UDC tient cependant a rappeler 'importance de garantir que les avancées
proposées profitent de maniére équilibrée a 'ensemble des parties prenantes. Les PME, start-
ups, institutions académiques et autres doivent donc pouvoir compter sur un systéme simple
et accessible — son accés ne doit donc pas étre complexifié outre-mesure.


http://www.svp.ch/
mailto:gs@svp.ch
mailto:rechtsetzung@ipi.ch
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Réitérant ses remerciements de I'avoir associée a cette consultation, 'UDC Suisse vous prie

de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs, a I'assurance de sa
considération.

Avec nos meilleures salutations

UNION DEMOCRATIQUE DU CENTRE

Le président du parti Le secrétaire général
s e
Marcel Dettling Henrique Schneider

Conseiller national


http://www.svp.ch/
mailto:gs@svp.ch

Pfaffli, Sabrina

Von: Miggler Silvan <Silvan.Mueggler@chgemeinden.ch>

Gesendet: Donnerstag, 12. Juni 2025 15:11

An: Rechtsetzung

Betreff: Vernehmlassung Totalrevision der Patentverordnung: Keine Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Ihrem Schreiben vom 30. April 2025 haben Sie dem Schweizerischen Gemeindeverband (SGV) das oben erwahnte Geschaft zur
Vernehmlassung unterbreitet. Fir die Gelegenheit, uns aus Sicht der rund 1500 dem SGV angeschlossenen Gemeinden dussern zu
kénnen, danken wir lhnen.

Nach Studium der Unterlagen teilen wir Ihnen hiermit jedoch mit, dass der SGV zu dieser Vorlage keine Stellungnahme einreicht.
Vielen Dank fiir lhre Kenntnisnahme.

Freundliche Griisse

Silvan Muiggler

Schweizerischer Gemeindeverband

Okonom, Fachverantwortlicher Wirtschaft & Finanzen sowie Digitalisierung
Holzikofenweg 8

Postfach

3001 Bern

T: 0313807006

silvan.mueggler@chgemeinden.ch

http://www.chgemeinden.ch

in] £lO

SGV - Gemeinsam fiir starke Gemeinden

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




economiesuisse

Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)
Bundeshaus West
3003 Bern

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

21. August 2025

Stellungnahme zur Anderung der Verordnung iiber die Erfindungspatente
Sehr geehrte Damen und Herren

Im April 2025 haben Sie uns eingeladen, in oben genannter Sache Stellung zu nehmen. Diese Gele-
genheit der Meinungsdusserung nehmen wir gerne wahr. economiesuisse nimmt gestitzt auf den Input
der betroffenen Mitglieder und den Arbeiten in unserer Expertengruppe fiir geistiges Eigentum (EGIP)
aus einer Ubergeordneten, gesamtwirtschaftlichen Sicht wie folgt Stellung:

Zusammenfassung

economiesuisse unterstitzt die Vorlage und erachtet die Verordnung eine gelungene Prazisierung der
gesetzlichen Grundlage, welche wir im Rahmen der Revision des Schweizer Patentgesetzes bereits
unterstitzt hatten.

Die nun auch in der Verordnung vorgeschlagenen Anpassungen erhéhen die Qualitat des Schweizer
Patentsystems, erweitern die Handlungsmaéglichkeiten fiir Anspruchsinhaberinnen und -inhaber und
verbessern damit auch die internationale Anschlussfahigkeit der Schweiz. Damit leisten sie einen
wichtigen Beitrag zur Zukunftsfahigkeit des Schweizer Patentsystems.

Der vorliegende Verordnungsentwurf ist ein logischer und sinnvoller nachster Schritt zur operativen
Umsetzung der Gesetzesrevision. Er setzt die Modernisierung konsequent fort und schafft eine tragfa-
hige Grundlage fur eine innovationsfreundliche und praxisnahe Durchfihrung.

Gleichzeitig ist jedoch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht darauf hinzuweisen, dass die im Entwurf vor-
gesehene Gebiihren- und Kostenstruktur im Vergleich zu einem européischen Patent (EPU) zu erheb-
lich hdheren Gesamtkosten filhrt, ohne dass dies durch den deutlich kleineren Schweizer Markt ge-
rechtfertigt ware. Eine Erhéhung der nationalen Gebiihren kénnte den Standort Schweiz fiir Patentan-
meldungen schwachen; vielmehr erscheint eine Senkung der Geblhren angezeigt, um die Attraktivitat
des nationalen Patentschutzes zu erhalten und Wettbewerbsnachteile zu vermeiden.

economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen
Hegibachstrasse 47 Fédération des entreprises suisses
Postfach Federazione delle imprese svizzere
CH-8032 Zirich Swiss Business Federation

Telefon +41 44 421 3535 www.economiesuisse.ch
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1 Allgemeine Wiirdigung

economiesuisse hatte sich bereits in der Vernehmlassung zur Teilrevision des Bundesgesetzes Uber
Erfindungspatente positiv eingebracht. Wir freuen uns, dass viele der von uns gedusserten Anliegen
nun in der Verordnung konkretisiert und umgesetzt werden. Die Revision diente dem Ziel, Schweizer
Innovatorinnen und Innovatoren ein an den Bedurfnissen der Gesamtwirtschaft ausgerichtetes und mit
internationalen Standards kompatibles Patentpriifungsverfahren zur Verfligung zu stellen.

Die geplante Revision der Patentverordnung setzt die Anderungen im Patentgesetz folgerichtig um und
modernisiert das Patenterteilungsverfahren. Dabei werden nicht nur neue Instrumente wie die fakulta-
tive Vollprifung, eine obligatorische Recherche und die Verwendung englischsprachiger Unterlagen
eingefihrt, sondern auch bestehende Digitalisierungshiirden abgebaut. Ziel ist es, den elektronischen
Austausch mit dem Eidgendssischen Institut fiir Geistiges Eigentum zu erleichtern und die Patentver-
ordnung an internationale Standards sowie moderne Anforderungen anzupassen. Davon profitieren
insbesondere innovative KMU in der Schweiz, da ihnen ein effizienteres, international anschlussfahiges
und digitalisiertes Patenterteilungsverfahren zur Verfigung steht.

2 Kostenaspekte und Wettbewerbsfahigkeit

Neben den inhaltlichen Modernisierungen ist auch die Kostenentwicklung im Schweizer Patentrecht
sorgfaltig zu prifen. Die aktuell vorgesehene Ausgestaltung der Gebihren- und Verfahrensregelung im
neuen Patentgerichtsgesetz (nPatGG) fiihrt im Vergleich zu einem europaischen Patent (EPU) zu er-
heblich héheren Gesamtkosten, ohne dass dies durch den deutlich kleineren Schweizer Markt gerecht-
fertigt ware.

Insbesondere flihrt die faktische Notwendigkeit einer Rechtsanwaltsvertretung vor Bundespatentgericht
und Bundesgericht zu einer deutlichen Erhéhung der Vertretungskosten gegeniiber dem EPU-Verfah-
ren. Hinzu kommen hdhere Gerichtsgeblhren sowie die Pflicht der unterliegenden Partei, in der
Schweiz zusatzlich die Prozessentschadigung der obsiegenden Partei zu tragen. Diese Faktoren erho-
hen das Prozesskostenrisiko deutlich und bewirken, dass die Gesamtkosten eines Schweizer Patent-
verfahrens die eines EPU-Patents spiirbar (ibersteigen — obwohl Letzteres einen um ein Vielfaches
grosseren Markt abdeckt.

Um den Standort Schweiz fir Patentanmeldungen wettbewerbsfahig zu halten, ist eine Senkung der
nationalen Gebuhren notwendig. Die in der Botschaft vorgesehenen Gebihrenerhéhungen wirken in
die entgegengesetzte Richtung und kénnten den nationalen Patentschutz im Vergleich zum europai-
schen System unattraktiver machen.

3 Andere vorgeschlagene Anderungen

Fir spezifische weitere Anderungsvorschlage zum Entwurf, insbesondere zu den Regelungen zur Wei-
terbehandlung, Fristen- und Geblhrenbestimmungen, sowie zur Harmonisierung mit dem EPU und
PCT, verweisen wir auf die Stellungnahme des INGRES (Institut flir gewerblichen Rechtsschutz;
www.ingres.ch), deren Ausfiihrungen und Vorschlage wir in diesen Punkten vollumfanglich unterstut-
zen.


http://www.ingres.ch/
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Wir danken fir die Moglichkeit zur Stellungnahme und Berlicksichtigung unserer Anliegen und stehen
fir Rickfragen gerne zur Verfligung.

Freundliche Grlisse

economiesuisse

A
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N s P "]I fh—
|
Erich Herzog Angela Anthamatten
Mitglied der Geschaftsleitung Stv. Bereichsleiterin Wettbewerb &

Bereichsleiter Wettbewerb & Regulatorisches Regulatorisches



Pfaffli, Sabrina

Von: Maeder Sabine <maeder@arbeitgeber.ch>

Gesendet: Montag, 19. Mai 2025 16:21

An: Rechtsetzung

Betreff: WG: Eréffnung des Vernehmlassungsverfahrens betreffend die Totalrevision der
Patentverordnung

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken lhnen bestens fir die Méglichkeit zur eingangs erwahnten Vernehmlassung Stellung nehmen zu kénnen.

Da dieses Thema gemass Ressortteilung zwischen dem Schweizerischen Arbeitgeberverband und Economiesuisse in
den Zustandigkeitsbereich von letzterer fallt, verzichtet der SAV auf eine Stellungnahme.

Wir danken lhnen bestens fiir lhre Kenntnisnahme.

Freundliche Griisse
Sabine Maeder

Assistentin

SCHWEIZERISCHER ARBEITGEBERVERBAND
Hegibachstrasse 47

Postfach

8032 Zirich

Tel. +41 44 421 17 17

Direktwahl: +41 44 421 17 42
maeder@arbeitgeber.ch
http://www.arbeitgeber.ch

Von: Rechtsetzung <Rechtsetzung@ipi.ch>

Gesendet: Mittwoch, 30. April 2025 16:18

An: info@die-mitte.ch; info@edu-schweiz.ch; vernehmlassungen@evppev.ch; info@fdp.ch; gruene@gruene.ch;
schweiz@grunliberale.ch; lorenzo.quadri@mattino.ch; info@mcge.ch; gs@svp.ch; franziska.tlach@spschweiz.ch;
verband@chgemeinden.ch; info@staedteverband.ch; info@sab.ch; info@economiesuisse.ch;
bern@economiesuisse.ch; luc.schnurrenberger@economiesuisse.ch; info@sgv-usam.ch; Verband
<verband@arbeitgeber.ch>; info@sbv-usp.ch; office@sba.ch; info@sgb.ch; politik@kfmv.ch; info@travailsuisse.ch;
direktion@bger.ch; kanzlei@bvger.admin.ch; kanzlei@bpatger.ch; info@scnat.ch; acsi@acsi.ch; mzardi@zardi.ch;
postmaster@aippi.ch; president@aropi.ch; rektorat@bfh.ch; info@fhgr.ch; karin.hiltwein@fhnw.ch; info@ost.ch;
info@fer-sr.ch; info@fhs.ch; info@frc.ch; schweiz@greenpeace.org; info@grip-pharma.ch; info@hes-so.ch;
info@hslu.ch; christoph.gasser@valfor.ch; info@kalaidos-fh.ch; info@konsum.ch; kmu-forum-pme@seco.admin.ch;
mail@les-ch.ch; management@khp-law.li; kontakt@publiceye.ch; info@saphw.ch; info@satw.ch;
francois.meienberg@prospecierara.ch; info@gentechfrei.ch; info@scienceindustries.ch; info@kmuverband.ch;
info@konsumentenschutz.ch; info@intergenerika.ch; info@swissict.ch; info@swissbiotech.org;
info@swissmechanic.ch; office@switt.ch; info@switzerland-innovation.com; martina.weiss@swissuniversities.ch;
info@tek-kmu.ch; stefano.nigsch@unibas.ch; cyrill.rigamonti@iwr.unibe.ch; rectorat@unifr.ch;
Jacques.DeWerra@unige.ch; rektorat@unilu.ch; daniel.kraus@unine.ch; david.schneeberger@unisg.ch; info@usi.ch;
secretariat.general@unil.ch; Ist.hilty@rwi.uzh.ch; Lst.thouvenin@ius.uzh.ch; praesidentin@vespa.swiss;
info@interpharma.ch; president@acbis.ch; Stefan Brupbacher Trivigno <s.brupbacher@swissmem.ch>; info@vips.ch;
mail@vsp.ch; rektorat@zhaw.ch

Betreff: Er6ffnung des Vernehmlassungsverfahrens betreffend die Totalrevision der Patentverordnung

Sehr geehrte Damen und Herren



In der Beilage senden wir Ihnen das Begleitschreiben zur Er6ffnung des Vernehmlassungsverfahrens betreffend die
Totalrevision der Patentverordnung.

Die Vernehmlassungsunterlagen kdnnen bezogen werden (iber die Internetadresse:
https://www.fedlex.admin.ch/de/consultation-
procedures/ongoingitthttps://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2024/95/cons 1

Freundliche Grisse

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

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci-joint la lettre d’accompagnement concernant I'ouverture de la procédure de
consultation relative a la révision totale de I'ordonnance sur les brevets.

Le projet et le dossier mis en consultation sont disponibles a I'adresse Internet
https://www.fedlex.admin.ch/fr/consultation-
procedures/ongoingthttps://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2024/95/cons 1

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, I'expression de nos salutations distinguées.

Droit & Affaires internationales
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Stauffacherstrasse 65/59g | CH-3003 Berne

WWW.ipi.ch

Gentili Signore, egregi Signori,

vi trasmettiamo in allegato la lettera d’accompagnamento relativa all’apertura della procedura di consultazione
concernente la revisione totale dell’ordinanza relativa ai brevetti d’invenzione.

La documentazione relativa alla consultazione & disponibile al seguente indirizzo Internet
https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-
procedures/ongoingtthttps://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2024/95/cons 1

Distinti saluti

Diritto & Affari internazionali
Istituto Federale della Proprieta Intellettuale
Stauffacherstrasse 65/59g | CH-3003 Berna

Www.ipi.ch



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

Eidgendssisches Justiz- und
E57 Polizeidepartement EJPD

N Herr Bundesrat

Der Generalsekretar

Av. du Tribunal fédéral 29 Beat Jans

CH - 1000 Lausanne 14

Tel. +41 (0)21 318 91 11 .
© per E-Mail:

www.bger.ch
Geschaftsnummer 003.1

DOCID 13433696

Rechtsetzung@ipi.ch

Lausanne, 8. August 2025 / piy

Totalrevision der Patentverordnung

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Mit Schreiben vom 30. April 2025 haben Sie das Bundesgericht eingeladen, in der oben
erwahnten Vernehmlassung, Stellung zu nehmen; dafir danken wir lhnen bestens.

Wir teilen lhnen mit, dass das Bundesgericht auf eine Stellungnahme verzichtet.
Mit vorziglicher Hochachtung

Der Generalsekretar

Nicolas Lischer

Kopie:

- Bundesstrafgericht

- Bundesverwaltungsgericht
- Bundespatentgericht




Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

|.| ! Die Prasidentenkonferenz

Eidgendssisches Justiz- und

Postfach, 9023 St. Gallen Polizeidepartement EJPD
Telefon +41 58 465 27 27 Herr Bundesrat Beat Jans
Aktenzeichen: BVGer-111-30/1/2/1
Geschafts-Nummer: 2025-109 Bundeshaus WeSt

3003 Bern

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

St. Gallen, 30. Juni 2025

Vernehmlassung: Totalrevision der Patentverordnung

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Fur die Einladung vom 30. April 2025 zur Stellungnahme im eingangs erwdhnten Vernehmlas-
sungsverfahren danken wir bestens. Wir haben den Entwurf sowie den erlauternden Bericht mit
Interesse zur Kenntnis genommen und nehmen wie folgt Stellung:

Mit der im Rahmen der Patentgesetzrevision vorgenommenen Anderung von Art. 32 Abs. 1
VGG wird ein neuer Bst. k aufgenommen. Damit wird die Beschwerde ans Bundesverwaltungs-
gericht gegen Verfigungen des Eidgenéssischen Instituts fur Geistiges Eigentum (IGE) nach
dem Patentgesetz vom 25. Juni 1954 unzuldssig sein. FUr materielle Fragen des Patentrechts
und zum Verfahren der Patentpriifung verzichtet das Bundesverwaltungsgericht auf eine Stel-
lungnahme.

Hingegen wird darauf hingewiesen, dass die gerichtliche Anwendungskontrolle aufgespalten und
intransparent wiirde, sofern die PatV neben dem PatG noch weitere selbstandige Rechtsgrund-
lagen umsetzen sollte. Wie eingangs erwahnt, sind Beschwerden geméass dem neuen Art. 32
Abs. 1 Bst. k VGG gegen Verfigungen nach dem Patentgesetz beim Bundesverwaltungsgericht
unzuldssig, demgegeniber sind gemass dem revidierten Art. 59¢ Abs. 1 PatG Verfugungen des
IGE in Patentsachen beim Bundespatentgericht anfechtbar. Bereits dies diurfte zu Auslegungs-
fragen fuhren. Zudem erwahnt bereits der Vernehmlassungsentwurf als Grundlage ausser PatG-
Bestimmungen auch Art. 13 des Bundesgesetzes vom 24. Marz 1995 tber Statut und Aufgaben
des Eidgendssischen Instituts fir Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31). Hierfur durfte
somit weiterhin formell das Bundesverwaltungsgericht zustandig bleiben. Sollten sich aus diesen
Bestimmungen verschiedene Zusténdigkeiten ergeben, wird beliebt gemacht, dass der Bundes-
rat verordnungsweise fir Klarheit sorgt.
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Schliesslich macht das Bundesverwaltungsgericht darauf aufmerksam, dass die revidierte Pa-
tentverordnung verschiedene Verfahrensfragen, die bisher im VWVG gehandhabt werden, zum
Teil abweichend regeln wird (so z.B. betreffend Amtssprache [Art. 3 Abs. 2 und 3 revPatV), ge-
setzliche Fristen [Art. 7 Abs. 2 revPatV]).

Mit vorzuiglicher Hochachtung

Der stellvertretende
Generalsekretar

(I

Bernhard Fasel

Kopie an

- Bundesgericht
- Bundesstrafgericht
- Bundespatentgericht



Bundespatentgericht
Tribunal fédéral des brevets
Tribunale federale dei brevetti

Tribunal federal da patentas

cd

Verwaltungskommission Eidgendssisches Justiz- und
Postfach, 9023 St. Gallen Polizeidepartement EJPD
Telefon +41 (0)58 465 21 10 Bundesamt fiir Justiz
kanzlei@bpatger.ch
Registratur-Nummer: D021-2025 Herr Bundesrat

Beat Jans

Per E-Mail: Rechtsetzung@ipi.ch

St. Gallen, 21. August 2025

Stellungnahme im Rahmen des Vernehmlassungsverfahren zur Totalrevision der Pa-
tentverordnung

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 30. April 2025 haben Sie das Bundespatentgericht eingeladen, zum Vor-

entwurf und zu den Ausfuhrungen im erlduternden Bericht zur Totalrevision der Patentverord-
nung Stellung zu nehmen; daflir danken wir lhnen bestens.

Das Bundespatentgericht verzichtet auf eine Stellungnahme.

Hochachtungsvolle Grisse
Im Namen des Bundespatentgerichts

Mark Schweizer Sven Bucher
Prasident Erster Gerichtsschreiber
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AlPPI

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG ZUM SCHUTZ DES GEISTIGEN EIGENTUMS
ASSOCIATION SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
www.aippi.ch

Institut fur Geistiges Eigentum

Herrn Alexander Pfister

Rechtsdienst Gewerbliche Schutzrechte
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern

Rechtsetzung@ipi.ch

22. August 2025

Vernehmlassung zur Totalrevision der Patentverordnung (PatV)

Sehr geehrte Damen und Herren
Sehr geehrter Herr Pfister

Wir bedanken uns fur die Méglichkeit, uns zum Entwurf der revidierten Patentverordnung ("EPatV")
vernehmen zu lassen.

AIPPI Schweiz begriisst ausdriicklich das revidierte Verordnungsprojekt und untersttitzt die vorgeschla-
genen Anderungen weitestgehend.

In Art. 87 EPatV ist die Mdglichkeit weiterhin vorzusehen, dass Anmelderinnen beantragen kénnen, die
Recherche in Form einer Recherche internationaler Art im Sinne des bisherigen Art. 59, Abs. 5, lit. b)
PatG durchzufihren. Die Option, eine Recherche internationaler Art zu beantragen, ist fiir Anmelderin-
nen interessant, da damit eine Riickerstattung der Recherchengebiihr fiir eine nachfolgende internatio-
nale oder europaische Patentanmeldung mdglich ist und beziiglich des Européischen Patentamts als
Recherchenbehdorde fiir nachfolgende Patentanmeldung eine Sicherheit iber den Ausgang der Recher-
che besteht. Wir bedauern, dass diese Mdglichkeit nicht behalten worden ist.

Zu einzelnen Punkten hat eine Arbeitsgruppe der Verbande VIPS/ACBIS, VESPA, INGRES, LES, VPS,
AROPI, VIPS, LIPAV und AIPPI die nachfolgende Stellungnahme vorbereitet. Sie finden diese in der
Beilage. Sie wurde durch unseren Vorstand am 22. August 2025 verabschiedet.

Mit freundlichen Griissen

7/

7

Marco Zardi
Prasident AIPPI Schweiz

Beilage erwahnt

Prasident Sekretar Kassier

Marco Zardi Dr. Gilles Pfend Beat Rauber

M. Zardi & Co. SA KATZAROV S.A. Beat Rauber IP Consulting GmbH

Via Giovan Battista Pioda 6, 6900 Lugano Av. des Morgines 12, 1213 Genéve Hafenrainstrasse 67, 4104 Oberwil BL
Tel. 091 910 65 00 Tel. 022 342 66 30 Tel. 079 242 33 53

Fax 091 910 65 09 Fax 022 342 66 15



Vernehmlassung zur Totalrevision der Patentverordnung (PatV)
Consultation relative a la révision totale de I'ordonnance sur les brevets (OBI)
Consultazione relativa alla revisione totale dell’ordinanza sui brevetti (OBI)
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Art. 111it. b, ¢, d, i, j, m,
0,0,8,U

Ersatzlose Streichung; jedenfalls aber
Streichung von lit. qund s

Generell: Weiterbehandlung ist ein einfaches Rechtsmittel, einen Rechtsverlust zu
heilen. Sie sollte daher anmeldefreundlich ausgestaltet sein und gleichzeitig den
Schutz von Dritten ausreichend berlcksichtigen. Dritte werden durch die
Ausschlussfrist von 6 Monaten nach Art. 46a Abs. 2 PatG ausreichend geschitzt.
Die Prufung eines Weiterbehandlungsantrags durch den IGE ist einfach, weil
lediglich drei Punkte zu prifen sind (fristgerechte Einreichung, Nachholung,
Zahlung der Gebuhr). Zudem ist die Praxis betreffend Wiedereinsetzung derart
streng, dass solche Antrage fast ausnahmslos aussichtslos sind. Die
Weiterbehandlung stellt somit meist das einzige Rechtsmittel bei einem
Rechtsverlust dar, weshalb diese aufgeweitet und nicht beschrankt werden sollte.

Die Weiterbehandlung entspricht zudem der Praxis, auf notwendige Handlungen
mehrfach hinzuweisen. Technische und menschliche Unsicherheiten bei der
Zustellung (z. B. per E-Mail) sowie alltagliche Griinde fir Versdumnisse
rechtfertigen die Beibehaltung dieses Instruments — insbesondere im
internationalen Kontext und zugunsten von KMUs. Missbrauch wird durch
Gebihren und kurze, aber angemessene Reaktionsfristen verhindert. Die mit der
Weiterbehandlung verbundene Unsicherheit fiir die Offentlichkeit ist geringer als
bei der Wiedereinsetzung und im Vergleich zur Prifungsdauer oder maximalen
Patentlaufzeit vernachlassigbar.

Auch im europaischen Recht wurde die Weiterbehandlung ausgeweitet. Besonders
Fristen, die ohne behérdlichen Hinweis zu laufen beginnen, sind fir unerfahrene
Anmelder risikoreich. Die Weiterbehandlung sollte deshalb als Regelfall gelten und
nur ausgeschlossen werden, wenn konkrete, schwerwiegende Grinde
dagegensprechen oder die Aktion auf andere Art heilbare oder auch
vernachlassigbare Konsequenzen hat. Insgesamt tragt die Weiterbehandlung
auch zur Entlastung des IGE bei, indem sie aufwendige
Wiedereinsetzungsverfahren verhindert. Eine Ausweitung der Ausnahmen
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erscheint daher weder notwendig noch sachlich gerechtfertigt.

Zu Litera q und s: Die Weiterbehandlung fuhrte in der Vergangenheit zu keinen
signifikanten Verfahrensverzégerungen.

Litera q: Mit dem Ausschluss erfolgt eine Rechtsdivergenz zum EPU. Nach dem
EPU sind die fiir den Eintritt in die européische Phase vorzunehmenden
Handlungen nach Regel 159 EPU im Sinne von Art. 121 EPU weiterbehandelbar.
Dies fihrt zumindest teilweise zu unerwiinschten und ungerechtfertigten
Divergenzen zum EPU.

Art. 35 Abs. 7

Korrektur eines Schreibfehlers: "es sind
technischern Bezeichnungen"

Art. 37 Abs. 1

Streichung: "In der Einleitung-der
Beschreibung (...)"

Art. 37 Abs. 1 bezieht sich auf die Einleitung der Beschreibung und verlangt u.a.,
dass anhand der Einleitung bereits die Lésung der Erfindung verstanden werden
kann und dort auch vorteilhafte Wirkungen der Erfindung angegeben werden.
Ublicherweise wird unter der Beschreibungseinleitung einer Patentanmeldung der
bisherige Stand der Technik angegeben (analog Regel 42 (1) b) EPU). Erst
danach werden die Aufgabe, L6sung in vorteilhafte Wirkungen angegeben (Regel
42 (1) c) EPU). Es scheint daher unklar, was vorliegend mit der "Einleitung der
Beschreibung" gemeint ist bzw. dieser Begriff steht im Widerspruch zum Ublichen
Verstandnis. Auch Regel 42 EPU kennt diesen Begriff nicht und spricht
ausschliesslich von der "Beschreibung".

Art. 37 Abs. 1 lit. ¢

Streichung: "(...),dabei-sollenauch-die
Eundstellen-angegeben-werden, (...)"

Es gibt keinen Grund, in Bezug auf die Fundstellen eine strengere Formulierung zu
verwenden als beim EPU. Nicht firr jeden Stand der Technik gibt es eine zitierbare
Fundstelle (bspw. nicht bei Vorbenutzungen). Dementsprechend ist im EPU kein
Zwang zur Zitierung einer Fundstelle vorgesehen.

Art. 38

Ergénzung um einen neuen Abs. 3: "Hat
die Anmelderin nicht bis zum Anmeldetag
ein den Erfordernissen des Absatzes 1
entsprechendes Sequenzprotokoll

Gemass Abs. 1 muss die Beschreibung das Sequenzprotokoll enthalten. Ein nach
dem Anmeldedatum eingereichtes Sequenzprotokoll ist aber gemass Abs. 2
explizit nicht Bestandteil der Beschreibung. Die Rechtsfolge ist unklar. Das ist
unbefriedigend. Ein Rechtsbehelf analog zu R. 30 Abs. (3) EPU ist vonnéten, ggf.
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eingereicht, so fordert das IGE sie auf, ein gegen Bezahlung einer Verwaltungsgebuhr.
solches Sequenzprotokoll nachzureichen
und die Gebdihr fiir die verspatete
Einreichung zu entrichten. Reicht die
Anmelderin das erforderliche
Sequenzprotokoll nicht innerhalb von zwei
Monaten nach dieser Aufforderung unter
Entrichtung der Gebdihr fir verspatete
Einreichung nach, so wird die Anmeldung
zurtickgewiesen."
Streichung des letzten Satzes von Absatz 3
Asﬁ.s-i)xiﬂg;elil'jef?rtsbperzegf?lf?s(i?und Die Formulierung "gelten erst mit als eingereicht" ist unklar. Gemeint ist wohl
Ersetzung durch einen neuen Absatz 4: " gelten erst als eingereicht”.
Eg(rernzzﬂl]l deer;a?enr?gaerl]dse(:[?:;l:\rg r?]la?se:r:er?;ih Es ist unnotig belastend, wenn bei jeder Bescheidserledigung die
dem Pr[Jfgn sabschlusps innerhalb der Frist Anspruchsgebuihren bezahlt werden sollten. Zudem kénnen die Rechtsfolgen
des Art 109%1) die Anspruchsaebiihren gravierend sein, wenn z.B. ein Teil der Anspriiche, die in einem Verfahrensschritt
Art. 43 Abs. 3 bezahlt.werden Werdefl die 9 eingereicht wurden, als nicht eingereicht gelten, mit unter Umsténden
Anspruchsgebiihren nicht bezahlt, fordert beschrankten Moglichkeiten zur Heilung.
%izlrﬁalzlbdsni?r\?:::?g%?:, glseestgten Frist Der Vorschlag im neunen Absatz 4 entspricht R. 71 EPU, mit Ausnahme der
7u bezahlen. Bezahlt die An%nelderin die Rechtsfolge. Da die Weiterbehandlung stark beschrankt ist, sollte bei
Anspruchsgébﬂhren nicht oder nur Nichtbezahlung eine Aufforderung mit Fristsetzung erfolgen.
Leggi',;en’s;oruvéﬁgdsgrgllee tl;l;:r:z::llgen Dies bedeutet auch fur den IGE einen zusatzlichen administrativen Aufwand.
gestrichen."
Das zwingende Erfordernis, "Symbole" von chemischen Formeln in der
Zusammenfassung zu erlautern, ist unverstandlich. Die Syntax chemischer
Streichuna des letzten Satzes: "Hhre Formeln, beispielsweise gemass der IUPAC-Nomenklatur, ist dem Fachmann
Art. 44 Abs. 3 9 - ' zweifellos bekannt; siehe hierzu auch Art. 35 Abs. 6.- Dieses Erfordernis bringt

Symbele-sind-zu-erlautern.”

keinen Zusatznutzen und flhrt nur zu unnétig langen Zusammenfassungen.
Die analoge Regelung in R. 47(2) EPU hinsichtlich chemischer Formeln in der
Zusammenfassung enthalt ein solches Erfordernis nicht. Es ist nicht ersichtlich,
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dass das in der Praxis des EPA jemals zu Problemen geflihrt hatte.

Art. 60 Abs. 1

Streichung: "Bei Erfindungen nach Artikel
49a PatG sind in-der-Beschreibung

anzugeben:"

Art. 60 Abs. 1 erfordert, dass die genetische Ressource und ihre Quelle "in der
Beschreibung" anzugeben ist. Das ist einerseits problematisch und andererseits ist
die Angabe dieses konkreten Ortes fur die Angabe unnétig.

Problematisch ist es deshalb, weil die Beschreibung Teil der urspriinglich
eingereichten technischen Unterlagen ist (Art. 49 Abs. 2 lit. b PatG; Art. 74 EPatV).
Die urspriinglich eingereichten technischen Unterlagen dirfen nicht so gedndert
werden, dass der Gegenstand des geanderten Patentgesuchs lber den Inhalt der
urspriinglich eingereichten technischen Unterlagen hinausgeht (Art. 58 Abs. 2
PatG). In praktisch allen Fallen sind die Angaben Uber die genetische Ressource
nicht in den urspringlich eigereichten technischen Unterlagen enthalten, sondern
werden auf Aufforderung des IGE im Prifungsverfahren erganzt. Konkret wird am
Ende der Beschreibung ein Absatz mit dieser Angabe erganzt, der mit einer
fortlaufenden Absatznummerierung versehen ist. Es findet sich also dann eine
Angabe in der Beschreibung, die in den urspriinglich eingereichten technischen
Unterlagen nicht enthalten war. Diese Anderung ist prima facie unzuléssig im
Lichte von Art. 58 Abs. 2 PatG.

Art. 60 Abs. 5

Ergénzung eines weiteren Satzes: "(...).
Die Erklarung wird in das Aktenheft
aufgenommen."

Es ist unklar, wie die schriftliche Bestatigung geméss Abs. 5 der Offentlichkeit
zuganglich gemacht wird. Typischerweise wird diese Bestatigung wohl im Rahmen
einer Amtsbescheidserwiderung abgegeben; sie wird somit nach unserem
Verstandnis Uber Einsicht in das Aktenheft zuganglich.

Art. 60 Abs. 6

Formulierung dndern: "Nach dem
Anmeldedatum auf Verlangen des IGE
eingereichte Angaben nach den Absatzen
1-5 sind-nicht Bestandteil der Offenbarung
der-Erfindung-werden nicht Teil der
technischen Unterlagen. Das IGE legt die
Einzelheiten fest, wie diese nachtraglich
eingereichten Angaben publiziert werden."

Der Wortlaut von Absatz 6 geht an der Sache vorbei (siehe auch Bemerkung zu
Art. 60 Abs. 1 EPatV). Die rechtliche Fiktion, dass nachtraglich eingereichte
Angaben "nicht Bestandteil der Offenbarung der Erfindung" sind, &ndert nichts
daran, dass diese Angaben Teil der Beschreibung in der publizierten Patentschrift
werden, was im Streitfall eine unzuléssige Anderung darstellen kénnte. Diese
Rechtsunsicherheit ist Anmeldern nicht zuzumuten.

Die genetische Ressource muss nicht zwingend "in der Beschreibung" angegeben
werden. Diverse rechtssichere Alternativen, welche diese Angaben klar nicht zu
einem Teil der Beschreibung werden lassen, sind moglich und zu bevorzugen. Das
EPA 16st vergleichbare Situationen mit einem Hinweis auf dem Deckblatt der
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Patentschrift.! Etwa wie folgt: "Remarks: The file contains technical information
submitted after the application was filed and not included in this specification". Ein
solches System ist rechtssicher und daher auch fir die Angabe genetischer
Ressourcen zu bevorzugen; bspw. der Hinweis: "Das Aktenheft enthalt
Informationen gemass Art. 49a PatG, die nicht Teil der technischen Unterlagen
sind." Die genetische Ressource kdnnte auch ohne Verweis auf die Akte direkt in
den Hinweis: aufgenommen werden; bspw. folgender Hinweis: "Angabe gemass
Art. 49a PatG: [...]."
Erganzung: "(...), so ist eine beglaubigte
Art. 70 Abs. 4 Kopie dieser Patentanmeldung R. 40(3) EPU verlangt eine beglaubigte Kopie, was auch inhaltlich sinnvoll ist.
einzureichen (...)"
Erganzung: "Werden die Mangel nicht
Art. 71 Abs. 3 innerhalb der Frist nach Absatz 2 behoben, | Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet.
(...)"
Ergénzung: "(...), solange sich aus der Art. 105 Abs. 2_EPat_V verwe_is_t auf E_PatV Art. __75 und cﬁe Art_. 104 Abs. 4-7. Art.
A Lo ND ) 104 EPatV bezieht sich explizit auf die Sachprifung (siehe Titel). Die Beurteilung,
.75 Sachprufung der Patentanmeldung nichts b die Anspriiche identisch sind oder nicht, ist auch ein Thema der
anderes ergibt" g N pru ) ’
oppelpatentierung und nicht des Anmeldetags.
Es ist nachvollziehbar, dass das IGE zur fristgerechten Einreichung von
Ansprichen auffordert, wenn diese fehlen. Allerdings ist die scheinbare
Moglichkeit, freiwillig zusatzliche Anspriiche einzureichen, schwer nachvollziehbar.
Formulierung &ndern: "Die Anmelderin Denn solche Anspriiche wiirden lediglich ,eingereicht*, ohne dass eine Anderung
X - der Anmeldung erfolgt. Dies lasst vermuten, dass die freiwillig nach Art. 79 EPatV
kann innerhalb von drei Monaten ab Datum eingereichten Anspriche die bereits bestehenden ergénzen, ohne sie zu
Art. 79 Abs. 2 der Aufforderung nach Absatz 1 ab 9 P 9 '

Einreichung-derUnterlagen einen oder

mehrere Patentanspriiche einreichen."

verandern oder zu ersetzen. Ein freiwilliges Nachreichen bietet jedoch keinen
klaren Vorteil und kann im Gegenteil zu Verwirrung tUber die urspringlich
eingereichten Unterlagen fihren, da die nachgereichten Anspriche veroffentlicht
werden. Daher wird vorgeschlagen, Art. 79 EPatV so zu gestalten, dass Anspriiche
in diesem Stadium nur dann wirksam eingereicht werden kénnen, wenn das IGE
dazu auffordert, und diese Aufforderung ausschliesslich erfolgt, falls urspriinglich

' https://www.epo.org/en/legal/official-journal/1981/03/p74.html
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keine Anspriche eingereicht wurden.
Art. 79 Abs. Erganzung: "Wird die Frist nach Absatz 2 | pjege Erganzung ist der Klarheit geschuldet
nicht eingehalten, (...)
Art. 80 Abs. E_rgénz_ung: "Wird die I:rist nach Absatz 2 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
nicht eingehalten, (...)
Art. 81 Abs. E_rganz_ung: Wird die ':”St nach Absatz 2 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
nicht eingehalten, (...)
Anpassung im letzten Satz: "Fir nach dem
Anmeldedatum aufgestellte Giberzahlige
Patentanspriiche missen nach dem
Priifungsabschluss innerhalb der Frist des Bei jeder Bescheidserledigung mussten Anspruchsgebilihren bezahlt werden, falls
Art. 109(1) die Anspruchsgebiihren bezahit J > gung spruchsg zant ’
. - neue Anspriche aufgestellt werden, was mit einem hohen administrativen
werden. Werden die Anspruchsgebihren : , .
nicht bezahlt. fordert das IGE die Aufwand verbunden ist. Der neue Vorschlag entspricht R. 71 EPU, mit Ausnahme
Art. 82 Abs. T - - . der Rechtsfolge. Da die Weiterbehandlung stark beschrankt ist, sollte bei
Anmelderin auf, diese innerhalb einer vom Nichtbezahlung eine Aufforderung mit Fristsetzung erfolgen
IGE angesetzten Frist zu bezahlen. Bezahlt 9 9 9 gen.
d!e Anmelderin d.'e Anspruchsqebuhljen Siehe auch die Bemerkungen zu Art. 43 Abs. 3 E PatV
nicht oder nur teilweise, so werden die
Uberzahligen Patentanspriche vom letzten
Prufungsabschluss an gestrichen." gelten
Art. 83 Abs. E_rganz_ung: Wird die ':”St nach Absatz 3 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
nicht eingehalten, (...)
Eormulllerung andern': SO werde.n bis zur Art. 95 kennt keinen definitiven Bericht, sondern nur einen Bericht Uber den Stand
Ubermittlung des definitiven Berichts Uber . ; . . o
Art. 84 Abs. . . der Technik. Durch Verweis auf Art. 95 ist klar, welcher Bericht gemeint ist.
den Stand der Technik gemass Art. 95
PatV (Art-95)-(...)"
Formulierung dndern: "Nach Ubermittlung Art. 92 kennt keinen vorlaufigen Bericht, sondern nur einen eingeschrankten
Art. 84 Abs. des definitiven Berichts Uber den Stand der | Bericht (der aber nicht an den Anmelder geht?). Die Mitteilung enthalt nur eine

Technik gemass Art. 95 PatV kann die

Zahlungsaufforderung. Um Verwirrungen zu vermeiden, sollte in Analogie zu R. 64

1
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Anmelderin die technischen Unterlagen von | (1) EPU in Art. 92 vom teilweisen Recherchebericht gesprochen werden.
sich aus einmal &ndern. Dazu muss sie bis | Da die Anderungen nicht veréffentlicht werden (siehe Art. 96 EPatV), ist kein
zur Stellung des Prifungsantrags Grund ersichtlich, warum die Anderungen unter eine Frist gestellt werden.
spatestens-16-Monate-ab-dem-Anmelde-
oderPrioritatsdatum eine Neufassung der
technischen Unterlagen einreichen. Das
IGE kann verlangen, dass die Anderungen
gegenuber der geltenden Fassung
ausgewiesen werden."
Art. 85 Abs. 2 E_rganz_ung. Wird die ':”St nach Absatz 1 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
nicht eingehalten, (...)
Art. 90 EPatV ist so fir den Anmelder kaum handhabbar. Wenn beispielsweise mit
Prioritat einer deutschen Patentanmeldung eine schweizerische Patentanmeldung
eingereicht werden soll, so erhalt der schweizerische Vertreter den Auftrag meist
knapp vor Fristende, ohne Angaben, ob schon eine Recherche vorliegt. Der
Vertreter kann somit den Anforderungen von Abs. 2 nicht genligen. Zwar ist in der
Verordnung keine Rechtsfolge vorgesehen, doch sollte die Verordnung keine
Abs. 1 und 2 streichen und Abs. 3 wie folgt Iz:\{\'/ingen.den Vorschriften enthalten, denen ein gewissenhafter Anmelder in vielen
neu als Abs. 1 formulieren: allen nicht nachkommen k_ann. s . D e
"D . . Zudem erzeugt die Vorschrift unndtige Umtriebe und Hektik fur die Anmelder, was
as IGE kann die Anmelderin auffordern, . . . . .
innerhalb einer Frist von drei zwet Monaten das Hlnt_erlegen einer Patentanmeldu_ng in _der Schwe_|z u_nattraktlv macht. So muss
Auskiinfte tber den Stand der Technik zu der _gew_lssenhafte Anmelder, wenn einer eine schwe_lzqusche Anmeldung
Art. 90 anhangig hat (und eigentlich auch nach Erteilung), ein Uberwachungssystem

erteilen, der in anderen Patentverfahren bis
zum Datum der Aufforderung in Betracht
gezogen worden ist und eine Erfindung
betrifft, die Gegenstand der
Patentanmeldung ist."

etablieren, welches sicherstellt, dass er bei Vorliegen der Recherche zu einer
Schwesteranmeldung diese Recherche gemass Abs. 2 “unverziglich” (was immer
das heisst) beim IGE einreicht.

Weiter bringt die Vorschrift praktisch keinen Mehrwert. Einzig wenn die Recherche
bereits bei Hinterlegung vorliegt, kann eine Einreichung derselben eine
Vereinfachung des schweizerischen Verfahrens bewirken. Wenn aber,
beispielsweise 8 Jahre nach Hinterlegung, eine Recherche des deutschen
Patentamts vorliegt, so muss diese gemass jetzigen Wortlaut von Art. 90 EPatV
unverziglich eingereicht werden, und dies ohne Mehrwert fir den Anmelder, Dritte
oder das IGE.

Recherchen, welche fir Schwesteranmeldungen erstellt wurden, sind in den
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allermeisten Fallen bei Publikation des schweizerischen Patents oder bei dessen
Erteilung fir Dritte Uber die jeweiligen Patentregister oder -publikationen sowieso
zuganglich, und entsprechende Abfragen gehéren zum "taglichen Brot” des
Praktikers. Eine Einreichung solcher Recherchen beim IGE, wo nicht einmal eine
online Akteneinsicht bereitgestellt wird, erzeugt fir den Dritten keinen Mehrwert.

In den Richtlinien wird zudem festgehalten, dass eine solche Anfrage bei
Beanspruchung einer Prioritat zusammen mit der Mitteilung des schweizerischen
Anmeldedatums verschickt wird, es sei denn, mit dem prioritatsgebenden
Patentamt gebe es eine Vereinbarung zum Austausch von Recherchen. Darlber
hinaus soll die Aufforderung nur in Ausnahmefallen erlassen werden.

Die Erganzung "bis zum Datum der Aufforderung" hat den Zweck klarzustellen,
dass allfallige Rechercheberichte, die wenige Tage vor Fristablauf erstellt werden,
nicht auch noch eingereicht werden mussen: Solche Situationen kdmen zwar kaum
je vor, sie wirden fir den Anmelder aber zu grosser Rechtsunsicherheit flihren.

Art. 93

Neu hinzufiigen:

Absatz 4: "Verzichtet das IGE aufgrund von

Abs. 1 auf die Erstellung eines Berichts
Uber den Stand der Technik, so wird die
Recherchegebihr zurlickerstattet."

Absatz 5: "Kann das IGE bei der Erstellung
des Berichts zum Stand der Technik einen
Bericht gemass Abs. 1 nutzen, so wird die
Recherchegeblihr teilweise zurlickerstattet.
Die Hohe der Riickerstattung hangt vom
Umfang ab, in dem sich das IGE bei der
Erstellung des spateren Berichts auf den
friheren Bericht stitzen kann."

Falls dem IGE bereits ein Bericht iber den Stand der Technik vorliegt bzw. dieser
nicht erstellt werden muss, entfallt die Arbeit fiir die Erstellung des Berichts. Es
verbleibt allenfalls die Arbeit fir die Stellungnahme zum Bericht Gber den Stand
der Technik (Art. 94), sofern dieser nicht auch in den wesentlichen Teilen
Ubernommen werden kann. Analog zum EPA ist es unter diesen Umstanden
geboten, die Recherchegebihr (Art. 30, Abs. 2) zurlickzuerstatten.

Ebenso sollte eine Teilrlickerstattung der Recherchegeblihr erfolgen, wenn das
IGE zwar nicht darauf verzichtet einen Bericht zu erstellen, aber die Ergebnisse
aus einer friiheren Recherche nutzen kann.

Art. 98 Abs. 2 lit. d

Ersatzlose Streichung

Es ist nicht ersichtlich, warum das Recht auf Anderung der Patentanmeldung
gemass Art. 84 Abs. 2 durch die vorzeitige Ver6ffentlichung begrenzt wird, da
Anderungen unter Art. 84 nicht verdffentlicht werden (Art. 96 Abs. 1 enthalt keinen

9/16



Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
Verweis auf Art. 84).
Formulierung andern:
"Antrage fur Anderungen, die im
Patentregister vorzumerken sind und die
dem IGE vor rach Ablauf von 17 Monaten
nach dem Anmelde- oder Prioritdtsdatum, Es wird darauf hingewiesen, dass die vorgeschlagene Formulierung mit der
Art. 99 Abs. 1 vor eder dem Antrag auf vorzeitige entsprechenden Formulierung in Art. 100 konsistent ist. Es scheint nichts dagegen
Veroffentlichung oder mit dem Antrag auf zu sprechen, auch Art. 99 Abs. 1 entsprechend umzuformulieren.
vorzeitige Veréffentlichung eingereicht
werden, gelten als erst-nach-der rechtzeitig
vor der Verdéffentlichung gestellt
beziehungsweise eingereicht."
Formulierung éandern:
"Ein Antrag auf Rickzug der
Patentanmeldung, der dem IGE vor nach
Ablauf von 17 Monaten nach dem ; . . . .
) o | I Da die Veroffentlichung der Patentanmeldung nur in elektronischer Form erfolgt
Art. 99 Abs. 2 Anmelde- oder Prlorltgtsdatum_ ; (Art. 96 Abs. 6), sollte dem IGE ohne grossen Aufwand moglich sein, eine
eingereicht worden ist, hindert die Verdffentlichung auch kurzfristig zu verhindern.
Verdffentlichung der Patentanmeldung
. i o Anschl .
Formulierung andern: "Will die Anmelderin
die techmschen Unterlagen andern_, S0 Die in Art. 104 Abs. 3 zwingend vorgesehene Einreichung einer Neufassung der
muss sie dazu Ersatzseiten oder eine . 2 . ; ;
- technischen Unterlagen bei Anderungen erscheinen wenig benutzerfreundlich und
Neufassung der technischen Unterlagen fwendia. W inimale And h B. ei
einreichen. Das IGE kann verlangen, dass aufwendig. Wenn man nur minimale Anderungen vornehmen muss, z.B. ein
Art. 104 Abs. 3 ) ’ zusatzliches Dokument aus dem Stand der Technik in der Einleitung erwahnen,

die Anderungen gegeniiber der geltenden
Fassung ausgewiesen werden."

erscheint es unsinnig, eine vollstdndige Neufassung der Beschreibung
einzureichen. Es besteht dann das Risiko, dass sich Fehler einschleichen. Bei
grésseren Anpassungen macht die komplette Neueinreichung dagegen Sinn.
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Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 83 Abs. 3; Art. 84
Abs. 2; Art. 112 und 113

Die Artikel sollten analog zu Art. 104 Abs. 3
(siehe oben) geandert werden

Siehe Begriindung zu Art. 104 Abs. 3.

Art. 104 Abs. 4 Satz 2

Formulierung andern: "(...) Geanderte
Patentanspriiche dirfen sich nicht auf nicht
recherchierte Gegenstande beziehen, die
mit der urspriinglich beanspruchten
Erfindung oder Gruppe von Erfindungen
nicht durch eine einzige allgemeine
erfinderische Idee verbunden sind."

Der Art. 104, Abs. 4 legt fest, dass gednderte Patentanspriiche sich nicht auf nicht
recherchierte Gegenstande beziehen diirfen. Dies limitiert die Moglichkeit
Merkmale aus der Beschreibung aufzunehmen. In den meisten Landern durfen
nicht recherchierte Merkmale, die mit der urspriinglichen Erfindung durch eine
erfinderische Idee verbunden sind, aufgenommen werden. Hierzu wird als Beispiel
auf die Regel 137(5) EPU verwiesen.

Art. 112 Abs. 2

Formulierung andern:

"Mit dem Antrag auf Teilverzicht sind ist
eine Neufassung der technischen
Unterlagen oder Ersatzseiten einzureichen.
Das IGE kann verlangen, dass die
Anderungen gegeniiber der geltenden
Fassung des Patents ausgewiesen
werden."

Es erscheint nicht in jedem Fall sachgerecht, wenn eine (komplette) Neufassung
der technischen Unterlagen eingereicht werden soll. Insbesondere bei
umfangreichen Unterlagen, die nur punktuell geandert werden, ist die
Bereitstellung von entsprechenden Ersatzseiten einfacher. Auch die Priifung der
vorgenommenen Anderungen durch das Institut oder Dritte wird stark vereinfacht,
weil letztlich nur die Ersatzseiten geprift werden mussen.

Art. 117 Abs. 2

Streichung (Art. 117 Abs. 2): Ber

Schrif | des IGE Partei
o Reck ittelverfal st nicht Tei
dieses-Aktenhefts-

In Art. 117 Abs. 2 wird neu festgehalten, dass der Schriftenwechsel des IGE und
der Parteien im Rechtsmittelverfahren nicht Teil des Aktenheftes ist. Die Botschaft
erlautert, dass dies der langjahrigen Praxis des IGE entspricht. Wir sind klar der
Meinung, dass der Schriftenwechsel des Rechtsmittelverfahrens Teil des
Aktenheftes sein sollte im Sinne der Transparenz, der Nutzerfreundlichkeit und der
internationalen Harmonisierung. Dies analog zur Praxis des europaischen
Patentamts. Das bewahrte Modell des EPA zeigt, dass das praktikabel ist.
Schutzinteressen lassen sich gezielt wahren.

Art. 123 Abs. 1

Hinzuflgen:

"lit. o: Zurlickweisungsentscheidung mit
Entscheidungsdatum

lit. p: Eingang und Aktenzeichen des
Rechtsmittelverfahrens im Sinne von Art.
59c PatG

lit. g: Hinweis auf Rechtskraft des

Um die Rechtssicherheit und die Transparenz fiir Dritte zu erhéhen, soll in
konsequenter Fortfiihrung der Informationen zum (auslaufenden)
Einspruchsverfahren Art. 123 Abs. 1 mit den Angaben links erganzt werden. Zu
deren Rechtssicherheit, muss es Dritten jederzeit mdglich sein, im Register den
aktuellen Rechtsstand einer Patentanmeldung oder eines Patents festzustellen.
Dies inklusive einer allfalligen Zurtickweisung und/oder Informationen zu allfalligen
weiteren Verfahren vor dem Bundespatentgericht oder dem Bundesgericht.
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Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
Rechtsmittelverfahrens im Sinne von Art.
59c PatG
lit. r: Eingang eines Antrages auf
Weiterbehandlung im Sinne von Art. 11
PatG und Entscheidung Gber den Antrag
lit. s: Eingang eines Antrages auf
Wiedereinsetzung im Sinne von Art. 12
PatG und Entscheidung Gber den Antrag"
Erganzung: Die Umdrehung der Reihenfolge (von EP/CH zu CH/EP) wird unterstltzt. Jedoch
"Bei europaischen Patenten mit Wirkung fir | ist es nicht ganz zutreffend, dass wie im Erlauternden Bericht (Seite 55) ausgefiihrt
Art. 138 die Schweiz besteht das Patentzeichen "EP" Teil der Patent-Nummer ist. EP ist Teil der Nummer der Patentschrift (z.B.
(Art. 11 PatG) aus dem Vermerk "CH/EP", EP1234567B1), die Patent-Nummer ist jedoch bloss die Zahl (z.B. europaisches
gefolgt von der Patentnummer." Patent Nr. 1234567). Die alte Fassung war also logisch korrekt
Einfigen eines neuen Absatzes 3:
"Sind die Ubermittlungsgebiihr gemé&ss
Artikel 143 Absatz 1 oder die
Art. 143 Recherchegebuhr gemdss Artike] 143 Anpassung an Regel 16bis PCT, welche fur das IGE ohnehin verbindlich ist.

Absatz 2 nicht rechtzeitig bezahlt worden,
fordert das IGE die Anmelderin auf, die
entsprechende Gebuhr mit Zuschlag
innerhalb eines Monats zu entrichten."

Art. 147 Abs. 1

Anfugen, dass Jahresgebuhr fur das Dritte
Jahr zu entrichten ist.

Nach Art. 14 sind die Jahresgeblihren neu ab Beginn des dritten Jahrs zu
bezahlen. Aus der PatV geht nicht hervor, wie die Falligkeit der Jahresgebuhren
beim Eintritt in der nationale Phase geregelt ist.

Es waére in Analogie zu Regel 159 (1) g EPU in Art. 147 Abs. 1 klarzustellen, dass
die Jahresgebuhr fUr das Dritte Jahr zu entrichten ist, wenn diese Gebuhr nach Art.
14 Abs. 2 fraher fallig wird. Zum Beispiel durch Ergdnzung des Punktes c:

c. die Anmelde- und Recherchegebiihr bezahlen sowie die Jahresgeblihr fiir das
dritte Jahr zu entrichten, wenn diese Gebiihr nach Art. 14 Absatz 3 friiher féllig
wird;
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Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 147 Abs. 2

Formulierung andern:

"Hat die Anmelderin die Voraussetzungen
nach Absatz 1 Buchstaben a—d nicht
mindestens teilweise erflllt, so setzt ihr das
IGE zur Behebung allfélliger Méngel der
Voraussetzungen nach Absatz 1
Buchstaben a—e eine Frist von drei
Monaten so-setzt gilt die-internationale
Patentanmeld it Wirl fiir di
Schweiz-alszurilckgezogen. Hat die
Anmelderin die Voraussetzungen nach
Absatz 1 Buchstaben a—d gar nicht erfillt,
so kann sie von sich aus die Mangel der
Voraussetzungen nach Absatz 1
Buchstaben a—e innerhalb von 32 Monaten
ab dem Anmelde- oder Prioritatsdatum
beheben, wobei alle Voraussetzungen nach

Absatz 1 Buchstaben a—d innerhalb von 34

Monaten ab dem Anmelde- oder

Prioritatsdatum behoben sein missen.

= - weise. e das IGE
B | NEALL M I

Verausselzungennach-Absatz 14
Buchstal ine Eri troi

Monaten-"

Da der Rechtsbehelf der Weiterbehandlung mit der neuen PatV fir diese Frist nicht
mehr mdglich ist, sind die Konsequenzen der verpassten Frist fur die
Patentanmelderin viel zu hart. Es muss dementsprechend eine klare Nachfrist
ermoglicht werden.

Die vorgesehene neue Frist fir die Behebung von Mangeln, die vom IGE gesetzt
wird, ist dazu notabene untauglich, da dazu die Patentanmelderin die
Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe a—d "mindestens teilweise" erfiillt
haben muss. Die Schweiz vergibt sich hier eine grosse Chance und wiirde zur
Starkung des Schweizer Patentsystems gut daran tun, einer Anmelderin den Weg
zu ebnen, Schutz in der Schweiz zu erhalten, wenn der europaische Weg
beispielsweise aus Kostengriinden nicht maéglich ist.

Zudem ist dazu zu bemerken, dass nicht klar ist, ob die Bedingung nach Art. 147
Abs. 1 lit. a EPatV faktisch nicht sogar automatisch fiir alle internationalen
Patentanmeldungen erfillt ist, denn der/die Erfinderin wird dem IGE ohnehin tGber
die Weiterleitung der Anmeldungsunterlagen immer schriftlich gemeldet.

De facto wird so eine Anmelderin, wenn sie die Frist verpasst hat, ins europaische
Verfahren gezwungen, da eine Wiedereinsetzung viel zu riskant ware und auch
kaum Aussicht auf Erfolg hatte. Die Frist nach R. 159(1) EPU ist zum einen erst 31
Monate nach dem Prioritdtstag und zum zweiten steht die Weiterbehandlung als
Rechtsbehelf zur Verfligung.

Die Argumentation im erlduternden Bericht fir den Ausschluss der 30-Monats-Frist
von der Weiterbehandlung beruft sich auf die Erhéhung der Rechtssicherheit (vgl.
Erlauternder Bericht, Seite 10, Kommentar zu Art. 11 EPatV). Weil aber wie
vorangehend erldutert ein Anmelder den Schutz fir die Schweiz noch viel langer
tUber das EPU erhalten kann, fiihrt dieses Argument ins Leere.

Ein anderes Argument im erlduternden Bericht ist die Straffung des Verfahrens. Es
wird argumentiert, dass das IGE nicht wisse welche der zahlreichen internationalen
Anmeldungen in der Schweiz in die nationale Phase ubergehen werden (vgl.
Erlauternder Bericht, Seite 57, Mitte), und entsprechend verschickt das IGE
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Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

natlrlich — wie bisher schon —auch keine Mitteilungen Uber die Fristversaumnis.
Dies hat nach der aktuellen Regelung tatsachlich zur Folge, dass jeweils die
absolute Frist von 6 Monaten nach Art. 46a Abs. 2 PatG zum Zuge kommt.

Mit der gednderten Formulierung mit seiner automatischen 2-Monats-Frist nach
dem Ablauf der 30 Monate erhalt ein Anmelder die Moglichkeit, das
Fristversdumnis zu beheben, ohne dass dem IGE ein Mehraufwand entsteht, und
ohne dass die Rechtssicherheit Dritter gegenlber der vorgesehenen Regelung
eingeschrankt wiirde, die ja wegen dem EPU ohnehin mind. drei Monate betragt.
Weiter ist zu bemerken, dass sich die Rechtsfolgen von Art. 147 Abs. 1 und Abs. 3
widersprechen. Entweder gilt die (die aus dem EPU stammende) Fiktion, dass die
Anmeldung als vom Anmelder als zurlickgezogen gilt, oder das IGE ftritt nicht auf
die Anmeldung ein. Das letztere ware ausreichend.

Art. 148 Abs. 1

Formulierung dndern:

"Um ein Prioritatsrechts geltend zu
machen, muss die Anmelderin dem IGE
innert der Frist nach Artikel 147 Absatz 1
das Aktenzeichen der friiheren Anmeldung
oder deren Abschrift nach Artikel 53 Absatz
1 den Priofits leg(AFL53 Abs_1

einreichen."

Regel 17.2 PCT verbietet explizit, dass ein Bestimmungsamt den Anmelder zur
Einreichung einer Kopie der Erstanmeldung auffordert, wenn er den
Bestimmungen zur Beanspruchung einer Prioritdt, namentlich zum Vorlegen einer
solchen Kopie, gegentiber dem Anmeldeamt oder dem internationalen Amt
Genulge getan hat. Die ursprungliche Formulierung von Art. 148 (1) verlangt
kategorisch das Einreichen des Prioritdtsbelegs beim IGE, was gegen R. 17.2 PCT
verstosst. Der Formulierungsvorschlag entspricht R. 163 (2) EPU.

Absatz 2 scheint zu verlangen, dass die Einreichung beim internationalen Amt oder
Anmeldeamt zusatzlich zur Einreichung beim IGE erfolgt. Das ist falsch. Es ist
auch nicht erkennbar, dass eine Frist zum Nachreichen des Prioritatsbelegs
gesetzt und die Anmelderin hiertber informiert werden muss. Der letzte Satz
verstosst gegen R. 17.1 ¢) PCT. Kein Bestimmungsamt darf den Prioritatsanspruch
unberucksichtigt lassen, ohne dem Anmelder zuvor Gelegenheit zu geben, den
Prioritatsbeleg innerhalb einer den Umstéanden angemessenen Frist einzureichen.
Die 16 Monate sind nach Eintritt in die nationale Phase nicht relevant.

Die Anderungsvorschlage entsprechen dem EPU.

Art. 148 Abs. 2

Formulierung dndern: "Reicht die
Anmelderin das Aktenzeichen der frilheren
Anmeldung oder deren Abschrift den

Prioritdtsbeleg nicht innerhalb der Frist ein,

Siehe Begriindung zu Art. 148 Abs. 1 EPatV.
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so setzt ihr das IGE eine Frist von drei
Monaten, um dies nachzuholen. Wird diese
Frist nicht eingehalten, so ist das
Prioritatsrecht verwirkt. DasPrioritatsrecht
. ol irkt |

Ip ;leutatsaellegl R Epl't." |.|.e'|lnals ve | |.§

! I | i : |

Biire ol bt el

Art 161 Abs. 2

Streichung (Art. 161 Abs. 2): Ber

Schrif | dos IGE Partei
i Rect ttolvorfal it richt Toi
dieses-Aktenhefts-

Siehe hierzu die Anmerkungen zu Art. 117 Abs. 2.

Art. 164 Abs. 3

Formulierung andern: Wird das Gesuch
spater gutgeheissen, so wird die
Jahresgeblhr am letzten Tag des
darauffolgenden Monats fallig, in dem das
IGE die Jahresgebuhr einfordert

Die angegebene Zahlungsfrist ist zu knapp.

Art. 185 Abs. 2

Streichung (Art. 185 Abs. 2): Ber

Schrif | dos IGE Partei
o Reck ittelverfal st nicht Teild
Aktenhefts-

Siehe hierzu die Anmerkungen zu Art. 117 Abs. 2.

Art. 193

Formulierung dndern: "Bericht Uber den
Stand der Technik und Stellungnahme zu
hangigen Patentanmeldungen und
Patentteilanmeldungen "

um Art. 150 PatG (neue Bestimmung) zu erlautern, ware es vielleicht hilfreich zu
erwdhnen, dass die hangigen Patentanmeldungen auch Teilanmeldungen
umfassen. Diese Anpassung ist in allen Absatzen vorzunehmen. Demzufolge ist
auch die nachtragliche Verdéffentlichung fir Teilanmeldungen (Art. 197 EPatV)
vorzusehen.

Art. 194 Abs. 1

Erganzung: "Will die Anmelderin, dass eine
hangige Patentanmeldung nach Artikel 150
Absatz 2 PatG unter neuem Recht beurteilt
wird, so muss sie dies innert drei Monaten
nach dem (...), spatestens aber bis zum

Diese "Opt-in" Moglichkeit ist zu begriissen, aber um von den Ausnahmen im
Vergleich zum alten Recht gemass Art 150 Abs. 2 EPatV zu profitieren,
insbesondere um die Sistierung von hangigen Patentanmeldungen proaktiv
aufzuheben mussen die Geblihren bekannt sein, was leider nicht der Fall ist.
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angekundigten Datum des
Prifungsabschlusses und nach
Bekanntgabe der falligen
Sachprufungsgebtiihren erklaren. (...)"

Art. 196 Abs. 1

Formulierung andern:" Sind fur am (...)
hangige Patentanmeldungen unter neuem
Recht (Art. 150 PatG) nachtraglich
Recherche- und Anspruchsgebihren zu
bezahlen. So stellt das IGE diese nach
Inkrafttreten eine Rechnung und setzt eine

Frist von ein zwei Monaten zur Bezahlung".

Es rechtfertigt sich, eine langere Frist als fiir die Patentanmeldungen unter neuem
Recht vorzusehen.

Art. 198 Abs. 2

Streichung: "Die Weiterbehandlung (Art.
46a PatG) ist auch bei Fristen nach Artikel
192 Absatz 2 und 194 Absatz 1 und-196
ausgeschlossen."

Es ware sehr zu begrissen, wenn die Frist fir die Zahlung der
Recherchegebihren von der Weiterbehandlung auch profitieren kénnte, damit
genigend Zeit fir die Beurteilung durch die Anmelderinnen sichergestellt werden
koénnte.

Kleinsendungen (bisher Art. 112a, 112d) sind in der revidierten VO nicht mehr
erwahnt. AS 2025 376 - Verordnung Uber die Einfihrung eines vereinfachten

Verfahrens zur Vernichtung von Kleinsendungen im Immaterialgtterrecht | Fedlex.

Es ist unklar, welche Erfahrungen zu dieser Streichung geflihrt haben.
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Vernehmlassung zur Totalrevision der Patentverordnung (PatV)
Consultation relative a la révision totale de I'ordonnance sur les brevets (OBI)
Consultazione relativa alla revisione totale dell’ordinanza sui brevetti (OBI)

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

Organisation / Organisation / Organizzazione

AROPI

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

Eric Rojas, Président de 'AROPI, +41 22 346 87 44, president@aropi.ch

Pascal fehlbaum, Délégué, +41 22 311 38 33, pdtcomch@aropi.ch

Adresse / Adresse / Indirizzo

AROPI - c/o Etude Gros & Waltenspuihl - Mathias Brosset, Rue Beauregard 9 - 1204
Genéve

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

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

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a Rechtsetzung@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format Word
par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Nous vous en remercions.

Vi invitiamo a inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung@ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti in un documento Word. Grazie per la collaborazione.




Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:
Mesdames, Messieurs,
Cher Monsieur, Cher Alex,

Au nom de 'AROPI, nous remercions vivement I'Institut fédéral de nous donner I'occasion de nous exprimer sur le projet de révision de I'ordonnance sur les
brevets (OBI).

De maniéere générale, 'AROPI salue expressément le projet de révision de I'OBI et soutient largement les modifications proposées. Elle regrette néanmoins
que le montant des taxes ne soit pas encore connue pour se prononcer sur ce projet. Dans ce contexte, ’AROPI invite I'Institut fédéral a mettre en oeuvre
des taxes le plus attractives possibles pour rendre le brevet suisse compétitif.

Un groupe de travail composé des associations VIPS/ACBIS, VESPA, INGRES, LES, VSP/ ASCPI, AROPI, LIPAV et AIPPI a préparé une prise de position
commune sur certains points que vous la trouverez dans sa version originale en Allemand dans les remarques par rapport aux différents articles ci-dessous.

A la suite des discussions consolidées avec les associations précitées, nous sommes également d’avis que I'art. 87 OBI doit continuer a prévoir la possibilité
pour les déposants de demander que la recherche soit effectuée sous la forme d'une recherche internationale au sens de l'actuel art. 59 al.. 5, let. b LBI. La
possibilité de demander une recherche de type international est intéressante pour les déposants, car elle permet le remboursement des frais de recherche
pour une demande de brevet international ou européen ultérieure et offre une sécurité quant au résultat de la recherche en ce qui concerne I'Office
européen des brevets en tant qu'autorité de recherche pour les demandes de brevet ultérieures. En pratique, il est important de maintenir la possibilité
précitée, afin de rendre le brevet suisse attractif.

Bien cordialement,
Pascal Fehlbaum et Eric Rojas

Délégué et Président de 'AROPI
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli

Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

PatV / OBI / OBI

Art. 11 lit. b, ¢, d, i, j, m,
0,0,8,U

Ersatzlose Streichung; jedenfalls aber
Streichung von lit. qund s

Generell: Weiterbehandlung ist ein einfaches Rechtsmittel, einen Rechtsverlust zu
heilen. Sie sollte daher anmeldefreundlich ausgestaltet sein und gleichzeitig den
Schutz von Dritten ausreichend berticksichtigen. Dritte werden durch die
Ausschlussfrist von 6 Monaten nach Art. 46a Abs. 2 PatG ausreichend geschtzt.
Die Priifung eines Weiterbehandlungsantrags durch den IGE ist einfach, weil
lediglich drei Punkte zu prifen sind (fristgerechte Einreichung, Nachholung, Zahlung
der Gebiihr). Zudem ist die Praxis betreffend Wiedereinsetzung derart streng, dass
solche Antrage fast ausnahmslos aussichtslos sind. Die Weiterbehandlung stellt
somit meist das einzige Rechtsmittel bei einem Rechtsverlust dar, weshalb diese
aufgeweitet und nicht beschrankt werden sollte.

Die Weiterbehandlung entspricht zudem der Praxis, auf notwendige Handlungen
mehrfach hinzuweisen. Technische und menschliche Unsicherheiten bei der
Zustellung (z. B. per E-Mail) sowie alltagliche Griinde fir Versdumnisse rechtfertigen
die Beibehaltung dieses Instruments — insbesondere im internationalen Kontext und
zugunsten von KMUs. Missbrauch wird durch Gebihren und kurze, aber
angemessene Reaktionsfristen verhindert. Die mit der Weiterbehandlung
verbundene Unsicherheit firr die Offentlichkeit ist geringer als bei der
Wiedereinsetzung und im Vergleich zur Priifungsdauer oder maximalen
Patentlaufzeit vernachlassigbar.

Auch im europaischen Recht wurde die Weiterbehandlung ausgeweitet. Besonders
Fristen, die ohne behérdlichen Hinweis zu laufen beginnen, sind fur unerfahrene
Anmelder risikoreich. Die Weiterbehandlung sollte deshalb als Regelfall gelten und
nur ausgeschlossen werden, wenn konkrete, schwerwiegende Grinde
dagegensprechen oder die Aktion auf andere Art heilbare oder auch
vernachlassigbare Konsequenzen hat. Insgesamt tragt die Weiterbehandlung auch
zur Entlastung des IGE bei, indem sie aufwendige Wiedereinsetzungsverfahren
verhindert. Eine Ausweitung der Ausnahmen erscheint daher weder notwendig noch
sachlich gerechtfertigt.

Zu Litera q und s: Die Weiterbehandlung fiihrte in der Vergangenheit zu keinen
signifikanten Verfahrensverzégerungen.

3/17




Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung

Article Proposition Justification / Remarques

Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
Litera g: Mit dem Ausschluss erfolgt eine Rechtsdivergenz zum EPU. Nach dem
EPU sind die fiir den Eintritt in die europaische Phase vorzunehmenden Handlungen
nach Regel 159 EPU im Sinne von Art. 121 EPU weiterbehandelbar. Dies fiihrt
zumindest teilweise zu unerwiinschten und ungerechtfertigten Divergenzen zum
EPU.

Art. 35 Abs. 7 Korre!<tur eines S(_:hreibfehle"rs: "es sind

technischen Bezeichnungen

Art. 37 Abs. 1 bezieht sich auf die Einleitung der Beschreibung und verlangt u.a.,
dass anhand der Einleitung bereits die Losung der Erfindung verstanden werden
kann und dort auch vorteilhafte Wirkungen der Erfindung angegeben werden.
Ublicherweise wird unter der Beschreibungseinleitung einer Patentanmeldung der

Art. 37 Abs. 1 Streichung: "In der Einleitung-der bisherige Stand der Technik angegeben (analog Regel 42 (1) b) EPU). Erst danach

Beschreibung (...)"

werden die Aufgabe, Lésung in vorteilhafte Wirkungen angegeben (Regel 42 (1) c)
EPU). Es scheint daher unklar, was vorliegend mit der "Einleitung der Beschreibung"
gemeint ist bzw. dieser Begriff steht im Widerspruch zum Ublichen Verstandnis.
Auch Regel 42 EPU kennt diesen Begriff nicht und spricht ausschliesslich von der
"Beschreibung".

Art. 37 Abs. 1 lit. ¢

Streichung: "(...),dabei-sollen-auch-die
Fundstellen-angegeben-werden, (...)"

Es gibt keinen Grund, in Bezug auf die Fundstellen eine strengere Formulierung zu
verwenden als beim EPU. Nicht fiir jeden Stand der Technik gibt es eine zitierbare
Fundstelle (bspw. nicht bei Vorbenutzungen). Dementsprechend ist im EPU kein
Zwang zur Zitierung einer Fundstelle vorgesehen.

Art. 38

Erganzung um einen neuen Abs. 3: "Hat
der Anmelder nicht bis zum Anmeldetag
ein den Erfordernissen des Absatzes 1
entsprechendes Sequenzprotokoll
eingereicht, so fordert ihn das IGE auf,
ein solches Sequenzprotokoll
nachzureichen und die Gebihr fir die
verspatete Einreichung zu entrichten.
Reich der Anmelder das erforderliche
Sequenzprotokoll nicht innerhalb von zwei
Monaten nach dieser Aufforderung unter
Entrichtung der Gebuhr fir verspatete

Gemass Abs. 1 muss die Beschreibung das Sequenzprotokoll enthalten. Ein nach
dem Anmeldedatum eingereichtes Sequenzprotokoll ist aber gemass Abs. 2 explizit
nicht Bestandteil der Beschreibung. Die Rechtsfolge ist unklar. Das ist
unbefriedigend. Ein Rechtsbehelf analog zu R. 30 Abs. (3) EPU ist vonnéten, ggf.
gegen Bezahlung einer Verwaltungsgebuhr.
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Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
Einreichung nach, so wird die Anmeldung
zurlckgewiesen."
Streichung des letzten Satzes von Absatz
in(s.;.)'r)u\(,:vr?;gneglitjah?rg)tssgﬁﬁhii?'djn d Die Formylierqu "9elten erst mit als eingereicht" ist unklar. Gemeint ist wohl "gelten
Ersetzung durch einen neuen Absatz 4: " erst als eingereicht”.
Eg;rr;%%?ig:nlga?g:;iiz?géﬁg 23@:;;e||te Es ist unnétig Qelastend, wenn bei jeder Bescheidserlgdigung'die
nach dem Priifungsabschluss innerhalb Anspruchsgepuhren bezahlt Iwerdgn sollten. %udem kopnep die Rechtsfolgen .
der Frist des Art. 109(1) die g'rawere.nd sein, wenn zB ein .Tell dgr Anspruche,.d|e in emem__Verfahrenssc__hntt
Art. 43 Abs. 3 Anspruchsgebﬂﬁren bezahlt werden. elr_1_ge.re|chlt wurden, a_ls nicht eingereicht gelten, mit unter Umsténden beschrankten
Werden die Anspruchsgebiihren nicht Moglichkeiten zur Heilung.
gﬁ?a(;g’s];oirgﬁ;g:li Igfe?fognlrgeéderm Der Vorschlag im neunen Absatz 4 entspricht R. 71 EPU, mit Ausnahme der
angiesetzten Frist zu bezahlen. Bezahit Rechtsfolge. Da die Weiterbehandlung stark beschrankt ist, sollte bei
die Anmelderin die Anspruchséebﬂhren Nichtbezahlung eine Aufforderung mit Fristsetzung erfolgen.
Slt;::rtzgilei;ggr;glget;:r?s’psrzxzrii?ndle Dies bedeutet auch fir den IGE einen zusatzlichen administrativen Aufwand.
letzten an gestrichen."
Das zwingende Erfordernis, "Symbole" von chemischen Formeln in der
Zusammenfassung zu erlautern, ist unverstandlich. Die Syntax chemischer Formeln,
beispielsweise gemass der IUPAC-Nomenklarur, ist dem Fachmann zweifellos
Art. 44 Abs. 3 Streichung des letzten Satzes: "Hhre bekannt; siehe hierzu auch Art. 35 Abs. 6. Dieses Erfordernis bringt keinen
| ’ Symbele-sind-zu-erdutern.” Zusatznutzen und fUhrt nur zu unnétig langen Zusammenfassungen.
Die analoge Regelung in R. 47(2) EPU hinsichtlich chemischer Formeln in der
Zusammenfassung enthalt ein solches Erfordernis nicht. Es ist nicht ersichtlich, dass
das in der Praxis des EPA jemals zu Problemen gefihrt hatte.
Art. 60 Abs. 1 erfordert, dass die genetische Ressource und ihre Quelle "in der
Beschreibung" anzugeben ist. Das ist einerseits problematisch und andererseits ist
die Angabe dieses konkreten Ortes fiir die Angabe unnétig.
Streichung: "Bei Erfindungen nach Artikel
Art. 60 Abs. 1 49a PatG sind in-der-Beschreibung Problematisch ist es deshalb, weil die Beschreibung Teil der urspriinglich
anzugeben:" eingereichten technischen Unterlagen ist (Art. 49 Abs. 2 lit. b PatG; Art. 74 EPatV).

Die urspriinglich eingereichten technischen Unterlagen durfen nicht so gedndert
werden, dass der Gegenstand des geanderten Patentgesuchs Gber den Inhalt der
urspringlich eingereichten technischen Unterlagen hinausgeht (Art. 58 Abs. 2
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Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
PatG). In praktisch allen Fallen sind die Angaben Uber die genetische Ressource
nicht in den urspringlich eigereichten technischen Unterlagen enthalten, sondern
werden auf Aufforderung des IGE im Prifungsverfahren erganzt. Konkret wird am
Ende der Beschreibung ein Absatz mit dieser Angabe erganzt, der mit einer
fortlaufenden Absatznummerierung versehen ist. Es findet sich also dann eine
Angabe in der Beschreibung, die in den urspriinglich eingereichten technischen
Unterlagen nicht enthalten war. Diese Anderung ist prima facie unzulassig im Lichte
von Art. 58 Abs. 2 PatG.
.. . . n Es ist unklar, wie die schriftliche Bestatigung gemass Abs. 5 der Offentlichkeit
Erganzung eines weiteren Satzes: "(...). . ) ; . AN v .
. N _— zuganglich gemacht wird. Typischerweise wird diese Bestatigung wohl im Rahmen
Art. 60 Abs. 5 Die Erklarung wird in das Aktenheft ; . . o .
aufgenommen.” einer _{-\mtslbe__schelc?selrwd'erung abgegeben; sie erd somit nach unserem
] Verstandnis Uber Einsicht in das Aktenheft zuganglich.
Der Wortlaut von Absatz 6 geht an der Sache vorbei (siehe auch Bemerkung zu Art.
60 Abs. 1 EPatV). Die rechtliche Fiktion, dass nachtraglich eingereichte Angaben
"nicht Bestandteil der Offenbarung der Erfindung" sind, andert nichts daran, dass
diese Angaben Teil der Beschreibung in der publizierten Patentschrift werden, was
im Streitfall eine unzulassige Anderung darstellen kénnten. Diese
. .. Cw Rechtsunsicherheit ist Anmeldern nicht zuzumuten.
Formulierung andern: "Nach dem
Anmeld_edatum auf Verlangen des IGT.E Die genetische Ressource muss nicht zwingend "in der Beschreibung" angegeben
eingereichte Angaben nach den Absatzen . ; . ) ;
1-5 sind-nicht Bestandteil der \A{erden. E?|verse rechts§|chere Alternativen, wglche qle§e Angaben klar nicht zu
Art. 60 Abs. 6 Offenbarung der Erfindung werden nicht einem Teil der Beschreibung werden lassen, sind mdglich und zu bevorzugen. Das
| ’ . . P EPA I6st vergleichbare Situationen mit einem Hinweis auf dem Deckblatt der
Teil der technischen Unterlagen. Das IGE P hrift ! E ie folat "R ks: The fil . hnical inf .
legt die Einzelheiten fest, wie diese aten.tsc rift." Etwa wie fo gt. emarks: The |e_conta|ns_tec nical in prmatlon .
= , —— submitted after the application was filed and not included in this specification”. Ein
nachtréglich eingereichten Angaben s . . fiir di .
oubliziert werden." solches System ist rechtssicher und dahgr auph ur die Angabe gene_t_|scher
Ressourcen zu bevorzugen; bspw. der Hinweis: "Das Aktenheft enthalt
Informationen gemass Art. 49a PatG, die nicht Teil der technischen Unterlagen
sind." Die genetische Ressource konnte auch ohne Verweis auf die Akte direkt in
den Hinweis: aufgenommen werden; bspw. folgender Hinweis: "Angabe gemass Art.
49a PatG: [...]."
Art. 70 Abs. 4 Erganzung: °(....), so ist eine beglaubigte | ¢ 43) Ep() verlangt eine beglaubigte Kopie, was auch inhaltlich sinnvoll ist.

Kopie dieser Patentanmeldung

' https://www.epo.org/en/legal/official-journal/1981/03/p74.html
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Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
einzureichen (...)"
Erganzung: "Werden die Mangel nicht
Art. 71 Abs. 3 innerhalb der Frist nach Absatz 2 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet.
behoben, (...)"
Ergénzung: "(...), solange sich aus der Art. 105 Aps. 2 I_EPatV vgr_weist guf EPatV_Art. 75 L_md dig Art. 1.04 Abs. 4_1-7. Art. 10_4
Art. 75 Sachorif q ,P tent Id icht EPatV bezieht sich explizit auf die Sachprifung (siehe Titel). Die Beurteilung, ob die
: =acnprutung cer Fatentanmeldung niChtS A qpriiche identisch sind oder nicht, ist auch ein Thema der Doppelpatentierung und
anderes ergibt" nsp ’ ppelp 9
nicht des Anmeldetags.
Es ist nachvollziehbar, dass das IGE zur fristgerechten Einreichung von
Anspruchen auffordert, wenn diese fehlen. Allerdings ist die scheinbare
Moglichkeit, freiwillig zusatzliche Anspriche einzureichen, schwer nachvollziehbar.
Denn solche Anspriiche wiirden lediglich ,eingereicht*, ohne dass eine Anderung
Formulierung andern: "Die Anmelderin der Anmeldung erfolgt. Dies lasst vermuten, dass die freiwillig nach Art. 79 EPatV
kann innerhalb von drei Monaten ab Datum | eingereichten Anspriche die bereits bestehenden erganzen, ohne sie zu
Art. 79 Abs. 2 der Aufforderung nach Absatz 1 ab verandern oder zu ersetzen. Ein freiwilliges Nachreichen bietet jedoch keinen
Einreichung-derUnterlagen einen oder klaren Vorteil und kann im Gegenteil zu Verwirrung Gber die urspriinglich
mehrere Patentanspriche einreichen." eingereichten Unterlagen fiihren, da die nachgereichten Anspriiche verdéffentlicht
werden. Daher wird vorgeschlagen, Art. 79 EPatV so zu gestalten, dass Anspriche
in diesem Stadium nur dann wirksam eingereicht werden kénnen, wenn das IGE
dazu auffordert, und diese Aufforderung ausschliesslich erfolgt, falls urspriinglich
keine Anspriiche eingereicht wurden.
Art. 79 Abs. 3 Erganzung: "Wird die Fristnach Absatz2 | pjese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
nicht eingehalten, (...)
Art. 80 Abs. 3 E.rganz_ung: Wird die ',T”St nach Absatz 2 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
nicht eingehalten, (...)
Art. 81 Abs. 3 Elrganz.ung. Wird die I;'nst nach Absatz 2 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
nicht eingehalten, (...)
Anpassung im letzten Satz: "Fir nach dem | Bei jeder Bescheidserledigung mussten Anspruchsgebiihren bezahlt werden, falls
Anmeldedatum aufgestellte Giberzahlige neue Anspriiche aufgestellt werden, was mit einem hohen administrativen
Art. 82 Abs. 3 Patentanspriche missen nach dem Aufwand verbunden ist. Der neue Vorschlag entspricht R. 71 EPU, mit Ausnahme

Prifungsabschluss innerhalb der Frist des
Art. 109(1) die Anspruchsgebiihren bezahlt
werden. Werden die Anspruchsgebuhren

der Rechtsfolge. Da die Weiterbehandlung stark beschrankt ist, sollte bei
Nichtbezahlung eine Aufforderung mit Fristsetzung erfolgen.
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Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
nicht bezahlt, fordert das IGE die Siehe auch die Bemerkungen zu Art. 43 Abs. 3 E PatV
Anmelderin auf, diese innerhalb einer vom
IGE angesetzten Frist zu bezahlen. Bezahit
die Anmelderin die Anspruchsgebiihren
nicht oder nur teilweise, so werden die
Uberzahligen Patentanspriche vom letzten
Prifungsabschluss an gestrichen." gelten
Art. 83 Abs. 4 E.rganz_ung. Wird die ',T”St nach Absatz 2 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
nicht eingehalten, (...)
[F_Jgrmul]glrung;ndelrnr. SO weéde'n :t's ?gr Art. 95 kennt keinen definitiven Bericht, sondern nur einen Bericht Giber den Stand
Art. 84 Abs. 1 ermittiung des . oerients uber der Technik. Durch Verweis auf Art. 95 ist klar, welcher Bericht gemeint ist.
den Stand der Technik gemass Art. 95
PatV (Art-—85)...)"
Formulierung @ndern: "Nach Ubermittlung
des definitiven Berichts Uber den Stand der
Technik gemass Art. 95 PatV kann die
Anmelderin die technischen Unterlagen von | Art. 92 kennt keinen vorlaufigen Bericht, sondern nur einen eingeschrankten
sich aus einmal andern. Dazu muss sie bis | Bericht (der aber nicht an den Anmelder geht?). Die Mitteilung enthalt nur eine
Art. 84 Abs. 2 zur Stellung des Priifungsantrags Zahlungsaufforderung. Um Verwirrungen zu vermeiden, sollte in Analogie zu R. 64
’ ' spatestens16-Monate-ab-dem-Anmelde- (1) EPU in Art. 92 vom teilweisen Recherchebericht gesprochen werden.
oderPrioritdtsdatum eine Neufassung der Da die Anderungen nicht verdffentlicht werden (siehe Art. 96 EPatV), ist kein
technischen Unterlagen einreichen. Das Grund ersichtlich, warum die Anderungen unter eine Frist gestellt werden.
IGE kann verlangen, dass die Anderungen
gegeniber der geltenden Fassung
ausgewiesen werden."
Art. 85 Abs. 2 Erganzung: "Wird die Frist nach Absatz 1 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet

nicht eingehalten, (...)"

8/17



Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
Art. 90 EPatV ist so fur den Anmelder kaum handhabbar. Wenn beispielsweise mit
Prioritat einer deutschen Patentanmeldung eine schweizerische Patentanmeldung
eingereicht werden soll, so erhélt der schweizerische Vertreter den Auftrag meist
knapp vor Fristende, ohne Angaben, ob schon eine Recherche vorliegt. Der
Vertreter kann somit den Anforderungen von Abs. 2 nicht geniigen. Zwar ist in der
Verordnung keine Rechtsfolge vorgesehen, doch sollte die Verordnung keine
zwingenden Vorschriften enthalten, denen ein gewissenhafter Anmelder in vielen
Fallen nicht nachkommen kann.
Zudem erzeugt die Vorschrift unnétige Umtriebe und Hektik fiir die Anmelder, was
das Hinterlegen einer Patentanmeldung in der Schweiz unattraktiv macht. So muss
der gewissenhafte Anmelder, wenn einer eine schweizerische Anmeldung
Abs. 1 und 2 streichen und Abs. 3 wie folgt | anhangig hat (und eigentlich auch nach Erteilung), ein Uberwachungssystem
neu als Abs. 1 formulieren: etablieren, welches sicherstellt, dass er bei Vorliegen der Recherche zu einer
"Das IGE kann die Anmelderin auffordern, Schwesteranmeldung diese Recherche gemass Abs. 2 “unverziglich” (was immer
innerhalb einer Frist von drei zwei Monaten | das heisst) beim IGE einreicht.
Art. 90 Auskinfte Gber den Stand der Technik zu Weiter bringt die Vorschrift praktisch keinen Mehrwert. Einzig wenn die Recherche

erteilen, der in anderen Patentverfahren bis
zum Datum der Aufforderung in Betracht
gezogen worden ist und eine Erfindung
betrifft, die Gegenstand der
Patentanmeldung ist."

bereits bei Hinterlegung vorliegt, kann eine Einreichung derselben eine
Vereinfachung des schweizerischen Verfahrens bewirken. Wenn aber,
beispielsweise 8 Jahre nach Hinterlegung, eine Recherche des deutschen
Patentamts vorliegt, so muss diese gemass jetzigen Wortlaut von Art. 90 EPatV
unverziglich eingereicht werden, und dies ohne Mehrwert fiir den Anmelder, Dritte
oder das IGE.

Recherchen, welche fur Schwesteranmeldungen erstellt wurden, sind in den
allermeisten Fallen bei Publikation des schweizerischen Patents oder bei dessen
Erteilung fur Dritte Uber die jeweiligen Patentregister oder -publikationen sowieso
zuganglich, und entsprechende Abfragen gehdren zum "taglichen Brot” des
Praktikers. Eine Einreichung solcher Recherchen beim IGE, wo nicht einmal eine
online Akteneinsicht bereitgestellt wird, erzeugt fir den Dritten keinen Mehrwert.

In den Richtlinien wird zudem festgehalten, dass eine solche Anfrage bei
Beanspruchung einer Prioritat zusammen mit der Mitteilung des schweizerischen
Anmeldedatums verschickt wird, es sei denn, mit dem prioritatsgebenden
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Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
Patentamt gebe es eine Vereinbarung zum Austausch von Recherchen. Darlber
hinaus soll die Aufforderung nur in Ausnahmefallen erlassen werden.
Die Ergénzung "bis zum Datum der Aufforderung" hat den Zweck klarzustellen,
dass allfallige Rechercheberichte, die wenige Tage vor Fristablauf erstellt werden,
nicht auch noch eingereicht werden mussen: Solche Situationen kdmen zwar kaum
je vor, sie wirden flr den Anmelder aber zu grosser Rechtsunsicherheit fihren.
Neu hinzufiigen:
Absatz 4. \{erzmhtet das l.GE aufqrund YO | Falls dem IGE bereits ein Bericht iiber den Stand der Technik vorliegt bzw. dieser
Abs. 1 auf die Erstellung eines Berichts . s Y )
m - - ; nicht erstellt werden muss, entfallt die Arbeit fir die Erstellung des Berichts. Es
uber den Stand der Technik, so wird die : . o e o
Recherchegebiihr zurlickerstattet.” verbleibt a_IIenfaIIs die Arbeit fqr die S_tellungnahme zum Benght Uber Cjen Stand
- der Technik (Art. 94), sofern dieser nicht auch in den wesentlichen Teilen
Art. 93 Absatz 5: "Kann das IGE bei der Erstellung Ubernommen werden kann. Analog zum EPA ist es unter diesen Umstanden

des Berichts zum Stand der Technik einen
Bericht gemass Abs. 1 nutzen, so wird die
Recherchegebiihr teilweise zurlickerstattet.
Die Hohe der Riickerstattung hangt vom
Umfang ab, in dem sich das IGE bei der
Erstellung des spéteren Berichts auf den
friheren Bericht stiitzen kann."

geboten, die Recherchegebihr (Art. 30, Abs. 2) zurtickzuerstatten.

Ebenso sollte eine Teilrickerstattung der Recherchegeblihr erfolgen, wenn das
IGE zwar nicht darauf verzichtet einen Bericht zu erstellen aber die Ergebnisse aus
einer friheren Recherche nutzen kann.

Art. 98 Abs. 2 lit. d

Ersatzlose Streichung

Es ist nicht ersichtlich, warum das Recht auf Anderung der Patentanmeldung
gemass Art. 84 Abs. 2 durch die vorzeitige Verdffentlichung begrenzt wird, da
Anderungen unter Art. 84 nicht veroffentlicht werden (Art. 96 Abs. 1 enthalt keinen
Verweis auf Art. 84).

Art. 99 Abs. 1

Formulierung andern:

"Antrage fiir Anderungen, die im
Patentregister vorzumerken sind und die
dem IGE vor nach Ablauf von 17 Monaten
nach dem Anmelde- oder Prioritatsdatum,
vor eder dem Antrag auf vorzeitige
Veroffentlichung oder mit dem Antrag auf

Es wird darauf hingewiesen, dass die vorgeschlagene Formulierung mit der
entsprechenden Formulierung in Art. 100 konsistent ist. Es scheint nichts dagegen
zu sprechen, auch Art. 99 Abs. 1 entsprechend umzuformulieren.
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vorzeitige Veréffentlichung eingereicht
werden, gelten als erstrach-der rechtzeitig
vor der Veroffentlichung gestellt
beziehungsweise eingereicht."

Art. 99 Abs. 2

Formulierung andern:

"Ein Antrag auf Riickzug der
Patentanmeldung, der dem IGE vor nach
Ablauf von 17 Monaten nach dem
Anmelde- oder Prioritdtsdatum eder-nach

eingereicht worden ist, hindert die
Veroffentlichung der Patentanmeldung
ol ird .y .

Da die Veroffentlichung der Patentanmeldung nur in elektronischer Form erfolgt
(Art. 96 Abs. 6), sollte dem IGE ohne grossen Aufwand mdglich sein, eine
Veroffentlichung auch kurzfristig zu verhindern.

Art. 104 Abs. 3

Formulierung andern: "Will die Anmelderin
die technischen Unterlagen &ndern, so
muss sie dazu Ersatzseiten oder eine
Neufassung der technischen Unterlagen
einreichen. Das IGE kann verlangen, dass
die Anderungen gegeniiber der geltenden
Fassung ausgewiesen werden."

Die in Art. 104 Abs. 3 zwingend vorgesehene Einreichung einer Neufassung der
technischen Unterlagen bei Anderungen erscheinen wenig benutzerfreundlich und
aufwendig. Wenn man nur minimale Anderungen vornehmen muss, z.B. ein
zusatzliches Dokument aus dem Stand der Technik in der Einleitung erwahnen,
erscheint es unsinnig, eine vollstandige Neufassung der Beschreibung
einzureichen. Es besteht dann das Risiko, dass sich Fehler einschleichen. Bei
grosseren Anpassungen macht die komplette Neueinreichung dagegen Sinn.

Art. 83 Abs. 3; Art. 84
Abs. 2; Art. 112 und 113

Die Artikel sollten analog zu Art. 104 Abs. 3
(siehe oben) gedndert werden

Siehe Begrindung zu Art. 104 Abs. 3.

Art. 104 Abs. 4 Satz 2

Formulierung éndern: "(...) Geanderte
Patentanspriiche dirfen sich nicht auf nicht
recherchierte Gegenstande beziehen, die
mit der urspringlich beanspruchten
Erfindung oder Gruppe von Erfindungen
nicht durch eine einzige allgemeine
erfinderische ldee verbunden sind."

Der Art. 104, Abs. 4 legt fest, dass geadnderte Patentanspriiche sich nicht auf nicht
recherchierte Gegenstande beziehen diirfen. Dies limitiert die Moglichkeit
Merkmale aus der Beschreibung aufzunehmen. In den meisten Landern dirfen
nicht recherchierte Merkmale, die mit der urspriinglichen Erfindung durch eine
erfinderische ldee verbunden sind, aufgenommen werden. Hierzu wird als Beispiel
auf die Regel 137(5) EPU verwiesen.
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Art. 112 Abs. 2

Formulierung andern:

"Mit dem Antrag auf Teilverzicht sind ist
eine Neufassung der technischen
Unterlagen oder Ersatzseiten einzureichen.
Das IGE kann verlangen, dass die
Anderungen gegeniiber der geltenden
Fassung des Patents ausgewiesen
werden."

Es erscheint nicht in jedem Fall sachgerecht, wenn eine (komplette) Neufassung
der technischen Unterlagen eingereicht werden soll. Insbesondere bei
umfangreichen Unterlagen, die nur punktuell geandert werden, ist die
Bereitstellung von entsprechenden Ersatzseiten einfacher. Auch die Priifung der
vorgenommenen Anderungen durch das Institut oder Dritte wird stark vereinfacht,
weil letztlich nur die Ersatzseiten geprift werden mussen.

Art. 117 Abs. 2

Streichung (Art. 117 Abs. 2): Der

Schrif heol des IGE und der Partei
o R ttolverfal st micht Tei
dieses-Akienhefts.

In Art. 117 Abs. 2 wird neu festgehalten, dass der Schriftenwechsel des IGE und
der Parteien im Rechtsmittelverfahren nicht Teil des Aktenheftes ist. Die Botschaft
erlautert, dass dies der langjahrigen Praxis des IGE entspricht. Wir sind klar der
Meinung, dass der Schriftenwechsel des Rechtsmittelverfahrens des
Rechtsmittelverfahrens Teil des Aktenheftes sein sollte im Sinne der Transparenz,
der Nutzerfreundlichkeit und der internationalen Harmonisierung. Dies analog zur
Praxis des europaischen Patentamts. Das bewahrte Modell des EPA zeigt, dass
das praktikabel ist. Schutzinteressen lassen sich gezielt wahren.

Art. 123 Abs. 1

Hinzufligen:

"lit. 0: Zurlickweisungsentscheidung mit
Entscheidungsdatum

lit. p: Eingang und Aktenzeichen des
Rechtsmittelverfahrens im Sinne von Art.
59c¢ PatG

lit. g: Hinweis auf Rechtskraft des
Rechtsmittelverfahrens im Sinne von Art.
59c PatG

lit. r: Eingang eines Antrages auf
Weiterbehandlung im Sinne von Art. 11
PatG und Entscheidung Uber den Antrag
lit. s: Eingang eines Antrages auf
Wiedereinsetzung im Sinne von Art. 12
PatG und Entscheidung iber den Antrag"

Um die Rechtssicherheit und die Transparenz fiir Dritte zu erhdhen, soll in
konsequenter Fortflihrung der Informationen zum (auslaufenden)
Einspruchsverfahren Art. 123 Abs. 1 mit den Angaben links erganzt werden. Zu
deren Rechtssicherheit, muss es Dritten jederzeit mdglich sein, im Register den
aktuellen Rechtsstand einer Patentanmeldung oder eines Patents festzustellen.
Dies inklusive einer allfélligen Zurickweisung und/oder Informationen zu allfalligen
weiteren Verfahren vor dem Bundespatentgericht oder dem Bundesgericht.

Art. 138

Erganzung:
"Bei europaischen Patenten mit Wirkung fur

Die Umdrehung der Reihenfolge (von EP/CH zu CH/EP) wird unterstutzt. Jedoch
ist es nicht ganz zutreffend, dass wie im Erlduternden Bericht (Seite 55) ausgefihrt
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Article Proposition Justification / Remarques
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die Schweiz besteht das Patentzeichen "EP" Teil der Patent-Nummer ist. EP ist Teil der Nummer der Patentschrift (z.B.
(Art. 11 PatG) aus dem Vermerk "CH/EP", EP1234567B1), die Patent-Nummer ist jedoch bloss die Zahl (z.B. europaisches
gefolgt von der Patentnummer." Patent Nr. 1234567). Die alte Fassung war also logisch korrekt
Einflgen eines neuen Absatzes 3:
"Sind die Ubermittlungsgebuhr gemass
Artikel 143 Absatz 1 oder die

Art. 143 Recherchegebuhr gemass Artikel 143 Anpassung an Regel 16bis PCT, welche fir das IGE ohnehin verbindlich ist.

Absatz 2 nicht rechtzeitig bezahlt worden,
fordert das IGE die Anmelderin auf, die
entsprechende Gebiihr mit Zuschlag
innerhalb eines Monats zu entrichten."

Art. 147 Abs. 1

Anflgen, dass Jahresgebihr fir das Dritte
Jahr zu entrichten ist.

Nach Art. 14 sind die Jahresgeblhren neu ab Beginn des dritten Jahrs zu
bezahlen. Aus der PatV geht nicht hervor, wie die Falligkeit der Jahresgebihren
beim Eintritt in der nationale Phase geregelt ist.

Es ware in Analogie zu Regel 159 (1) g EPU in Art. 147 Abs. 1 klarzustellen, dass
die Jahresgebihr fur das Dritte Jahr zu entrichten ist, wenn diese Gebuhr nach Art.
14 Abs. 2 friher fallig wird. Zum Beispiel durch Ergénzung des Punktes c:

c. die Anmelde- und Recherchegebihr bezahlen sowie die Jahresgebihr fir das
dritte Jahr zu entrichten, wenn diese Geblhr nach Art. 14 Absatz 3 friher fallig
wird;

Art. 147 Abs. 2

Formulierung dndern:

"Hat die Anmelderin die Voraussetzungen
nach Absatz 1 Buchstaben a—d nicht
mindestens teilweise erflillt, so setzt ihr das
IGE zur Behebung allfalliger Mangel der
Voraussetzungen nach Absatz 1
Buchstaben a—e eine Frist von drei

Monaten se-setzt gilt-die-internationale

B N fiir di
Schweiz-alszuriickgezogen. Hat die
Anmelderin die Voraussetzungen nach
Absatz 1 Buchstaben a—d gar nicht erfillt,

Da der Rechtsbehelf der Weiterbehandlung mit der neuen PatV fir diese Frist nicht
mehr madglich ist, sind die Konsequenzen der verpassten Frist fiir die
Patentanmelderin viel zu hart. Es muss dementsprechend eine klare Nachfrist
ermdglicht werden.

Die vorgesehene neue Frist fiir die Behebung von Mangeln, die vom IGE gesetzt
wird, ist dazu notabene untauglich, da dazu die Patentanmelderin die
Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe a—d "mindestens teilweise" erflllt
haben muss. Die Schweiz vergibt sich hier eine grosse Chance und wiirde zur
Starkung des Schweizer Patentsystems gut daran tun, einer Anmelderin den Weg
zu ebnen, Schutz in der Schweiz zu erhalten, wenn der europaische Weg
beispielsweise aus Kostengrinden nicht méglich ist.
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so kann sie von sich aus die Mangel der
Voraussetzungen nach Absatz 1
Buchstaben a—e innerhalb von 32 Monaten
ab dem Anmelde- oder Prioritatsdatum
beheben, wobei alle Voraussetzungen nach

Absatz 1 Buchstaben a—d innerhalb von 34
Monaten ab dem Anmelde- oder
Prioritatsdatum behoben sein miissen.
E'IHE"t e SI te-te I.u”e__ls”le sel si_e_ tet IIIHI dasiGE

Voraussetzungen-nach-Absatz4
Buct e Eri .

Zudem ist dazu zu bemerken, dass nicht klar ist, ob die Bedingung nach Art. 147
Abs. 1 lit. a EPatV faktisch nicht sogar automatisch fiir alle internationalen
Patentanmeldungen erfiillt ist, denn der/die Erfinderin wird dem IGE ohnehin tber
die Weiterleitung der Anmeldungsunterlagen immer schriftlich gemeldet.

De facto wird so eine Anmelderin, wenn sie die Frist verpasst hat, ins europaische
Verfahren gezwungen, da eine Wiedereinsetzung viel zu riskant ware und auch
kaum Aussicht auf Erfolg hatte. Die Frist nach R. 159(1) EPU ist zum einen erst 31
Monate nach dem Prioritdtstag und zum zweiten steht die Weiterbehandlung als
Rechtsbehelf zur Verfligung.

Die Argumentation im erlauternden Bericht fir den Ausschluss der 30-Monats-Frist
von der Weiterbehandlung beruft sich auf die Erhdhung der Rechtssicherheit (vgl.
Erlauternder Bericht, Seite 10, Kommentar zu Art. 11 EPatV). Weil aber wie
vorangehend erldutert ein Anmelder den Schutz fur die Schweiz noch viel langer
Uber das EPU erhalten kann, fiihrt dieses Argument ins Leere.

Ein anderes Argument im erlduternden Bericht ist die Straffung des Verfahrens. Es
wird argumentiert, dass das IGE nicht wisse welche der zahlreichen internationalen
Anmeldungen in der Schweiz in die nationale Phase Ubergehen werden (vgl.
Erlauternder Bericht, Seite 57, Mitte), und entsprechend verschickt das IGE
natirlich — wie bisher schon —auch keine Mitteilungen Uber die Fristversaumnis.
Dies hat nach der aktuellen Regelung tatsachlich zur Folge, dass jeweils die
absolute Frist von 6 Monaten nach Art. 46a Abs. 2 PatG zum Zuge kommt.

Mit der gednderten Formulierung mit seiner automatischen 2-Monats-Frist nach
dem Ablauf der 30 Monate erhalt ein Anmelder die Méglichkeit, das
Fristversdumnis zu beheben, ohne dass dem IGE ein Mehraufwand entsteht, und
ohne dass die Rechtssicherheit Dritter gegenlber der vorgesehenen Regelung
eingeschrankt wiirde, die ja wegen dem EPU ohnehin mind. drei Monate betragt.
Weiter ist zu bemerken, dass sich die Rechtsfolgen von Art. 147 Abs. 1 und Abs. 3
widersprechen. Entweder gilt die (die aus dem EPU stammende) Fiktion, dass die
Anmeldung als vom Anmelder als zuriickgezogen gilt, oder das IGE tritt nicht auf
die Anmeldung ein. Das letztere ware ausreichend.
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Art. 148 Abs. 1

Formulierung dndern:

"Um ein Prioritatsrechts geltend zu
machen, muss die Anmelderin dem IGE
innert der Frist nach Artikel 147 Absatz 1
das Aktenzeichen der friiheren Anmeldung
oder deren Abschrift nach Artikel 53 Absatz
1 den-Prioritatsheleg{(Art- 53-Abs-—1)

einreichen."

Regel 17.2 PCT verbietet explizit, dass ein Bestimmungsamt den Anmelder zur
Einreichung einer Kopie der Erstanmeldung auffordert, wenn er den
Bestimmungen zur Beanspruchung einer Prioritat, namentlich zum Vorlegen einer
solchen Kopie, gegeniuber dem Anmeldeamt oder dem internationalen Amt
Genuge getan hat. Die urspriingliche Formulierung von Art. 148 (1) verlangt
kategorisch das Einreichen des Prioritatsbelegs beim IGE, was gegen R. 17.2 PCT
verstdsst. Der Formulierungsvorschlag entspricht R. 163 (2) EPU.

Absatz 2 scheint zu verlangen, dass die Einreichung beim internationalen Amt oder
Anmeldeamt zusatzlich zur Einreichung beim IGE erfolgt. Das ist falsch. Es ist
auch nicht erkennbar, dass eine Frist zum Nachreichen des Prioritatsbelegs
gesetzt und die Anmelderin hieriber informiert werden muss. Der letzte Satz
verstosst gegen R. 17.1 ¢) PCT. Kein Bestimmungsamt darf den Prioritatsanspruch
unbericksichtigt lassen, ohne dem Anmelder zuvor Gelegenheit zu geben, den
Prioritatsbeleg innerhalb einer den Umstanden angemessenen Frist einzureichen.
Die 16 Monate sind nach Eintritt in die nationale Phase nicht relevant.

Die Anderungsvorschlége entsprechen dem EPU.

Art. 148 Abs. 2

Formulierung andern: "Reicht die
Anmelderin das Aktenzeichen der friheren
Anmeldung oder deren Abschrift den
Prioritatsbeleg nicht innerhalb der Frist ein,
so setzt ihr das IGE eine Frist von drei
Monaten, um dies nachzuholen. Wird diese
Frist nicht eingehalten, so ist das
Prioritatsrecht verwirkt. Das-Prioritatsrecht
. ol irkt

I! ;lentatsbellegl A Gp't."".'e..' |allb 'e'l .E

) I o onal

Bl ol ot el

Siehe Begriindung zu Art. 148 Abs. 1 EPatV.

Art 161 Abs. 2

Streichung (Art. 161 Abs. 2): Der

Schrif heol des IGE und der Partei
g ttelvarfal ‘st nicht Toi
dieses-Akienhefis:

Siehe hierzu die Anmerkungen zu Art. 117 Abs. 2.
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Art. 164 Abs. 3

Formulierung andern: Wird das Gesuch
spater gutgeheissen, so wird die
Jahresgeblhr am letzten Tag des
darauffolgenden Monats fallig, in dem das
IGE die Jahresgebiihr einfordert

Die angegebene Zahlungsfrist ist zu knapp.

Art. 185 Abs. 2

Streichung (Art. 185 Abs. 2): Ber

Schrif hsol des IGE und-der Partei
o R ttelverfal it nicht Tei
dieses-Aktenhefts:

Siehe hierzu die Anmerkungen zu Art. 117 Abs. 2.

Art. 193

Formulierung andern: "Bericht Uber den
Stand der Technik und Stellungnahme zu
héngigen Patentanmeldungen und
Patentteilanmeldungen "

um Art. 150 PatG (neue Bestimmung) zu erlautern, ware es vielleicht hilfreich zu
erwahnen, dass die hangigen Patentanmeldungen auch Teilanmeldungen
umfassen. Diese Anpassung ist in allen Absétzen vorzunehmen. Demzufolge ist
auch die nachtragliche Veroéffentlichung fur Teilanmeldungen (Art. 197 EPatV)
vorzusehen.

Art. 194 Abs. 1

Erganzung: "Will die Anmelderin, dass eine
hangige Patentanmeldung nach Artikel 150
Absatz 2 PatG unter neuem Recht beurteilt
wird, so muss sie dies innert drei Monaten
nach dem (...), spatestens aber bis zum
angeklndigten Datum des
Prifungsabschlusses und nach
Bekanntgabe der falligen
Sachprifungsgebiihren erklaren. (...)"

Diese "Opt-in" Moglichkeit ist zu begriissen, aber um von den Ausnahmen im
Vergleich zum alten Recht gemass Art 150 Abs. 2 EPatV zu profitieren,
insbesondere um die Sistierung von hangigen Patentanmeldungen proaktiv
aufzuheben mussen die Gebuhren bekannt sein, was leider nicht der Fall ist.

Art. 196 Abs. 1

Formulierung andern:" Sind fir am (...)
héngige Patentanmeldungen unter neuem
Recht (Art. 150 PatG) nachtraglich
Recherche- und Anspruchsgebihren zu
bezahlen. So stellt das IGE diese nach
Inkrafttreten eine Rechnung und setzt eine
Frist von eir zwei Monaten zur Bezahlung".

Es rechtfertigt sich, eine langere Frist als fir die Patentanmeldungen unter neuem
Recht vorzusehen.

Art. 198 Abs. 2

Streichung: "Die Weiterbehandlung (Art.
46a PatG) ist auch bei Fristen nach Artikel
192 Absatz 2 und 194 Absatz 1 urd-196

Es ware sehr zu begrussen, wenn die Frist fur die Zahlung der
Recherchegebiihren von der Weiterbehandlung auch profitieren kénnte, damit
genugend Zeit fur die Beurteilung durch die Anmelderinnen sichergestellt werden
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ausgeschlossen."

konnte.

Kleinsendungen (bisher Art. 112a, 112d) sind in der revidierten VO nicht mehr
erwahnt. AS 2025 376 - Verordnung Uber die Einfiihrung eines vereinfachten
Verfahrens zur Vernichtung von Kleinsendungen im Immaterialgiterrecht | Fedlex.
Es ist unklar, welche Erfahrungen zu dieser Streichung gefihrt haben.
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Datum

Institut fir gestiges Eigentum

Herrn Alexander Pfister

Rechtsdienst Gewerbliche Schutzrechte
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern

Rechtsetzung@ipi.ch

22. August 2025

Vernehmlassung zur Totalrevision der Patentverordnung (PatV)

Sehr geehrte Damen und Herren
Sehr geehrter Herr Pfister

Wir bedanken uns als INGRES (Institut fir gewerblichen Rechtsschutz; www.ingres.ch) fir die
Mdglichkeit, uns zum Entwurf der revidierten Patentverordnung ("EPatV") vernehmen zu lassen.

Wir begrissen ausdricklich das revidierte Verordnungsprojekt und unterstitzen die vorgeschla-
genen Anderungen weitestgehend.

In Art. 87 EPatV ware die Mdglichkeit weiterhin vorzusehen, dass Anmelderinnen beantragen
kénnen, die Recherche in Form einer Recherche internationaler Art im Sinne des bisherigen Art.
59, Abs. 5, lit. b) PatG durchzufiihren. Die Option, eine Recherche internationaler Art zu bean-
tragen, ist fir Anmelderinnen interessant, da damit eine Riickerstattung der Recherchengebihr
fur eine nachfolgende internationale oder européische Patentanmeldung maoglich ist und bezilg-
lich des Europdischen Patentamts als Recherchenbehdrde fur die nachfolgende Patentanmel-
dung eine Sicherheit Gber den Ausgang der Recherche besteht. Wir bedauern sehr, dass diese
Maoglichkeit nicht beibehalten werden soll. Die Streichung dieser Méglichkeit wird in der Praxis
zweifellos dazu fuhren, dass eine Schweizer Anmeldung als Prioritdtsanmeldung vor einer Inter-
nationalisierung tber eine PCT-Anmeldung so gut wie nie mehr in Betracht gezogen werden
wird. Es werden dann nur noch EP-Prioritditsanmeldungen eingereicht. Die Anzahl Schweizer
Anmeldungen pro Jahr wird dadurch leider voraussichtlich erheblich abnehmen, Dies kann kaum
im Sinne des IGE sein.

Zu einzelnen Punkten hat eine Arbeitsgruppe der Verbande VIPS/ACBIS, VESPA, INGRES,
LES, VPS, AROPI, VIPS, LIPAV und AIPPI eine Stellungnahme verfasst. Sie finden diese in der
Beilage. Sie wurde durch unseren Vorstand am 20. August 2025 verabschiedet.

INGRES | St. Annagasse 9 | Postfach 1162 | Tel. 058 220 37 07 | www.ingres.ch | info@ingres.ch



Mit freundlichen Griissen

Michael Ritscher Christoph Gasser

Prasident Geschaftsfuhrer

Beilage erwahnt

INGRES | St. Annagasse 9 | Postfach 1162 | Tel. 058 220 37 07 | www.ingres.ch | info@ingres.ch
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PatV /OBl / OBI

Art. 11 lit. b, c, d, i, j, m,
0,0,S,U

Ersatzlose Streichung; jedenfalls aber
Streichung von lit. q und s

Generell: Weiterbehandlung ist ein einfaches und international tbliches
Rechtsmittel, um einen Rechtsverlust zu heilen. Sie sollte daher
anmelderfreundlich ausgestaltet sein und gleichzeitig den Schutz von Dritten
ausreichend berucksichtigen. Dritte werden durch die Ausschlussfrist von 6
Monaten nach Art. 46a Abs. 2 PatG ausreichend geschitzt. Die Priifung eines
Weiterbehandlungsantrags durch den IGE ist einfach, weil lediglich drei Punkte zu
prufen sind (fristgerechte Einreichung, Nachholung, Zahlung der Gebuhr). Zudem
ist die bisherige Praxis betreffend Wiedereinsetzung derart streng, dass solche
Antrage fast ausnahmslos aussichtslos sind. Die Weiterbehandlung ist daher meist
das einzige Rechtsmittel, um einen gravierenden Rechtsverlust zu vermeiden,
weshalb sie erweitert und keinesfalls beschréankt werden sollte.

Die Weiterbehandlung entspricht zudem der international etablierten Praxis, auf
notwendige Handlungen mehrfach hinzuweisen. Technische und menschliche
Unsicherheiten bei der Zustellung (z. B. per E-Mail) sowie alltagliche Grinde fir
Versdumnisse rechtfertigen die Beibehaltung dieses Instruments — insbesondere
im internationalen Kontext und zugunsten von KMUs. Missbrauch wird durch
Gebihren und kurze, aber angemessene Reaktionsfristen verhindert. Die mit der
Weiterbehandlung verbundene Unsicherheit fiir die Offentlichkeit ist geringer als
bei der Wiedereinsetzung und im Vergleich zur Prifungsdauer oder maximalen
Patentlaufzeit vernachlassigbar.

Auch im europaischen Recht wurde die Weiterbehandlung ausgeweitet. Besonders
Fristen, die ohne behérdlichen Hinweis zu laufen beginnen, sind fir unerfahrene
Anmelder risikoreich. Die Weiterbehandlung sollte deshalb als Regelfall gelten und
nur dann ausgeschlossen werden, wenn konkrete, schwerwiegende Griinde
dagegensprechen oder die Aktion auf andere Art heilbare oder auch
vernachlassigbare Konsequenzen hat. Insgesamt tragt die Weiterbehandlung auch
zur Entlastung des IGE bei, indem sie aufwendige Wiedereinsetzungsverfahren
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verhindert. Eine Ausweitung der Ausnahmen ist daher weder notwendig noch
sachlich gerechtfertigt.

Zu lit. q und s: Die Weiterbehandlung fiihrte in der Vergangenheit zu keinen
signifikanten Verfahrensverzogerungen.

Lit. gq: Mit dem Ausschluss erfolgt eine Rechtsdivergenz zum EPU. Nach dem EPU
sind die fur den Eintritt in die européische Phase vorzunehmenden Handlungen
nach Regel 159 EPU im Sinne von Art. 121 EPU weiterbehandelbar.

Art. 35 Abs. 7

Korrektur eines Schreibfehlers: "es sind
technischen Bezeichnungen"

Art. 37 Abs. 1

Streichung: "In der Einleitung-der
Beschreibung (...)"

Art. 37 Abs. 1 bezieht sich auf die Beschreibung und verlangt u.a., dass anhand
der Einleitung bereits die Lésung der Erfindung verstanden werden kann und dort
auch vorteilhafte Wirkungen der Erfindung angegeben werden.

Ublicherweise wird an dieser Stelle der Stand der Technik angegeben (analog
Regel 42 (1) b) EPU). Und erst nach der Einleitung werden die Aufgabe und
Losung und die vorteilhaften Wirkungen angegeben (Regel 42 (1) ¢) EPU). Daher
ist unklar, was mit der "Einleitung der Beschreibung" gemeint ist. Zudem steht
dieser Begriff im Widerspruch zum tiblichen Verstandnis. Auch Regel 42 EPU
kennt diesen Begriff nicht und spricht ausschliesslich von der "Beschreibung".

Art. 37 Abs. 1 lit. c

Streichung: "(...),dabei-sollenauch-die
Fundstellen-angegeben-werden, (...)"

Es gibt keinen Grund, in Bezug auf die Fundstellen eine strengere Formulierung zu
verwenden als beim EPU. Nicht fiir jeden Stand der Technik gibt es eine zitierbare
Fundstelle (bspw. nicht bei Vorbenutzungen). Dementsprechend ist im EPU kein
Zwang zur Zitierung einer Fundstelle vorgesehen.

Art. 38

Ergdnzung um einen neuen Abs. 3: "Hat
der Anmelder nicht bis zum Anmeldetag ein
den Erfordernissen des Absatzes 1
entsprechendes Sequenzprotokoll
eingereicht, so fordert ihn das IGE auf, ein
solches Sequenzprotokoll nachzureichen
und die Geblhr fir die verspatete
Einreichung zu entrichten. Reich der
Anmelder das erforderliche

Gemass Abs. 1 muss die Beschreibung das Sequenzprotokoll enthalten. Ein nach
dem Anmeldedatum eingereichtes Sequenzprotokoll ist aber geméass Abs. 2
explizit nicht Bestandteil der Beschreibung. Die Rechtsfolge ist unklar. Das ist
unbefriedigend. Ein Rechtsbehelf analog zu R. 30 Abs. (3) EPU ist vonnéten, ggf.
gegen Bezahlung einer Verwaltungsgebiihr.
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Sequenzprotokoll nicht innerhalb von zwei
Monaten nach dieser Aufforderung unter
Entrichtung der Gebuhr fur verspéatete
Einreichung nach, so wird die Anmeldung
zurlickgewiesen."
Streichung des letzten Satzes von Absatz 3
“(...) wenn die entsprechende
Anspruchsgebuhr pezahlt ist” und . Die Formulierung "gelten erst mit als eingereicht" ist unklar. Gemeint ist wohl
Ersetzung durch einen neuen Absatz 4: ngelten erst als eingereicht”
"Fur nach dem Anmeldedatum aufgestellte 9 9 '
uberzahlhge Patentansprl_Jche mussen na_ch Es ist unnétig belastend, wenn bei jeder Bescheidserledigung die
dem Priufungsabschluss innerhalb der Frist Anspruchsaebiinren bezahlt werden miissen
des Art. 109(1) die Anspruchsgebiihren P 9 '
Art. 43 Abs. 3 bezahit Werde'?.- Werd_en die Dies bedeutet auch fur das IGE einen zusétzlichen administrativen Aufwand.
Anspruchsgebtihren nicht bezahlt, fordert
plas IGE d'e. Anmelderin auf, diese . Der Vorschlag im neuen Absatz 4 entspricht R. 71 EPU, mit Ausnahme der
innerhalb einer vom IGE angesetzten Frist . . R .
. C Rechtsfolge. Da die Weiterbehandlung stark beschrankt ist, sollte bei
zu bezahlen. Bezahlt die Anmelderin die . . g
. . Nichtbezahlung eine Aufforderung mit Fristsetzung erfolgen.
Anspruchsgebtihren nicht oder nur
teilweise, so werden die Uiberzahligen
Patentanspriiche vom letzten an
gestrichen."
Das zwingende Erfordernis, "Symbole" von chemischen Formeln in der
Zusammenfassung zu erlautern, ist unverstandlich. Die Syntax chemischer
Formeln, beispielsweise gemass der IUPAC-Nomenklatur, ist dem Fachmann
Streichung des letzten Satzes: "thre zweifellos bekannt; siehe hierzu auch Art. 35 Abs. 6.- Dieses Erfordernis bringt
Art. 44 Abs. 3 : - N . . o
Symbele-sind-zu-erlautern. keinen Zusatznutzen und fihrt nur zu unnétig langen Zusammenfassungen.
Die analoge Regelung in R. 47(2) EPU hinsichtlich chemischer Formeln in der
Zusammenfassung enthalt ein solches Erfordernis nicht. Es ist nicht ersichtlich,
dass das in der Praxis des EPA jemals zu Problemen gefihrt hatte.
Streichung: "Bei Erfindungen nach Artikel Art. 60 Abs. 1 erfordert, dass die genetische Ressource und ihre Quelle "in der
Art. 60 Abs. 1 49a PatG sind in-der-Beschreibung Beschreibung" anzugeben sind. Das ist einerseits problematisch und andererseits
anzugeben:" ist die Angabe dieses konkreten Ortes fur die Angabe unnétig.
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Problematisch ist dieses Erfordernis deshalb, weil die Beschreibung Teil der
urspringlich eingereichten technischen Unterlagen ist (Art. 49 Abs. 2 lit. b PatG;
Art. 74 EPatV). Die urspriinglich eingereichten technischen Unterlagen dirfen nicht
so gedndert werden, dass der Gegenstand des geanderten Patentgesuchs Uber
den Inhalt der urspriinglich eingereichten technischen Unterlagen hinausgeht (Art.
58 Abs. 2 PatG). In praktisch allen Fallen sind die Angaben Uber die genetische
Ressource nicht in den urspriinglich eigereichten technischen Unterlagen
enthalten, sondern werden auf Aufforderung des IGE im Prifungsverfahren
erganzt. Konkret wird am Ende der Beschreibung ein Absatz mit dieser Angabe
erganzt, der mit einer fortlaufenden Absatznummerierung versehen ist. Es findet
sich also dann eine Angabe in der Beschreibung, die in den urspriinglich
eingereichten technischen Unterlagen nicht enthalten war. Diese Anderung ist
prima facie unzuldssig im Lichte von Art. 58 Abs. 2 PatG.

Art. 60 Abs. 5

Ergédnzung eines weiteren Satzes: "(...).
Die Erklarung wird in das Aktenheft
aufgenommen."

Es ist unklar, wie die schriftliche Bestatigung geméss Abs. 5 der Offentlichkeit
zuganglich gemacht wird. Typischerweise wird diese Bestatigung wohl im Rahmen
einer Bescheidserwiderung abgegeben; sie wird somit nach unserem Verstandnis
Uber eine Einsicht in das Aktenheft zuganglich.

Art. 60 Abs. 6

Formulierung &ndern: "Nach dem
Anmeldedatum auf Verlangen des IGE
eingereichte Angaben nach den Absétzen
1-5 sind-nicht Bestandteil-der-Offenbarung
der-Erfindung-werden nicht Teil der
technischen Unterlagen. Das IGE legt die
Einzelheiten fest, wie diese nachtréglich
eingereichten Angaben publiziert werden."

Der Wortlaut von Absatz 6 geht an der Sache vorbei (siehe auch Bemerkung zu
Art. 60 Abs. 1 EPatV). Die rechtliche Fiktion, dass nachtraglich eingereichte
Angaben "nicht Bestandteil der Offenbarung der Erfindung" sind, &ndert nichts
daran, dass diese Angaben Teil der Beschreibung in der publizierten Patentschrift
werden, was im Streitfall eine unzulassige Anderung darstellen kénnte. Diese
Rechtsunsicherheit ist Anmeldern nicht zuzumuten.

Die genetische Ressource muss nicht zwingend "in der Beschreibung" angegeben
werden. Diverse rechtssichere Alternativen, welche diese Angaben klar nicht zu
einem Teil der Beschreibung werden lassen, sind mdglich und zu bevorzugen. Das
EPA I6st vergleichbare Situationen mit einem Hinweis auf dem Deckblatt der
Patentschrift.! Etwa wie folgt: "Remarks: The file contains technical information
submitted after the application was filed and not included in this specification”. Ein
solches System ist rechtssicher und daher auch fiir die Angabe genetischer
Ressourcen zu bevorzugen; bspw. der Hinweis: "Das Aktenheft enthalt

! https://www.epo.org/en/legal/official-journal/1981/03/p74.html
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Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
Informationen gemass Art. 49a PatG, die nicht Teil der technischen Unterlagen
sind." Die genetische Ressource kdnnte auch ohne Verweis auf die Akte direkt in
den Hinweis: aufgenommen werden; bspw. folgender Hinweis: "Angabe gemass
Art. 49a PatG: [...]."
Erganzung: "(...), so ist eine beglaubigte
Art. 70 Abs. 4 Kopie dieser Patentanmeldung R. 40(3) EPU verlangt eine beglaubigte Kopie, was auch inhaltlich sinnvoll ist.
einzureichen (...)"
Erganzung: "Werden die Mangel nicht
Art. 71 Abs. 3 innerhalb der Frist nach Absatz 2 behoben, | Diese Ergéanzung ist der Klarheit geschuldet.
(...)"
Erganzung: "(...), solange sich aus der Art. 105 Abs. 2.EPat_V verwe_is:t auf E_PatV Art. "75 und (_jie Art_. 104 Abs. 4-7. Art.
Art. 75 Sachpriifung der Patentanmeldung nichts 104 EPatVv bgmeh? SICh. expllglt auf die Sachprufung (§|ehe Titel). Die Beurteilung,
== : b die Anspriche identisch sind oder nicht, ist auch ein Thema der
anderes ergibt" 0 pru . '
Doppelpatentierung und nicht des Anmeldetags.
Es ist nachvollziehbar, dass das IGE zur fristgerechten Einreichung von
Ansprichen auffordert, wenn diese fehlen. Allerdings ist die scheinbare
Maoglichkeit, freiwillig zusatzliche Anspriche einzureichen, schwer nachvollziehbar.
Denn solche Anspriiche wiirden lediglich ,eingereicht”, ohne dass eine Anderung
Formulierung &ndern: "Die Anmelderin der Anmeldung erfolgt. Dies lasst vermuten, dass die freiwillig nach Art. 79 EPatV
kann innerhalb von drei Monaten ab Datum | eingereichten Anspriiche die bereits bestehenden ergénzen, ohne sie zu
Art. 79 Abs. 2 der Aufforderung nach Absatz 1 ab veréndern oder zu ersetzen. Ein freiwilliges Nachreichen bietet jedoch keinen
Einreichung-der-Unterlagen einen oder klaren Vorteil und kann im Gegenteil zu Verwirrung ber die urspriinglich
mehrere Patentanspriiche einreichen." eingereichten Unterlagen fiihren, da die nachgereichten Anspriiche veréffentlicht
werden. Daher wird vorgeschlagen, Art. 79 EPatV so zu gestalten, dass Anspriiche
in diesem Stadium nur dann wirksam eingereicht werden kénnen, wenn das IGE
dazu auffordert, und diese Aufforderung ausschliesslich erfolgt, falls urspriinglich
keine Anspriiche eingereicht wurden.
Art. 79 Abs. 3 Erganzung: "Wird die Frist nach Absatz 2 Diese Ergénzung ist der Klarheit geschuldet

nicht eingehalten, (...)"
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Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
Art. 80 Abs. Erganzung: "Wird die ',,:”St nach Absatz 2 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
nicht eingehalten, (...)
Art. 81 Abs. Erganzung: Wwird die ',,:”St nach Absatz 2 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
nicht eingehalten, (...)
Anpassung im letzten Satz: "Fir nach dem
Anmeldedatum aufgestellte Uberzahlige
Patentanspriiche missen nach dem
Prufunqsabs_chluss innerhalb '('jer Frist des Bei jeder Bescheidserledigung missten Anspruchsgebihren bezahlt werden, falls
Art. 109(1) die Anspruchsgebihren bezahlt ) L - :
. = neue Anspriiche aufgestellt werden, was mit einem hohen administrativen
werden. Werden die Anspruchsgebiihren : . e
nicht bezahlt. fordert das IGE die Aufwand verbunden ist. Der_ neue Vorschlag entspricht R. 71_ EPU, mit A_usnahme
Art. 82 Abs. P— - - . der Rechtsfolge. Da die Weiterbehandlung stark beschrankt ist, sollte bei
Anmelderin auf, diese innerhalb einer vom Nichtbezahlung eine Aufforderung mit Fristsetzung erfolgen
IGE angesetzten Frist zu bezahlen. Bezahlt 9 9 9 gen.
d!e Anmelderin d.'e A_\nSpruchsqebuhr.en Siehe auch die Bemerkungen zu Art. 43 Abs. 3 E PatV.
nicht oder nur teilweise, so werden die
Uberzahligen Patentanspriiche vom letzten
Prifungsabschluss an gestrichen." gelten
; I . icht.
Art. 83 Abs. Erganzung: Wwird die ',,:”St nach Absatz 2 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
nicht eingehalten, (...)
Eormulllerung andern.: SO werde_n bis zur Art. 95 kennt keinen definitiven Bericht, sondern nur einen Bericht Uber den Stand
Ubermittlung des definitiven Berichts liber . . : . o
Art. 84 Abs. . N der Technik. Durch Verweis auf Art. 95 ist klar, welcher Bericht gemeint ist.
den Stand der Technik gemass Art. 95
PatV (Art—95)+...)"
Formulierung andern: "Nach Ubermittlung
des definitiven Berichts Uber den Stand der | Art. 92 kennt keinen vorlaufigen Bericht, sondern nur einen eingeschrénkten
Technik geméss Art. 95 PatV kann die Bericht (der aber nicht an den Anmelder geht?). Die Mitteilung enthélt nur eine
Art. 84 Abs Anmelderin die technischen Unterlagen von | Zahlungsaufforderung. Um Verwirrungen zu vermeiden, sollte in Analogie zu R. 64

sich aus einmal &ndern. Dazu muss sie bis
zur Stellung des Priiffungsantrags

spatestens-16-Monate-ab-dem-Anmelde-
oderPrioritatsdatum eine Neufassung der

1) EPU__in Art. 92 vom teilweisen Recherchebericht gesprochen werden.
Da die Anderungen nicht verdffentlicht werden (siehe Art. 96 EPatV), ist kein
Grund ersichtlich, warum die Anderungen unter eine Frist gestellt werden.
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Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
technischen Unterlagen einreichen. Das
IGE kann verlangen, dass die Anderungen
gegenuber der geltenden Fassung
ausgewiesen werden."
Art. 85 Abs. 2 E_rganz_ung. Wird die ',,:”St nach Absatz 1 Diese Ergénzung ist der Klarheit geschuldet.
nicht eingehalten, (...)
Art. 90 EPatV ist so fur den Anmelder kaum handhabbar. Wenn beispielsweise mit
Prioritéat einer deutschen Patentanmeldung eine schweizerische Patentanmeldung
eingereicht werden soll, so erhélt der schweizerische Vertreter den Auftrag meist
knapp vor Fristende, ohne Angaben, ob schon eine Recherche vorliegt. Der
Vertreter kann somit den Anforderungen von Abs. 2 nicht geniigen. Zwar ist in der
Verordnung keine Rechtsfolge vorgesehen, doch sollte die Verordnung keine
zwingenden Vorschriften enthalten, denen ein gewissenhafter Anmelder in vielen
Fallen nicht nachkommen kann.
Zudem erzeugt die Vorschrift unnétige Umtriebe und Hektik fir die Anmelder, was
Abs. 1 und 2 streichen und Abs. 3 wie folgt | das Hinterlegen einer Patentanmeldung in der Schweiz unattraktiv macht. So muss
neu als Abs. 1 formulieren: der gewissenhafte Anmelder, der eine schweizerische Anmeldung anhangig hat
"Das IGE kann die Anmelderin auffordern, (und eigentlich auch nach Erteilung), ein Uberwachungssystem etablieren, welches
innerhalb einer Frist von drei zwei Monaten | sicherstellt, dass er bei Vorliegen der Recherche zu einer Schwesteranmeldung
Art. 90 Auskinfte Gber den Stand der Technik zu diese Recherche geméss Abs. 2 “unverzuglich” (was immer das heisst) beim IGE

erteilen, der in anderen Patentverfahren bis
zum Datum der Aufforderung in Betracht
gezogen worden ist und eine Erfindung
betrifft, die Gegenstand der
Patentanmeldung ist."

einreicht.

Weiter bringt die Vorschrift praktisch keinen Mehrwert. Einzig wenn die Recherche
bereits bei Hinterlegung vorliegt, kann eine Einreichung derselben eine
Vereinfachung des schweizerischen Verfahrens bewirken. Wenn aber,
beispielsweise 8 Jahre nach Hinterlegung, eine Recherche des deutschen
Patentamts vorliegt, so muss diese gemass jetzigem Wortlaut von Art. 90 EPatV
unverziglich eingereicht werden, und dies ohne Mehrwert fir den Anmelder, Dritte
oder das IGE.

Recherchen, welche fir Schwesteranmeldungen erstellt wurden, sind in den
allermeisten Fallen bei Publikation des schweizerischen Patents oder bei dessen
Erteilung fir Dritte Uber die jeweiligen Patentregister oder -publikationen sowieso
zuganglich, und entsprechende Abfragen gehtren zum "taglichen Brot” des
Praktikers. Eine Einreichung solcher Recherchen beim IGE, wo nicht einmal eine
Online-Akteneinsicht bereitgestellt wird, erzeugt fir den Dritten keinen Mehrwert.
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Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
In den Richtlinien wird zudem festgehalten, dass eine solche Anfrage bei
Beanspruchung einer Prioritat zusammen mit der Mitteilung des schweizerischen
Anmeldedatums verschickt wird, es sei denn, mit dem prioritatsgebenden
Patentamt gebe es eine Vereinbarung zum Austausch von Recherchen. Dariber
hinaus soll die Aufforderung nur in Ausnahmeféllen erlassen werden.
Die Ergénzung "bis zum Datum der Aufforderung" hat den Zweck klarzustellen,
dass allfallige Rechercheberichte, die wenige Tage vor Fristablauf erstellt werden,
nicht auch noch eingereicht werden miissen: Solche Situationen kamen zwar kaum
je vor, sie wirden fir den Anmelder aber zu grosser Rechtsunsicherheit fiihren.
Neu hinzufigen:
Absatz 4. V_er2|chtet das I.GE aufq_rund VOR | Falls dem IGE bereits ein Bericht iiber den Stand der Technik vorliegt bzw. dieser
Abs. 1 auf die Erstellung eines Berichts . P I )
= . == nicht erstellt werden muss, entféllt die Arbeit fir die Erstellung des Berichts. Es
Uber den Stand der Technik, so wird die : : e 2
Recherchegebiihr zurickerstattet.” verbleibt a]lenfalls die Arbeit fgr die S_tellungnahme zum Berlqht Uber Qen Stand
: der Technik (Art. 94), sofern dieser nicht auch in den wesentlichen Teilen
Art. 93 Absatz 5: "Kann das IGE bei der Erstellung Ubernommen werden kann. Analog zum EPA ist es unter diesen Umstanden

des Berichts zum Stand der Technik einen
Bericht geméass Abs. 1 nutzen, so wird die
Recherchegebihr teilweise zurlickerstattet.
Die Hohe der Riickerstattung hdngt vom
Umfang ab, in dem sich das IGE bei der
Erstellung des spateren Berichts auf den
friheren Bericht stiitzen kann."

geboten, die Recherchegebihr (Art. 30 Abs. 2) zurlickzuerstatten.

Ebenso sollte eine Teilriickerstattung der Recherchegebiihr erfolgen, wenn das
IGE zwar nicht darauf verzichtet einen Bericht zu erstellen, aber die Ergebnisse
aus einer friheren Recherche nutzen kann.

Art. 98 Abs. 2 lit. d

Ersatzlose Streichung

Es ist nicht ersichtlich, warum das Recht auf Anderung der Patentanmeldung
gemass Art. 84 Abs. 2 durch die vorzeitige Veréffentlichung begrenzt wird, da
Anderungen unter Art. 84 nicht veroffentlicht werden (Art. 96 Abs. 1 enthalt keinen
Verweis auf Art. 84).

Art. 99 Abs. 1

Formulierung andern:
"Antrage fur Anderungen, die im

Es wird darauf hingewiesen, dass die vorgeschlagene Formulierung mit der
entsprechenden Formulierung in Art. 100 konsistent ist. Es scheint nichts dagegen
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Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Patentregister vorzumerken sind und die
dem IGE vor naeh Ablauf von 17 Monaten
nach dem Anmelde- oder Prioritatsdatum,
vor eder dem Antrag auf vorzeitige
Veroéffentlichung oder mit dem Antrag auf
vorzeitige Veré6ffentlichung eingereicht
werden, gelten als erst-nach-der rechtzeitig
vor der Veroffentlichung gestellt
beziehungsweise eingereicht.”

zu sprechen, auch Art. 99 Abs. 1 entsprechend umzuformulieren.

Art. 99 Abs. 2

Formulierung andern:

"Ein Antrag auf Rickzug der
Patentanmeldung, der dem IGE vor hach
Ablauf von 17 Monaten nach dem
Anmelde- oder Prioritdtsdatum eder-nach

eingereicht worden ist, hindert die
Veroffentlichung der Patentanmeldung
ol ! wird . .

Da die Verdffentlichung der Patentanmeldung nur in elektronischer Form erfolgt
(Art. 96 Abs. 6), sollte dem IGE ohne grossen Aufwand méglich sein, eine
Veroéffentlichung auch kurzfristig zu verhindern.

Art. 104 Abs. 3

Formulierung andern: "Will die Anmelderin
die technischen Unterlagen andern, so
muss sie dazu Ersatzseiten oder eine
Neufassung der technischen Unterlagen
einreichen. Das IGE kann verlangen, dass
die Anderungen gegeniiber der geltenden
Fassung ausgewiesen werden."

Die in Art. 104 Abs. 3 zwingend vorgesehene Einreichung einer Neufassung der
technischen Unterlagen bei Anderungen erscheinen wenig benutzerfreundlich und
aufwendig. Wenn man nur minimale Anderungen vornehmen muss, z.B. ein
zusatzliches Dokument aus dem Stand der Technik in der Einleitung erwahnt,
erscheint es unsinnig, eine vollstdndige Neufassung der Beschreibung
einzureichen. Es besteht dann das Risiko, dass sich Fehler einschleichen. Bei
grésseren Anpassungen macht die komplette Neueinreichung dagegen Sinn.

Art. 83 Abs. 3; Art. 84
Abs. 2; Art. 112 und 113

Die Artikel sollten analog zu Art. 104 Abs. 3
(siehe oben) geandert werden

Siehe Begriindung zu Art. 104 Abs. 3.
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Art. 104 Abs. 4 Satz 2

Formulierung &ndern: "(...) Gednderte
Patentanspriiche dirfen sich nicht auf nicht
recherchierte Gegenstande beziehen, die
mit der urspringlich beanspruchten
Erfindung oder Gruppe von Erfindungen
nicht durch eine einzige allgemeine
erfinderische Idee verbunden sind."

Der Art. 104 Abs. 4 legt fest, dass geanderte Patentanspriiche sich nicht auf nicht
recherchierte Gegenstande beziehen dirfen. Dies limitiert die Mdglichkeit,
Merkmale aus der Beschreibung aufzunehmen. In den meisten Landern dirfen
nicht recherchierte Merkmale, die mit der urspriinglichen Erfindung durch eine
erfinderische Idee verbunden sind, aufgenommen werden. Hierzu wird als Beispiel
auf die Regel 137(5) EPU verwiesen.

Kleinsendungen (bisher Art. 112a, 112d) sind in der revidierten VO nicht mehr
erwahnt (vgl. AS 2025 376 - Verordnung Uber die Einflihrung eines vereinfachten
Verfahrens zur Vernichtung von Kleinsendungen im Immaterialgiterrecht | Fedlex).
Warum werden sie in der revidierten VO nicht mehr erwahnt? Es ist unklar, welche
Erfahrungen zu dieser Streichung gefihrt haben. Kann man das jetzt einfach
streichen?

Art. 112 Abs. 2

Formulierung &ndern:

"Mit dem Antrag auf Teilverzicht sind ist
eine Neufassung der technischen
Unterlagen oder Ersatzseiten einzureichen.
Das IGE kann verlangen, dass die
Anderungen gegeniber der geltenden
Fassung des Patents ausgewiesen
werden."

Es erscheint nicht in jedem Fall sachgerecht, wenn eine (komplette) Neufassung
der technischen Unterlagen eingereicht werden soll. Insbesondere bei
umfangreichen Unterlagen, die nur punktuell geandert werden, ist die
Bereitstellung von entsprechenden Ersatzseiten einfacher. Auch die Priifung der
vorgenommenen Anderungen durch das Institut oder Dritte wird stark vereinfacht,
weil letztlich nur die Ersatzseiten gepriift werden missen.

Art. 117 Abs. 2

Streichung (Art. 117 Abs. 2): Der

S chrif heel : ' d :
. I ttelverfal ot ricl ;
dieses-Aktenhefts:

In Art. 117 Abs. 2 wird neu festgehalten, dass der Schriftenwechsel des IGE und
der Parteien im Rechtsmittelverfahren nicht Teil des Aktenheftes ist. Die Botschaft
erlautert, dass dies der langjahrigen Praxis des IGE entspricht. Wir sind klar der
Meinung, dass der Schriftenwechsel des Rechtsmittelverfahrens Teil des
Aktenheftes sein sollte im Sinne der Transparenz, der Nutzerfreundlichkeit und der
internationalen Harmonisierung. Dies analog zur Praxis des europdischen
Patentamts. Das bewéahrte Modell des EPA zeigt, dass das praktikabel ist.
Schutzinteressen lassen sich gezielt wahren.

Art. 123 Abs. 1

Hinzuflgen:

"lit. o: Zuriickweisungsentscheidung mit
Entscheidungsdatum

lit. p: Eingang und Aktenzeichen des

Um die Rechtssicherheit und die Transparenz fur Dritte zu erhdhen, soll in
konsequenter Fortfihrung der Informationen zum (auslaufenden)
Einspruchsverfahren Art. 123 Abs. 1 mit den Angaben links erganzt werden. Zu
deren Rechtssicherheit, muss es Dritten jederzeit moglich sein, im Register den
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Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung

Article Proposition Justification / Remarques

Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
Rechtsmittelverfahrens im Sinne von Art. aktuellen Rechtsstand einer Patentanmeldung oder eines Patents festzustellen.
59c PatG Dies inklusive einer allfalligen Zuriickweisung und/oder Informationen zu allfalligen
lit. g: Hinweis auf Rechtskraft des weiteren Verfahren vor dem Bundespatentgericht oder dem Bundesgericht.
Rechtsmittelverfahrens im Sinne von Art.
59c PatG
lit. r: Eingang eines Antrages auf
Weiterbehandlung im Sinne von Art. 11
PatG und Entscheidung tber den Antrag
lit. s: Eingang eines Antrages auf
Wiedereinsetzung im Sinne von Art. 12
PatG und Entscheidung Giber den Antrag"
Ergénzung: Die Umdrehung der Reihenfolge (von EP/CH zu CH/EP) wird unterstiitzt. Jedoch
"Bei européischen Patenten mit Wirkung fur | ist es nicht ganz zutreffend, dass, wie im Erlauternden Bericht (Seite 55)

Art. 138 die Schweiz besteht das Patentzeichen ausgefuhrt, "EP" Teil der Patent-Nummer ist. EP ist Teil der Nummer der
(Art. 11 PatG) aus dem Vermerk "CH/EP", Patentschrift (z.B. EP1234567B1), die Patent-Nummer ist jedoch bloss die Zahl
gefolgt von der Patentnummer."” (z.B. europaisches Patent Nr. 1234567). Die alte Fassung war also logisch korrekt.
Einfligen eines neuen Absatzes 3:
"Sind die Ubermittlungsgebiihr gemass
Artikel 143 Absatz 1 oder die

Art. 143 Recherchegebiihr gemss Artike] 143 Anpassung an Regel 16bis PCT, welche fiir das IGE ohnehin verbindlich ist.

Absatz 2 nicht rechtzeitig bezahlt worden,
fordert das IGE die Anmelderin auf, die
entsprechende Gebilhr mit Zuschlag
innerhalb eines Monats zu entrichten."

Art. 147 Abs. 2

Formulierung andern:

"Hat die Anmelderin die Voraussetzungen
nach Absatz 1 Buchstaben a—d nicht
mindestens teilweise erflllt, so setzt ihr das
IGE zur Behebung allfalliger Mangel der
Voraussetzungen nach Absatz 1
Buchstaben a—e eine Frist von drei

Monaten se-setzt gilt-die-internationale
I Wil g

Da der Rechtsbehelf der Weiterbehandlung mit der neuen PatV fir diese Frist nicht
mehr mdglich ist, sind die Konsequenzen der verpassten Frist fir die
Patentanmelderin viel zu hart. Es muss dementsprechend eine klare Nachfrist
ermoglicht werden.

Die vorgesehene neue Frist fur die Behebung von Méangeln, die vom IGE gesetzt
wird, ist dazu notabene untauglich, da dazu die Patentanmelderin die
Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe a—d "mindestens teilweise" erfullt
haben muss. Die Schweiz vergibt sich hier eine grosse Chance und wiirde zur
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Schweiz-alszuriickgezogen. Hat die
Anmelderin die Voraussetzungen nach
Absatz 1 Buchstaben a—d gar nicht erfllt,
so kann sie von sich aus die Mangel der
Voraussetzungen nach Absatz 1
Buchstaben a—e innerhalb von 32 Monaten
ab dem Anmelde- oder Prioritatsdatum
beheben, wobei alle Voraussetzungen nach

Absatz 1 Buchstaben a—d innerhalb von 34
Monaten ab dem Anmelde- oder
Prioritatsdatum behoben sein miissen.
E'IEE":' el ' SI te-te wae“s”_e sel Si..EEZE 'Il" das-IGE

Veraussetzungen-nach-Absatz1
I . . roi

Starkung des Schweizer Patentsystems gut daran tun, einer Anmelderin den Weg
zu ebnen, Schutz in der Schweiz zu erhalten, wenn der europaische Weg
beispielsweise aus Kostengrinden nicht mdglich ist.

Zudem ist dazu zu bemerken, dass nicht klar ist, ob die Bedingung nach Art. 147
Abs. 1 lit. a EPatV faktisch nicht sogar automatisch fiir alle internationalen
Patentanmeldungen erfillt ist, denn die Erfinderin wird dem IGE ohnehin tber die
Weiterleitung der Anmeldungsunterlagen immer schriftlich gemeldet.

De facto wird so eine Anmelderin, wenn sie die Frist verpasst hat, ins europaische
Verfahren gezwungen, da eine Wiedereinsetzung viel zu riskant ware und auch
kaum Aussicht auf Erfolg hatte. Die Frist nach R. 159(1) EPU ist zum einen erst 31
Monate nach dem Prioritatstag, und zum zweiten steht die Weiterbehandlung als
Rechtsbehelf zur Verfigung.

Die Argumentation im erlauternden Bericht fiir den Ausschluss der 30-Monats-Frist
von der Weiterbehandlung beruft sich auf die Erh6hung der Rechtssicherheit (vgl.
Erlauternder Bericht, Seite 10, Kommentar zu Art. 11 EPatV). Weil aber, wie
vorangehend erlautert, ein Anmelder den Schutz fur die Schweiz noch viel langer
uber das EPU erhalten kann, fiihrt dieses Argument ins Leere.

Ein anderes Argument im erlauternden Bericht ist die Straffung des Verfahrens. Es
wird argumentiert, dass das IGE nicht wisse, welche der zahlreichen
internationalen Anmeldungen in der Schweiz in die nationale Phase ibergehen
werden (vgl. Erlauternder Bericht, Seite 57, Mitte), und entsprechend verschickt
das IGE natirlich — wie bisher schon — auch keine Mitteilungen tber die
Fristversaumnis. Dies hat nach der aktuellen Regelung tatséchlich zur Folge, dass
jeweils die absolute Frist von 6 Monaten nach Art. 46a Abs. 2 PatG zum Zuge
kommt.

Mit der gednderten Formulierung und seiner automatischen 2-Monats-Frist nach
dem Ablauf der 30 Monate erhélt ein Anmelder die Méglichkeit, das
Fristversaumnis zu beheben, ohne dass dem IGE ein Mehraufwand entsteht und
ohne dass die Rechtssicherheit Dritter gegenliber der vorgesehenen Regelung
eingeschrankt wiirde, die ja wegen des EPU ohnehin mind. drei Monate betréagt.
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Weiter ist zu bemerken, dass sich die Rechtsfolgen von Art. 147 Abs. 1 und Abs. 3
widersprechen. Entweder gilt die (aus dem EPU stammende) Fiktion, dass die
Anmeldung als vom Anmelder zuriickgezogen gilt, oder das IGE tritt nicht auf die
Anmeldung ein. Das letztere wéare ausreichend.

Art. 148 Abs. 1

Formulierung andern:
"Um ein Prioritatsrecht geltend zu machen,
muss die Anmelderin dem IGE innert der
Frist nach Artikel 147 Absatz 1 das
Aktenzeichen der friiheren Anmeldung oder
deren Abschrift nach Artikel 53 Absatz 1

log (AFL_53 Abs_1

einreichen."

Regel 17.2 PCT verbietet explizit, dass ein Bestimmungsamt den Anmelder zur
Einreichung einer Kopie der Erstanmeldung auffordert, wenn er den
Bestimmungen zur Beanspruchung einer Prioritat, namentlich zum Vorlegen einer
solchen Kopie, gegentiber dem Anmeldeamt oder dem internationalen Amt
Genlige getan hat. Die urspringliche Formulierung von Art. 148 (1) verlangt
kategorisch das Einreichen des Prioritatsbelegs beim IGE, was gegen R. 17.2 PCT
verstdsst. Der Formulierungsvorschlag entspricht R. 163 (2) EPU.

Absatz 2 scheint zu verlangen, dass die Einreichung beim internationalen Amt oder
Anmeldeamt zusatzlich zur Einreichung beim IGE erfolgt. Das ist falsch. Es ist
auch nicht erkennbar, dass eine Frist zum Nachreichen des Prioritatsbelegs
gesetzt und die Anmelderin hiertiber informiert werden muss. Der letzte Satz
verstdsst gegen R. 17.1 c¢) PCT. Kein Bestimmungsamt darf den Prioritatsanspruch
unberiicksichtigt lassen, ohne dem Anmelder zuvor Gelegenheit zu geben, den
Prioritétsbeleg innerhalb einer den Umstanden angemessenen Frist einzureichen.
Die 16 Monate sind nach Eintritt in die nationale Phase nicht relevant.

Die Anderungsvorschlage entsprechen dem EPU.

Art. 148 Abs. 2

Formulierung &ndern: "Reicht die
Anmelderin das Aktenzeichen der frilheren
Anmeldung oder deren Abschrift den
Prioritdtsbeleg nicht innerhalb der Frist ein,
so setzt ihr das IGE eine Frist von drei
Monaten, um dies nachzuholen. Wird diese
Frist nicht eingehalten, so ist das
Prioritatsrecht verwirkt. Das-Prioritatsrecht
. cal ekt |
Pricritatsbeleg-nict t."".'e._' alb-von 1.6

P enatlen ab de'l' Il”e. ta_ tSdaEH'.' beim

B of bt el

Siehe Begriindung zu Art. 148 Abs. 1 EPatV.
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Art 161 Abs. 2

Streichung (Art. 161 Abs. 2): Der

it heel ' d .
. I ttelverfal ot rict ;
dieses-Aktenhefts:

Siehe hierzu die Anmerkungen zu Art. 117 Abs. 2.

Art. 164 Abs. 3

Formulierung &ndern: Wird das Gesuch
spater gutgeheissen, so wird die
Jahresgebihr am letzten Tag des
darauffolgenden Monats fallig, in dem das
IGE die Jahresgebiihr einfordert

Die angegebene Zahlungsfrist ist zu knapp.

Art. 185 Abs. 2

Streichung (Art. 185 Abs. 2): Der

= chrif heel ' d .
. I ttalvorfal ot rick ;
dieses-Aktenhefts.

Siehe hierzu die Anmerkungen zu Art. 117 Abs. 2.

Art. 193

Formulierung &ndern: "Bericht Uber den
Stand der Technik und Stellungnahme zu
hangigen Patentanmeldungen und
Patentteilanmeldungen"

Um Art. 150 PatG (neue Bestimmung) zu erlautern, ware es vielleicht hilfreich zu
erwahnen, dass die hangigen Patentanmeldungen auch Teilanmeldungen
umfassen. Diese Anpassung ist in allen Abséatzen vorzunehmen. Demzufolge ist
auch die nachtragliche Veroffentlichung fur Teilanmeldungen (Art. 197 EPatV)
vorzusehen.

Art. 194 Abs. 1

Ergénzung: "Will die Anmelderin, dass eine
hangige Patentanmeldung nach Artikel 150
Absatz 2 PatG unter neuem Recht beurteilt
wird, so muss sie dies innert drei Monaten
nach dem (...), spéatestens aber bis zum
angekundigten Datum des
Prufungsabschlusses und nach
Bekanntgabe der falligen
Sachprifungsgebihren erklaren. (...)"

Diese "Opt-in"-Mdglichkeit ist zu begriissen, aber um von den Ausnahmen im
Vergleich zum alten Recht geméass Art 150 Abs. 2 EPatV zu profitieren,
insbesondere um die Sistierung von hangigen Patentanmeldungen proaktiv
aufzuheben, missen die Geblhren bekannt sein, was leider nicht der Fall ist.

Art. 196 Abs. 1

Formulierung &ndern: "Sind fur am (...)
hangige Patentanmeldungen unter neuem
Recht (Art. 150 PatG) nachtréaglich
Recherche- und Anspruchsgebihren zu
bezahlen, so stellt das IGE diese nach

Es rechtfertigt sich, eine langere Frist als fir die Patentanmeldungen unter neuem
Recht vorzusehen.
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Inkrafttreten eine Rechnung und setzt eine

Frist von ein zwei Monaten zur Bezahlung".

Art. 198 Abs. 2

Streichung: "Die Weiterbehandlung (Art.
46a PatG) ist auch bei Fristen nach Artikel
192 Absatz 2 und 194 Absatz 1 und-196
ausgeschlossen."

Es ware sehr zu begrussen, wenn die Frist fir die Zahlung der

Recherchegebiihren von der Weiterbehandlung auch profitieren kénnte, damit
geniigend Zeit fur die Beurteilung durch die Anmelderin sichergestellt werden

kdnnte.

20. August 2025
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Schweizerische Eidgenossenschaft KMU-Forum
Confédération suisse

Confederazione Svizzera Forum PME
Confederaziun svizra Forum PMI
Per E-Mail

rechtsetzung@ipi.ch

Eidgendssisches Institut fir Geistiges
Eigentum (IGE)

Stauffacherstrasse 65

3003 Bern

Bern, 21.08.2025

Totalrevision der Verordnung uiber die Erfindungspatente
Sehr geehrte Damen und Herren

Unsere ausserparlamentarische Kommission hat die Aufgabe, im Rahmen von Vernehmlas-
sungen aus Sicht der KMU Stellung zu beziehen und Vereinfachungen sowie alternative Re-
gelungen vorzuschlagen. Wir bedanken uns fir die Gelegenheit, im Rahmen der laufenden
Vernehmlassung zur Totalrevision der Verordnung tber die Erfindungspatente (Patentver-
ordnung, PatV) Stellung zu nehmen. Wir hatten es geschatzt, wenn wir die letzten Abklarun-
gen und die Beantwortung unserer Fragen anlasslich unserer Sitzung vom 26.06.2025, mit
einem Vertreter des IGE hatten durchfihren konnen, wie wir es von anderen Vernehmlas-
sungen gewohnt sind.

Die vorgeschlagenen Neuerungen sollen vorhandene Digitalisierungshurden beseitigen und
den elektronischen Verkehr sowie die elektronische Datenverwaltung erleichtern. Fur Anmel-
derinnen und Anmelder von Patenten ergeben sich daraus Vereinfachungen. Die Mitglieder
des KMU-Forums begrissen diese Verbesserungen sowie die geplante Straffung der Ver-
fahren, durch die eine schnellere Patenterteilung moglich werden dirfte.

Anlasslich der Vernehmlassung zur Anderung des Bundesgesetzes Uber die Erfindungspa-
tente (Patentgesetz, PatG) im Jahr 2021 fiel unsere Stellungnahme sehr kritisch aus. Wir ha-
ben mit Befriedigung festgestellt, dass inzwischen mehrere der fur KMU problematischsten
Elemente des urspringlichen Entwurfs korrigiert wurden. Das bestehende Schweizer Patent-
system ermdglicht einen vergleichsweise kostengunstigen Zugang zum Patentschutz. Daher
wird es von KMU und jungen Unternehmen ohne grosse finanzielle Mittel geschatzt. Dieser
niederschwellige Zugang zu einem echten Patent fordert Innovation. Wir bitten Sie, dies bei
der geplanten Anpassung der Patentgebiihren im Rahmen der zukiinftigen Anderung der
Verordnung des IGE Uber Gebuhren (GebV-IGE) zu berticksichtigen. Die revidierten Gebuih-
ren sollten niedrig beibehalten werden, damit dieses wichtige Merkmal des aktuellen Sys-
tems erhalten bleibt. Die Gebuhren sollten ausserdem so festgelegt werden, dass keine Ka-
tegorie von Anmelderinnen und Anmeldern von Patenten gegenuber einer anderen benach-
teiligt wird, beispielsweise durch Quersubventionierung bestimmter Dienstleistungen/Prifun-

KMU-Forum

Holzikofenweg 36, 3003 Bern
Tel. +41 58 464 72 32
kmu-forum-pme@seco.admin.ch
www.forum-kmu.ch
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gen. Die aktuelle Geblhr von CHF 200.- fir die Beschleunigung des Patenterteilungsverfah-
rens sollte zudem, wenn mdglich, nicht erhéht werden. Alternativ fordern wir, dass sie maxi-
mal um 50% erhoht wird.

Far Anmelderinnen und Anmelder von Patenten ist es von entscheidender Bedeutung, sich
so friih wie moglich ein Prioritatsdatum fir ihre Erfindung zu sichern. Denn Neuheit und erfin-
derische Tatigkeit sind Voraussetzungen fiir ein gultiges Patent. Wenn die Anmeldung je-
doch so frih wie mdglich eingereicht werden muss, ist oft noch nicht klar, ob die Erfindung
die hohen Kosten einer europaischen Patentanmeldung wirtschaftlich rechtfertigt. Eine von
KMU und jungen Unternehmen haufig genutzte Strategie ist es deshalb, zunachst eine
Schweizer Anmeldung einzureichen, um sich ein Prioritdtsdatum zu sichern. Nach Ablauf
des Prioritatsjahres konnen sie auf Basis der zwischenzeitlich gewonnenen Erkenntnisse
entscheiden, ob sie eine Anmeldung zum europaischen Patent wiinschen, resp. bendtigen.
Sollte sich herausstellen, dass sich ein solches Patent nicht lohnt, konnen sie die Schweizer
Anmeldung mit geringen Kosten zur Erteilung bringen. Die neu obligatorische Recherche mit
Bericht zum Stand der Technik verteuert jedoch jede Patentanmeldung. Im Fall einer Anmel-
dung zum europaischen Patent muss die Recherche wiederholt werden, sodass die Investi-
tion in die Schweizer Recherche leider verloren ist.

Abschliessend kann somit festgehalten werden, dass das neue System flir KMU und Start-
ups, die ihre Innovationen maoglichst einfach, gunstig und schnell schutzen wollen, in vielen
Fallen keine Verbesserung bringt — weder kosten- noch zeitmassig. Es gilt deshalb, bei der
Revision der GebV-IGE mdglichst niedrige Gebuhren beizubehalten.

Wir hoffen, dass unsere Empfehlungen beriicksichtigt werden. Fur Rickfragen stehen wir
gerne zur Verfugung.

Mit freundlichen Grissen

o

Daniela Schneeberger Martin Saladin
Co-Prasidentin des KMU-Forums Co-Prasident des KMU-Forums
Nationalratin, Vizeprasidentin Vizedirektor und Leiter der Direktion fir

des Schweizerischen Gewerbeverbands Standortférderung des Staatssekretariats
fur Wirtschaft SECO
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Herrn Alexander Pfister
Rechtsdienst

Gewerbliche Schutzrechte
Stauffacherstrasse 65/59g
3003 Bern

Zirich, 22. August 2025

Vernehmlassung zur Totalrevision der Patentverordnung (PatV)

Sehr geehrte Damen und Herren
Sehr geehrter Herr Pfister

Wir bedanken uns fir die Mdglichkeit, uns zum Entwurf der revidierten Patentverordnung
("EPatV") vernehmen zu lassen.

LES Schweiz begriisst ausdricklich das revidierte Verordnungsprojekt und unterstitzt die
vorgeschlagenen Anderungen weitestgehend.

In Art. 87 EPatV ist die Moglichkeit weiterhin vorzusehen, dass Anmelderinnen beantragen
koénnen, die Recherche in Form einer Recherche internationaler Art im Sinne des bisherigen Art.
59 Abs. 5 lit. b PatG durchzufihren. Die Option, eine Recherche internationaler Art zu
beantragen, ist fir Anmelderinnen interessant, da damit eine Riuckerstattung der
Recherchegebihr fir eine nachfolgende internationale oder europdische Patentanmeldung
madglich ist und beziglich des Europaischen Patentamts als Recherchebehorde fir eine
nachfolgende Patentanmeldung eine Sicherheit tber den Ausgang der Recherche besteht. Wir
bedauern, dass diese Mdglichkeit nicht beibehalten worden ist.

Zu einzelnen Punkten hat eine Arbeitsgruppe der Verbande VIPS/ACBIS, VESPA, INGRES, LES,
VPS, AROPI, VIPS, LIPAV und AIPPI die beiliegende Stellungnahme vorbereitet. Sie finden diese
in der Beilage. Sie wurde durch unseren Vorstand am 21. August 2025 verabschiedet.

LES Switzerland | c/o MLL Legal AG, Schiffbaustrasse 2, Postfach, CH-8031 Zurich | mail@les-ch.ch | www.les-ch.ch
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Mit freundlichen Griissen

= o

Philipp Groz
Prasident LES Schweiz

Beilage erwahnt
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Art. 11 lit. b, c, d, i, j, m,
0,0,S,U

Ersatzlose Streichung; jedenfalls aber
Streichung von lit. q und s

Generell: Weiterbehandlung ist ein einfaches Rechtsmittel, einen Rechtsverlust zu
heilen. Sie sollte daher anmeldefreundlich ausgestaltet sein und gleichzeitig den
Schutz von Dritten ausreichend beriicksichtigen. Dritte werden durch die Aus-
schlussfrist von 6 Monaten nach Art. 46a Abs. 2 PatG ausreichend geschitzt. Die
Prufung eines Weiterbehandlungsantrags durch den IGE ist einfach, weil lediglich
drei Punkte zu prufen sind (fristgerechte Einreichung, Nachholung, Zahlung der
Gebihr). Zudem ist die Praxis betreffend Wiedereinsetzung derart streng, dass
solche Antrége fast ausnahmslos aussichtslos sind. Die Weiterbehandlung stellt
somit meist das einzige Rechtsmittel bei einem Rechtsverlust dar, weshalb diese
aufgeweitet und nicht beschrankt werden sollte.

Die Weiterbehandlung entspricht zudem der Praxis, auf notwendige Handlungen
mehrfach hinzuweisen. Technische und menschliche Unsicherheiten bei der Zu-
stellung (z. B. per E-Mail) sowie alltdgliche Grinde fur Versdumnisse rechtfertigen
die Beibehaltung dieses Instruments — insbesondere im internationalen Kontext
und zugunsten von KMUs. Missbrauch wird durch Gebiihren und kurze, aber ange-
messene Reaktionsfristen verhindert. Die mit der Weiterbehandlung verbundene
Unsicherheit fiir die Offentlichkeit ist geringer als bei der Wiedereinsetzung und im
Vergleich zur Prifungsdauer oder maximalen Patentlaufzeit vernachléssigbar.
Auch im europaischen Recht wurde die Weiterbehandlung ausgeweitet. Besonders
Fristen, die ohne behérdlichen Hinweis zu laufen beginnen, sind fir unerfahrene
Anmelder risikoreich. Die Weiterbehandlung sollte deshalb als Regelfall gelten und
nur ausgeschlossen werden, wenn konkrete, schwerwiegende Griinde dagegen-
sprechen oder die Aktion auf andere Art heilbare oder auch vernachlassigbare
Konsequenzen hat. Insgesamt tragt die Weiterbehandlung auch zur Entlastung
des IGE bei, indem sie aufwendige Wiedereinsetzungs-Verfahren verhindert. Eine
Ausweitung der Ausnahmen erscheint daher weder notwendig noch sachlich ge-
rechtfertigt.
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Zu Litera g und s: Die Weiterbehandlung fihrte in der Vergangenheit zu keinen
signifikanten Verfahrensverzdgerungen.

Litera g: Mit dem Ausschluss erfolgt eine Rechtsdivergenz zum EPU. Nach dem
EPU sind die fiir den Eintritt in die europaische Phase vorzunehmenden Handlun-
gen nach Regel 159 EPU im Sinne von Art. 121 EPU weiterbehandelbar. Dies fiihrt
zumindest teilweise zu unerwiinschten und ungerechtfertigten Divergenzen zum
EPU.

Art. 35 Abs. 7

Korrektur eines Schreibfehlers: "es sind
technischen Bezeichnungen"

Art. 37 Abs. 1

Streichung: "In der Einleitung-der Beschrei-
bung (...)"

Art. 37 Abs. 1 bezieht sich auf die Einleitung der Beschreibung und verlangt u.a.,
dass anhand der Einleitung bereits die Losung der Erfindung verstanden werden
kann und dort auch vorteilhafte Wirkungen der Erfindung angegeben werden.
Ublicherweise wird unter der Beschreibungseinleitung einer Patentanmeldung der
bisherige Stand der Technik angegeben (analog Regel 42 (1) b) EPU). Erst da-
nach werden die Aufgabe, Lésung in vorteilhafte Wirkungen angegeben (Regel 42
(1) ¢) EPU). Es scheint daher unklar, was vorliegend mit der "Einleitung der Be-
schreibung" gemeint ist bzw. dieser Begriff steht im Widerspruch zum tblichen
Verstandnis. Auch Regel 42 EPU kennt diesen Begriff nicht und spricht aus-
schliesslich von der "Beschreibung".

Art. 37 Abs. 1 lit. c

Streichung: "(...),dabei-sollenauch-die
Fundstellen-angegeben-werden, (...)"

Es gibt keinen Grund, in Bezug auf die Fundstellen eine strengere Formulierung zu
verwenden als beim EPU. Nicht fiir jeden Stand der Technik gibt es eine zitierbare
Fundstelle (bspw. nicht bei Vorbenutzungen). Dementsprechend ist im EPU kein
Zwang zur Zitierung einer Fundstelle vorgesehen.

Art. 38

Ergdnzung um einen neuen Abs. 3: "Hat
die Anmelderin nicht bis zum Anmeldetag
ein den Erfordernissen des Absatzes 1 ent-
sprechendes Sequenzprotokoll eingereicht,
so fordert das IGE sie auf, ein solches Se-
guenzprotokoll nachzureichen und die Ge-
buhr fur die verspétete Einreichung zu ent-
richten. Reicht die Anmelderin das

Gemass Abs. 1 muss die Beschreibung das Sequenzprotokoll enthalten. Ein nach
dem Anmeldedatum eingereichtes Sequenzprotokoll ist aber gemass Abs. 2 expli-
zit nicht Bestandteil der Beschreibung. Die Rechtsfolge ist unklar. Das ist unbefrie-
digend. Ein Rechtsbehelf analog zu R. 30 Abs. (3) EPU ist vonnéten, ggf. gegen
Bezahlung einer Verwaltungsgebdhr.
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erforderliche Sequenzprotokoll nicht inner-
halb von zwei Monaten nach dieser Auffor-
derung unter Entrichtung der Gebuhr fur
verspatete Einreichung nach, so wird die
Anmeldung zuriickgewiesen."
Streichung des letzten Satzes von Absatz 3
“(...) wenn die entsprechende Anspruchs- Die Formulierung "gelten erst mit als eingereicht" ist unklar. Gemeint ist wohl "gel-
gebihr bezahlt ist" und Ersetzung durch ei- | ten erst als eingereicht".
nen neuen Absatz 4: "Fir nach dem An-
meldedatum aufgestellte tGiberzahlige Pa- Es ist unnétig belastend, wenn bei jeder Bescheidserledigung die Anspruchsge-
tentanspriiche mussen nach dem Prifungs- | bihren bezahlt werden sollten. Zudem kénnen die Rechtsfolgen gravierend sein,
abschluss innerhalb der Frist des Art. wenn z.B. ein Teil der Anspriiche, die in einem Verfahrensschritt eingereicht wur-
109(1) die Anspruchsgebiihren bezahlt den, als nicht eingereicht gelten, mit unter Umstanden beschrénkten Mdglichkeiten
Art. 43 Abs. 3 ; o .
werden. Werden die Anspruchsgebiihren zur Heilung.
nicht bezahlt, fordert das IGE die Anmelde-
rin auf, diese innerhalb einer vom IGE an- Der Vorschlag im neunen Absatz 4 entspricht R. 71 EPU, mit Ausnahme der
gesetzten Frist zu bezahlen. Bezahlt die Rechtsfolge. Da die Weiterbehandlung stark beschrankt ist, sollte bei Nichtbezah-
Anmelderin die Anspruchsgebihren nicht lung eine Aufforderung mit Fristsetzung erfolgen.
oder nur teilweise, so werden die Uberzahli-
gen Patentanspriiche vom letzten an gestri- | Dies bedeutet auch fiir den IGE einen zusétzlichen administrativen Aufwand.
chen."
Das zwingende Erfordernis, "Symbole" von chemischen Formeln in der Zusam-
menfassung zu erlautern, ist unverstandlich. Die Syntax chemischer Formeln, bei-
spielsweise gemass der IUPAC-Nomenklatur, ist dem Fachmann zweifellos be-
Art. 44 Abs. 3 Streichung des letzten Satzes: "thre-Sym- kannt; siehe hierzu auch Art. 35 Abs. 6. Dieses Erfordernis bringt keinen Zusatz-
' ‘ bole-sind-zu-erautern:" nutzen und fuhrt nur zu unndétig langen Zusammenfassungen.
Die analoge Regelung in R. 47(2) EPU hinsichtlich chemischer Formeln in der Zu-
sammenfassung enthalt ein solches Erfordernis nicht. Es ist nicht ersichtlich, dass
das in der Praxis des EPA jemals zu Problemen gefiihrt hatte.
Stichung: ‘Be Erngungen nach Arkel | 2% 60 A%, 1 rorert dass e genetache Reseouce und ive Quele I der e
Art. 60 Abs. 1 49a PatG sind in-der-Beschreibung anzuge- 9 9 ’ P

ben:"

die Angabe dieses konkreten Ortes fir die Angabe unndtig.
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Problematisch ist es deshalb, weil die Beschreibung Teil der urspriinglich einge-
reichten technischen Unterlagen ist (Art. 49 Abs. 2 lit. b PatG; Art. 74 EPatV). Die
urspringlich eingereichten technischen Unterlagen dirfen nicht so geandert wer-
den, dass der Gegenstand des gednderten Patentgesuchs uber den Inhalt der ur-
sprunglich eingereichten technischen Unterlagen hinausgeht (Art. 58 Abs. 2 PatG).
In praktisch allen Fallen sind die Angaben Uber die genetische Ressource nicht in
den urspringlich eigereichten technischen Unterlagen enthalten, sondern werden
auf Aufforderung des IGE im Prufungsverfahren erganzt. Konkret wird am Ende
der Beschreibung ein Absatz mit dieser Angabe erganzt, der mit einer fortlaufen-
den Absatznummerierung versehen ist. Es findet sich also dann eine Angabe in
der Beschreibung, die in den urspriinglich eingereichten technischen Unterlagen
nicht enthalten war. Diese Anderung ist prima facie unzuldssig im Lichte von Art.
58 Abs. 2 PatG.

Art. 60 Abs. 5

Ergédnzung eines weiteren Satzes: "(...).
Die Erklarung wird in das Aktenheft aufge-
nommen."

Es ist unklar, wie die schriftliche Bestatigung geméass Abs. 5 der Offentlichkeit zu-
ganglich gemacht wird. Typischerweise wird diese Bestatigung wohl im Rahmen
einer Amtsbescheidserwiderung abgegeben; sie wird somit nach unserem Ver-
standnis Uber Einsicht in das Aktenheft zugénglich.

Art. 60 Abs. 6

Formulierung &ndern: "Nach dem Anmelde-
datum auf Verlangen des IGE eingereichte
Angaben nach den Absatzen 1-5 sind-nicht

werden nicht Teil der technischen Unterla-
gen. Das IGE legt die Einzelheiten fest, wie
diese nachtraglich eingereichten Angaben
publiziert werden."

Der Wortlaut von Absatz 6 geht an der Sache vorbei (siehe auch Bemerkung zu
Art. 60 Abs. 1 EPatV). Die rechtliche Fiktion, dass nachtraglich eingereichte Anga-
ben "nicht Bestandteil der Offenbarung der Erfindung” sind, &ndert nichts daran,
dass diese Angaben Teil der Beschreibung in der publizierten Patentschrift wer-
den, was im Streitfall eine unzulassige Anderung darstellen kénnte. Diese Rechts-
unsicherheit ist Anmeldern nicht zuzumuten.

Die genetische Ressource muss nicht zwingend "in der Beschreibung" angegeben
werden. Diverse rechtssichere Alternativen, welche diese Angaben klar nicht zu ei-
nem Teil der Beschreibung werden lassen, sind moglich und zu bevorzugen. Das
EPA |6st vergleichbare Situationen mit einem Hinweis auf dem Deckblatt der Pa-
tentschrift.! Etwa wie folgt: "Remarks: The file contains technical information sub-
mitted after the application was filed and not included in this specification". Ein sol-
ches System ist rechtssicher und daher auch fir die Angabe genetischer Ressour-
cen zu bevorzugen; bspw. der Hinweis: "Das Aktenheft enthélt Informationen

! https://www.epo.org/en/legal/official-journal/1981/03/p74.html
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gemass Art. 49a PatG, die nicht Teil der technischen Unterlagen sind." Die geneti-
sche Ressource kdnnte auch ohne Verweis auf die Akte direkt in den Hinweis: auf-
genommen werden; bspw. folgender Hinweis: "Angabe geméss Art. 49a PatG:
[...]1."
Erganzung: "(...), so ist eine beglaubigte
Art. 70 Abs. 4 Kopie dieser Patentanmeldung einzu- R. 40(3) EPU verlangt eine beglaubigte Kopie, was auch inhaltlich sinnvoll ist.
reichen (...)"
Erganzung: "Werden die M&ngel nicht in-
Art. 71 Abs. 3 nerhalb der Frist nach Absatz 2 behoben, Diese Ergénzung ist der Klarheit geschuldet.
...)"
Erganzung: "(...), solange sich aus der Art. 105 Abs. 2.EPat_V verwe_is:t auf E_PatV Art. "75 und (_jie Art_. 104 Abs. 4-7. Art.
Art. 75 Sachpriif d ,P tent Id icht 104 EPatV be2|eh§ SICh. expllglt auf die Sachprufung (§|ehe Titel). Die Beurteilung,
: =achprutung ger Fatentanmeldung nichts b die Anspriiche identisch sind oder nicht, ist auch ein Thema der Doppelpaten-
anderes ergibt" 0 pru ’ PPEIP
tierung und nicht des Anmeldetags.
Es ist nachvollziehbar, dass das IGE zur fristgerechten Einreichung von Anspri-
chen auffordert, wenn diese fehlen. Allerdings ist die scheinbare Moéglichkeit, frei-
willig zusatzliche Anspriiche einzureichen, schwer nachvollziehbar. Denn solche
Anspriiche wiirden lediglich ,eingereicht*, ohne dass eine Anderung der Anmel-
Formulierung &ndern: "Die Anmelderin dung erfolgt. Dies lasst vermuten, dass die freiwillig nach Art. 79 EPatV eingereich-
kann innerhalb von drei Monaten ab Datum | ten Anspriiche die bereits bestehenden ergénzen, ohne sie zu verdndern oder zu
Art. 79 Abs. 2 der Aufforderung nach Absatz 1 ab-Einrei- | ersetzen. Ein freiwilliges Nachreichen bietet jedoch keinen klaren Vorteil und kann
chung-derUnterlagen einen oder mehrere im Gegenteil zu Verwirrung Uber die urspriinglich eingereichten Unterlagen fihren,
Patentanspriiche einreichen." da die nachgereichten Anspriiche veroffentlicht werden. Daher wird vorgeschla-
gen, Art. 79 EPatV so zu gestalten, dass Anspriche in diesem Stadium nur dann
wirksam eingereicht werden kdnnen, wenn das IGE dazu auffordert, und diese Auf-
forderung ausschliesslich erfolgt, falls urspriinglich keine Anspriiche eingereicht
wurden,
Art. 79 Abs. 3 Erganzung: "Wird die Frist nach Absatz 2 Diese Ergénzung ist der Klarheit geschuldet

nicht eingehalten, (...)"
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Art. 80 Abs. Erganzung: "Wird die ',,:”St nach Absatz 2 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
nicht eingehalten, (...)
Art. 81 Abs. Erganzung: Wwird die ',,:”St nach Absatz 2 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
nicht eingehalten, (...)
Anpassung im letzten Satz: "Fir nach dem
Anmeldedatum aufgestellte Uberzahlige Pa-
tentanspriiche missen nach dem Priifungs-
abschlus; innerhalb der F..”St des Art. Bei jeder Bescheidserledigung missten Anspruchsgebihren bezahlt werden, falls
109(1) die Anspruchsgebiihren bezahlt ) e - :
; = neue Anspriche aufgestellt werden, was mit einem hohen administrativen Auf-
werden. Werden die Anspruchsgebiihren ; . .
nicht bezahlt. fordert das IGE die Anmelde- wand verbunden ist. De_r neue Vorschlag entspricht R. 71_ EPU, mit Aus_nahme der
Art. 82 Abs. . e . Rechtsfolge. Da die Weiterbehandlung stark beschrankt ist, sollte bei Nichtbezah-
rin auf, diese innerhalb einer vom IGE an- lung eine Aufforderung mit Fristsetzung erfolgen
gesetzten Frist zu bezahlen. Bezahlt die 9 9 9 gen.
Anmelderm_ d'e. Anspruchsqebu_hr(?n mcht .| Siehe auch die Bemerkungen zu Art. 43 Abs. 3 E PatV
oder nur teilweise, so werden die Uiberzahli-
gen Patentanspriiche vom letzten Pri-
fungsabschluss an gestrichen." gelten-erst
" Is of cht.
Art. 83 Abs. E.rganz_ung: Wird die '..:“St nach Absatz 3 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
nicht eingehalten, (...)
Eormulllerung andern.: SO werde_n bis zur Art. 95 kennt keinen definitiven Bericht, sondern nur einen Bericht Uber den Stand
Ubermittlung des definitiven Berichts liber . . : . o
Art. 84 Abs. . N der Technik. Durch Verweis auf Art. 95 ist klar, welcher Bericht gemeint ist.
den Stand der Technik gemass Art. 95
PatV (Art-—95)+...)"
Formulierung &andern: "Nach Ubermittlung
des definitiven Berichts Uber den Stand der | Art. 92 kennt keinen vorlaufigen Bericht, sondern nur einen eingeschrénkten Be-
Technik geméss Art. 95 PatV kann die An- | richt (der aber nicht an den Anmelder geht?). Die Mitteilung enthalt nur eine Zah-
Art. 84 Abs melderin die technischen Unterlagen von lungsaufforderung. Um Verwirrungen zu vermeiden, sollte in Analogie zu R. 64 (1)

sich aus einmal &ndern. Dazu muss sie bis
zur Stellung des Priifungsantrags spates-
tens-16-Monate-ab-dem-Anmelde-oderPri-
oritdtsdatum eine Neufassung der

EPU in Art. 92 vom teilweisen Recherchebericht gesprochen werden.
Da die Anderungen nicht verdffentlicht werden (siehe Art. 96 EPatV), ist kein
Grund ersichtlich, warum die Anderungen unter eine Frist gestellt werden.
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technischen Unterlagen einreichen. Das
IGE kann verlangen, dass die Anderungen
gegenuber der geltenden Fassung ausge-
wiesen werden."
Art. 85 Abs. 2 E_rganz_ung. Wird die ',,:”St nach Absatz 1 Diese Ergénzung ist der Klarheit geschuldet
nicht eingehalten, (...)
Art. 90 EPatV ist so fur den Anmelder kaum handhabbar. Wenn beispielsweise mit
Prioritéat einer deutschen Patentanmeldung eine schweizerische Patentanmeldung
eingereicht werden soll, so erhélt der schweizerische Vertreter den Auftrag meist
knapp vor Fristende, ohne Angaben, ob schon eine Recherche vorliegt. Der Vertre-
ter kann somit den Anforderungen von Abs. 2 nicht gentigen. Zwar ist in der Ver-
ordnung keine Rechtsfolge vorgesehen, doch sollte die Verordnung keine zwin-
genden Vorschriften enthalten, denen ein gewissenhafter Anmelder in vielen Fal-
len nicht nachkommen kann.
Zudem erzeugt die Vorschrift unnétige Umtriebe und Hektik fir die Anmelder, was
Abs. 1 und 2 streichen und Abs. 3 wie folgt | das Hinterlegen einer Patentanmeldung in der Schweiz unattraktiv macht. So muss
neu als Abs. 1 formulieren: der gewissenhafte Anmelder, wenn er eine schweizerische Anmeldung anhéngig
"Das IGE kann die Anmelderin auffordern, hat (und eigentlich auch nach Erteilung), ein Uberwachungssystem etablieren, wel-
innerhalb einer Frist von drei zwei Monaten | ches sicherstellt, dass er bei Vorliegen der Recherche zu einer Schwesteranmel-
Art. 90 Auskinfte Gber den Stand der Technik zu dung diese Recherche geméass Abs. 2 “unverziglich” (was immer das heisst) beim

erteilen, der in anderen Patentverfahren bis
zum Datum der Aufforderung in Betracht
gezogen worden ist und eine Erfindung be-
trifft, die Gegenstand der Patentanmeldung
ist."

IGE einreicht.

Weiter bringt die Vorschrift praktisch keinen Mehrwert. Einzig wenn die Recherche
bereits bei Hinterlegung vorliegt, kann eine Einreichung derselben eine Vereinfa-
chung des schweizerischen Verfahrens bewirken. Wenn aber, beispielsweise 8
Jahre nach Hinterlegung, eine Recherche des deutschen Patentamts vorliegt, so
muss diese gemass jetzigen Wortlaut von Art. 90 EPatV unverziglich eingereicht
werden, und dies ohne Mehrwert fir den Anmelder, Dritte oder das IGE.
Recherchen, welche fir Schwesteranmeldungen erstellt wurden, sind in den aller-
meisten Fallen bei Publikation des schweizerischen Patents oder bei dessen Ertei-
lung firr Dritte Gber die jeweiligen Patentregister oder -publikationen sowieso zu-
ganglich, und entsprechende Abfragen gehoren zum "taglichen Brot” des Prakti-
kers. Eine Einreichung solcher Recherchen beim IGE, wo nicht einmal eine online
Akteneinsicht bereitgestellt wird, erzeugt fir den Dritten keinen Mehrwert.
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In den Richtlinien wird zudem festgehalten, dass eine solche Anfrage bei Bean-
spruchung einer Prioritdt zusammen mit der Mitteilung des schweizerischen An-
meldedatums verschickt wird, es sei denn, mit dem prioritdtsgebenden Patentamt
gebe es eine Vereinbarung zum Austausch von Recherchen. Darliber hinaus soll
die Aufforderung nur in Ausnahmeféllen erlassen werden.
Die Ergdnzung "bis zum Datum der Aufforderung" hat den Zweck klarzustellen,
dass allfallige Rechercheberichte, die wenige Tage vor Fristablauf erstellt werden,
nicht auch noch eingereicht werden miissen: Solche Situationen kamen zwar kaum
je vor, sie wirden fir den Anmelder aber zu grosser Rechtsunsicherheit fihren.
Neu hinzufigen:
Absatz 4. V_er2|chtet das I.GE aufq_rund VOR | Falls dem IGE bereits ein Bericht iiber den Stand der Technik vorliegt bzw. dieser
Abs. 1 auf die Erstellung eines Berichts . s e )
= . == nicht erstellt werden muss, entféllt die Arbeit fir die Erstellung des Berichts. Es
Uber den Stand der Technik, so wird die : : e 2
Recherchegebiihr zurtickerstattet.” verbleibt a_IIenfaIIs die Arbeit fL_Jr die S_tellungnahme zum Berlc_ht Uber Qen Stand
: der Technik (Art. 94), sofern dieser nicht auch in den wesentlichen Teilen Uber-
Art. 93 Absatz 5: "Kann das IGE bei der Erstellung nommen werden kann. Analog zum EPA ist es unter diesen Umsténden geboten,

des Berichts zum Stand der Technik einen
Bericht geméass Abs. 1 nutzen, so wird die
Recherchegebihr teilweise zuriickerstattet.
Die Hohe der Riickerstattung hangt vom
Umfang ab, in dem sich das IGE bei der Er-

stellung des spéteren Berichts auf den
friheren Bericht stiitzen kann."

die Recherchegebuhr (Art. 30, Abs. 2) zurlickzuerstatten.

Ebenso sollte eine Teilriickerstattung der Recherchegebiihr erfolgen, wenn das
IGE zwar nicht darauf verzichtet einen Bericht zu erstellen, aber die Ergebnisse
aus einer friiheren Recherche nutzen kann.

Art. 98 Abs. 2 lit. d

Ersatzlose Streichung

Es ist nicht ersichtlich, warum das Recht auf Anderung der Patentanmeldung ge-

mass Art. 84 Abs. 2 durch die vorzeitige Veroffentlichung begrenzt wird, da Ande-
rungen unter Art. 84 nicht verdéffentlicht werden (Art. 96 Abs. 1 enthalt keinen Ver-
weis auf Art. 84).

Art. 99 Abs. 1

Formulierung andern:
"Antrage fur Anderungen, die im Patentre-
gister vorzumerken sind und die dem IGE

Es wird darauf hingewiesen, dass die vorgeschlagene Formulierung mit der ent-
sprechenden Formulierung in Art. 100 konsistent ist. Es scheint nichts dagegen zu
sprechen, auch Art. 99 Abs. 1 entsprechend umzuformulieren.
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vor aach Ablauf von 17 Monaten nach dem
Anmelde- oder Prioritatsdatum, vor eder
dem Antrag auf vorzeitige Veroffentlichung
oder mit dem Antrag auf vorzeitige Verof-
fentlichung eingereicht werden, gelten als
erst-nach-der rechtzeitig vor der Veroffentli-
chung gestellt beziehungsweise einge-
reicht."

Art. 99 Abs. 2

Formulierung andern:

"Ein Antrag auf Rickzug der Patentanmel-
dung, der dem IGE vor naeh Ablauf von 17
Monaten nach dem Anmelde- oder Priori-
tatsdatum eder-nach-dem-Antrag-aufvor-
zeitige-\erdffentlichung eingereicht worden
ist, hindert die Vero6ffentlichung der Patent-
anmeldung nicht-und-wird-erstim-An-

Da die Verdffentlichung der Patentanmeldung nur in elektronischer Form erfolgt
(Art. 96 Abs. 6), sollte dem IGE ohne grossen Aufwand mdglich sein, eine Verof-
fentlichung auch kurzfristig zu verhindern.

Art. 104 Abs. 3

Formulierung &ndern: "Will die Anmelderin
die technischen Unterlagen andern, so
muss sie dazu Ersatzseiten oder eine Neu-
fassung der technischen Unterlagen einrei-
chen. Das IGE kann verlangen, dass die
Anderungen gegeniiber der geltenden Fas-
sung ausgewiesen werden."

Die in Art. 104 Abs. 3 zwingend vorgesehene Einreichung einer Neufassung der
technischen Unterlagen bei Anderungen erscheinen wenig benutzerfreundlich und
aufwendig. Wenn man nur minimale Anderungen vornehmen muss, z.B. ein zu-
satzliches Dokument aus dem Stand der Technik in der Einleitung erwahnen, er-
scheint es unsinnig, eine vollstidndige Neufassung der Beschreibung einzureichen.
Es besteht dann das Risiko, dass sich Fehler einschleichen. Bei grésseren Anpas-
sungen macht die komplette Neueinreichung dagegen Sinn.

Art. 83 Abs. 3; Art. 84
Abs. 2; Art. 112 und 113

Die Artikel sollten analog zu Art. 104 Abs. 3
(siehe oben) geandert werden

Siehe Begrundung zu Art. 104 Abs. 3.

Art. 104 Abs. 4 Satz 2

Formulierung &ndern: "(...) Geanderte Pa-
tentanspriiche dirfen sich nicht auf nicht
recherchierte Gegenstande beziehen, die
mit der urspriinglich beanspruchten

Der Art. 104, Abs. 4 legt fest, dass gednderte Patentanspriiche sich nicht auf nicht
recherchierte Gegensténde beziehen dirfen. Dies limitiert die Moglichkeit Merk-
male aus der Beschreibung aufzunehmen. In den meisten Landern durfen nicht re-
cherchierte Merkmale, die mit der urspriinglichen Erfindung durch eine
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Erfindung oder Gruppe von Erfindungen
nicht durch eine einzige allgemeine erfinde-

rische Idee verbunden sind."

erfinderische Idee verbunden sind, aufgenommen werden. Hierzu wird als Beispiel
auf die Regel 137(5) EPU verwiesen.

Art. 112 Abs. 2

Formulierung &ndern:

"Mit dem Antrag auf Teilverzicht sind ist
eine Neufassung der technischen Unterla-
gen oder Ersatzseiten einzureichen. Das
IGE kann verlangen, dass die Anderungen
gegentber der geltenden Fassung des Pa-
tents ausgewiesen werden."

Es erscheint nicht in jedem Fall sachgerecht, wenn eine (komplette) Neufassung
der technischen Unterlagen eingereicht werden soll. Insbesondere bei umfangrei-
chen Unterlagen, die nur punktuell geandert werden, ist die Bereitstellung von ent-
sprechenden Ersatzseiten einfacher. Auch die Prufung der vorgenommenen Ande-
rungen durch das Institut oder Dritte wird stark vereinfacht, weil letztlich nur die Er-
satzseiten gepruft werden missen.

Art. 117 Abs. 2

Streichung (Art. 117 Abs. 2): Ber-Schriften-
I Ld C =
I ittalverfal ot nicl i
Aktenhefts:

In Art. 117 Abs. 2 wird neu festgehalten, dass der Schriftenwechsel des IGE und
der Parteien im Rechtsmittelverfahren nicht Teil des Aktenheftes ist. Die Botschaft
erlautert, dass dies der langjahrigen Praxis des IGE entspricht. Wir sind klar der
Meinung, dass der Schriftenwechsel des Rechtsmittelverfahrens Teil des Aktenhef-
tes sein sollte im Sinne der Transparenz, der Nutzerfreundlichkeit und der internati-
onalen Harmonisierung. Dies analog zur Praxis des europaischen Patentamts. Das
bewahrte Modell des EPA zeigt, dass das praktikabel ist. Schutzinteressen lassen
sich gezielt wahren.

Art. 123 Abs. 1

Hinzuflgen:

"lit. 0: Zuriickweisungsentscheidung mit
Entscheidungsdatum

lit. p: Eingang und Aktenzeichen des
Rechtsmittelverfahrens im Sinne von Art.
59c PatG

lit. g: Hinweis auf Rechtskraft des Rechts-
mittelverfahrens im Sinne von Art. 59¢
PatG

lit. r: Eingang eines Antrages auf Weiterbe-
handlung im Sinne von Art. 11 PatG und
Entscheidung Uber den Antrag

lit. s: Eingang eines Antrages auf Wieder-
einsetzung im Sinne von Art. 12 PatG und

Um die Rechtssicherheit und die Transparenz fur Dritte zu erhdhen, soll in konse-
guenter Fortfuhrung der Informationen zum (auslaufenden) Einspruchsverfahren
Art. 123 Abs. 1 mit den Angaben links ergéanzt werden. Zu deren Rechtssicherheit,
muss es Dritten jederzeit mdglich sein, im Register den aktuellen Rechtsstand ei-
ner Patentanmeldung oder eines Patents festzustellen. Dies inklusive einer allfalli-
gen Zuriickweisung und/oder Informationen zu allfalligen weiteren Verfahren vor
dem Bundespatentgericht oder dem Bundesgericht.
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Entscheidung Uber den Antrag"
Ergénzung: Die Umdrehung der Reihenfolge (von EP/CH zu CH/EP) wird unterstiitzt. Jedoch
"Bei européischen Patenten mit Wirkung fir | ist es nicht ganz zutreffend, dass wie im Erlauternden Bericht (Seite 55) ausgefihrt
Art. 138 die Schweiz besteht das Patentzeichen "EP" Teil der Patent-Nummer ist. EP ist Teil der Nummer der Patentschrift (z.B.
(Art. 11 PatG) aus dem Vermerk "CH/EP", EP1234567B1), die Patent-Nummer ist jedoch bloss die Zahl (z.B. européisches
gefolgt von der Patentnummer." Patent Nr. 1234567). Die alte Fassung war also logisch korrekt
Einfligen gines neuen Absatzes 3:
"Sind die Ubermittlungsgebiihr geméass Ar-
tikel 143 Absatz 1 oder die Recherchege-
Art. 143 bithr gemass Artikel 143 Absatz 2 nicht Anpassung an Regel 16bis PCT, welche fir das IGE ohnehin verbindlich ist.

rechtzeitig bezahlt worden, fordert das IGE
die Anmelderin auf, die entsprechende Ge-
biihr mit Zuschlag innerhalb eines Monats
Zu entrichten."

Art. 147 Abs. 1

Erganzung:

c. die Anmelde- und Recherchegebuhr
bezahlen sowie die Jahresgebihr fur das
dritte Jahr zu entrichten, wenn diese
Gebihr nach Art. 14 Absatz 3 friher fallig
wird;

Nach Art. 14 sind die Jahresgebiihren neu ab Beginn des dritten Jahrs zu bezah-
len. Aus der PatV geht nicht hervor, wie die Falligkeit der Jahresgebiihren beim
Eintritt in der nationale Phase geregelt ist.

Es ware in Analogie zu Regel 159 (1) g EPU in Art. 147 Abs. 1 klarzustellen, dass
die Jahresgebiihr fir das Dritte Jahr zu entrichten ist, wenn diese Gebuhr nach Art.
14 Abs. 2 friher fallig wird.

Art. 147 Abs. 2

Formulierung andern:

"Hat die Anmelderin die Voraussetzungen
nach Absatz 1 Buchstaben a—d nicht min-
destens teilweise erfillt, so setzt ihr das
IGE zur Behebung allfélliger Mangel der
Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a—e eine Frist von drei Monaten se

setzt-gilt-die-internationale-Patentanmel-
Wil e ol .
rickgezoegen. Hat die Anmelderin die

Da der Rechtsbehelf der Weiterbehandlung mit der neuen PatV fir diese Frist nicht
mehr mdglich ist, sind die Konsequenzen der verpassten Frist fir die Patentanmel-
derin viel zu hart. Es muss dementsprechend eine klare Nachfrist ermoglicht wer-
den.

Die vorgesehene neue Frist fur die Behebung von Méngeln, die vom IGE gesetzt
wird, ist dazu notabene untauglich, da dazu die Patentanmelderin die Vorausset-
zungen nach Absatz 1 Buchstabe a—d "mindestens teilweise" erfillt haben muss.
Die Schweiz vergibt sich hier eine grosse Chance und wirde zur Stérkung des
Schweizer Patentsystems gut daran tun, einer Anmelderin den Weg zu ebnen,
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Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchsta-
ben a—d gar nicht erfiillt, so kann sie von
sich aus die Méngel der Voraussetzungen
nach Absatz 1 Buchstaben a—e innerhalb
von 32 Monaten ab dem Anmelde- oder
Prioritatsdatum beheben, wobei alle Vo-
raussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben
a—d innerhalb von 34 Monaten ab dem An-
melde- oder Prioritdtsdatum behoben sein
missen. Erfillt-ersieteilweise,-so-setztihr
das IGE Behe I M

derVoraussetzungen-nach-Absatz 1 Buch-
I i : .

Schutz in der Schweiz zu erhalten, wenn der européische Weg beispielsweise aus
Kostengriinden nicht mdglich ist.

Zudem ist dazu zu bemerken, dass nicht klar ist, ob die Bedingung nach Art. 147
Abs. 1 lit. a EPatV faktisch nicht sogar automatisch fiir alle internationalen Patent-
anmeldungen erfillt ist, denn der/die Erfinderin wird dem IGE ohnehin tber die
Weiterleitung der Anmeldungsunterlagen immer schriftlich gemeldet.

De facto wird so eine Anmelderin, wenn sie die Frist verpasst hat, ins europaische
Verfahren gezwungen, da eine Wiedereinsetzung viel zu riskant ware und auch
kaum Aussicht auf Erfolg hatte. Die Frist nach R. 159(1) EPU ist zum einen erst 31
Monate nach dem Prioritatstag und zum zweiten steht die Weiterbehandlung als
Rechtsbehelf zur Verfigung.

Die Argumentation im erlauternden Bericht fiir den Ausschluss der 30-Monats-Frist
von der Weiterbehandlung beruft sich auf die Erh6hung der Rechtssicherheit (vgl.
Erlauternder Bericht, Seite 10, Kommentar zu Art. 11 EPatV). Weil aber wie voran-
gehend erlautert ein Anmelder den Schutz fur die Schweiz noch viel langer tiber
das EPU erhalten kann, fuihrt dieses Argument ins Leere.

Ein anderes Argument im erlauternden Bericht ist die Straffung des Verfahrens. Es
wird argumentiert, dass das IGE nicht wisse welche der zahlreichen internationalen
Anmeldungen in der Schweiz in die nationale Phase Gibergehen werden (vgl. Er-
lauternder Bericht, Seite 57, Mitte), und entsprechend verschickt das IGE naturlich
— wie bisher schon —auch keine Mitteilungen Uber die Fristversdumnis. Dies hat
nach der aktuellen Regelung tatséchlich zur Folge, dass jeweils die absolute Frist
von 6 Monaten nach Art. 46a Abs. 2 PatG zum Zuge kommt.

Mit der gednderten Formulierung mit seiner automatischen 2-Monats-Frist nach
dem Ablauf der 30 Monate erhélt ein Anmelder die Moéglichkeit, das Fristversaum-
nis zu beheben, ohne dass dem IGE ein Mehraufwand entsteht, und ohne dass die
Rechtssicherheit Dritter gegeniiber der vorgesehenen Regelung eingeschréankt
wirde, die ja wegen dem EPU ohnehin mind. drei Monate betragt.

Weiter ist zu bemerken, dass sich die Rechtsfolgen von Art. 147 Abs. 1 und Abs. 3
widersprechen. Entweder gilt die (die aus dem EPU stammende) Fiktion, dass die
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Anmeldung als vom Anmelder als zurtickgezogen gilt, oder das IGE tritt nicht auf
die Anmeldung ein. Das letztere wére ausreichend.

Art. 148 Abs. 1

Formulierung andern:

"Um ein Prioritatsrecht geltend zu machen,
muss die Anmelderin dem IGE innert der
Frist nach Artikel 147 Absatz 1 das Akten-
zeichen der friheren Anmeldung oder de-
ren Abschrift nach Artikel 53 Absatz 1 den

Prioritdtsbeleg(Art-53-Abs—1) einreichen."

Regel 17.2 PCT verbietet explizit, dass ein Bestimmungsamt den Anmelder zur
Einreichung einer Kopie der Erstanmeldung auffordert, wenn er den Bestimmun-
gen zur Beanspruchung einer Prioritat, namentlich zum Vorlegen einer solchen Ko-
pie, gegenuber dem Anmeldeamt oder dem internationalen Amt Genuge getan hat.
Die urspriingliche Formulierung von Art. 148 (1) verlangt kategorisch das Einrei-
chen des Prioritatsbelegs beim IGE, was gegen R. 17.2 PCT verstésst. Der Formu-
lierungsvorschlag entspricht R. 163 (2) EPU.

Absatz 2 scheint zu verlangen, dass die Einreichung beim internationalen Amt oder
Anmeldeamt zusatzlich zur Einreichung beim IGE erfolgt. Das ist falsch. Es ist
auch nicht erkennbar, dass eine Frist zum Nachreichen des Prioritatsbelegs ge-
setzt und die Anmelderin hiertiber informiert werden muss. Der letzte Satz
verstosst gegen R. 17.1 c) PCT. Kein Bestimmungsamt darf den Prioritatsanspruch
unbericksichtigt lassen, ohne dem Anmelder zuvor Gelegenheit zu geben, den Pri-
oritatsbeleg innerhalb einer den Umstanden angemessenen Frist einzureichen. Die
16 Monate sind nach Eintritt in die nationale Phase nicht relevant.

Die Anderungsvorschlage entsprechen dem EPU.

Art. 148 Abs. 2

Formulierung andern: "Reicht die Anmelde-
rin das Aktenzeichen der fritheren Anmel-
dung oder deren Abschrift den-Prioritatsbe-
leg nicht innerhalb der Frist ein, so setzt ihr
das IGE eine Frist von drei Monaten, um
dies nachzuholen. Wird diese Frist nicht
eingehalten, so ist das Prioritatsrecht ver-
wirkt. Bas-Prioritatsrecht-istebenfallsver-
I“ 'IEE wenn-der| eutaltsbleleg ||_|eI|.E" “EI'
bei Id lor beim i .

lor Biro.ol bt wirdl

Siehe Begriindung zu Art. 148 Abs. 1 EPatV.

Art 161 Abs. 2

Streichung (Art. 161 Abs. 2): Ber-Schriften-
o=

Siehe hierzu die Anmerkungen zu Art. 117 Abs. 2.
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hismittelverfal st nicl Ll
Aktenhefts:

Art. 164 Abs. 3

Formulierung &ndern: Wird das Gesuch
spater gutgeheissen, so wird die Jahresge-
bihr am letzten Tag des darauffolgenden
Monats féllig, in dem das IGE die Jahresge-
buhr einfordert

Die angegebene Zahlungsfrist ist zu knapp.

Art. 185 Abs. 2

Streichung (Art. 185 Abs. 2): Ber-Schriften-
I g e
I ittalverfal ot nicl i
Aktenhefts:

Siehe hierzu die Anmerkungen zu Art. 117 Abs. 2.

Art. 193

Formulierung &ndern: "Bericht Uber den
Stand der Technik und Stellungnahme zu
hangigen Patentanmeldungen und Patent-
teilanmeldungen "

um Art. 150 PatG (neue Bestimmung) zu erlautern, ware es vielleicht hilfreich zu
erwadhnen, dass die hangigen Patentanmeldungen auch Teilanmeldungen umfas-
sen. Diese Anpassung ist in allen Abséatzen vorzunehmen. Demzufolge ist auch die
nachtragliche Veréffentlichung fir Teilanmeldungen (Art. 197 EPatV) vorzusehen.

Art. 194 Abs. 1

Erganzung: "Will die Anmelderin, dass eine
hangige Patentanmeldung nach Artikel 150
Absatz 2 PatG unter neuem Recht beurteilt
wird, so muss sie dies innert drei Monaten
nach dem (...), spétestens aber bis zum
angekundigten Datum des Prifungsab-
schlusses und nach Bekanntgabe der félli-
gen Sachprifungsgebiihren erklaren. (...)"

Diese "Opt-in" Moglichkeit ist zu begriissen, aber um von den Ausnahmen im Ver-
gleich zum alten Recht geméss Art 150 Abs. 2 EPatV zu profitieren, insbesondere
um die Sistierung von hangigen Patentanmeldungen proaktiv aufzuheben miissen
die Gebuhren bekannt sein, was leider nicht der Fall ist.

Art. 196 Abs. 1

Formulierung andern:" Sind fur am (...)
hangige Patentanmeldungen unter neuem
Recht (Art. 150 PatG) nachtraglich Recher-
che- und Anspruchsgebiihren zu bezahlen.
So stellt das IGE diese nach Inkrafttreten
eine Rechnung und setzt eine Frist von ein
zwei Monaten zur Bezahlung".

Es rechtfertigt sich, eine langere Frist als fir die Patentanmeldungen unter neuem
Recht vorzusehen.
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Art. 198 Abs. 2

Streichung: "Die Weiterbehandlung (Art.
46a PatG) ist auch bei Fristen nach Artikel
192 Absatz 2 und 194 Absatz 1 und-196
ausgeschlossen."

Es ware sehr zu begrussen, wenn die Frist fir die Zahlung der Recherchegebiih-
ren von der Weiterbehandlung auch profitieren kénnte, damit gentigend Zeit fur die
Beurteilung durch die Anmelderinnen sichergestellt werden kdnnte.

(bisherige Art. 112a,
112d)

Kleinsendungen (bisher Art. 112a, 112d) sind in der revidierten VO nicht mehr er-
wahnt. AS 2025 376 - Verordnung Uber die Einfilhrung eines vereinfachten Verfah-

rens zur Vernichtung von Kleinsendungen im Immaterialgiterrecht | Fedlex. Es ist
unklar, welche Erfahrungen zu dieser Streichung gefihrt haben.
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LIPAV Liechtensteinischer Patentanwaltsverband

LIPAV
Liechtensteinischer
Patentanwaltsverband

clo KAMINSKI_HARMANN
PATENTANWALTE AG LIPAYV - Liechtensteinischer Patentanwaltsverband
c/o KAMINSKI HARMANN PATENTANWALTE AG

Landstrasse 124 Landstrasse 124 - 9490 Vaduz - Fiirstentum Liechtenstein

9490 Vaduz
Furstentum Liechtenstein

Tel. +423 399 1000

Fax. +423 399 1049 Institut fiir Geistiges Eigentum

Herrn Alexander Pfister
Vorstand: Rechtsdienst Gewerbliche Schutzrechte
(Prasiaony & ¢ Harmann Stauffacherstrasse 65/59g

Dr. Burkhard Bogensberger CH-3003 Bern

(Kassier)

Tobias M. Pischetsrieder
(Schriftfihrer)

Joachim Kinsch _ HE ini
(Beisitzer) Nur per E-Mail: Rechtsetzung@ipi.ch

Robert Schwab
(Beisitzer)

Vaduz, 20. August 2025/bh

VERNEHMLASSUNG ZUR TOTALREVISION DER PATENTVERORDNUNG (PATV)
- STELLUNGNAHME DES LIECHTENSTEINISCHEN PATENTANWALTSVERBANDES (LIPAV)

Sehr geehrte Damen und Herren

Sehr geehrter Herr Pfister

Wir bedanken uns flr die Méglichkeit, uns zum Entwurf der revidierten Patentverordnung

aussern zu konnen.

Der Liechtensteinische Patentanwaltsverband (LIPAV) begriisst ausdricklich das revidierte

Verordnungsprojekt und unterstiitzt die vorgeschlagenen Anderungen weitestgehend.

Zu einzelnen Punkten hat eine Arbeitsgruppe der Verbande VIPS/ACBIS, VESPA, INGRES,
LES, VPS, AROPI, VIPS, LIPAV und AIPPI die beiliegende gemeinsame Stellungnahme

vorbereitet. Sie wurde auch durch den Vorstand unseres Verbandes verabschiedet.

Mit freundlichen Grilssen

@/ﬂj O%VM ~ /.S:(ma A, [ iAot o

Prasident — Dr. Dr. Bernd-Gunther Harmann Schriftfihrer — Tobias M. Pischetsrieder
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PatV / OBI/ OBI

Art. 111it. b, ¢, d, i, j, m,
0,Q,s,u

Ersatzlose Streichung; jedenfalls aber
Streichung von lit. qund s

Generell: Weiterbehandlung ist ein einfaches Rechtsmittel, einen Rechtsverlust zu
heilen. Sie sollte daher anmeldefreundlich ausgestaltet sein und gleichzeitig den
Schutz von Dritten ausreichend berlcksichtigen. Dritte werden durch die
Ausschlussfrist von 6 Monaten nach Art. 46a Abs. 2 PatG ausreichend geschutzt.
Die Prifung eines Weiterbehandlungsantrags durch den IGE ist einfach, weil
lediglich drei Punkte zu prifen sind (fristgerechte Einreichung, Nachholung,
Zahlung der Gebuhr). Zudem ist die Praxis betreffend Wiedereinsetzung derart
streng, dass solche Antrage fast ausnahmslos aussichtslos sind. Die
Weiterbehandlung stellt somit meist das einzige Rechtsmittel bei einem
Rechtsverlust dar, weshalb diese aufgeweitet und nicht beschrankt werden sollte.

Die Weiterbehandlung entspricht zudem der Praxis, auf notwendige Handlungen
mehrfach hinzuweisen. Technische und menschliche Unsicherheiten bei der
Zustellung (z. B. per E-Mail) sowie alltdgliche Grinde fir Versdumnisse
rechtfertigen die Beibehaltung dieses Instruments — insbesondere im
internationalen Kontext und zugunsten von KMUs. Missbrauch wird durch
Geblhren und kurze, aber angemessene Reaktionsfristen verhindert. Die mit der
Weiterbehandlung verbundene Unsicherheit fiir die Offentlichkeit ist geringer als
bei der Wiedereinsetzung und im Vergleich zur Prifungsdauer oder maximalen
Patentlaufzeit vernachlassigbar.

Auch im europaischen Recht wurde die Weiterbehandlung ausgeweitet. Besonders
Fristen, die ohne behordlichen Hinweis zu laufen beginnen, sind fir unerfahrene
Anmelder risikoreich. Die Weiterbehandlung sollte deshalb als Regelfall gelten und
nur ausgeschlossen werden, wenn konkrete, schwerwiegende Griinde
dagegensprechen oder die Aktion auf andere Art heilbare oder auch
vernachladssigbare Konsequenzen hat. Insgesamt trégt die Weiterbehandlung
auch zur Entlastung des IGE bei, indem sie aufwendige
Wiedereinsetzungsverfahren verhindert. Eine Ausweitung der Ausnahmen
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erscheint daher weder notwendig noch sachlich gerechtfertigt.

Zu Litera q und s: Die Weiterbehandlung flhrte in der Vergangenheit zu keinen
signifikanten Verfahrensverzdgerungen.

Litera q: Mit dem Ausschluss erfolgt eine Rechtsdivergenz zum EPU. Nach dem
EPU sind die fiir den Eintritt in die europaische Phase vorzunehmenden
Handlungen nach Regel 159 EPU im Sinne von Art. 121 EPU weiterbehandelbar.
Dies fuhrt zumindest teilweise zu unerwiinschten und ungerechtfertigten
Divergenzen zum EPU.

Art. 35 Abs. 7

Korrektur eines Schreibfehlers: "es sind
technischen Bezeichnungen"

Art. 37 Abs. 1

Streichung: "In der Einleitung-der
Beschreibung (...)"

Art. 37 Abs. 1 bezieht sich auf die Einleitung der Beschreibung und verlangt u.a.,
dass anhand der Einleitung bereits die Losung der Erfindung verstanden werden
kann und dort auch vorteilhafte Wirkungen der Erfindung angegeben werden.
Ublicherweise wird unter der Beschreibungseinleitung einer Patentanmeldung der
bisherige Stand der Technik angegeben (analog Regel 42 (1) b) EPU). Erst
danach werden die Aufgabe, Lésung in vorteilhafte Wirkungen angegeben (Regel
42 (1) c) EPU). Es scheint daher unklar, was vorliegend mit der "Einleitung der
Beschreibung" gemeint ist bzw. dieser Begriff steht im Widerspruch zum Ublichen
Verstandnis. Auch Regel 42 EPU kennt diesen Begriff nicht und spricht
ausschliesslich von der "Beschreibung".

Art. 37 Abs. 1 lit. c

Streichung: "(...),dabei-sollen-auch-die
Fundstellen-angegeben-werden, (...)"

Es gibt keinen Grund, in Bezug auf die Fundstellen eine strengere Formulierung zu
verwenden als beim EPU. Nicht fiir jeden Stand der Technik gibt es eine zitierbare
Fundstelle (bspw. nicht bei Vorbenutzungen). Dementsprechend ist im EPU kein
Zwang zur Zitierung einer Fundstelle vorgesehen.

Art. 38

Erganzung um einen neuen Abs. 3: "Hat
die Anmelderin nicht bis zum Anmeldetag
ein den Erfordernissen des Absatzes 1
entsprechendes Sequenzprotokoll

Gemass Abs. 1 muss die Beschreibung das Sequenzprotokoll enthalten. Ein nach
dem Anmeldedatum eingereichtes Sequenzprotokoll ist aber gemass Abs. 2
explizit nicht Bestandteil der Beschreibung. Die Rechtsfolge ist unklar. Das ist
unbefriedigend. Ein Rechtsbehelf analog zu R. 30 Abs. (3) EPU ist vonnéten, ggf.
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eingereicht, so fordert das IGE sie auf, ein gegen Bezahlung einer Verwaltungsgebdihr.
solches Sequenzprotokoll nachzureichen
und die Gebdihr fir die verspatete
Einreichung zu entrichten. Reicht die
Anmelderin das erforderliche
Sequenzprotokoll nicht innerhalb von zwei
Monaten nach dieser Aufforderung unter
Entrichtung der Gebdhr fir verspatete
Einreichung nach, so wird die Anmeldung
zuruckgewiesen."
Streichung des letzten Satzes von Absatz 3
"(...) wenn die entsprechende . . " . . C o
Anspruchsgebiihr bezahlt ist" und 'I'Z)|:|t|;cr>]rr;1riltlear|:n§ng:rl’:gh?"rst mit als eingereicht" ist unklar. Gemeint ist wohl
Ersetzung durch einen neuen Absatz 4: " 9 9 ’
Ifur na}_ch' dem Anmelded?tum aL.J_fgesteIIte Es ist unnotig belastend, wenn bei jeder Bescheidserledigung die
Uberzahlige Patentanspriiche missen nach " . .
. ) . Anspruchsgeblhren bezahlt werden sollten. Zudem kdnnen die Rechtsfolgen
dem Prifungsabschluss innerhalb der Frist ; X . . - N .
) " gravierend sein, wenn z.B. ein Teil der Anspriiche, die in einem Verfahrensschritt
des Art. 109(1) die Anspruchsgebiihren . ; : . ; , .
) eingereicht wurden, als nicht eingereicht gelten, mit unter Umstanden
Art. 43 Abs. 3 bezahlt werden. Werden die beschrankten Méalichkeiten zur Heilun
Anspruchsgeblihren nicht bezahlt, fordert 9 9:
Qas IGE d'? Anmelderin auf, diese . Der Vorschlag im neunen Absatz 4 entspricht R. 71 EPU, mit Ausnahme der
innerhalb einer vom IGE angesetzten Frist : : . .
. N Rechtsfolge. Da die Weiterbehandlung stark beschrankt ist, sollte bei
zu bezahlen. Bezahlt die Anmelderin die . : 2
. . Nichtbezahlung eine Aufforderung mit Fristsetzung erfolgen.
Anspruchsgeblhren nicht oder nur
teilweise, so__werden die iiberzahligen Dies bedeutet auch fir den IGE einen zusatzlichen administrativen Aufwand.
Patentanspriiche vom letzten an
gestrichen."
Das zwingende Erfordernis, "Symbole" von chemischen Formeln in der
Zusammenfassung zu erlautern, ist unverstandlich. Die Syntax chemischer
Streichuna des letzten Satzes: "thre Formeln, beispielsweise gemass der IUPAC-Nomenklatur, ist dem Fachmann
Art. 44 Abs. 3 9 - ' zweifellos bekannt; siehe hierzu auch Art. 35 Abs. 6.- Dieses Erfordernis bringt

keinen Zusatznutzen und fahrt nur zu unnétig langen Zusammenfassungen.
Die analoge Regelung in R. 47(2) EPU hinsichtlich chemischer Formeln in der
Zusammenfassung enthalt ein solches Erfordernis nicht. Es ist nicht ersichtlich,
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dass das in der Praxis des EPA jemals zu Problemen geflihrt hatte.

Art. 60 Abs. 1

Streichung: "Bei Erfindungen nach Artikel
49a PatG sind in-der-Beschreibung

anzugeben:"

Art. 60 Abs. 1 erfordert, dass die genetische Ressource und ihre Quelle "in der
Beschreibung" anzugeben ist. Das ist einerseits problematisch und andererseits ist
die Angabe dieses konkreten Ortes fir die Angabe unnétig.

Problematisch ist es deshalb, weil die Beschreibung Teil der urspringlich
eingereichten technischen Unterlagen ist (Art. 49 Abs. 2 lit. b PatG; Art. 74 EPatV).
Die urspriinglich eingereichten technischen Unterlagen dirfen nicht so geandert
werden, dass der Gegenstand des geanderten Patentgesuchs iber den Inhalt der
urspriinglich eingereichten technischen Unterlagen hinausgeht (Art. 58 Abs. 2
PatG). In praktisch allen Fallen sind die Angaben Uber die genetische Ressource
nicht in den urspriinglich eigereichten technischen Unterlagen enthalten, sondern
werden auf Aufforderung des IGE im Prifungsverfahren erganzt. Konkret wird am
Ende der Beschreibung ein Absatz mit dieser Angabe erganzt, der mit einer
fortlaufenden Absatznummerierung versehen ist. Es findet sich also dann eine
Angabe in der Beschreibung, die in den ursprunglich eingereichten technischen
Unterlagen nicht enthalten war. Diese Anderung ist prima facie unzuléassig im
Lichte von Art. 58 Abs. 2 PatG.

Art. 60 Abs. 5

Erganzung eines weiteren Satzes: "(...).
Die Erklarung wird in das Aktenheft
aufgenommen."

Es ist unklar, wie die schriftliche Bestatigung geméass Abs. 5 der Offentlichkeit
zuganglich gemacht wird. Typischerweise wird diese Bestatigung wohl im Rahmen
einer Amtsbescheidserwiderung abgegeben; sie wird somit nach unserem
Verstandnis Uber Einsicht in das Aktenheft zuganglich.

Art. 60 Abs. 6

Formulierung andern: "Nach dem
Anmeldedatum auf Verlangen des IGE
eingereichte Angaben nach den Absatzen
1-5 sind-nichi Bestandieil- der Offenbarung
der-Erfindung-werden nicht Teil der
technischen Unterlagen. Das IGE legt die
Einzelheiten fest, wie diese nachtraglich
eingereichten Angaben publiziert werden."

Der Wortlaut von Absatz 6 geht an der Sache vorbei (siehe auch Bemerkung zu
Art. 60 Abs. 1 EPatV). Die rechtliche Fiktion, dass nachtraglich eingereichte
Angaben "nicht Bestandteil der Offenbarung der Erfindung" sind, andert nichts
daran, dass diese Angaben Teil der Beschreibung in der publizierten Patentschrift
werden, was im Streitfall eine unzuléssige Anderung darstellen kdnnte. Diese
Rechtsunsicherheit ist Anmeldern nicht zuzumuten.

Die genetische Ressource muss nicht zwingend "in der Beschreibung" angegeben
werden. Diverse rechtssichere Alternativen, welche diese Angaben klar nicht zu
einem Teil der Beschreibung werden lassen, sind moglich und zu bevorzugen. Das
EPA 16st vergleichbare Situationen mit einem Hinweis auf dem Deckblatt der
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Patentschrift.! Etwa wie folgt: "Remarks: The file contains technical information
submitted after the application was filed and not included in this specification". Ein
solches System ist rechtssicher und daher auch fur die Angabe genetischer
Ressourcen zu bevorzugen; bspw. der Hinweis: "Das Aktenheft enthalt
Informationen gemass Art. 49a PatG, die nicht Teil der technischen Unterlagen
sind." Die genetische Ressource kdnnte auch ohne Verweis auf die Akte direkt in
den Hinweis: aufgenommen werden; bspw. folgender Hinweis: "Angabe gemass
Art. 49a PatG: [...]1."
Erganzung: "(...), so ist eine beglaubigte
Art. 70 Abs. 4 Kopie dieser Patentanmeldung R. 40(3) EPU verlangt eine beglaubigte Kopie, was auch inhaltlich sinnvoll ist.
einzureichen (...)"
Erganzung: "Werden die Mangel nicht
Art. 71 Abs. 3 innerhalb der Frist nach Absatz 2 behoben, | Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet.
(...)"
Ergénzung: "(...), solange sich aus der Art. 105 Abs. 2.EPat_V verwgis_t auf E_PatV Art. "75 und c_iie Art_. 104 Abs. 4-7. Art.
Art. 75 Sachoriif q ’P tent Id icht 104 !EPatV bgmehF S|ch_ exph;lt auf die _Sachprufung (§|ehe Titel). Die Beurteilung,
’ =achprutung ger Fatentanmeldung nichts b die Anspriche identisch sind oder nicht, ist auch ein Thema der
anderes ergibt" g . . '
oppelpatentierung und nicht des Anmeldetags.
Es ist nachvollziehbar, dass das IGE zur fristgerechten Einreichung von
Anspruchen auffordert, wenn diese fehlen. Allerdings ist die scheinbare
Moglichkeit, freiwillig zusatzliche Anspriche einzureichen, schwer nachvollziehbar.
Formulierung &ndern: "Die Anmelderin Denn solche Anspriiche wiirden lediglich ,eingereicht*, ohne dass eine Anderung
X C der Anmeldung erfolgt. Dies lasst vermuten, dass die freiwillig nach Art. 79 EPatV
kann innerhalb von drei Monaten ab Datum eingereichten Anspriche die bereits bestehenden erganzen, ohne sie zu
Art. 79 Abs. 2 der Aufforderung nach Absatz 1 ab ’

Einreichung-derUnterlagen einen oder

mehrere Patentanspriche einreichen."

verandern oder zu ersetzen. Ein freiwilliges Nachreichen bietet jedoch keinen
klaren Vorteil und kann im Gegenteil zu Verwirrung Uber die urspriinglich
eingereichten Unterlagen fiihren, da die nachgereichten Anspriiche veroéffentlicht
werden. Daher wird vorgeschlagen, Art. 79 EPatV so zu gestalten, dass Anspriiche
in diesem Stadium nur dann wirksam eingereicht werden kénnen, wenn das IGE
dazu auffordert, und diese Aufforderung ausschliesslich erfolgt, falls urspriinglich

' https://www.epo.org/en/legal/official-journal/1981/03/p74.html
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keine Anspriche eingereicht wurden.
Art. 79 Abs. 3 Elrgénz.ung: "Wird die I;'rist nach Absatz 2 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
nicht eingehalten, (...)
Art. 80 Abs. 3 E.rgénz_ung: "Wird die I:'rist nach Absatz 2 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
nicht eingehalten, (...)
Art. 81 Abs. 3 E.rganz_ung: Wird die ',T”St nach Absatz 2 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
nicht eingehalten, (...)
Anpassung im letzten Satz: "Fir nach dem
Anmeldedatum aufgestellte tiberzahlige
Patentanspriiche missen nach dem
Prifungsabschluss innerhalb der Frist des . . . . ..
- ~ Bei jeder Bescheidserledigung missten Anspruchsgebihren bezahlt werden, falls
Art. 109(1) die Anspruchsgebiihren bezahlt 8 o - :
- m neue Anspriche aufgestellt werden, was mit einem hohen administrativen
werden. Werden die Anspruchsgebiihren 7 . ER
nicht bezahlt. fordert das IGE die Aufwand verbunden ist. Der neue Vorschlag entspricht R. 71 EPU, mit Ausnahme
Art. 82 Abs. 3 s - . . der Rechtsfolge. Da die Weiterbehandlung stark beschrankt ist, sollte bei
Anmelderin auf, diese innerhalb einer vom Nichtbezahlung eine Aufforderung mit Fristsetzung erfolgen
IGE angesetzten Frist zu bezahlen. Bezahlt 9 g 9 gen.
d!e Anmelderin cﬁe Anspruchsqebuhren Siehe auch die Bemerkungen zu Art. 43 Abs. 3 E PatV
nicht oder nur teilweise, so werden die
uberzahligen Patentanspriiche vom letzten
Prifungsabschluss an gestrichen." gelten
Art. 83 Abs. 4 E.rganz_ung: Wird die ',T”St nach Absatz 3 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
nicht eingehalten, (...)
l_-'_ormulllerung andernl: So werde'n bis zur Art. 95 kennt keinen definitiven Bericht, sondern nur einen Bericht tiber den Stand
Ubermittlung des definitiven Berichts Uber . . . . o
Art. 84 Abs. 1 . N der Technik. Durch Verweis auf Art. 95 ist klar, welcher Bericht gemeint ist.
den Stand der Technik gemass Art. 95
PatV (Art-95)+...)"
Formulierung @ndern: "Nach Ubermittlung Art. 92 kennt keinen vorlaufigen Bericht, sondern nur einen eingeschrankten
Art. 84 Abs. 2 des definitiven Berichts Uber den Stand der | Bericht (der aber nicht an den Anmelder geht?). Die Mitteilung enthalt nur eine

Technik gemass Art. 95 PatV kann die

Zahlungsaufforderung. Um Verwirrungen zu vermeiden, sollte in Analogie zu R. 64

I
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Anmelderin die technischen Unterlagen von | (1) EPU in Art. 92 vom teilweisen Recherchebericht gesprochen werden.
sich aus einmal andern. Dazu muss sie bis | Da die Anderungen nicht veréffentlicht werden (siehe Art. 96 EPatV), ist kein
zur Stellung des Prifungsantrags Grund ersichtlich, warum die Anderungen unter eine Frist gestellt werden.
spatestens-16-Monate-ab-dem-Anmelde-
oder-Prioritatsdatum eine Neufassung der
technischen Unterlagen einreichen. Das
IGE kann verlangen, dass die Anderungen
gegenuber der geltenden Fassung
ausgewiesen werden."
Art. 85 Abs. 2 E.rganz_ung. Wird die ',T”St nach Absatz 1 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
nicht eingehalten, (...)
Art. 90 EPatV ist so fir den Anmelder kaum handhabbar. Wenn beispielsweise mit
Prioritat einer deutschen Patentanmeldung eine schweizerische Patentanmeldung
eingereicht werden soll, so erhalt der schweizerische Vertreter den Auftrag meist
knapp vor Fristende, ohne Angaben, ob schon eine Recherche vorliegt. Der
Vertreter kann somit den Anforderungen von Abs. 2 nicht geniigen. Zwar ist in der
Verordnung keine Rechtsfolge vorgesehen, doch sollte die Verordnung keine
Abs. 1 und 2 streichen und Abs. 3 wie folgt |z:\{\./ingenlden Vorschriften enthalten, denen ein gewissenhafter Anmelder in vielen
neu als Abs. 1 formulieren: allen nicht nachkommen k'ann. v . g
"Das IGE kann die Anmelderin auffordern Zuden_1 erzeugt dlc_a Vorschrift unnétige Umtnebe und I_—Iektlk far d!e Anmelder, was
. N ; . : ’ das Hinterlegen einer Patentanmeldung in der Schweiz unattraktiv macht. So muss
innerhalb einer Frist von drei zwei Monaten ) . . o
Auskiinfte Gber den Stand der Technik zu der gew_lssenhafte A_nmelgier, wenn einer eine schwglzqnsche Anmeldung
Art. 90 anhangig hat (und eigentlich auch nach Erteilung), ein Uberwachungssystem

erteilen, der in anderen Patentverfahren bis
zum Datum der Aufforderung in Betracht
gezogen worden ist und eine Erfindung
betrifft, die Gegenstand der
Patentanmeldung ist."

etablieren, welches sicherstellt, dass er bei Vorliegen der Recherche zu einer
Schwesteranmeldung diese Recherche gemass Abs. 2 “unverziglich” (was immer
das heisst) beim IGE einreicht.

Weiter bringt die Vorschrift praktisch keinen Mehrwert. Einzig wenn die Recherche
bereits bei Hinterlegung vorliegt, kann eine Einreichung derselben eine
Vereinfachung des schweizerischen Verfahrens bewirken. Wenn aber,
beispielsweise 8 Jahre nach Hinterlegung, eine Recherche des deutschen
Patentamts vorliegt, so muss diese gemass jetzigen Wortlaut von Art. 90 EPatV
unverziglich eingereicht werden, und dies ohne Mehrwert fir den Anmelder, Dritte
oder das IGE.

Recherchen, welche fiir Schwesteranmeldungen erstellt wurden, sind in den
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allermeisten Fallen bei Publikation des schweizerischen Patents oder bei dessen
Erteilung fur Dritte Uber die jeweiligen Patentregister oder -publikationen sowieso
zuganglich, und entsprechende Abfragen gehdéren zum "taglichen Brot” des
Praktikers. Eine Einreichung solcher Recherchen beim IGE, wo nicht einmal eine
online Akteneinsicht bereitgestellt wird, erzeugt fur den Dritten keinen Mehrwert.

In den Richtlinien wird zudem festgehalten, dass eine solche Anfrage bei
Beanspruchung einer Prioritat zusammen mit der Mitteilung des schweizerischen
Anmeldedatums verschickt wird, es sei denn, mit dem prioritatsgebenden
Patentamt gebe es eine Vereinbarung zum Austausch von Recherchen. Darlber
hinaus soll die Aufforderung nur in Ausnahmefallen erlassen werden.

Die Ergdnzung "bis zum Datum der Aufforderung" hat den Zweck klarzustellen,
dass allfallige Rechercheberichte, die wenige Tage vor Fristablauf erstellt werden,
nicht auch noch eingereicht werden missen: Solche Situationen kdmen zwar kaum
je vor, sie wirden fur den Anmelder aber zu grosser Rechtsunsicherheit fihren.

Art. 93

Neu hinzufiigen:

Absatz 4: "Verzichtet das IGE aufgrund von

Abs. 1 auf die Erstellung eines Berichts
Uber den Stand der Technik, so wird die
Recherchegebihr zurlickerstattet."

Absatz 5: "Kann das IGE bei der Erstellung
des Berichts zum Stand der Technik einen
Bericht geméass Abs. 1 nutzen, so wird die
Recherchegebiihr teilweise zurlickerstattet.
Die Hohe der Riickerstattung hangt vom
Umfang ab, in dem sich das IGE bei der
Erstellung des spéteren Berichts auf den
friheren Bericht stiitzen kann."

Falls dem IGE bereits ein Bericht (iber den Stand der Technik vorliegt bzw. dieser
nicht erstellt werden muss, entfallt die Arbeit fiir die Erstellung des Berichts. Es
verbleibt allenfalls die Arbeit fiir die Stellungnahme zum Bericht iber den Stand
der Technik (Art. 94), sofern dieser nicht auch in den wesentlichen Teilen
Ubernommen werden kann. Analog zum EPA ist es unter diesen Umstanden
geboten, die Recherchegebihr (Art. 30, Abs. 2) zuriickzuerstatten.

Ebenso sollte eine Teilriickerstattung der Recherchegeblihr erfolgen, wenn das
IGE zwar nicht darauf verzichtet einen Bericht zu erstellen, aber die Ergebnisse
aus einer friiheren Recherche nutzen kann.

Art. 98 Abs. 2 lit. d

Ersatzlose Streichung

Es ist nicht ersichtlich, warum das Recht auf Anderung der Patentanmeldung
gemass Art. 84 Abs. 2 durch die vorzeitige Verdffentlichung begrenzt wird, da
Anderungen unter Art. 84 nicht veroffentlicht werden (Art. 96 Abs. 1 enthalt keinen
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Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
Verweis auf Art. 84).
Formulierung éandern:
"Antrage fur Anderungen, die im
Patentregister vorzumerken sind und die
dem IGE vor rach Ablauf von 17 Monaten
nach dem Anmelde- oder Prioritatsdatum, Es wird darauf hingewiesen, dass die vorgeschlagene Formulierung mit der
Art. 99 Abs. 1 vor eder dem Antrag auf vorzeitige entsprechenden Formulierung in Art. 100 konsistent ist. Es scheint nichts dagegen
Veroffentlichung oder mit dem Antrag auf zu sprechen, auch Art. 99 Abs. 1 entsprechend umzuformulieren.
vorzeitige Veréffentlichung eingereicht
werden, gelten als erst-nach-der rechtzeitig
vor der Verodffentlichung gestellt
beziehungsweise eingereicht."
Formulierung éandern:
"Ein Antrag auf Rickzug der
Patentanmeldung, der dem IGE vor nach
ﬁg:ﬁ:‘; dvzf-noszarMP?f?oar:férISr:jaeﬁEncieml I Da die Veroffentlichung der Patentanmeldung nur in elektronischer Form erfolgt
Art. 99 Abs. 2 i . . (Art. 96 Abs. 6), sollte dem IGE ohne grossen Aufwand mdglich sein, eine

dem-Antrag-aufvorzeitige Verdffentlichung

eingereicht worden ist, hindert die
Veroffentlichung der Patentanmeldung
ol ird "y ;

Veroffentlichung auch kurzfristig zu verhindern.

Art. 104 Abs. 3

Formulierung andern: "Will die Anmelderin
die technischen Unterlagen andern, so
muss sie dazu Ersatzseiten oder eine
Neufassung der technischen Unterlagen
einreichen. Das IGE kann verlangen, dass
die Anderungen gegeniiber der geltenden
Fassung ausgewiesen werden."

Die in Art. 104 Abs. 3 zwingend vorgesehene Einreichung einer Neufassung der
technischen Unterlagen bei Anderungen erscheinen wenig benutzerfreundlich und
aufwendig. Wenn man nur minimale Anderungen vornehmen muss, z.B. ein
zusatzliches Dokument aus dem Stand der Technik in der Einleitung erwahnen,
erscheint es unsinnig, eine vollstandige Neufassung der Beschreibung
einzureichen. Es besteht dann das Risiko, dass sich Fehler einschleichen. Bei
grésseren Anpassungen macht die komplette Neueinreichung dagegen Sinn.
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Art. 83 Abs. 3; Art. 84
Abs. 2; Art. 112 und 113

Die Artikel sollten analog zu Art. 104 Abs. 3
(siehe oben) geandert werden

Siehe Begriindung zu Art. 104 Abs. 3.

Art. 104 Abs. 4 Satz 2

Formulierung andern: "(...) Geanderte
Patentanspriiche dirfen sich nicht auf nicht
recherchierte Gegenstande beziehen, die
mit der urspriinglich beanspruchten
Erfindung oder Gruppe von Erfindungen
nicht durch eine einzige allgemeine
erfinderische ldee verbunden sind."

Der Art. 104, Abs. 4 legt fest, dass geadnderte Patentanspriiche sich nicht auf nicht
recherchierte Gegenstande beziehen diirfen. Dies limitiert die Mdglichkeit
Merkmale aus der Beschreibung aufzunehmen. In den meisten Landern dirfen
nicht recherchierte Merkmale, die mit der urspriinglichen Erfindung durch eine
erfinderische ldee verbunden sind, aufgenommen werden. Hierzu wird als Beispiel
auf die Regel 137(5) EPU verwiesen.

Art. 112 Abs. 2

Formulierung andern:

"Mit dem Antrag auf Teilverzicht sind ist
eine Neufassung der technischen
Unterlagen oder Ersatzseiten einzureichen.
Das IGE kann verlangen, dass die
Anderungen gegeniiber der geltenden
Fassung des Patents ausgewiesen
werden."

Es erscheint nicht in jedem Fall sachgerecht, wenn eine (komplette) Neufassung
der technischen Unterlagen eingereicht werden soll. Insbesondere bei
umfangreichen Unterlagen, die nur punktuell geandert werden, ist die
Bereitstellung von entsprechenden Ersatzseiten einfacher. Auch die Priifung der
vorgenommenen Anderungen durch das Institut oder Dritte wird stark vereinfacht,
weil letztlich nur die Ersatzseiten geprift werden missen.

Art. 117 Abs. 2

Streichung (Art. 117 Abs. 2): Der

Schrif heel des IGE und. der Partei
o Recl ttelverf st nicht Toi
dieses-Aktenhefts:

In Art. 117 Abs. 2 wird neu festgehalten, dass der Schriftenwechsel des IGE und
der Parteien im Rechtsmittelverfahren nicht Teil des Aktenheftes ist. Die Botschaft
erlautert, dass dies der langjahrigen Praxis des IGE entspricht. Wir sind klar der
Meinung, dass der Schriftenwechsel des Rechtsmittelverfahrens Teil des
Aktenheftes sein sollte im Sinne der Transparenz, der Nutzerfreundlichkeit und der
internationalen Harmonisierung. Dies analog zur Praxis des europaischen
Patentamts. Das bewahrte Modell des EPA zeigt, dass das praktikabel ist.
Schutzinteressen lassen sich gezielt wahren.

Art. 123 Abs. 1

Hinzufugen:

"lit. 0: Zurlickweisungsentscheidung mit
Entscheidungsdatum

lit. p: Eingang und Aktenzeichen des
Rechtsmittelverfahrens im Sinne von Art.
59c¢ PatG

lit. g: Hinweis auf Rechtskraft des

Um die Rechtssicherheit und die Transparenz fur Dritte zu erhdhen, soll in
konsequenter Fortfihrung der Informationen zum (auslaufenden)
Einspruchsverfahren Art. 123 Abs. 1 mit den Angaben links erganzt werden. Zu
deren Rechtssicherheit, muss es Dritten jederzeit mdglich sein, im Register den
aktuellen Rechtsstand einer Patentanmeldung oder eines Patents festzustellen.
Dies inklusive einer allfalligen Zuriickweisung und/oder Informationen zu allfalligen
weiteren Verfahren vor dem Bundespatentgericht oder dem Bundesgericht.
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Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
Rechtsmittelverfahrens im Sinne von Art.
59c PatG
lit. r: Eingang eines Antrages auf
Weiterbehandlung im Sinne von Art. 11
PatG und Entscheidung Uber den Antrag
lit. s: Eingang eines Antrages auf
Wiedereinsetzung im Sinne von Art. 12
PatG und Entscheidung iber den Antrag"
Erganzung: Die Umdrehung der Reihenfolge (von EP/CH zu CH/EP) wird unterstiitzt. Jedoch
"Bei europaischen Patenten mit Wirkung fiir | ist es nicht ganz zutreffend, dass wie im Erlauternden Bericht (Seite 55) ausgefiihrt
Art. 138 die Schweiz besteht das Patentzeichen "EP" Teil der Patent-Nummer ist. EP ist Teil der Nummer der Patentschrift (z.B.
(Art. 11 PatG) aus dem Vermerk "CH/EP", EP1234567B1), die Patent-Nummer ist jedoch bloss die Zahl (z.B. europaisches
gefolgt von der Patentnummer." Patent Nr. 1234567). Die alte Fassung war also logisch korrekt
Einfigen eines neuen Absatzes 3:
"Sind die Ubermittlungsgebiihr geméass
Artikel 143 Absatz 1 oder die
Art. 143 Recherchegebuhr gemass Artikel 143 Anpassung an Regel 16bis PCT, welche fir das IGE ohnehin verbindlich ist.

Absatz 2 nicht rechtzeitig bezahlt worden,
fordert das IGE die Anmelderin auf, die
entsprechende Gebiihr mit Zuschlag
innerhalb eines Monats zu entrichten."

Art. 147 Abs. 1

Anfligen, dass Jahresgebihr fir das Dritte
Jahr zu entrichten ist.

Nach Art. 14 sind die Jahresgeblhren neu ab Beginn des dritten Jahrs zu
bezahlen. Aus der PatV geht nicht hervor, wie die Falligkeit der Jahresgebihren
beim Eintritt in der nationale Phase geregelt ist.

Es ware in Analogie zu Regel 159 (1) g EPU in Art. 147 Abs. 1 klarzustellen, dass
die Jahresgebiihr fir das Dritte Jahr zu entrichten ist, wenn diese Geblihr nach Art.
14 Abs. 2 friher fallig wird. Zum Beispiel durch Ergénzung des Punktes c:

c. die Anmelde- und Recherchegebihr bezahlen sowie die Jahresgeblihr fiir das
dritte Jahr zu entrichten, wenn diese Gebiihr nach Art. 14 Absatz 3 friiher féllig
wird;
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Art. 147 Abs. 2

Formulierung andern:

"Hat die Anmelderin die Voraussetzungen
nach Absatz 1 Buchstaben a—d nicht
mindestens teilweise erflllt, so setzt ihr das
IGE zur Behebung allfalliger Mangel der
Voraussetzungen nach Absatz 1
Buchstaben a—e eine Frist von drei
Monaten so-setzt giltdie-internationale
Patentan | it Wirl e di
Sehweiz-als-zuriickgezogen. Hat die
Anmelderin die Voraussetzungen nach
Absatz 1 Buchstaben a—d gar nicht erfillt,
so kann sie von sich aus die Mangel der
Voraussetzungen nach Absatz 1
Buchstaben a—e innerhalb von 32 Monaten
ab dem Anmelde- oder Prioritatsdatum
beheben, wobei alle Voraussetzungen nach

Absatz 1 Buchstaben a—d innerhalb von 34
Monaten ab dem Anmelde- oder
Prioritatsdatum behoben sein missen.
E'IHEm el SI te-t6 I--IFe._s”le sel si_e_ tzt IIIHI dasiGE

Voraussetzungen-nach-Absatz4
Buct e Eri .

Da der Rechtsbehelf der Weiterbehandlung mit der neuen PatV fir diese Frist nicht
mehr mdglich ist, sind die Konsequenzen der verpassten Frist fiir die
Patentanmelderin viel zu hart. Es muss dementsprechend eine klare Nachfrist
ermoglicht werden.

Die vorgesehene neue Frist fir die Behebung von Mangeln, die vom IGE gesetzt
wird, ist dazu notabene untauglich, da dazu die Patentanmelderin die
Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe a—d "mindestens teilweise" erfilllt
haben muss. Die Schweiz vergibt sich hier eine grosse Chance und wiirde zur
Starkung des Schweizer Patentsystems gut daran tun, einer Anmelderin den Weg
zu ebnen, Schutz in der Schweiz zu erhalten, wenn der europaische Weg
beispielsweise aus Kostengrinden nicht mdglich ist.

Zudem ist dazu zu bemerken, dass nicht klar ist, ob die Bedingung nach Art. 147
Abs. 1 lit. a EPatV faktisch nicht sogar automatisch fur alle internationalen
Patentanmeldungen erflillt ist, denn der/die Erfinderin wird dem IGE ohnehin tber
die Weiterleitung der Anmeldungsunterlagen immer schriftlich gemeldet.

De facto wird so eine Anmelderin, wenn sie die Frist verpasst hat, ins europaische
Verfahren gezwungen, da eine Wiedereinsetzung viel zu riskant ware und auch
kaum Aussicht auf Erfolg héatte. Die Frist nach R. 159(1) EPU ist zum einen erst 31
Monate nach dem Prioritdtstag und zum zweiten steht die Weiterbehandlung als
Rechtsbehelf zur Verfligung.

Die Argumentation im erlduternden Bericht fir den Ausschluss der 30-Monats-Frist
von der Weiterbehandlung beruft sich auf die Erhéhung der Rechtssicherheit (vgl.
Erlauternder Bericht, Seite 10, Kommentar zu Art. 11 EPatV). Weil aber wie
vorangehend erlautert ein Anmelder den Schutz fiir die Schweiz noch viel langer
Uber das EPU erhalten kann, fiihrt dieses Argument ins Leere.

Ein anderes Argument im erlauternden Bericht ist die Straffung des Verfahrens. Es
wird argumentiert, dass das IGE nicht wisse welche der zahlreichen internationalen
Anmeldungen in der Schweiz in die nationale Phase Ubergehen werden (vgl.
Erlduternder Bericht, Seite 57, Mitte), und entsprechend verschickt das IGE
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natirlich — wie bisher schon —auch keine Mitteilungen Uber die Fristversaumnis.
Dies hat nach der aktuellen Regelung tatsachlich zur Folge, dass jeweils die
absolute Frist von 6 Monaten nach Art. 46a Abs. 2 PatG zum Zuge kommt.

Mit der geadnderten Formulierung mit seiner automatischen 2-Monats-Frist nach
dem Ablauf der 30 Monate erhalt ein Anmelder die Méglichkeit, das
Fristversdumnis zu beheben, ohne dass dem IGE ein Mehraufwand entsteht, und
ohne dass die Rechtssicherheit Dritter gegenlber der vorgesehenen Regelung
eingeschrankt wiirde, die ja wegen dem EPU ohnehin mind. drei Monate betragt.
Weiter ist zu bemerken, dass sich die Rechtsfolgen von Art. 147 Abs. 1 und Abs. 3
widersprechen. Entweder gilt die (die aus dem EPU stammende) Fiktion, dass die
Anmeldung als vom Anmelder als zuriickgezogen gilt, oder das IGE ftritt nicht auf
die Anmeldung ein. Das letztere ware ausreichend.

Art. 148 Abs. 1

Formulierung andern:

"Um ein Prioritatsrechts geltend zu
machen, muss die Anmelderin dem IGE
innert der Frist nach Artikel 147 Absatz 1
das Aktenzeichen der fritheren Anmeldung
oder deren Abschrift nach Artikel 53 Absatz
1 den-Prioritatsbeleg-(Art-53-Abs—1H)

einreichen."

Regel 17.2 PCT verbietet explizit, dass ein Bestimmungsamt den Anmelder zur
Einreichung einer Kopie der Erstanmeldung auffordert, wenn er den
Bestimmungen zur Beanspruchung einer Prioritat, namentlich zum Vorlegen einer
solchen Kopie, gegeniuber dem Anmeldeamt oder dem internationalen Amt
Genlige getan hat. Die urspriingliche Formulierung von Art. 148 (1) verlangt
kategorisch das Einreichen des Prioritatsbelegs beim IGE, was gegen R. 17.2 PCT
verstdsst. Der Formulierungsvorschlag entspricht R. 163 (2) EPU.

Absatz 2 scheint zu verlangen, dass die Einreichung beim internationalen Amt oder
Anmeldeamt zusatzlich zur Einreichung beim IGE erfolgt. Das ist falsch. Es ist
auch nicht erkennbar, dass eine Frist zum Nachreichen des Prioritatsbelegs
gesetzt und die Anmelderin hiertiber informiert werden muss. Der letzte Satz
verstdsst gegen R. 17.1 ¢) PCT. Kein Bestimmungsamt darf den Prioritatsanspruch
unberucksichtigt lassen, ohne dem Anmelder zuvor Gelegenheit zu geben, den
Prioritatsbeleg innerhalb einer den Umstédnden angemessenen Frist einzureichen.
Die 16 Monate sind nach Eintritt in die nationale Phase nicht relevant.

Die Anderungsvorschlage entsprechen dem EPU.

Art. 148 Abs. 2

Formulierung andern: "Reicht die
Anmelderin das Aktenzeichen der frilheren
Anmeldung oder deren Abschrift den

Prioritdtsbeleg nicht innerhalb der Frist ein,

Siehe Begriindung zu Art. 148 Abs. 1 EPatV.
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so setzt ihr das IGE eine Frist von drei
Monaten, um dies nachzuholen. Wird diese
Frist nicht eingehalten, so ist das
Prioritatsrecht verwirkt. Das—Prioritatsrecht

. ol irkt |
Prioritatsbeleg-hie 't."".'e..' atb-voR I.g

I; enatleln ab de'l' I Ho |ta. tsga“’".' beim

Biiro ol ot wirdl

Art 161 Abs. 2

Streichung (Art. 161 Abs. 2): Der

Schrif hsel des IGE und der Partei
i Recl ttelvert st richt Tei
dieses-Aktenhefis:

Siehe hierzu die Anmerkungen zu Art. 117 Abs. 2.

Art. 164 Abs. 3

Formulierung andern: Wird das Gesuch
spater gutgeheissen, so wird die
Jahresgeblhr am letzten Tag des
darauffolgenden Monats fallig, in dem das
IGE die Jahresgebiihr einfordert

Die angegebene Zahlungsfrist ist zu knapp.

Art. 185 Abs. 2

Streichung (Art. 185 Abs. 2): Der

Schrif heel dos IGE und. der Partei
o Recl ttelverf st nicht Toi
dieses-Aktenhefts:

Siehe hierzu die Anmerkungen zu Art. 117 Abs. 2.

Art. 193

Formulierung andern: "Bericht Uber den
Stand der Technik und Stellungnahme zu
hangigen Patentanmeldungen und
Patentteilanmeldungen "

um Art. 150 PatG (neue Bestimmung) zu erlautern, ware es vielleicht hilfreich zu
erwahnen, dass die hangigen Patentanmeldungen auch Teilanmeldungen
umfassen. Diese Anpassung ist in allen Absatzen vorzunehmen. Demzufolge ist
auch die nachtragliche Veréffentlichung fiir Teilanmeldungen (Art. 197 EPatV)
vorzusehen.

Art. 194 Abs. 1

Erganzung: "Will die Anmelderin, dass eine
héngige Patentanmeldung nach Artikel 150
Absatz 2 PatG unter neuem Recht beurteilt
wird, so muss sie dies innert drei Monaten
nach dem (...), spatestens aber bis zum

Diese "Opt-in" Mdglichkeit ist zu begriissen, aber um von den Ausnahmen im
Vergleich zum alten Recht gemass Art 150 Abs. 2 EPatV zu profitieren,
insbesondere um die Sistierung von hangigen Patentanmeldungen proaktiv
aufzuheben missen die Gebuhren bekannt sein, was leider nicht der Fall ist.
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angekundigten Datum des
Prufungsabschlusses und nach
Bekanntgabe der falligen
Sachprifungsgebiihren erklaren. (...)"

Art. 196 Abs. 1

Formulierung andern:" Sind fir am (...)
hangige Patentanmeldungen unter neuem
Recht (Art. 150 PatG) nachtraglich
Recherche- und Anspruchsgebihren zu
bezahlen. So stellt das IGE diese nach
Inkrafttreten eine Rechnung und setzt eine

Frist von ein zwei Monaten zur Bezahlung".

Es rechtfertigt sich, eine langere Frist als fir die Patentanmeldungen unter neuem
Recht vorzusehen.

Art. 198 Abs. 2

Streichung: "Die Weiterbehandlung (Art.
46a PatG) ist auch bei Fristen nach Artikel
192 Absatz 2 und 194 Absatz 1 und-196
ausgeschlossen."

Es ware sehr zu begrissen, wenn die Frist fur die Zahlung der
Recherchegebiihren von der Weiterbehandlung auch profitieren kénnte, damit
genugend Zeit fur die Beurteilung durch die Anmelderinnen sichergestellt werden
kénnte.

Kleinsendungen (bisher Art. 112a, 112d) sind in der revidierten VO nicht mehr
erwahnt. AS 2025 376 - Verordnung uber die Einflihrung eines vereinfachten

Verfahrens zur Vernichtung von Kleinsendungen im ImmaterialgUterrecht | Fedlex.

Es ist unklar, welche Erfahrungen zu dieser Streichung gefihrt haben.
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Vernehmlassung zur Totalrevision der Patentverordnung (PatV)

Consultation relative a la révision totale de I'ordonnance sur les brevets (OBI)
Consultazione relativa alla revisione totale dell’ordinanza sui brevetti (OBI)
Formular zur Erfassung der Stellungnahme

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

Organisation / Organisation / Organizzazione scienceindustries — Schweizer Wirtschaftsverband der Industrien Chemie Pharma Life
Sciences
Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) Noél Palushaj, Experte Wirtschaftspolitik und Bildung Forschung Innovation

Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail) | Tel: +41 44 368 17 36, E-Mail: noel.palushaj@scienceindustries.ch

Adresse / Adresse / Indirizzo Nordstrasse 15, 8006 Zirich, Schweiz

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

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a Rechtsetzung@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format Word
par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Nous vous en remercions.

Vi invitiamo a inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung@ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti in un documento Word. Grazie per la collaborazione.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Als Wirtschaftsverband Chemie Pharma Life Sciences setzt sich scienceindustries im Interesse ihrer rund 250 Mitgliedunternehmen dafir ein, dass die
Schweiz weiterhin zu den innovationsfreundlichsten Wirtschaftsstandorten weltweit gehort. Die hiesige Standortattraktivitdt und internationale
Wettbewerbsfahigkeit griindet namlich auf die unternehmerische Innovationsfahigkeit der Schweizer Wirtschaft. Die Industrien Chemie Pharma Life
Sciences leisten Uber ein Drittel an privaten Investitionen in Forschung und Entwicklung (siehe BFS). Uber ein Drittel der gesamten F&E-Aufwendungen der
Schweiz fliesst in die Biotechnologie. Nicht umsonst ist die Schweiz ein internationaler Innovationshub, das kontinuierlich auf globalen Innovationsindizes an
der Spitze steht.

Patente als ein Schutzsystem in der Systematik der geistigen Eigentumsrechte sind ein wichtiger Bestandteil der Marktwirtschaft, denn sie fungieren als
Anreizsystem fir Innovationen. Speziell fir die Schweiz als internationale Innovationshochburg, welche in internationalen Rankings regelmassig auf den
ersten Platzen rangiert, haben Patente eine bedeutende Rolle. Das Patentsystem ermdéglicht es innovativen Unternehmen, die hohen Investitionskosten zu
tragen, die fur Forschung und Entwicklung notwendig sind. Ohne den Anreiz des Patentsystems gabe es die Schweizer Innovationskraft nicht. Das
Patentsystem ist das Herzstiick des Erfolgs innovativer Schweizer Unternehmen.

In erster Linie méchten wir die Anpassungen im Rahmen der vorangehenden Patentgesetzrevision wiirdigen und dem Bundesrat sowie dem Institut fur
Geistiges Eigentum fur die Ausarbeitung danken. Die Revision diente dem Ziel, Schweizer Innovatorinnen und Innovatoren ein an den Bedurfnissen der
Gesamtwirtschaft ausgerichtetes und mit internationalen Standards kompatibles Patentpriifungsverfahren zur Verfiigung zu stellen. Das urspriinglich
vorgesehene Verbandsbeschwerderecht fiel raus, mit dem grundsatzlichen Prinzip der nicht aufschiebenden Wirkung fir Beschwerden Dritter konnte ein
Kompromiss gefunden werden und die EinfUhrung einer obligatorischen, materiellen Prufung fir das Schweizer Patent wurde sichergestellt. Die wichtigsten
Forderungen der Wirtschaft zur Anpassung der Vorlage wurden somit erfullt.

Die geplante Revision der Patentverordnung setzt die Anderungen im Patentgesetz um und modernisiert das Patenterteilungsverfahren. Dabei werden nicht
nur neue Instrumente wie die fakultative Vollprifung, eine obligatorische Recherche und die Verwendung englischsprachiger Unterlagen eingefuhrt, sondern
auch bestehende Digitalisierungshirden abgebaut. Ziel ist es, den elektronischen Austausch mit dem Eidgendéssischen Institut fir Geistiges Eigentum zu
erleichtern und die Patentverordnung an internationale Standards sowie moderne Anforderungen anzupassen. Davon profitieren insbesondere innovative
KMU in der Schweiz, da ihnen ein effizienteres, international anschlussfahiges und digitalisiertes Patenterteilungsverfahren zur Verfigung steht.

scienceindustries begriisst und unterstiitzt die vorgesehene Revision der Patentverordnung.

Wir bedanken uns flr die Berlicksichtigung unserer Stellungnahme und stehen Ihnen fiir weitere Ausfiihrungen gerne zur Verfliigung.

DF.ySte'phan Mumenthaler, Direktor Noél Palushaj, Experte Wirtschaftspolitik und BFI
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swiss technology transfer association
CH-3000 Bern
Tel.: +41 79 232 19 23

office@switt.ch

swiss technology transfer association “switt ch

swiTT — swiss technology transfer association — 3000 Bern
Federal Department of Justice and Police

Legal Affairs Section

CH-3003 Bern

Bern, June 26, 2025

Subject: Consultation on the Draft Revision of the Patent Ordinance

Dear Madam, Dear Sir,

The Swiss Technology Transfer Association (swiTT), which includes technology-transfer
professionals at universities, universities of applied sciences, public research institutes and
hospitals, welcomes the opportunity to comment on the proposed total revision of the Patent
Ordinance. The draft brings a compulsory prior-art search, an optional substantive examination,
fully digital procedures, acceptance of English-language specifications, a broader claim
allowance before surcharges, the replacement of opposition by appeal to the Federal Patent
Court and a separate register for supplementary protection certificates.

The compulsory prior-art search stands out as the most significative element for our community.
By delivering an objective assessment of existing technologies and the state of the art, the
search will promote clearer patentability decisions and ultimately more robust Swiss patents.
Equally valuable is the possibility to request a full examination of novelty and inventive step
when higher legal certainty is required, for example, ahead of major investment rounds or
licensing negotiations, while still allowing applicants to follow the faster, cost-efficient
registration route if that better suits their needs.

The move to accept technical documents in English removes a significant translation burden
and reflects the working language of science. We expect this change to speed up filings and
reduce expenses (such as translation costs) for both universities and start-ups’.

Within the Swiss academic ecosystem, academic institutions are already facing growing
financial constraints. In this context of reduced support (an example is the elimination of the
prior art search service previously provided by the IPI at favorable conditions), it is essential that
the revised law does not further increase costs and administrative burdens?, which shall remain
affordable for Swiss innovation actors. In particular, the costs associated with patent filing,
prosecution, and the now mandatory prior art search, many of which remain unknown or difficult

1 we noticed an inconsistency between article 3, which allows all three official Swiss languages, and articles 137 and 142, which
limit proceedings to French and German for international applications at the IPI.

2 the requirement for applicants to provide a copy of the priority document with the IPI as designated office (art. 148) is a further
administrative burden. We understand that, with a reference to Article 53.6, this could be done via WIPO's Digital Access Service
(DAS), allowing IPI to retrieve the document of priority directly from the original filing office. This would avoid unnecessary
administrative steps and costs for the applicants in Switzerland.
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to anticipate under the current revision, shall not become barriers to innovation for universities
and start-ups.®.

We thus welcome the alignment of the basic fee with up to fifteen claims, rather than the current
ten, bringing Swiss practice in line with the European Patent Convention and lowering initial
costs for inventions that need a broader claim set to secure adequate protection.

Finally, transferring the opposition procedure to the specialized Federal Patent Court should
streamline dispute resolution and concentrate technical expertise in a single forum.

swiTT supports the modernizing direction of the draft and remains available for further

consultation as the revision progresses.

Best Regards,

Afarln

Andrea Foglia Matthias Kuhn
Member of the Board swiTT President swiTT

3 SPC annuities paid fully in advance remain non-reimbursable even after revocation or nullity, as Article 19 applies only to
patent/patent application annuities.
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18. August 2025

Vernehmlassung zur Totalrevision der Patentverordnung (PatV)
Consultation relative a la révision totale de I'ordonnance sur les brevets (OBI)
Consultazione relativa alla revisione totale dell’ordinanza sui brevetti (OBI)

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

Organisation / Organisation / Organizzazione swissuniversities

Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) Magali Mari, +41 31 335 07 36, magali.mari@swissuniversities.ch
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail)

Adresse / Adresse / Indirizzo Effingerstrasse 15, 3001 Berne

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

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a Rechtsetzung@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format Word
par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Nous vous en remercions.

Vi invitiamo a inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung@ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti in un documento Word. Grazie per la collaborazione.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

swissuniversities remercie le Département fédéral de justice et police de lui donner la possibilité de prendre position dans le cadre de la procédure de
consultation sur la révision totale de 'ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI).

De maniere générale, swissuniversities accueille favorablement la révision totale de 'OBI et considére comme une avancée positive — malgré une légere
hausse des colts attendue — les efforts visant a accroitre la sécurité juridique et la transparence, ainsi qu'a simplifier la procédure d'octroi des brevets. Le
rapprochement avec les normes internationales, notamment le systéme européen des brevets, facilite I'exploitation internationale des innovations. La
possibilité de soumettre des documents techniques en anglais est largement saluée : elle permet de réduire les efforts de traduction, les charges
administratives et les erreurs potentielles. swissuniversities voit également la numérisation des processus de maniére positive. Les modifications prévues
(notamment la facilitation des échanges électroniques, la gestion moderne des données et la réduction d’obstacles formels) contribuent de maniéere
importante a accélérer les procédures, a accroitre la transparence et a promouvoir les processus d'innovation. Un systéme de brevets numérisé permet non
seulement de favoriser le transfert de connaissances entre les hautes écoles et I'économie, mais également de renforcer la compétitivité internationale du
paysage suisse des hautes écoles.

Toutefois, la révision de la loi sur les brevets d’inventions (loi sur les brevets, LBI) et la révision totale de I'OBI soulévent certaines préoccupations que
swissuniversities tient a mettre en évidence. Bien qu’il soit encourageant de constater qu'il existe désormais en Suisse la possibilité d'enregistrer un brevet
entierement examiné (notamment avec l'introduction d'une recherche obligatoire et d'un rapport sur I'état de la technique pour chaque demande), il est
regrettable que le brevet suisse non examiné sur un objet non recherché ne soit plus disponible suite a la révision de la LBI. Ce brevet est trés apprécié car
il offre une procédure d’octroi rapide a des codts relativement faibles.

Dans ce qui suit, swissuniversities attire I'attention sur certains articles de I'OBI révisée, en soulignant les points positifs et critiques, ainsi que les aspects
qui nécessitent des modifications.

swissuniversities remercie le Département fédéral de justice et police de I'attention portée a sa prise de position et de considérer ses retours et
contributions. En cas de questions, Madame Magali Mari (collaboratrice scientifique au Secrétariat Général de swissuniversities) se tient volontiers a
disposition.

2/4



Muster

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

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

PatV / OBl / OBI
Art. 3, al. 1

1 Les documents adressés a
I'IPI doivent étre rédigés
dans une langue officielle
suisse. Les piéces
techniques initiales peuvent
étre déposées dans
n’importe quelle langue.
Lorsqu’elles ne sont pas
déposées dans une langue
officielle suisse ou en
anglais, une traduction doit
étre produite ultérieurement.

Cette modification est bienvenue.

Art. 43, al. 1

1 Les quinze premieres
revendications formulées
dans une demande de
brevet sont exemptes de
taxes. Une taxe de
revendication est due pour
chaque revendication
supplémentaire.

L’introduction de frais de revendication a partir de la 16e revendications (au lieu de la 11e
actuellement) est bienvenue et contribue a maintenir les colts modérés.

Art.81,al. 1&2

1 Lorsque le demandeur n’a
pas payé la taxe de dépdt ou
la taxe de recherche (art. 30,
al. 2), I'lPI l'invite a le faire
dans le délai prévu a l'al. 2, a
condition de disposer des
informations pour le joindre.

2 Le demandeur peut payer
ces taxes dans le délai d’un
mois a compter du dépét des

pieces. Si les pieces ont été

La version en vigueur de I'OBI
est jugée préférable a la version
révisée.

Il est important de souligner que cette modification raccourcit significativement les délais de
paiement des taxes de dépét. Actuellement, les taxes peuvent étre payées jusqu’a 14 mois
apreés le dépét pour une recherche nationale et jusqu’a 6 mois pour une recherche
internationale. Désormais, elles doivent étre payées au plus tard 1 mois aprés le dépbt. Le
demandeur doit ainsi supporter dans le mois suivant le dép6t de la demande des frais plus
élevés qu'aujourd'hui.
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Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

déposées en plusieurs
parties, le délai court a partir
du moment ou la premiére
partie a été déposée.

Art. 87

Une recherche est effectuée
pour chaque demande de
brevet. Elle sert de base a
I'établissement du rapport
sur I'état de la technique
pertinent.

Les versions en vigueur de la
LBI et de 'OBI comportent des
avantages qui n’apparaissent

plus avec les versions révisées.

Sur le fond, il est encourageant de constater qu'il existe désormais en Suisse la possibilité
d'enregistrer un brevet entierement examiné. En effet, l'introduction d'une recherche
obligatoire et d'un rapport sur I'état de la technique pour chaque demande, ainsi que I'option
d'un examen complet, sont des améliorations bienvenues. Toutefois, le brevet suisse non
examiné sur un objet non recherché disponible aujourd'hui est trés apprécié car il offre une
procédure de délivrance rapide a des colts relativement faibles. Un tel droit de propriété
intellectuelle enregistré peut également étre un atout en tant que valeur patrimoniale pour les
statistiques, a des fins fiscales et dans diverses négociations. Cette option devrait donc étre
maintenue.

Art. 87

Une recherche est effectuée
pour chaque demande de
brevet. Elle sert de base a
I’établissement du rapport
sur I'état de la technique
pertinent.

Art. 88

1 L’IPI établit le rapport sur
I'état de la technique en se
fondant:

a. sur les résultats de la
recherche;

b. sur les piéces techniques,
modifiées le cas échéant en
vertu des art. 70 a 83.

2 Lorsqu’une priorité est
revendiquée ou corrigée
apres le début de la
recherche, elle n’est pas
prise en considération pour
I'établissement du rapport
sur I'état de la technique.

Les articles 87 et 88 devraient
étre formulés de maniére a
autoriser une recherche par
I'Office européen des brevets.

La révision de la LBI ne mentionne pas explicitement la possibilité de demander une
recherche de type international (suite a la suppression de l'alinéa 5, lettre b, de l'article 59,
LBI). Ce type de recherche présente des avantages et devrait étre maintenu. Les articles 87
et 88 de 'OBI révisée devraient étre formulés de maniére a autoriser une recherche par
I'Office européen des brevets. A priori, cela n'est pas contraire & |'article 57a de la LBI révisée,
qui stipule que I'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) assure I'établissement et la
publication d'un rapport. A notre avis, cela n'empéche pas I'lPI de mandater 'OEB pour
effectuer une recherche.

Si des demandes ultérieures sont envisagées sur la base d'une demande prioritaire suisse, la
recherche effectuée par 'OEB (recherche de type international) fournit une bonne indication
précoce des perspectives de délivrance des demandes ultérieures, par exemple dans le
cadre de la procédure PCT ou devant I'OEB. La qualité de la recherche de 'OEB jouit d'une
excellente réputation internationale et est donc pertinente et utile pour déterminer la stratégie
de dépbt. De plus, les résultats de la recherche sont reconnus en cas de demande EP ou
PCT ultérieure, et les taxes sont remboursées. A I'heure actuelle, il n’est pas encore garanti
qu’il en sera de méme dans le cas de recherche effectuée par I'lPI et cela risque d’entrainer
des colts plus élevés pour les demandeurs. Dans ce contexte, il est souhaitable de maintenir
cette option, au moins temporairement.
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Pfaffli, Sabrina

Von: DOLESCHAL Ralph <ralph.doleschal@unifr.ch>

Gesendet: Freitag, 22. August 2025 17:09

An: Rechtsetzung

Betreff: Vernehmlassungsverfahren zur Totalrevision der Verordnung Gber die
Erfindungspatente

Sehr geehrte Damen und Herren

Besten Dank fir die Einrdumung der Maoglichkeit, im Rahmen der Vernehmlassung 2024/95 Stellung zum Entwurf der Totalrevision
der Patentverordnung nehmen zu dirfen.

Die Universitat Freiburg unterstitzt die von swissuniversities eingereichte Vernehmlassungsantwort und verzichtet folglich darauf,
eine eigene separate Stellungnahme einzureichen.

Freundliche Grisse,
Ralph Doleschal

Université de Fribourg

Rectorat

Dr. iur. Ralph Doleschal, avocat
Secrétaire général

Av. de I'Europe 20

1700 Fribourg

026 300 70 04
ralph.doleschal@unifr.ch

Von: Rechtsetzung <Rechtsetzung@ipi.ch>

Gesendet: mercredi, 30 avril 2025 16:18

An: info@die-mitte.ch; info@edu-schweiz.ch; vernehmlassungen@evppev.ch; info@fdp.ch; gruene@gruene.ch;
schweiz@grunliberale.ch; lorenzo.qguadri@mattino.ch; info@mcge.ch; gs@svp.ch; franziska.tlach@spschweiz.ch;
verband@chgemeinden.ch; info@staedteverband.ch; info@sab.ch; info@economiesuisse.ch;
bern@economiesuisse.ch; luc.schnurrenberger@economiesuisse.ch; info@sgv-usam.ch; verband@arbeitgeber.ch;
info@sbv-usp.ch; office@sba.ch; info@sgb.ch; politik@kfmv.ch; info@travailsuisse.ch; direktion@bger.ch;
kanzlei@bvger.admin.ch; kanzlei@bpatger.ch; info@scnat.ch; acsi@acsi.ch; mzardi@zardi.ch; postmaster@aippi.ch;
president@aropi.ch; rektorat@bfh.ch; info@fhgr.ch; karin.hiltwein@fhnw.ch; info@ost.ch; info@fer-sr.ch; info@fhs.ch;
info@frc.ch; schweiz@greenpeace.org; info@grip-pharma.ch; info@hes-so.ch; info@hslu.ch;
christoph.gasser@valfor.ch; info@kalaidos-fh.ch; info@konsum.ch; kmu-forum-pme@seco.admin.ch; mail@Iles-ch.ch;
management@khp-law.li; kontakt@publiceye.ch; info@saphw.ch; info@satw.ch;
francois.meienberg@prospecierara.ch; info@gentechfrei.ch; info@scienceindustries.ch; info@kmuverband.ch;
info@konsumentenschutz.ch; info@intergenerika.ch; info@swissict.ch; info@swissbiotech.org;
info@swissmechanic.ch; office@switt.ch; info@switzerland-innovation.com; martina.weiss@swissuniversities.ch;
info@tek-kmu.ch; stefano.nigsch@unibas.ch; cyrill.rigamonti@iwr.unibe.ch; Rectorat <rectorat@unifr.ch>;
Jacques.DeWerra@unige.ch; rektorat@unilu.ch; daniel.kraus@unine.ch; david.schneeberger@unisg.ch; info@usi.ch;
secretariat.general@unil.ch; Ist.hilty@rwi.uzh.ch; Lst.thouvenin@ius.uzh.ch; praesidentin@vespa.swiss;
info@interpharma.ch; president@acbis.ch; s.brupbacher@swissmem.ch; info@vips.ch; mail@vsp.ch;
rektorat@zhaw.ch

Betreff: Er6ffnung des Vernehmlassungsverfahrens betreffend die Totalrevision der Patentverordnung

Sehr geehrte Damen und Herren



In der Beilage senden wir Ihnen das Begleitschreiben zur Er6ffnung des Vernehmlassungsverfahrens betreffend die
Totalrevision der Patentverordnung.

Die Vernehmlassungsunterlagen kdnnen bezogen werden lber die Internetadresse:
https://www.fedlex.admin.ch/de/consultation-
procedures/ongoingitthttps://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2024/95/cons 1

Freundliche Grisse

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

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci-joint la lettre d’accompagnement concernant I'ouverture de la procédure de
consultation relative a la révision totale de I'ordonnance sur les brevets.

Le projet et le dossier mis en consultation sont disponibles a I'adresse Internet
https://www.fedlex.admin.ch/fr/consultation-
procedures/ongoing#https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2024/95/cons 1

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, I’expression de nos salutations distinguées.

Droit & Affaires internationales
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Stauffacherstrasse 65/59g | CH-3003 Berne

WWW.ipi.ch

Gentili Signore, egregi Signori,

vi trasmettiamo in allegato la lettera d’accompagnamento relativa all’apertura della procedura di consultazione
concernente la revisione totale dell’'ordinanza relativa ai brevetti d’invenzione.

La documentazione relativa alla consultazione e disponibile al seguente indirizzo Internet
https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-
procedures/ongoingitthttps://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2024/95/cons 1

Distinti saluti

Diritto & Affari internazionali
Istituto Federale della Proprieta Intellettuale
Stauffacherstrasse 65/59g | CH-3003 Berna

Www.ipi.ch



Vernehmlassung zur Totalrevision der Patentverordnung (PatV)
Consultation relative a la révision totale de ’ordonnance sur les brevets (OBI)
Consultazione relativa alla revisione totale dell’ordinanza sui brevetti (OBI)

Formular zur Erfassung der Stellungnahme

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

Organisation / Organisation / Organizzazione Université de Lausanne

Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) Knowledge Transfer UNIL CHUV (ex-PACTT)
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail) | Alberto Schena

079 556 88 50 — alberto.schena@chuv.ch

Adresse / Adresse / Indirizzo Rte de la Corniche 9B - CH-1066 Epalinges




Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

1. Contexte

Le projet de modification de I'Ordonnance sur le droit des brevets s’inscrit dans un effort de modernisation du droit suisse. Il vise notamment a simplifier
certaines procédures, améliorer I'attractivité du dépot en Suisse, et éliminer certaines incohérences du texte en vigueur, notamment au regard des standards
internationaux, en particulier avec la Convention sur le brevet européen (CBE).

2. Eléments positifs identifiés
a. Dépot des piéces techniques en anglais

La possibilité accrue de déposer les piéces techniques en anglais constitue une évolution trés favorable. Cela reflete les pratiques usuelles dans les dépots
internationaux et allége significativement la charge administrative et financiére pour les déposants, notamment les institutions académiques et les PME actives
dans des domaines innovants.

b. Harmonisation partielle avec la CBE — Délai de réponse plus généreux

L’extension de certains délais procéduraux de 2 a 3 mois aligne la pratique suisse avec celle de 'OEB tout en introduisant une certaine flexibilité favorable
aux déposants. Cette adaptation est pertinente au regard des exigences de qualité et de précision dans la rédaction de revendications et réponses.

c. Rehaussement du seuil de revendications sans surtaxe

L’augmentation du nombre de revendications qu’il est possible de déposer sans surtaxe permettra de réduire les codts initiaux pour les déposants. Cela
améliore la compétitivité de la voie nationale suisse, notamment pour les demandes complexes nécessitant une protection technique étendue.

d. Introduction d’'un examen complet quant au fond (facultatif)

L’introduction d’'un examen complet quant au fond, portant sur la nouveauté et I'activité inventive, représente un progrés considérable pour renforcer la qualité
et la valeur juridique des brevets déposés directement suisses. |l permet de mieux évaluer la validité des titres accordés et de réduire les litiges ultérieurs.

e. Recherche obligatoire et rapport sur I’état de la technique

La généralisation de la recherche d’antériorités pour toutes les demandes de brevet, avec I'établissement d’'un rapport obligatoire sur I'état de la technique,
améliore sensiblement la transparence et I'information des déposants. Cette mesure bénéficie également aux tiers, en facilitant la veille concurrentielle et la
gestion des risques liés a la propriété intellectuelle.

3. Points de vigilance et critiques juridiques
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a. Disparité linguistique entre articles 3 et 14208l
Une incohérence est relevée entre :
o Article 3 : autorise 'usage de foutes les langues officielles suisses pour les demandes de brevet (francais, allemand, italien),

e Articles 137 et 142 : limitent la procédure aux seules langues frangaise et allemande pour les demandes internationales traitées par I'Institut Fédéral
de la Propriété Intellectuelle (IP1) en tant qu’office récepteur ou désigné.

Cette restriction pourrait engendrer une insécurité juridique et une discrimination linguistique contraire aux principes généraux de 'administration fédérale. II
serait pertinent de clarifier la portée de ces articles ou d’harmoniser leur champ d’application avec l'art. 3.

b. Référence erronée dans l’article 154 a la LBI

L’article 154 fait référence au Titre quatriéme de la Loi sur les brevets d’invention (LBI), or ce titre a été abrogé. La référence correcte devrait étre faite au
Titre Septiéme Certificats complémentaires de protection, qui contient les dispositions actuelles pertinentes. Il s’agit d’'une erreur technique qui, si elle
n’est pas corrigée, pourrait créer une difficulté d’interprétation ou une nullité partielle de la norme.

c. Exclusion de la poursuite de procédure pour les traductions facultatives (art. 3 al. 4 et art. 11 al. 1 let. ¢)

Selon l'art. 3 al. 4, lors d’'un dépét d’'une piéce technique en anglais, le titulaire n’est plus obligé de fournir une traduction dans une langue nationale. Le titulaire
peut fournir une traduction de cette pieéce dans les 3 mois a compter de la date de dépdt ou dés I'entrée dans la phase nationale. Toutefois cette disposition
exclut un report du délai. L’exclusion expresse de la poursuite de procédure en cas de non-dép6t d’'une traduction facultative prévue par I'art. 11 al.1 let. ¢
restreint de maniére rigide les droits du déposant. Cette disposition est critiquable en ce qu’elle ne laisse aucune marge de manceuvre alors que la possibilité
de fournir une traduction serait a notre avis opportune a tout moment, notamment dans le cas ou il y aurait un potentiel conflit d’interprétation.

d. Annuités de CCP non remboursables en cas de révocation (article 19)

Lorsqu’un Certificat complémentaire de protection (CCP) est accordé, son titulaire est tenu payer les annuités pour toute la période de validité du CCP (article
164). Or en cas de révocation ultérieure (articles 171 et 175), aucune possibilité de remboursement n’est prévue pour les annuités entiéres payées d’avance
mais non-consommees. L’article 19 étant limité aux remboursements des annuités pour les demandes de brevet et les brevets (voir également le commentaire
du rapport explicatif page 14), cet article n’est pas applicable par analogie pour les CCP. Nous proposons de modifier I'article 19 afin de comprendre le
remboursement des annuités pour les CCP.

e. Obligation de fournir le document de priorité (Art. 148 OBI).

Dans la mesure ou I'lPI, 'OEB (Office Européen des Brevets) et ’TOMPI (Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle) ont une plateforme d’échange
de documents (DAS), il est étonnant que le demandeur doive fournir une copie du document de priorité. Il serait donc utile de prévoir la possibilité pour I'lPI
d’aller rechercher ce document dans le systéeme de TOMPI ou de 'OEB pour éviter un surco(t au titulaire pour la production d’'un document déja disponible.
La méme procédure est déja appliquée par 'OEB. Voir a ce titre la notice A 84 relative a la la Convention sur le brevet européen : OJ EPO 2021, A84 — Notice
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from the European Patent Office dated 13 November 2021 concerning priority document exchange between the European Patent Office and the US Patent
and Trademark Office, the Korean Intellectual Property Office and the China Intellectual Property Administration.

4. Conclusion

Dans 'ensemble, le projet d’'ordonnance comporte des améliorations notables pour les utilisateurs du systéme de brevet suisse. Il renforce I'attractivité de la
voie nationale tout en assurant une meilleure convergence avec le droit européen. Toutefois, les points mentionnés ci-dessus méritent une attention particuliére
dans la suite du processus législatif, notamment afin d’éviter toute contradiction interne ou inconstitutionnalité potentielle. Il est recommandé aux autorités
cantonales concernées de signaler ces aspects dans le cadre de la consultation.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli

Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
PatVv / OBI/ OBI

Formulation actuelle :

« le demandeur peut produire a

titre facultatif, dans les 3 mois a

compter de la date de dépdt ou

dés l'entrée dans la phase

nationale (art. 147), une

traduction dans une langue Dans la mesure ou la traduction des piéces techniques rédigées en anglais sont produites a
Art. 3 al. 4 officielle suisse. » titre facultative, nous proposons que ces piéces facultatives puissent étre produites a tout

Formulation proposée :
« le demandeur peut produire a
titre facultatif-danstes-3-mois-a
A
E[E“”’E!,ts’!e,s 'a[ sate! EE!EE’EEI ot
nationale{art—147); une
traduction dans une langue
officielle suisse. »

moment.

Art. 11 al. 1let. c

Formulation proposée :
Suppression de la lettre ¢

Dans la mesure ou la traduction des piéces techniques rédigées en anglais sont produites a
titre facultative, nous proposons que ces piéces facultatives puissent étre produites a tout
moment.

Art. 19 al. 1 etal. 2

Formulation actuelle :

« 1 Lorsque I'lPI radie un brevet
du registre des brevets, il
restitue:

(...)

2 Lorsqu’une demande de
brevet est retirée dans sa
totalité, rejetée ou déclarée
irrecevable »

Formulation proposée :

«1 Lorsque I'lPI radie un brevet
du registre des brevets ou un
certificat complémentaire de

Lorsqu’un Certificat complémentaire de protection (CCP) est accordé, son titulaire est tenu
payer les annuités pour toute la période de validité du CCP (article 164). Or en cas de
révocation ultérieur (article 171 et 175), aucune possibilité de remboursement n’est prévue pour
les annuités entiéres payées d’avance mais non-consommeées. L’article 19 étant limité aux
remboursements des annuités pour les demandes de brevet et les brevets (voir également le
commentaire du rapport explicatif page 14), cet article n’est pas applicable par analogie pour
les CCP. Nous proposons dés lors que cette disposition soit modifiée comme indiqué.
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Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

protection du registre des
certicicats, il restitue:

(...)

2 Lorsqu’une demande de
brevet ou un certificat
complémentaire de protection
est retiré dans sa totalité, rejeté
ou déclaré irrecevable »

Art. 137 al. 2

Formulation actuelle :

« 2 L’IPI adopte la langue dans
laquelle se déroule la procédure
devant 'OEB. S’il s’agit

de l'anglais, la langue de la
procédure est l'allemand a
moins que le titulaire du brevet
ne requiéere que la procédure se
déroule en francais. »
Formulation proposée :

« 2 L’IPI adopte la langue dans
laquelle se déroule la procédure
devant 'OEB. S’il s’agit

de l'anglais, la langue de la
procédure est l'allemand a
moins que le titulaire du brevet
ne requiere que la procédure se
déroule dans une langue
officielle suisse »

Cette formulation évite une insécurité juridique et une discrimination linguistique contraire aux
principes généraux de 'administration fédérale

Art. 138

Formulation actuelle :

« indication ‘CH/’ suivi du
numeéro de brevet. »
Formulation proposée :

« indication ‘CH/’ suivi du
numeéro de brevet et de
l'indicateur du statut. »

Dans le Rapport explicatif a la page 55, il est indiqué que cela correspondrait par exemple au
numéro CH/EP156112 B2; mais le suffixe B2 n’est pas considéré comme un numéro de
brevet, il s’agit d’un indicateur de statut. Si I'indicateur de statut doit faire partie du Signe du
brevet, nous proposons la modification indiquée.

Art. 142 al. 2

Formulation actuelle :
« 2 L’IPI correspond avec le

Cette formulation évite une insécurité juridique et une discrimination linguistique contraire aux
principes généraux de 'administration fédérale
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Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
demandeur en frangais ou en
allemand »
Formulation proposée :
« L’IPI correspond avec le
demandeur dans une langue
officielle suisse ou dans la
langue de la procédure
conformément a l'article 3 alinéa
1 OBI. »
Dans la mesure ou I'lPI, TOEB (Office Européen des Brevets) et TOMPI (Organisation
mondiale de la Propriété Intellectuelle) ont une plateforme d’échange de documents (DAS), il
est étonnant que le demandeur doive fournir une copie du document de priorité. Il serait donc
utile de prévoir la possibilité pour I'lPI d’aller rechercher ce document dans le systéme de
Formulation actuelle : I'OMPI ou de 'OEB pour éviter un surco(t au titulaire pour la production d’'un document déja
« 1 Pour revendiquer un droit de | disponible. La méme procédure est déja appliquée par 'OEB.
Art. 148 priorité, le demandeur doit A la place d’une obligation générale pour le déposant de produire le document de priorité,
) produire le document de nous proposons de laisser la faculté a I'lPl de demander une copie de ce document pour les
priorité (art. 53, al. 1) a I'lPI dans | institutions avec lesquelles il y a un accord en place pour I'échange automatique
le délai prévu a l'art. 147, al 1. » | d’'informations. Voir a ce titre la notice A 84 relative a la la Convention sur le brevet européen :
OJ EPO 2021, A84 — Notice from the European Patent Office dated 13 November 2021
concerning priority document exchange between the European Patent Office and the US
Patent and Trademark Office, the Korean Intellectual Property Office and the China
Intellectual Property Administration.
Formulation actuelle :
« 3 Les autres dispositions de la
présente ordonnance sont
applicables a moins que le titre
4 LBl ou le présent titre n’en
Art 154 al. 3 disposent autrement. » La référence actuelle est erroné. Notre proposition de formulation permet de se référer au bon

Formulation proposée :

« 3 Les autres dispositions de la
présente ordonnance sont
applicables a moins que le titre
septiéme LBI ou le présent titre
n’en disposent autrement. »

titre dans la LBI.
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VESPA /ACBSE

Verband der freiberuflichen Europdischen und Schweizer Patentanwilte

Association des conseils en brevets suisses et européens de profession libérale

Dr. Antje Rey

Per Email: c/o E. Blum & Co. AG
. Franklinturm

Rechtsetzung@ipi.ch Hofwiesenstrasse 349
CH — 8050 Ziirich

Tel: +41 43 222 56 00

E-Mail 1: praesidentin@vespa.swiss
E-Mail 2: arey@eblum.ch
WWW.Vespa.swiss

Zirich, 21. August 2025

Vernehmlassung 2023/63: Vorentwurf der Revision des Bundesgesetzes liber die
Erfindungspatente

Sehr geehrter Herr Pfister
Sehr geehrter Herr Bigler
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf das Schreiben vom 30. April 2025 und bedanken uns, dass wir Gelegenheit
erhalten haben, uns zur geplanten Totalrevision der Patentverordnung (PatV) zu dussern.

VESPA begrisst die geplante Totalrevision ausdriicklich und unterstitzt die vorgeschlagenen
Anderungen weitestgehend. In der Beilage finden Sie die Stellungnahme des VESPA zu einigen
Punkten der Vernehmlassungsvorlage, die uns wichtig erscheinen. Diese Punkte wurde in einer
gemeinsamen Arbeitsgruppe mit VIPS/ACBIS, INGRES, LES, VSP, AROPI, LIPAV und AIPPI abgestimmt.
Fir allfallige Rickfragen stehe ich gerne zur Verfligung.

Mit freundlichen Grussen,

Nk [abwesend]
arti ilming i.Vv. fur Dr. Antje Rey

Vizeprdsident VESPA/ACBSE Présidentin VESPA/ACBSE

Antwortformular



Vernehmlassung zur Totalrevision der Patentverordnung (PatV)
Consultation relative a la révision totale de I'ordonnance sur les brevets (OBI)
Consultazione relativa alla revisione totale dell’ordinanza sui brevetti (OBI)

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

Organisation / Organisation / Organizzazione VESPA

(Verband der freiberuflichen Europaischen und Schweizer Patentanwalte)

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

Adresse / Adresse / Indirizzo c/o E. Blum & Co. AG

praesidentin@vespa.swiss

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

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a Rechtsetzung@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format Word
par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Nous vous en remercions.

Vi invitiamo a inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung@ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti in un documento Word. Grazie per la collaborazione.
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Alilgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

In Art. 87 EPatV sollte weiterhin die Méglichkeit vorgesehen werden, dass Anmelderinnen beantragen kénnen, die Recherche in Form einer Recherche
internationaler Art im Sinne des bisherigen Art. 59, Abs. 5, lit. b) PatG durchzufiihren. Die Option, eine Recherche internationaler Art zu beantragen, ist fur
Anmelderinnen interessant, da damit eine Riickerstattung der Recherchengebiihr flir eine nachfolgende internationale oder europaische Patentanmeldung
moglich ist und bezlglich des Europaischen Patentamts als Recherchenbehdrde fiir nachfolgende Patentanmeldung eine Sicherheit Giber den Ausgang der
Recherche besteht. Wir bedauern, dass diese Mdglichkeit nicht behalten worden ist.

Kleinsendungen (bisher Art. 112a, 112d) sind in der revidierten VO nicht mehr erwahnt. AS 2025 376 - Verordnung uber die Einflihrung eines vereinfachten

Verfahrens zur Vernichtung von Kleinsendungen im Immaterialglterrecht | Fedlex. Es ist unklar, welche Erfahrungen zu dieser Streichung gefiihrt haben.
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Bemerkungen zu einzelnen Artikeln / Remarques par rapport aux différents articles / Osservazioni sui singoli articoli

Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

PatVv / OBI/ OBI

Art. 11lit. b, ¢, d, i, j, m,
0,0,8,U

Ersatzlose Streichung; jedenfalls aber
Streichung von lit. qund s

Generell: Weiterbehandlung ist ein einfaches Rechtsmittel, einen Rechtsverlust zu
heilen. Sie sollte daher anmelderfreundlich ausgestaltet sein und gleichzeitig den
Schutz von Dritten ausreichend berticksichtigen. Dritte werden durch die
Ausschlussfrist von 6 Monaten nach Art. 46a Abs. 2 PatG ausreichend geschitzt.
Die Prifung eines Weiterbehandlungsantrags durch das IGE ist einfach, weil
lediglich drei Punkte zu prifen sind (fristgerechte Einreichung, Nachholung,
Zahlung der Gebuhr). Zudem ist die Praxis betreffend Wiedereinsetzung derart
streng, dass solche Antrage fast ausnahmslos aussichtslos sind. Die
Weiterbehandlung stellt somit meist das einzige Rechtsmittel bei einem
Rechtsverlust dar, weshalb diese aufgeweitet und nicht beschrankt werden sollte.

Die Weiterbehandlung entspricht zudem der Praxis, auf notwendige Handlungen
mehrfach hinzuweisen. Technische und menschliche Unsicherheiten bei der
Zustellung (z. B. per E-Mail) sowie alltéagliche Griinde fir Versaumnisse
rechtfertigen die Beibehaltung dieses Instruments — insbesondere im
internationalen Kontext und zugunsten von KMUs. Missbrauch wird durch
Gebuhren und kurze, aber angemessene Reaktionsfristen verhindert. Die mit der
Weiterbehandlung verbundene Unsicherheit fiir die Offentlichkeit ist geringer als
bei der Wiedereinsetzung und im Vergleich zur Prifungsdauer oder maximalen
Patentlaufzeit vernachlassigbar.

Auch im européaischen Recht wurde die Weiterbehandlung ausgeweitet. Besonders
Fristen, die ohne behoérdlichen Hinweis zu laufen beginnen, sind fiir unerfahrene
Anmelder risikoreich. Die Weiterbehandlung sollte deshalb als Regelfall gelten und
nur ausgeschlossen werden, wenn konkrete, schwerwiegende Griinde
dagegensprechen oder die Aktion auf andere Art heilbare oder auch
vernachlassigbare Konsequenzen hat. Insgesamt tragt die Weiterbehandlung
auch zur Entlastung des IGE bei, indem sie aufwendige
Wiedereinsetzungsverfahren verhindert. Eine Ausweitung der Ausnahmen
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Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

erscheint daher weder notwendig noch sachlich gerechtfertigt.

Zu Litera q und s: Die Weiterbehandlung flhrte in der Vergangenheit zu keinen
signifikanten Verfahrensverzégerungen.

Litera q: Mit dem Ausschluss erfolgt eine Rechtsdivergenz zum EPU. Nach dem
EPU sind die fiir den Eintritt in die europaische Phase vorzunehmenden
Handlungen nach Regel 159 EPU im Sinne von Art. 121 EPU weiterbehandelbar.
Dies fiihrt zumindest teilweise zu unerwiinschten und ungerechtfertigten
Divergenzen zum EPU.

Art. 35 Abs. 7

Korrektur eines Schreibfehlers: "es sind
technischen Bezeichnungen"

Art. 37 Abs. 1

Streichung: "In der Einleitung-der
Beschreibung (...)"

Art. 37 Abs. 1 bezieht sich auf die Einleitung der Beschreibung und verlangt u.a.,
dass anhand der Einleitung bereits die Losung der Erfindung verstanden werden
kann und dort auch vorteilhafte Wirkungen der Erfindung angegeben werden.
Ublicherweise wird unter der Beschreibungseinleitung einer Patentanmeldung der
bisherige Stand der Technik angegeben (analog Regel 42 (1) b) EPU). Erst
danach werden die Aufgabe, Losung in vorteilhafte Wirkungen angegeben (Regel
42 (1) c) EPU). Es scheint daher unklar, was vorliegend mit der "Einleitung der
Beschreibung" gemeint ist bzw. dieser Begriff steht im Widerspruch zum (blichen
Verstandnis. Auch Regel 42 EPU kennt diesen Begriff nicht und spricht
ausschliesslich von der "Beschreibung".

Art. 37 Abs. 1 lit. ¢

Streichung: (...),dabei-sollen-auch-die
Fundstellen-angegeben-werden, (...)"

Es gibt keinen Grund, in Bezug auf die Fundstellen eine strengere Formulierung zu
verwenden als beim EPU. Nicht fiir jeden Stand der Technik gibt es eine zitierbare
Fundstelle (bspw. nicht bei Vorbenutzungen). Dementsprechend ist im EPU kein
Zwang zur Zitierung einer Fundstelle vorgesehen.

Art. 38

Erganzung um einen neuen Abs. 3: "Hat
die Anmelderin nicht bis zum Anmeldetag
ein den Erfordernissen des Absatzes 1
entsprechendes Sequenzprotokoll

Gemass Abs. 1 muss die Beschreibung das Sequenzprotokoll enthalten. Ein nach
dem Anmeldedatum eingereichtes Sequenzprotokoll ist aber gemass Abs. 2
explizit nicht Bestandteil der Beschreibung. Die Rechtsfolge ist unklar. Das ist
unbefriedigend. Ein Rechtsbehelf analog zu R. 30 Abs. (3) EPU ist vonnéten, ggf.
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Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
eingereicht, so fordert das IGE sie auf, ein gegen Bezahlung einer Verwaltungsgebdhr.
solches Sequenzprotokoll nachzureichen
und die Gebuhr fir die verspatete
Einreichung zu entrichten. Reicht die
Anmelderin das erforderliche
Sequenzprotokoll nicht innerhalb von zwei
Monaten nach dieser Aufforderung unter
Entrichtung der Gebuhr fir verspatete
Einreichung nach, so wird die Anmeldung
zurtiickgewiesen."
Streichung des letzten Satzes von Absatz 3
:’iﬁléémiﬂggd;%i?f?:i‘)efacr?lf?sq['?und Die Formulierung "gelten erst mit als eingereicht" ist unklar. Gemeint ist wohl
Ersetzung durch einen neuen Absatz 4: " gelten erst als eingereicht".
Egg:;%?l d:rga'?enr:?aerlge?s (t;‘ren ;ﬂ?::r:e:;ech Es ist unnétig belastend, wenn bei jeder Bescheidserledigung die
dem Prijfgn sabschlusps innerhalb der Frist Anspruchsgebihren bezahlt werden sollten. Zudem kénnen die Rechtsfolgen
des Art 109%1) die Anspruchsaebiihren gravierend sein, wenn z.B. ein Teil der Anspriiche, die in einem Verfahrensschritt
Art. 43 Abs. 3 bezahlt.werden WerdeFr)l die 9 eingereicht wurden, als nicht eingereicht gelten, mit unter Umstanden
Anspruchsgebiihren nicht bezahlt, fordert beschrankten Moéglichkeiten zur Heilung.
idn?qselrﬁaﬁbdgng?r\?:rlgfg%aau:’ glszstiten Frist Der Vorschlag im neunen Absatz 4 entspricht R. 71 EPU, mit Ausnahme der
7u bezahlen. Bezahlt die An%nelderin die Rechtsfolge. Da die Weiterbehandlung stark beschrankt ist, sollte bei
Anspruchsgébijhren nicht oder nur Nichtbezahlung eine Aufforderung mit Fristsetzung erfolgen.
Le;‘:,;?lltsaen,s;?uvgﬁ;d\?grr?llz ttitt):rrlz::hgen Dies bedeutet auch fur das IGE einen zusatzlichen administrativen Aufwand.
gestrichen."
Das zwingende Erfordernis, "Symbole" von chemischen Formeln in der
Zusammenfassung zu erlautern, ist unverstandlich. Die Syntax chemischer
Streichuna des letzten Satzes: "Hhre Formeln, beispielsweise gemass der IUPAC-Nomenklatur, ist dem Fachmann
Art. 44 Abs. 3 9 N ' zweifellos bekannt; siehe hierzu auch Art. 35 Abs. 6.-Dieses Erfordernis bringt

Symbole-sind-zu-erlautern.”

keinen Zusatznutzen und flhrt nur zu unndtig langen Zusammenfassungen.
Die analoge Regelung in R. 47(2) EPU hinsichtlich chemischer Formeln in der
Zusammenfassung enthalt ein solches Erfordernis nicht. Es ist nicht ersichtlich,
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Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

dass das in der Praxis des EPA jemals zu Problemen geflihrt hatte.

Art. 60 Abs. 1

Streichung: "Bei Erfindungen nach Artikel
49a PatG sind in-der-Beschreibung

anzugeben:"

Art. 60 Abs. 1 erfordert, dass die genetische Ressource und ihre Quelle "in der
Beschreibung" anzugeben sind. Das ist einerseits problematisch und andererseits
ist die Angabe dieses konkreten Ortes fiir die Angabe unnétig.

Problematisch ist es deshalb, weil die Beschreibung Teil der urspringlich
eingereichten technischen Unterlagen ist (Art. 49 Abs. 2 lit. b PatG; Art. 74 EPatV).
Die urspriinglich eingereichten technischen Unterlagen diirfen nicht so geandert
werden, dass der Gegenstand des geanderten Patentgesuchs iber den Inhalt der
urspringlich eingereichten technischen Unterlagen hinausgeht (Art. 58 Abs. 2
PatG). In praktisch allen Fallen sind die Angaben Uber die genetische Ressource
nicht in den urspriinglich eigereichten technischen Unterlagen enthalten, sondern
werden auf Aufforderung des IGE im Prifungsverfahren erganzt. Konkret wird am
Ende der Beschreibung ein Absatz mit dieser Angabe erganzt, der mit einer
fortlaufenden Absatznummerierung versehen ist. Es findet sich also dann eine
Angabe in der Beschreibung, die in den urspringlich eingereichten technischen
Unterlagen nicht enthalten war. Diese Anderung ist prima facie unzulssig im
Lichte von Art. 58 Abs. 2 PatG.

Art. 60 Abs. 5

Erganzung eines weiteren Satzes: "(...).
Die Erklarung wird in das Aktenheft
aufgenommen."

Es ist unklar, wie die schriftliche Bestatigung geméass Abs. 5 der Offentlichkeit
zuganglich gemacht wird. Typischerweise wird diese Bestatigung wohl im Rahmen
einer Amtsbescheidserwiderung abgegeben; sie wird somit nach unserem
Verstandnis Uber Einsicht in das Aktenheft zuganglich.

Art. 60 Abs. 6

Formulierung dndern: "Nach dem
Anmeldedatum auf Verlangen des IGE
eingereichte Angaben nach den Abséatzen
1-5 sind-nicht Bestandteil der Offenbarung
der-Erfindung-werden nicht Teil der
technischen Unterlagen. Das IGE legt die
Einzelheiten fest, wie diese nachtraglich
eingereichten Angaben publiziert werden."

Der Wortlaut von Absatz 6 geht an der Sache vorbei (siehe auch Bemerkung zu
Art. 60 Abs. 1 EPatV). Die rechtliche Fiktion, dass nachtraglich eingereichte
Angaben "nicht Bestandteil der Offenbarung der Erfindung" sind, &ndert nichts
daran, dass diese Angaben Teil der Beschreibung in der publizierten Patentschrift
werden, was im Streitfall eine unzuléssige Anderung darstellen kénnte. Diese
Rechtsunsicherheit ist Anmeldern nicht zuzumuten.

Die genetische Ressource muss nicht zwingend "in der Beschreibung" angegeben
werden. Diverse rechtssichere Alternativen, welche diese Angaben klar nicht zu
einem Teil der Beschreibung werden lassen, sind moglich und zu bevorzugen. Das
EPA I6st vergleichbare Situationen mit einem Hinweis auf dem Deckblatt der
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Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
Patentschrift." Etwa wie folgt: "Remarks: The file contains technical information
submitted after the application was filed and not included in this specification”. Ein
solches System ist rechtssicher und daher auch fur die Angabe genetischer
Ressourcen zu bevorzugen; bspw. der Hinweis: "Das Aktenheft enthalt
Informationen gemass Art. 49a PatG, die nicht Teil der technischen Unterlagen
sind." Die genetische Ressource kdnnte auch ohne Verweis auf die Akte direkt in
den Hinweis: aufgenommen werden; bspw. folgender Hinweis: "Angabe gemass
Art. 49a PatG: [...]."
Erganzung: "(...), so ist eine beglaubigte
Art. 70 Abs. 4 Kopie dieser Patentanmeldung R. 40(3) EPU verlangt eine beglaubigte Kopie, was auch inhaltlich sinnvoll ist.
einzureichen (...)"
Erganzung: "Werden die Mangel nicht
Art. 71 Abs. 3 innerhalb der Frist nach Absatz 2 behoben, | Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet.
(...)"
Ergénzung: "(...), solange sich aus der Art. 105 Abs. 2_EPat_V verwe_is_t auf E_PatV Art. __75 und Qie Art: 104 Abs. 4-7. Art.
Art. 75 Sachbriif d ’P tent Id icht 104 _EPatV bgmeht S|ch_ exph;lt auf die _Sach_prufung (§|ehe Titel). Die Beurteilung,
’ =dachpruiung der Fatentanmeldung nichts b die Anspriche identisch sind oder nicht, ist auch ein Thema der
anderes ergibt" B . . '
oppelpatentierung und nicht des Anmeldetags.
Es ist nachvollziehbar, dass das IGE zur fristgerechten Einreichung von
Ansprichen auffordert, wenn diese fehlen. Allerdings ist die scheinbare
Maoglichkeit, freiwillig zusatzliche Anspriche einzureichen, schwer nachvollziehbar.
Formulierung &ndern: "Die Anmelderin Denn solche Anspriiche wiirden lediglich ,eingereicht*, ohne dass eine Anderung
X . der Anmeldung erfolgt. Dies lasst vermuten, dass die freiwillig nach Art. 79 EPatV
kann innerhalb von drei Monaten ab Datum eingereichten Anspriiche die bereits bestehenden ergadnzen, ohne sie zu
Art. 79 Abs. 2 der Aufforderung nach Absatz 1 ab 9 P 9 ’

Einreichung-der-Unterlagen einen oder

mehrere Patentanspriche einreichen."

verandern oder zu ersetzen. Ein freiwilliges Nachreichen bietet jedoch keinen
klaren Vorteil und kann im Gegenteil zu Verwirrung Gber die urspriinglich
eingereichten Unterlagen fihren, da die nachgereichten Anspriiche veréffentlicht
werden. Daher wird vorgeschlagen, Art. 79 EPatV so zu gestalten, dass Anspriche
in diesem Stadium nur dann wirksam eingereicht werden kénnen, wenn das IGE
dazu auffordert, und diese Aufforderung ausschliesslich erfolgt, falls urspriinglich

' https://www.epo.org/en/legal/official-journal/1981/03/p74.html
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Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
keine Anspriiche eingereicht wurden.
Art. 79 Abs. E{gﬁgg;g%gﬂg‘;}d <(:1ie)|":rist nach Absatz 2 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
Art. 80 Abs. Ei?hé’lneziﬁggl:’l;\ng;d ?ie)l:rist nach Absatz 2 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
Art. 81 Abs. Ei?he}tneﬁ?\ggha\ll:g;d ?'e)l.,:”St nach Absatz 2 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
Anpassung im letzten Satz: "Edr nach dem
Anmeldedatum aufgestellte tGberzahlige
Patentanspriiche miissen nach dem
Prifungsabschluss innerhalb der Frist des . . . .. . f
Art. 109(1) die Anspruchsqebiihren bezahit Bei jeder Bte_gcheldserledlgung mussten Angpr_uchsgebuhren bgzghlt v_verden, alls
we;'den Werden die Anspruchsgebihren neue Anspriche aufgestellt werden, was mit einem hohen administrativen
nicht bézahlt fordert das IGE die Aufwand verbunden ist. Der neue Vorschlag entspricht R. 71 EPU, mit Ausnahme
Art. 82 Abs. Anmelderin a’uf diese innerhalb einer vom der Rechtsfolge. Da die Weiterbehandlung stark beschrankt ist, sollte bei
IGE anqesetztén Frist zu bezahlen. Bezahit Nichtbezahlung eine Aufforderung mit Fristsetzung erfolgen.
g:gh'?grgeerlieurr'qe(ﬁagggp;léc\nzcggg:Zrizn Siehe auch die Bemerkungen zu Art. 43 Abs. 3 E PatV
Uberzahligen Patentanspriiche vom letzten
Prifungsabschluss an gestrichen." gelien
it d Bezahl Is el ioht.
Art. 83 Abs. Eizghinéﬁggham;d ?'e)',.:”St nach Absatz 3 | piose Ergénzung ist der Klarheit geschuldet
E%;T;liﬁlﬁjr?gc?g:elmﬁf SO Weéi?igﬁ': Eg;r Art. 95 kennt keinen definitiven Bericht, sondern nur einen Bericht Giber den Stand
Art. 84 Abs. den Stand dger Technik gemass Art. 95 der Technik. Durch Verweis auf Art. 95 ist klar, welcher Bericht gemeint ist.
g—'
PatV (Art-96)«...)"
Formulierung andern: "Nach Ubermittlung Art. 92 kennt keinen vorlaufigen Bericht, sondern nur einen eingeschrankten
Art. 84 Abs. des definitiven Berichts Gber den Stand der | Bericht (der aber nicht an den Anmelder geht?). Die Mitteilung enthalt nur eine

Technik gemass Art. 95 PatV kann die

Zahlungsaufforderung. Um Verwirrungen zu vermeiden, sollte in Analogie zu R. 64
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Anmelderin die technischen Unterlagen von | (1) EPU in Art. 92 vom teilweisen Recherchebericht gesprochen werden.
sich aus einmal &ndern. Dazu muss sie bis | Da die Anderungen nicht verdffentlicht werden (siehe Art. 96 EPatV), ist kein
zur Stellung des Prifungsantrags Grund ersichtlich, warum die Anderungen unter eine Frist gestellt werden.
spatestens-16-Monate-ab-dem-Anmelde-
oderPrioritatsdatum eine Neufassung der
technischen Unterlagen einreichen. Das
IGE kann verlangen, dass die Anderungen
gegenulber der geltenden Fassung
ausgewiesen werden."
Art. 85 Abs. 2 E_rganzyng. Wird die ':”St nach Absatz 1 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
nicht eingehalten, (...)
Art. 90 EPatV ist so fir den Anmelder kaum handhabbar. Wenn beispielsweise mit
Prioritat einer deutschen Patentanmeldung eine schweizerische Patentanmeldung
eingereicht werden soll, so erhalt der schweizerische Vertreter den Auftrag meist
knapp vor Fristende, ohne Angaben, ob schon eine Recherche vorliegt. Der
Vertreter kann somit den Anforderungen von Abs. 2 nicht gentigen. Zwar ist in der
Verordnung keine Rechtsfolge vorgesehen, doch sollte die Verordnung keine
Abs. 1 und 2 streichen und Abs. 3 wie folgt Iz:\{\'/ingen.den Vorschriften enthalten, denen ein gewissenhafter Anmelder in vielen
neu als Abs. 1 formulieren: allen nicht nach!<ommen k.ann. " . g
"D ; . Zudem erzeugt die Vorschrift unnétige Umtriebe und Hektik fur die Anmelder, was
as IGE kann die Anmelderin auffordern, . ) . . .
innerhalb einer Frist von drei zwet Monaten das H|nt.erlegen einer Patentanmeldupg in _der Schwgz L!nattraktlv macht. So muss
Auskiinfte tiber den Stand der Technik zu der ge\l\{lssenhaﬂe A_nmelgjer, wenn einer eine schwe_lze__rlsche Anmeldung
Art. 90 anhangig hat (und eigentlich auch nach Erteilung), ein Uberwachungssystem

erteilen, der in anderen Patentverfahren bis
zum Datum der Aufforderung in Betracht
gezogen worden ist und eine Erfindung
betrifft, die Gegenstand der
Patentanmeldung ist."

etablieren, welches sicherstellt, dass er bei Vorliegen der Recherche zu einer
Schwesteranmeldung diese Recherche gemass Abs. 2 “unverziiglich” (was immer
das heisst) beim IGE einreicht.

Weiter bringt die Vorschrift praktisch keinen Mehrwert. Einzig wenn die Recherche
bereits bei Hinterlegung vorliegt, kann eine Einreichung derselben eine
Vereinfachung des schweizerischen Verfahrens bewirken. Wenn aber,
beispielsweise 8 Jahre nach Hinterlegung, eine Recherche des deutschen
Patentamts vorliegt, so muss diese gemass jetzigen Wortlaut von Art. 90 EPatV
unverzlglich eingereicht werden, und dies ohne Mehrwert fir den Anmelder, Dritte
oder das IGE.

Recherchen, welche flr Schwesteranmeldungen erstellt wurden, sind in den
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allermeisten Fallen bei Publikation des schweizerischen Patents oder bei dessen
Erteilung fur Dritte Gber die jeweiligen Patentregister oder -publikationen sowieso
zuganglich, und entsprechende Abfragen gehdren zum "taglichen Brot” des
Praktikers. Eine Einreichung solcher Recherchen beim IGE, wo nicht einmal eine
online Akteneinsicht bereitgestellt wird, erzeugt fir den Dritten keinen Mehrwert.

In den Richtlinien wird zudem festgehalten, dass eine solche Anfrage bei
Beanspruchung einer Prioritat zusammen mit der Mitteilung des schweizerischen
Anmeldedatums verschickt wird, es sei denn, mit dem prioritdtsgebenden
Patentamt gebe es eine Vereinbarung zum Austausch von Recherchen. Dartber
hinaus soll die Aufforderung nur in Ausnahmefallen erlassen werden.

Die Erganzung "bis zum Datum der Aufforderung" hat den Zweck klarzustellen,
dass allfallige Rechercheberichte, die wenige Tage vor Fristablauf erstellt werden,
nicht auch noch eingereicht werden missen: Solche Situationen kdmen zwar kaum
je vor, sie wirden flur den Anmelder aber zu grosser Rechtsunsicherheit flihren.

Art. 93

Neu hinzufigen:

Absatz 4: "Verzichtet das IGE aufgrund von

Abs. 1 auf die Erstellung eines Berichts
Uber den Stand der Technik, so wird die
Recherchegebuhr zurlickerstattet."

Absatz 5: "Kann das IGE bei der Erstellung
des Berichts zum Stand der Technik einen
Bericht geméss Abs. 1 nutzen, so wird die
Recherchegebihr teilweise zurlickerstattet.
Die Hohe der Riickerstattung hangt vom
Umfang ab, in dem sich das IGE bei der
Erstellung des spateren Berichts auf den
friheren Bericht stitzen kann."

Falls dem IGE bereits ein Bericht Giber den Stand der Technik vorliegt bzw. dieser
nicht erstellt werden muss, entfallt die Arbeit fiir die Erstellung des Berichts. Es
verbleibt allenfalls die Arbeit fiir die Stellungnahme zum Bericht tiber den Stand
der Technik (Art. 94), sofern dieser nicht auch in den wesentlichen Teilen
Ubernommen werden kann. Analog zum EPA ist es unter diesen Umstanden
geboten, die Recherchegebihr (Art. 30, Abs. 2) zuriickzuerstatten.

Ebenso sollte eine Teilriickerstattung der Recherchegebiihr erfolgen, wenn das
IGE zwar nicht darauf verzichtet einen Bericht zu erstellen, aber die Ergebnisse
aus einer friiheren Recherche nutzen kann.

Art. 98 Abs. 2 lit. d

Ersatzlose Streichung

Es ist nicht ersichtlich, warum das Recht auf Anderung der Patentanmeldung
gemass Art. 84 Abs. 2 durch die vorzeitige Verdffentlichung begrenzt wird, da
Anderungen unter Art. 84 nicht verdéffentlicht werden (Art. 96 Abs. 1 enthalt keinen
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Verweis auf Art. 84).

Formulierung andern:

"Antrage fir Anderungen, die im

Patentregister vorzumerken sind und die

dem IGE vor aach Ablauf von 17 Monaten

nach dem Anmelde- oder Prioritatsdatum, Es wird darauf hingewiesen, dass die vorgeschlagene Formulierung mit der
Art. 99 Abs. 1 vor eder dem Antrag auf vorzeitige entsprechenden Formulierung in Art. 100 konsistent ist. Es scheint nichts dagegen

Veroéffentlichung oder mit dem Antrag auf zu sprechen, auch Art. 99 Abs. 1 entsprechend umzuformulieren.

vorzeitige Verdffentlichung eingereicht

werden, gelten als erst-nach-der rechtzeitig

vor der Veroffentlichung gestellt

beziehungsweise eingereicht."

Formulierung éandern:

"Ein Antrag auf Rickzug der

Patentanmeldung, der dem IGE vor nach

Ablauf von 17 Monaten nach dem . . . . .

o Da die Veroffentlichung der Patentanmeldung nur in elektronischer Form erfolgt

Art. 99 Abs. 2 Anmelde- oder Pnontg?sdatum_ ; (Art. 96 Abs. 6), sollte dem IGE ohne grossen Aufwand maoglich sein, eine

eingereicht worden ist, hindert die Veroffentlichung auch kurzfristig zu verhindern.

Veroffentlichung der Patentanmeldung

ol . "y | .

Formulierung andern: "Will die Anmelderin

die techmschen Unterlagen andern_, SO Die in Art. 104 Abs. 3 zwingend vorgesehene Einreichung einer Neufassung der

muss sie dazu Ersatzseiten oder eine . > . > ;

. technischen Unterlagen bei Anderungen erscheinen wenig benutzerfreundlich und

Neufassung der technischen Unterlagen fwendia. W inimale And h B. ei

einreichen. Das IGE kann verlangen, dass aufwendig. Wenn man nur minimale Anderungen vornehmen muss, z.B. ein
Art. 104 Abs. 3 ) ’ zusatzliches Dokument aus dem Stand der Technik in der Einleitung erwdhnen,

die Anderungen gegeniiber der geltenden
Fassung ausgewiesen werden."

erscheint es unsinnig, eine vollstandige Neufassung der Beschreibung
einzureichen. Es besteht dann das Risiko, dass sich Fehler einschleichen. Bei
grésseren Anpassungen macht die komplette Neueinreichung dagegen Sinn.
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Art. 83 Abs. 3; Art. 84
Abs. 2; Art. 112 und 113

Die Artikel sollten analog zu Art. 104 Abs. 3
(siehe oben) geandert werden

Siehe Begriindung zu Art. 104 Abs. 3.

Art. 104 Abs. 4 Satz 2

Formulierung andern: "(...) Geanderte
Patentanspriiche diirfen sich nicht auf nicht
recherchierte Gegenstande beziehen, die
mit der urspriinglich beanspruchten
Erfindung oder Gruppe von Erfindungen
nicht durch eine einzige allgemeine
erfinderische Idee verbunden sind."

Der Art. 104, Abs. 4 legt fest, dass geanderte Patentanspriiche sich nicht auf nicht
recherchierte Gegenstande beziehen diirfen. Dies limitiert die Moglichkeit
Merkmale aus der Beschreibung aufzunehmen. In den meisten Landern dirfen
nicht recherchierte Merkmale, die mit der urspriinglichen Erfindung durch eine
erfinderische Idee verbunden sind, aufgenommen werden. Hierzu wird als Beispiel
auf die Regel 137(5) EPU verwiesen.

Formulierung éandern:

"Mit dem Antrag auf Teilverzicht sind ist
eine Neufassung der technischen
Unterlagen oder Ersatzseiten einzureichen.

Es erscheint nicht in jedem Fall sachgerecht, wenn eine (komplette) Neufassung
der technischen Unterlagen eingereicht werden soll. Insbesondere bei
umfangreichen Unterlagen, die nur punktuell gedndert werden, ist die

Art. 112 Abs. 2 Das IGE kann verlangen, dass die Bereitstellung von entsprechenden Ersatzseiten einfacher. Auch die Prifung der
Anderungen gegeniiber der geltenden vorgenommenen Anderungen durch das Institut oder Dritte wird stark vereinfacht,
Fassung des Patents ausgewiesen weil letztlich nur die Ersatzseiten gepriift werden missen.
werden."
In Art. 117 Abs. 2 wird neu festgehalten, dass der Schriftenwechsel des IGE und
der Parteien im Rechtsmittelverfahren nicht Teil des Aktenheftes ist. Die Botschaft
erlautert, dass dies der langjahrigen Praxis des IGE entspricht. Wir sind klar der
Streichung (Art. 117 Abs. 2): Ber Meinung, dass der Schriftenwechsel des Rechtsmittelverfahrens Teil des
Art. 117 Abs. 2 Schriftenwechsel-desIGE-und-derParteien | Aktenheftes sein sollte im Sinne der Transparenz, der Nutzerfreundlichkeit und der
im-Rechtsmittelverfahren-istnicht Teil internationalen Harmonisierung. Dies analog zur Praxis des europaischen
dieses-Akienhefts. Patentamts. Das bewahrte Modell des EPA zeigt, dass das praktikabel ist.
Schutzinteressen lassen sich gezielt wahren.
Hinzufugen: Um die Rechtssicherheit und die Transparenz fir Dritte zu erhdhen, soll in
"lit. o: Zurickweisungsentscheidung mit konsequenter Fortfihrung der Informationen zum (auslaufenden)
Entscheidungsdatum Einspruchsverfahren Art. 123 Abs. 1 mit den Angaben links erganzt werden. Zu
Art. 123 Abs. 1 lit. p: Eingang und Aktenzeichen des deren Rechtssicherheit, muss es Dritten jederzeit mdglich sein, im Register den

Rechtsmittelverfahrens im Sinne von Art.
59c PatG
lit. g: Hinweis auf Rechtskraft des

aktuellen Rechtsstand einer Patentanmeldung oder eines Patents festzustellen.
Dies inklusive einer allfalligen Zuriickweisung und/oder Informationen zu allfalligen
weiteren Verfahren vor dem Bundespatentgericht oder dem Bundesgericht.
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Rechtsmittelverfahrens im Sinne von Art.
59c PatG
lit. r: Eingang eines Antrages auf
Weiterbehandlung im Sinne von Art. 11
PatG und Entscheidung Uber den Antrag
lit. s: Eingang eines Antrages auf
Wiedereinsetzung im Sinne von Art. 12
PatG und Entscheidung Uber den Antrag"
Erganzung: Die Umdrehung der Reihenfolge (von EP/CH zu CH/EP) wird unterstiitzt. Jedoch
"Bei europaischen Patenten mit Wirkung fiir | ist es nicht ganz zutreffend, dass wie im Erlauternden Bericht (Seite 55) ausgefihrt
Art. 138 die Schweiz besteht das Patentzeichen "EP" Teil der Patent-Nummer ist. EP ist Teil der Nummer der Patentschrift (z.B.
(Art. 11 PatG) aus dem Vermerk "CH/EP", EP1234567B1), die Patent-Nummer ist jedoch bloss die Zahl (z.B. europaisches
gefolgt von der Patentnummer." Patent Nr. 1234567). Die alte Fassung war also logisch korrekt
Einflgen eines neuen Absatzes 3:
"Sind die Ubermittlungsgebiihr gemass
Artikel 143 Absatz 1 oder die
Art. 143 Eggz’:azr;hr?i?:ﬁi)g:éhﬁsgﬁssbézrgﬁl vlg?den, Anpassung an Regel 16bis PCT, welche fiir das IGE ohnehin verbindlich ist.
fordert das IGE die Anmelderin auf, die
entsprechende Gebuhr mit Zuschlag
innerhalb eines Monats zu entrichten."
Nach Art. 14 sind die Jahresgebihren neu ab Beginn des dritten Jahrs zu
bezahlen. Aus der PatV geht nicht hervor, wie die Falligkeit der Jahresgebuhren
beim Eintritt in der nationale Phase geregelt ist.
Es waére in Analogie zu Regel 159 (1) g EPU in Art. 147 Abs. 1 klarzustellen, dass
Art. 147 Abs. 1 Anfligen, dass Jahresgebiihr fiir das Dritte | die Jahresgebiihr fiir das Dritte Jahr zu entrichten ist, wenn diese Gebihr nach Art.

Jahr zu entrichten ist.

14 Abs. 2 friher fallig wird. Zum Beispiel durch Erganzung des Punktes c:

c. die Anmelde- und Recherchegebiihr bezahlen sowie die Jahresgebiihr fiir das
dritte Jahr zu entrichten, wenn diese Geblihr nach Art. 14 Absatz 3 friiher féllig
wird;
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Da der Rechtsbehelf der Weiterbehandlung mit der neuen PatV fiir diese Frist nicht
mehr madglich ist, sind die Konsequenzen der verpassten Frist fir die
Patentanmelderin viel zu hart. Es muss dementsprechend eine klare Nachfrist
ermoglicht werden.
!':ormu_llerung andgrn:_ Die vorgesehene neue Frist fiir die Behebung von Mangeln, die vom IGE gesetzt
Hat die Anmelderin die Voraussetzungen L . ' S
. wird, ist dazu notabene untauglich, da dazu die Patentanmelderin die
nach Absatz 1 Buchstaben a—d nicht " R,
: Lo . : Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe a—d "mindestens teilweise" erfiillt
mindestens teilweise erfiillt, so setzt ihr das . . Ce . . ",
== ———————— | haben muss. Die Schweiz vergibt sich hier eine grosse Chance und wiirde zur
IGE zur Behebung allfélliger Mangel der . . ; !
Starkung des Schweizer Patentsystems gut daran tun, einer Anmelderin den Weg
Voraussetzungen nach Absatz 1 . .
; - . zu ebnen, Schutz in der Schweiz zu erhalten, wenn der europaische Weg
Buchstaben a—e eine Frist von drei O . . . W
PRTIN - beispielsweise aus Kostengriinden nicht mdglich ist.
Monaten se-setzt gilt-die-internationale
j i ¥ i . . . . .
Sehweiz—als—zumekgezegenl ate 't?' Hhe EE".'.g“"t”EH gHaEt“dEileIE Zudem ist dazu zu bemerken, dass nicht klar ist, ob die Bedingung nach Art. 147
Anmelderin die Voraussetzu.n—en nach Abs. 1 lit. a EPatV faktisch nicht sogar automatisch fur alle internationalen
{e - Patentanmeldungen erfillt ist, denn der/die Erfinderln wird dem IGE ohnehin Uber
Absatz 1 Buchstaben a—d gar nicht erfuli, die Weiterleitung der Anmeldungsunterlagen immer schriftlich gemeldet
Art. 147 Abs. 2 so kann sie von sich aus die Mangel der 9 9 9 9 ’

Voraussetzungen nach Absatz 1
Buchstaben a—e innerhalb von 32 Monaten
ab dem Anmelde- oder Prioritdtsdatum
beheben, wobei alle Voraussetzungen nach

Absatz 1 Buchstaben a—d innerhalb von 34
Monaten ab dem Anmelde- oder
Prioritatsdatum behoben sein missen.

E 'HEI t el Sie te'l"l“leﬁ..'s".e ser f.e. 2t II Idas IGE

Veoraussetzungen-nach-Absatz4
B | ine Eri .

Meonaten-"

De facto wird so eine Anmelderin, wenn sie die Frist verpasst hat, ins europaische
Verfahren gezwungen, da eine Wiedereinsetzung viel zu riskant ware und auch
kaum Aussicht auf Erfolg hétte. Die Frist nach R. 159(1) EPU ist zum einen erst 31
Monate nach dem Prioritatstag und zum zweiten steht die Weiterbehandlung als
Rechtsbehelf zur Verfigung.

Die Argumentation im erlduternden Bericht fir den Ausschluss der 30-Monats-Frist
von der Weiterbehandlung beruft sich auf die Erhéhung der Rechtssicherheit (vgl.
Erlauternder Bericht, Seite 10, Kommentar zu Art. 11 EPatV). Weil aber wie
vorangehend erlautert ein Anmelder den Schutz fur die Schweiz noch viel Ianger
Uber das EPU erhalten kann, fiihrt dieses Argument ins Leere.

Ein anderes Argument im erlauternden Bericht ist die Straffung des Verfahrens. Es
wird argumentiert, dass das IGE nicht wisse welche der zahlreichen internationalen
Anmeldungen in der Schweiz in die nationale Phase tibergehen werden (vgl.
Erlauternder Bericht, Seite 57, Mitte), und entsprechend verschickt das IGE
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natirlich — wie bisher schon — auch keine Mitteilungen Uber die Fristversaumnis.
Dies hat nach der aktuellen Regelung tatsachlich zur Folge, dass jeweils die
absolute Frist von 6 Monaten nach Art. 46a Abs. 2 PatG zum Zuge kommt.

Mit der gednderten Formulierung mit seiner automatischen 2-Monats-Frist nach
dem Ablauf der 30 Monate erhalt ein Anmelder die Moéglichkeit, das
Fristversdumnis zu beheben, ohne dass dem IGE ein Mehraufwand entsteht, und
ohne dass die Rechtssicherheit Dritter gegenlber der vorgesehenen Regelung
eingeschrankt wiirde, die ja wegen dem EPU ohnehin mind. drei Monate betragt.
Weiter ist zu bemerken, dass sich die Rechtsfolgen von Art. 147 Abs. 1 und Abs. 3
widersprechen. Entweder gilt die (die aus dem EPU stammende) Fiktion, dass die
Anmeldung als vom Anmelder als zuriickgezogen gilt, oder das IGE ftritt nicht auf
die Anmeldung ein. Das letztere ware ausreichend.

Art. 148 Abs. 1

Formulierung &ndern:

"Um ein Prioritatsrechts geltend zu
machen, muss die Anmelderin dem IGE
innert der Frist nach Artikel 147 Absatz 1
das Aktenzeichen der frilheren Anmeldung
oder deren Abschrift nach Artikel 53 Absatz
1 den-Prioritatsbeleg(Art.- 53-Abs-1)

einreichen."

Regel 17.2 PCT verbietet explizit, dass ein Bestimmungsamt den Anmelder zur
Einreichung einer Kopie der Erstanmeldung auffordert, wenn er den
Bestimmungen zur Beanspruchung einer Prioritat, namentlich zum Vorlegen einer
solchen Kopie, gegentber dem Anmeldeamt oder dem internationalen Amt
Genuge getan hat. Die ursprungliche Formulierung von Art. 148 (1) verlangt
kategorisch das Einreichen des Prioritatsbelegs beim IGE, was gegen R. 17.2 PCT
verstosst. Der Formulierungsvorschlag entspricht R. 163 (2) EPU.

Absatz 2 scheint zu verlangen, dass die Einreichung beim internationalen Amt oder
Anmeldeamt zusatzlich zur Einreichung beim IGE erfolgt. Das ist falsch. Es ist
auch nicht erkennbar, dass eine Frist zum Nachreichen des Prioritatsbelegs
gesetzt und die Anmelderin hierliber informiert werden muss. Der letzte Satz
verstdsst gegen R. 17.1 ¢) PCT. Kein Bestimmungsamt darf den Prioritatsanspruch
unberucksichtigt lassen, ohne dem Anmelder zuvor Gelegenheit zu geben, den
Prioritatsbeleg innerhalb einer den Umstédnden angemessenen Frist einzureichen.
Die 16 Monate sind nach Eintritt in die nationale Phase nicht relevant.

Die Anderungsvorschlége entsprechen dem EPU.

Art. 148 Abs. 2

Formulierung dndern: "Reicht die
Anmelderin das Aktenzeichen der frilheren
Anmeldung oder deren Abschrift den

Prioritdtsbeleg nicht innerhalb der Frist ein,

Siehe Begriindung zu Art. 148 Abs. 1 EPatV.

15/17



Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

so setzt ihr das IGE eine Frist von drei
Monaten, um dies nachzuholen. Wird diese
Frist nicht eingehalten, so ist das
Prioritatsrecht verwirkt. Das-Prioritatsrecht

i [ ]

|st_eb_e__| falls-ve Y Et. wenn-de

IH eutatsbel egl '"epl't. m_ne__llnallb Vo II |_§

! Id | o onal

Biire. ol bt wirdl.

Art 161 Abs. 2

Streichung (Art. 161 Abs. 2): Der

Schrif I o IGE und der Partei
g ttelverfal ‘st nicht Toi
dieses-Akienhefts.

Siehe hierzu die Anmerkungen zu Art. 117 Abs. 2.

Art. 164 Abs. 3

Formulierung dndern: Wird das Gesuch
spater gutgeheissen, so wird die
Jahresgeblhr am letzten Tag des
darauffolgenden Monats fallig, in dem das
IGE die Jahresgebiihr einfordert

Die angegebene Zahlungsfrist ist zu knapp.

Art. 185 Abs. 2

Streichung (Art. 185 Abs. 2): Ber

Schrif I o5 IGE und-der Partei
o R ittelverfal st nicht Tei
diesesAktenhefts:

Siehe hierzu die Anmerkungen zu Art. 117 Abs. 2.

Art. 193

Formulierung andern: "Bericht Uber den
Stand der Technik und Stellungnahme zu
hangigen Patentanmeldungen und
Patentteilanmeldungen "

um Art. 150 PatG (neue Bestimmung) zu erldutern, ware es vielleicht hilfreich zu
erwahnen, dass die hangigen Patentanmeldungen auch Teilanmeldungen
umfassen. Diese Anpassung ist in allen Absatzen vorzunehmen. Demzufolge ist
auch die nachtragliche Verdffentlichung fir Teilanmeldungen (Art. 197 EPatV)
vorzusehen.

Art. 194 Abs. 1

Erganzung: "Will die Anmelderin, dass eine
hangige Patentanmeldung nach Artikel 150
Absatz 2 PatG unter neuem Recht beurteilt
wird, so muss sie dies innert drei Monaten
nach dem (...), spatestens aber bis zum

Diese "Opt-in" Moglichkeit ist zu begrissen, aber um von den Ausnahmen im
Vergleich zum alten Recht gemass Art 150 Abs. 2 EPatV zu profitieren,
insbesondere um die Sistierung von hangigen Patentanmeldungen proaktiv
aufzuheben mussen die Geblhren bekannt sein, was leider nicht der Fall ist.
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angekiindigten Datum des
Prifungsabschlusses und nach
Bekanntgabe der falligen
Sachprifungsgebihren erklaren. (...)"

Art. 196 Abs. 1

Formulierung andern:" Sind fir am (...)
hangige Patentanmeldungen unter neuem
Recht (Art. 150 PatG) nachtraglich
Recherche- und Anspruchsgebihren zu
bezahlen. So stellt das IGE diese nach
Inkrafttreten eine Rechnung und setzt eine

Frist von ein zwei Monaten zur Bezahlung".

Es rechtfertigt sich, eine langere Frist als fir die Patentanmeldungen unter neuem
Recht vorzusehen.

Art. 198 Abs. 2

Streichung: "Die Weiterbehandlung (Art.
46a PatG) ist auch bei Fristen nach Artikel
192 Absatz 2 und 194 Absatz 1 und-196
ausgeschlossen."

Es ware sehr zu begriissen, wenn die Frist fur die Zahlung der
Recherchegebiihren von der Weiterbehandlung auch profitieren kénnte, damit
genlgend Zeit fur die Beurteilung durch die Anmelderinnen sichergestellt werden
kénnte.
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Datum

Referenz

Verband der

Industriepatentanwilte in VIPS/ACBIS
der Schweiz c/o Bléchle InnoConsult GmbH
Association des Conseils Obere Spichermatt 5a

6370 Stans

en Brevet dans Mndustrie
Suisse

Institut fiir gestiges Eigentum

Herrn Alexander Pfister

Rechtsdienst Gewerbliche Schutzrechte
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern

Rechtsetzung@ipi.ch

22. August 2025
PatV Revision 2025

Vernehmlassung zur Totalrevision der Patentverordnung (PatV)

Sehr geehrte Damen und Herren
Sehr geehrter Herr Pfister

Wir bedanken uns fir die Méglichkeit, uns zum Entwurf der revidierten Patentverordnung
("EPatV") vernehmen zu lassen.

Der Verband der Industriepatentanwélte der Schweiz (VIPS/ACBIS) begrisst ausdricklich das
revidierte Verordnungsprojekt und unterstitzt die vorgeschlagenen Anderungen
weitestgehend.

In Art. 87 EPatV winschen wir uns weiterhin die Mdglichkeit, dass Anmelderinnen beantragen
kénnen, die Recherche in Form einer Recherche internationaler Art im Sinne des bisherigen
Art. 59, Abs. 5, lit. b) PatG durchzuftihren. Die Option, eine Recherche internationaler Art zu
beantragen, ist fur Anmelderinnen interessant, da damit eine Rlickerstattung der Recherche-
gebuhr fur eine nachfolgende internationale oder européische Patentanmeldung mdglich ist
und bezitiglich des Européischen Patentamts als Recherchebehérde fur eine nachfolgende
Patentanmeldung eine Sicherheit Gber den Ausgang der Recherche besteht. Wir bedauern,
dass diese Méglichkeit nicht behalten worden ist.

Zu einzelnen Punkten hat eine Arbeitsgruppe der Verbénde VIPS/ACBIS, VESPA, INGRES,
LES, VPS, AROPI, VIPS, LIPAV und AIPPI die beiliegende Stellungnahme vorbereitet.

Bitte beachten Sie, dass der VIPS/IACBIS zusitzlich eine Anderung von Art. 89 Abs. 2
vorschlagt. Méglicherweise bringen andere Verbande zu den Art. 38, Art 43 Abs. 3, Art. 83
Abs. 4, Art. 117 Abs. 2, Art. 147 Abs. 1, Art 161 Abs. 2 und Art. 185 Abs. 2 noch abweichende

Bemerkungen vor.
Die beiliegende Stellungnahme wurde durch den Vorstand des VIPS/ACBIS am 22.08.2025
durch Mehrheitsbeschluss verabschiedet.

Mit freundlichen Grlssen

vl

Hans Bléchle
(Prasident VIPS/ACBIS)
Beilage erwédhnt
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Art. 11lit. b, ¢, d, i, j, m,
0,0,8,U

Ersatzlose Streichung; jedenfalls aber
Streichung von lit. qund s

Generell: Weiterbehandlung ist ein einfaches Rechtsmittel, einen Rechtsverlust zu
heilen. Sie sollte daher anmeldefreundlich ausgestaltet sein und gleichzeitig den
Schutz von Dritten ausreichend berticksichtigen. Dritte werden durch die
Ausschlussfrist von 6 Monaten nach Art. 46a Abs. 2 PatG ausreichend geschitzt.
Die Prifung eines Weiterbehandlungsantrags durch den IGE ist einfach, weil
lediglich drei Punkte zu prifen sind (fristgerechte Einreichung, Nachholung,
Zahlung der Gebuhr). Zudem ist die Praxis betreffend Wiedereinsetzung derart
streng, dass solche Antrage fast ausnahmslos aussichtslos sind. Die
Weiterbehandlung stellt somit meist das einzige Rechtsmittel bei einem
Rechtsverlust dar, weshalb diese aufgeweitet und nicht beschrankt werden sollte.

Die Weiterbehandlung entspricht zudem der Praxis, auf notwendige Handlungen
mehrfach hinzuweisen. Technische und menschliche Unsicherheiten bei der
Zustellung (z. B. per E-Mail) sowie alltéagliche Griinde fir Versaumnisse
rechtfertigen die Beibehaltung dieses Instruments — insbesondere im
internationalen Kontext und zugunsten von KMUs. Missbrauch wird durch
Gebiihren und kurze, aber angemessene Reaktionsfristen verhindert. Die mit der
Weiterbehandlung verbundene Unsicherheit fir die Offentlichkeit ist geringer als
bei der Wiedereinsetzung und im Vergleich zur Prifungsdauer oder maximalen
Patentlaufzeit vernachlassigbar.

Auch im européaischen Recht wurde die Weiterbehandlung ausgeweitet. Besonders
Fristen, die ohne behdrdlichen Hinweis zu laufen beginnen, sind fur unerfahrene
Anmelder risikoreich. Die Weiterbehandlung sollte deshalb als Regelfall gelten und
nur ausgeschlossen werden, wenn konkrete, schwerwiegende Griinde
dagegensprechen oder die Aktion auf andere Art heilbare oder auch
vernachlassigbare Konsequenzen hat. Insgesamt tragt die Weiterbehandlung
auch zur Entlastung des IGE bei, indem sie aufwendige
Wiedereinsetzungsverfahren verhindert. Eine Ausweitung der Ausnahmen
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erscheint daher weder notwendig noch sachlich gerechtfertigt.

Zu Litera q und s: Die Weiterbehandlung fiihrte in der Vergangenheit zu keinen
signifikanten Verfahrensverzégerungen.

Litera q: Mit dem Ausschluss erfolgt eine Rechtsdivergenz zum EPU. Nach dem
EPU sind die fiir den Eintritt in die europaische Phase vorzunehmenden
Handlungen nach Regel 159 EPU im Sinne von Art. 121 EPU weiterbehandelbar.
Dies fiihrt zumindest teilweise zu unerwiinschten und ungerechtfertigten
Divergenzen zum EPU.

Art. 35 Abs. 7

Korrektur eines Schreibfehlers: "es sind
technischen Bezeichnungen"

Art. 37 Abs. 1

Streichung: "In der Einleitung-der
Beschreibung (...)"

Art. 37 Abs. 1 bezieht sich auf die Einleitung der Beschreibung und verlangt u.a.,
dass anhand der Einleitung bereits die Losung der Erfindung verstanden werden
kann und dort auch vorteilhafte Wirkungen der Erfindung angegeben werden.
Ublicherweise wird unter der Beschreibungseinleitung einer Patentanmeldung der
bisherige Stand der Technik angegeben (analog Regel 42 (1) b) EPU). Erst
danach werden die Aufgabe, Lésung in vorteilhafte Wirkungen angegeben (Regel
42 (1) ¢) EPU). Es scheint daher unklar, was vorliegend mit der "Einleitung der
Beschreibung" gemeint ist bzw. dieser Begriff steht im Widerspruch zum Ublichen
Verstandnis. Auch Regel 42 EPU kennt diesen Begriff nicht und spricht
ausschliesslich von der "Beschreibung".

Art. 37 Abs. 1 lit. ¢

Streichung: "(...),dabei-sollen-auch-die
Fundstellen-angegeben-werden, (...)"

Es gibt keinen Grund, in Bezug auf die Fundstellen eine strengere Formulierung zu
verwenden als beim EPU. Nicht fiir jeden Stand der Technik gibt es eine zitierbare
Fundstelle (bspw. nicht bei Vorbenutzungen). Dementsprechend ist im EPU kein
Zwang zur Zitierung einer Fundstelle vorgesehen.

Art. 38

Erganzung um einen neuen Abs. 3: "Hat
die Anmelderin nicht bis zum Anmeldetag
ein den Erfordernissen des Absatzes 1
entsprechendes Sequenzprotokoll

Gemass Abs. 1 muss die Beschreibung das Sequenzprotokoll enthalten. Ein nach
dem Anmeldedatum eingereichtes Sequenzprotokoll ist aber gemass Abs. 2
explizit nicht Bestandteil der Beschreibung. Die Rechtsfolge ist unklar. Das ist
unbefriedigend. Ein Rechtsbehelf analog zu R. 30 Abs. (3) EPU ist vonnéten, ggf.
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eingereicht, so fordert das IGE sie auf, ein gegen Bezahlung einer Verwaltungsgebduhr.
solches Sequenzprotokoll nachzureichen
und die Gebuhr fir die verspatete
Einreichung zu entrichten. Reicht die
Anmelderin das erforderliche
Sequenzprotokoll nicht innerhalb von zwei
Monaten nach dieser Aufforderung unter
Entrichtung der Gebuhr fir verspatete
Einreichung nach, so wird die Anmeldung
zurlckgewiesen."
Streichung des letzten Satzes von Absatz 3
Afﬁ.s'z)miﬂggdel%i?r?:i%fack?lfIi’]scj['('aund Die Formulierung "gelten erst mit als eingereicht" ist unklar. Gemeint ist wohl
Ersetzung durch einen neuen Absatz 4: " gelten erst als eingereicht".
Egg:;%?l d:rga'?enr:?aerlge?s (t;‘ren ;ﬂ?::r:e:;ech Es ist unnétig belastend, wenn bei jeder Bescheidserledigung die
dem Prijfgn sabschlusps innerhalb der Frist Anspruchsgebihren bezahlt werden sollten. Zudem kénnen die Rechtsfolgen
des Art 109%1) die Anspruchsaebiihren gravierend sein, wenn z.B. ein Teil der Anspriche, die in einem Verfahrensschritt
Art. 43 Abs. 3 bezahlt.werden WerdeFr)l die 9 eingereicht wurden, als nicht eingereicht gelten, mit unter Umstanden
Anspruchsgebiihren nicht bezahlt, fordert beschrankten Moéglichkeiten zur Heilung.
idn?qselrﬁaﬁbdgng?r\?:rlg?g%aaf’ gls?estiten Frist Der Vorschlag im neunen Absatz 4 entspricht R. 71 EPU, mit Ausnahme der
7u bezahlen. Bezahlt die An%nelderin die Rechtsfolge. Da die Weiterbehandlung stark beschrankt ist, sollte bei
Anspruchsgébijhren nicht oder nur Nichtbezahlung eine Aufforderung mit Fristsetzung erfolgen.
t;;l,gi'tsai’ssp?uvgﬁredsgr:'lee tlikt)eerrlz::hgen Dies bedeutet auch fir den IGE einen zusatzlichen administrativen Aufwand.
gestrichen."
Das zwingende Erfordernis, "Symbole" von chemischen Formeln in der
Zusammenfassung zu erldutern, ist unverstandlich. Die Syntax chemischer
Streichuna des letzten Satzes: "Hhre Formeln, beispielsweise gemass der IUPAC-Nomenklatur, ist dem Fachmann
Art. 44 Abs. 3 9 N ' zweifellos bekannt; siehe hierzu auch Art. 35 Abs. 6. Dieses Erfordernis bringt

Symbole-sind-zu-erlautern.”

keinen Zusatznutzen und flhrt nur zu unndtig langen Zusammenfassungen.
Die analoge Regelung in R. 47(2) EPU hinsichtlich chemischer Formeln in der
Zusammenfassung enthalt ein solches Erfordernis nicht. Es ist nicht ersichtlich,
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dass das in der Praxis des EPA jemals zu Problemen geflihrt hatte.

Art. 60 Abs. 1

Streichung: "Bei Erfindungen nach Artikel
49a PatG sind in-der-Beschreibung

anzugeben:"

Art. 60 Abs. 1 erfordert, dass die genetische Ressource und ihre Quelle "in der
Beschreibung" anzugeben ist. Das ist einerseits problematisch und andererseits ist
die Angabe dieses konkreten Ortes fur die Angabe unnétig.

Problematisch ist es deshalb, weil die Beschreibung Teil der urspringlich
eingereichten technischen Unterlagen ist (Art. 49 Abs. 2 lit. b PatG; Art. 74 EPatV).
Die urspriinglich eingereichten technischen Unterlagen diirfen nicht so geandert
werden, dass der Gegenstand des geanderten Patentgesuchs iber den Inhalt der
urspringlich eingereichten technischen Unterlagen hinausgeht (Art. 58 Abs. 2
PatG). In praktisch allen Fallen sind die Angaben Uber die genetische Ressource
nicht in den urspringlich eigereichten technischen Unterlagen enthalten, sondern
werden auf Aufforderung des IGE im Prifungsverfahren erganzt. Konkret wird am
Ende der Beschreibung ein Absatz mit dieser Angabe erganzt, der mit einer
fortlaufenden Absatznummerierung versehen ist. Es findet sich also dann eine
Angabe in der Beschreibung, die in den urspriinglich eingereichten technischen
Unterlagen nicht enthalten war. Diese Anderung ist prima facie unzulssig im
Lichte von Art. 58 Abs. 2 PatG.

Art. 60 Abs. 5

Erganzung eines weiteren Satzes: "(...).
Die Erklarung wird in das Aktenheft
aufgenommen."

Es ist unklar, wie die schriftliche Bestatigung geméass Abs. 5 der Offentlichkeit
zuganglich gemacht wird. Typischerweise wird diese Bestatigung wohl im Rahmen
einer Amtsbescheidserwiderung abgegeben; sie wird somit nach unserem
Verstandnis Uber Einsicht in das Aktenheft zuganglich.

Art. 60 Abs. 6

Formulierung dndern: "Nach dem
Anmeldedatum auf Verlangen des IGE
eingereichte Angaben nach den Absatzen
1-5 sind-nicht Bestandteil- der Offenbarung
derErfindung-werden nicht Teil der
technischen Unterlagen. Das IGE legt die
Einzelheiten fest, wie diese nachtraglich
eingereichten Angaben publiziert werden."

Der Wortlaut von Absatz 6 geht an der Sache vorbei (siehe auch Bemerkung zu
Art. 60 Abs. 1 EPatV). Die rechtliche Fiktion, dass nachtraglich eingereichte
Angaben "nicht Bestandteil der Offenbarung der Erfindung" sind, andert nichts
daran, dass diese Angaben Teil der Beschreibung in der publizierten Patentschrift
werden, was im Streitfall eine unzulassige Anderung darstellen kénnte. Diese
Rechtsunsicherheit ist Anmeldern nicht zuzumuten.

Die genetische Ressource muss nicht zwingend "in der Beschreibung" angegeben
werden. Diverse rechtssichere Alternativen, welche diese Angaben klar nicht zu
einem Teil der Beschreibung werden lassen, sind moglich und zu bevorzugen. Das
EPA |6st vergleichbare Situationen mit einem Hinweis auf dem Deckblatt der
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Patentschrift." Etwa wie folgt: "Remarks: The file contains technical information
submitted after the application was filed and not included in this specification”. Ein
solches System ist rechtssicher und daher auch fir die Angabe genetischer
Ressourcen zu bevorzugen; bspw. der Hinweis: "Das Aktenheft enthalt
Informationen gemass Art. 49a PatG, die nicht Teil der technischen Unterlagen
sind." Die genetische Ressource kdnnte auch ohne Verweis auf die Akte direkt in
den Hinweis: aufgenommen werden; bspw. folgender Hinweis: "Angabe gemass
Art. 49a PatG: [...]."
Erganzung: "(...), so ist eine beglaubigte
Art. 70 Abs. 4 Kopie dieser Patentanmeldung R. 40(3) EPU verlangt eine beglaubigte Kopie, was auch inhaltlich sinnvoll ist.
einzureichen (...)"
Erganzung: "Werden die Mangel nicht
Art. 71 Abs. 3 innerhalb der Frist nach Absatz 2 behoben, | Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet.
(...)"
Ergénzung: "(...), solange sich aus der Art. 105 Abs. 2_EPat_V verwe_is_t auf E_PatV Art. __75 und Qie Art_. 104 Abs. 4-7. Art.
Art. 75 Sachorif : d ’P tent Id icht 104 EPatV bezieht sich explizit auf die Sachpriifung (siehe Titel). Die Beurteilung,
’ =4achprutung der Fatentanmeldung nichts b die Ansprlche identisch sind oder nicht, ist auch ein Thema der
anderes ergibt" 0 . . ’
Doppelpatentierung und nicht des Anmeldetags.
Es ist nachvollziehbar, dass das IGE zur fristgerechten Einreichung von
Ansprichen auffordert, wenn diese fehlen. Allerdings ist die scheinbare
Méoglichkeit, freiwillig zusatzliche Anspriche einzureichen, schwer nachvollziehbar.
Formulierung &ndern: "Die Anmelderin Denn solche Anspriiche wiirden lediglich ,eingereicht*, ohne dass eine Anderung
X . der Anmeldung erfolgt. Dies lasst vermuten, dass die freiwillig nach Art. 79 EPatV
kann innerhalb von drei Monaten ab Datum eingereichten Anspriche die bereits bestehenden ergénzen, ohne sie zu
Art. 79 Abs. 2 der Aufforderung nach Absatz 1 ab 9 P ganzen,

Einreichung-der-Unterlagen einen oder

mehrere Patentanspriche einreichen."

verandern oder zu ersetzen. Ein freiwilliges Nachreichen bietet jedoch keinen
klaren Vorteil und kann im Gegenteil zu Verwirrung tber die urspringlich
eingereichten Unterlagen fiihren, da die nachgereichten Anspriiche verdffentlicht
werden. Daher wird vorgeschlagen, Art. 79 EPatV so zu gestalten, dass Anspriche
in diesem Stadium nur dann wirksam eingereicht werden kénnen, wenn das IGE
dazu auffordert, und diese Aufforderung ausschliesslich erfolgt, falls urspriinglich

' https://www.epo.org/en/legal/official-journal/1981/03/p74.html
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keine Anspriiche eingereicht wurden.
Art. 79 Abs. E{gﬁgg;g%gﬂg‘;}d <(:1ie)|":rist nach Absatz 2 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
Art. 80 Abs. Ei?hé’lneziﬁggl:’l;\ng;d ?ie)l:rist nach Absatz 2 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
Art. 81 Abs. Ei?he}tneﬁ?\ggha\ll:g;d ?'e)l.,:”St nach Absatz 2 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
Anpassung im letzten Satz: "Edr nach dem
Anmeldedatum aufgestellte tiberzahlige
Patentanspriiche missen nach dem
Prifungsabschluss innerhalb der Frist des . . . . . f
Art. 109(1) die Anspruchsqebiihren bezahit Bei jeder Bg§cheldserled|gung mussten An_spr_uchsgebuhren bgzghlt v_verden, alls
we;'den Werden die Anspruchsgebihren neue Ansprlche aufgestellt werden, was mit einem hohen administrativen
nicht bézahlt fordert das IGE die Aufwand verbunden ist. Der neue Vorschlag entspricht R. 71 EPU, mit Ausnahme
Art. 82 Abs. Anmelderin a’uf diese innerhalb einer vom der Rechtsfolge. Da die Weiterbehandlung stark beschrankt ist, sollte bei
IGE anqesetztén Frist zu bezahlen. Bezahit Nichtbezahlung eine Aufforderung mit Fristsetzung erfolgen.
g:gh'?grgeerlieurr'qe(ﬁagggp;léc\nzcggg:Zrizn Siehe auch die Bemerkungen zu Art. 43 Abs. 3 E PatV
Uberzahligen Patentanspriiche vom letzten
Prifungsabschluss an gestrichen." gelien
Art. 83 Abs. Ei?h%cnezizggha\ﬁgzd ((j'e)l.,:”St nach Absatz 3 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
E%;T;liﬁlﬁjr?g;;:elmﬁf SO Weéi?igﬁlss ég;r Art. 95 kennt keinen definitiven Bericht, sondern nur einen Bericht Gber den Stand
Art. 84 Abs. den Stand dger Technik gemass Art. 95 der Technik. Durch Verweis auf Art. 95 ist klar, welcher Bericht gemeint ist.
d .
PatV (Art—95)+...)"
Formulierung andern: "Nach Ubermittlung Art. 92 kennt keinen vorlaufigen Bericht, sondern nur einen eingeschrankten
Art. 84 Abs. des definitiven Berichts Gber den Stand der | Bericht (der aber nicht an den Anmelder geht?). Die Mitteilung enthalt nur eine

Technik gemass Art. 95 PatV kann die

Zahlungsaufforderung. Um Verwirrungen zu vermeiden, sollte in Analogie zu R. 64

!
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Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
Anmelderin die technischen Unterlagen von | (1) EPU in Art. 92 vom teilweisen Recherchebericht gesprochen werden.
sich aus einmal &ndern. Dazu muss sie bis | Da die Anderungen nicht verdffentlicht werden (siehe Art. 96 EPatV), ist kein
zur Stellung des Prifungsantrags Grund ersichtlich, warum die Anderungen unter eine Frist gestellt werden.
spatestens-16-Monate-ab-dem-Anmelde-
oderPrioritatsdatum eine Neufassung der
technischen Unterlagen einreichen. Das
IGE kann verlangen, dass die Anderungen
gegenulber der geltenden Fassung
ausgewiesen werden."
Art. 85 Abs. 2 E_rgan;ung. Wird die ':”St nach Absatz 1 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
nicht eingehalten, (...)
Die vorgeschlagene Formulierung von Art. 89(2) lasst vermuten, dass der Bericht
Uber den Stand der Technik in etwa wie ein Recherchenbericht des EPA ausfallen
dirfte, d.h. mit Kategorisierung der gefundenen Dokumente nach der vom
Rechercheur bestimmten Relevanz (Kategorie X, Y, A etc.). Da der Bericht Gber
den Stand der Technik in einer sehr friihen Phase des Erteilungsverfahrens und in
Erganzung: Erwartung einer darauf basierenden maglichen Vollprifung von einer Einzelperson
erstellt wird, wird die Kategorisierung/Wertung der gefundenen Dokumente in der
Die Dokumente werden im Zusammenhang | Regel vorsorglich eher unglnstig flir den Gesuchsteller ausfallen. Die
mit den Patentansprichen aufgefuhrt, auf Veroffentlichung dieses (in diesem ersten Stadium berechtigt) kritischen Berichts
die sie sich beziehen. Gegebenenfalls Uber den Stand der Technik in der Offenlegungsschrift (Art. 96(1)k) stellt die
Art. 89 Abs. 2 werden die massgeblichen Teile jedes Legitimitat des teilgepriften Patents amtlich in Frage. Dies scheint nicht

Dokuments ndher gekennzeichnet. Auf
eine Wertung oder Kateqorisierung der
Dokumente in Bezuq auf ihre moégliche
Relevanz fiir die Neuheit und
erfinderische Tatigkeit der
Patentanspriiche wird verzichtet.

zweckmassig zu sein, erst recht nicht, wenn man bedenkt, dass die Einschatzung
verfahrensbedingt eher negativ ausfallen durfte. Auch reduziert dies die
Attraktivitat des teilgepriften Patents im Vergleich zu vergleichbaren
Schutzrechten im Ausland, was die Anmeldezahlen in der Schweiz verringern
dirfte.

Aus diesen Griinden wird vorgeschlagen, auf eine Kategorisierung oder Wertung
der gefundenen Dokumente in Bezug auf die Neuheit und erfinderische Tatigkeit
im Bericht Uber den Stand der Technik zu verzichten. Da die aufgefundenen
Dokumente selbst nach wie vor verdffentlicht werden, ist es den Teilnehmern des
Patentsystems ohne weiteres mdglich, sich auf einfache Weise ein Bild Uber die
Rechtsbestandigkeit des teilgepriften Patents zu machen.
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Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begriindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Art. 90

Abs. 1 und 2 streichen und Abs. 3 wie folgt
neu als Abs. 1 formulieren:

"Das IGE kann die Anmelderin auffordern,
innerhalb einer Frist von drei zwei Monaten
Auskinfte Uber den Stand der Technik zu
erteilen, der in anderen Patentverfahren bis
zum Datum der Aufforderung in Betracht
gezogen worden ist und eine Erfindung
betrifft, die Gegenstand der
Patentanmeldung ist."

Art. 90 EPatV ist so fir den Anmelder kaum handhabbar. Wenn beispielsweise mit
Prioritat einer deutschen Patentanmeldung eine schweizerische Patentanmeldung
eingereicht werden soll, so erhalt der schweizerische Vertreter den Auftrag meist
knapp vor Fristende, ohne Angaben, ob schon eine Recherche vorliegt. Der
Vertreter kann somit den Anforderungen von Abs. 2 nicht gentigen. Zwar ist in der
Verordnung keine Rechtsfolge vorgesehen, doch sollte die Verordnung keine
zwingenden Vorschriften enthalten, denen ein gewissenhafter Anmelder in vielen
Fallen nicht nachkommen kann.

Zudem erzeugt die Vorschrift unnétige Umtriebe und Hektik fir die Anmelder, was
das Hinterlegen einer Patentanmeldung in der Schweiz unattraktiv macht. So muss
der gewissenhafte Anmelder, wenn einer eine schweizerische Anmeldung
anhangig hat (und eigentlich auch nach Erteilung), ein Uberwachungssystem
etablieren, welches sicherstellt, dass er bei Vorliegen der Recherche zu einer
Prioritatsanmeldung diese Recherche gemass Abs. 2 “unverziglich” (was immer
das heisst) beim IGE einreicht.

Weiter bringt die Vorschrift praktisch keinen Mehrwert. Einzig wenn die Recherche
bereits bei Hinterlegung vorliegt, kann eine Einreichung derselben eine
Vereinfachung des schweizerischen Verfahrens bewirken. Wenn aber,
beispielsweise 8 Jahre nach Hinterlegung, eine Recherche des deutschen
Patentamts vorliegt, so muss diese gemass jetzigen Wortlaut von Art. 90 EPatV
unverziglich eingereicht werden, und dies ohne Mehrwert fiir den Anmelder, Dritte
oder das IGE.

Recherchen, welche fir die Prioritats- oder Schwesteranmeldungen erstellt
wurden, sind in den allermeisten Fallen bei Publikation des schweizerischen
Patents oder bei dessen Erteilung fir Dritte Gber die jeweiligen Patentregister oder
-publikationen sowieso zuganglich, und entsprechende Abfragen gehéren zum
"taglichen Brot” des Praktikers. Eine Einreichung solcher Recherchen beim IGE,
wo nicht einmal eine online Akteneinsicht bereitgestellt wird, erzeugt fiir den Dritten
keinen Mehrwert.

In den Richtlinien wird zudem festgehalten, dass eine solche Anfrage bei
Beanspruchung einer Prioritat zusammen mit der Mitteilung des schweizerischen
Anmeldedatums verschickt wird, es sei denn, mit dem prioritdtsgebenden
Patentamt gebe es eine Vereinbarung zum Austausch von Recherchen. Dariber
hinaus soll die Aufforderung nur in Ausnahmefallen erlassen werden.
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Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
Die Erganzung "bis zum Datum der Aufforderung" hat den Zweck klarzustellen,
dass allféllige Rechercheberichte, die wenige Tage vor Fristablauf erstellt werden,
nicht auch noch eingereicht werden missen: Solche Situationen kdmen zwar kaum
je vor, sie wirden flir den Anmelder aber zu grosser Rechtsunsicherheit flihren.
Neu hinzufigen:
Absalz 4: V_er2|chtet das I.GE aufq_rund YO | Falls dem IGE bereits ein Bericht iiber den Stand der Technik vorliegt bzw. dieser
Abs. 1 auf die Erstellung eines Berichts ; s e )
m - - - nicht erstellt werden muss, entfallt die Arbeit fiir die Erstellung des Berichts. Es
uber den Stand der Technik, so wird die . . e 2
Recherchegebihr zurlickerstattet.” verbleibt a.IIenfaIIs die Arbeit fgr die Stellungnahme zum Benc_ht uber Cjen Stand
. der Technik (Art. 94), sofern dieser nicht auch in den wesentlichen Teilen
Art. 93 Absatz 5: "Kann das IGE bei der Erstellung Ubernommen werden kann. Analog zum EPA ist es unter diesen Umstanden

des Berichts zum Stand der Technik einen
Bericht geméss Abs. 1 nutzen, so wird die
Recherchegebihr teilweise zurlickerstattet.
Die Hohe der Riickerstattung hangt vom
Umfang ab, in dem sich das IGE bei der
Erstellung des spateren Berichts auf den
friiheren Bericht stiitzen kann."

geboten, die Recherchegebihr (Art. 30, Abs. 2) zuriickzuerstatten.

Ebenso sollte eine Teilrlickerstattung der Recherchegebihr erfolgen, wenn das
IGE zwar nicht darauf verzichtet einen Bericht zu erstellen, aber die Ergebnisse
aus einer friiheren Recherche nutzen kann.

Art. 98 Abs. 2 lit. d

Ersatzlose Streichung

Es ist nicht ersichtlich, warum das Recht auf Anderung der Patentanmeldung
gemass Art. 84 Abs. 2 durch die vorzeitige Verdffentlichung begrenzt wird, da
Anderungen unter Art. 84 nicht veréffentlicht werden (Art. 96 Abs. 1 enthalt keinen
Verweis auf Art. 84).

Art. 99 Abs. 1

Formulierung &ndern:

"Antrage fur Anderungen, die im
Patentregister vorzumerken sind und die
dem IGE vor naeh Ablauf von 17 Monaten
nach dem Anmelde- oder Prioritatsdatum,
vor eder dem Antrag auf vorzeitige
Veroffentlichung oder mit dem Antrag auf
vorzeitige Verdffentlichung eingereicht

Es wird darauf hingewiesen, dass die vorgeschlagene Formulierung mit der
entsprechenden Formulierung in Art. 100 konsistent ist. Es scheint nichts dagegen
zu sprechen, auch Art. 99 Abs. 1 entsprechend umzuformulieren.
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Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni

werden, gelten als erst-nrach-der rechtzeitig

vor der Veroffentlichung gestellt

beziehungsweise eingereicht."

Formulierung éandern:

"Ein Antrag auf Rickzug der

Patentanmeldung, der dem IGE vor nach

Ablauf von 17 Monaten nach dem . i . . .

o Da die Veroffentlichung der Patentanmeldung nur in elektronischer Form erfolgt

Art. 99 Abs. 2 Anmelde- oder Pnontg?sdatum_ ; (Art. 96 Abs. 6), sollte dem IGE ohne grossen Aufwand mdglich sein, eine

eingereicht worden ist, hindert die Vero6ffentlichung auch kurzfristig zu verhindern.

Veroffentlichung der Patentanmeldung

ol . .y | )

Formulierung andern: "Will die Anmelderin

die techmschen Unterlagen andem, SO Die in Art. 104 Abs. 3 zwingend vorgesehene Einreichung einer Neufassung der

muss sie dazu Ersatzseiten oder eine . > . > ;

. technischen Unterlagen bei Anderungen erscheinen wenig benutzerfreundlich und

Neufassung der technischen Unterlagen fwendig. W inimale And h B. ei

einreichen. Das IGE kann verlangen, dass aufwendig. Wenn man nur minimale Anderungen vornehmen muss, z.B. ein
Art. 104 Abs. 3 ) ’ zusatzliches Dokument aus dem Stand der Technik in der Einleitung erwahnen,

die Anderungen gegeniiber der geltenden
Fassung ausgewiesen werden."

erscheint es unsinnig, eine vollstandige Neufassung der Beschreibung
einzureichen. Es besteht dann das Risiko, dass sich Fehler einschleichen. Bei
grosseren Anpassungen macht die komplette Neueinreichung dagegen Sinn.

Art. 83 Abs. 3; Art. 84
Abs. 2; Art. 112 und 113

Die Artikel sollten analog zu Art. 104 Abs. 3
(siehe oben) geandert werden

Siehe Begrindung zu Art. 104 Abs. 3.

Art. 104 Abs. 4 Satz 2

Formulierung andern: "(...) Geanderte
Patentanspriche dirfen sich nicht auf nicht
recherchierte Gegenstande beziehen, die
mit der urspriinglich beanspruchten
Erfindung oder Gruppe von Erfindungen
nicht durch eine einzige allgemeine
erfinderische Idee verbunden sind."

Der Art. 104, Abs. 4 legt fest, dass geanderte Patentanspriiche sich nicht auf nicht
recherchierte Gegenstande beziehen dirfen. Dies limitiert die Mdglichkeit
Merkmale aus der Beschreibung aufzunehmen. In den meisten Landern dirfen
nicht recherchierte Merkmale, die mit der urspriinglichen Erfindung durch eine
erfinderische Idee verbunden sind, aufgenommen werden. Hierzu wird als Beispiel
auf die Regel 137(5) EPU verwiesen.
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Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
Formulierung andern:
"Mit dem Antrag auf Teilverzicht sind ist Es erscheint nicht in jedem Fall sachgerecht, wenn eine (komplette) Neufassung
eine Neufassung der technischen der technischen Unterlagen eingereicht werden soll. Insbesondere bei
Art. 112 Abs. 2 Unterlagen oder Ersatzseiten einzureichen. | umfangreichen Unterlagen, die nur punktuell gedndert werden, ist die
) ’ Das IGE kann verlangen, dass die Bereitstellung von entsprechenden Ersatzseiten einfacher. Auch die Prifung der
Anderungen gegeniiber der geltenden vorgenommenen Anderungen durch das Institut oder Dritte wird stark vereinfacht,
Fassung des Patents ausgewiesen weil letztlich nur die Ersatzseiten geprift werden missen.
werden."
In Art. 117 Abs. 2 wird neu festgehalten, dass der Schriftenwechsel des IGE und
der Parteien im Rechtsmittelverfahren nicht Teil des Aktenheftes ist. Die Botschaft
. . erlautert, dass dies der langjahrigen Praxis des IGE entspricht. Wir sind klar der
Sstre|_cﬁhung (AI . 11|7 AIbSSE' 2) DeF| o Partei Meinung, dass der Schriftenwechsel des Rechtsmittelverfahrens Teil des
Art. 117 Abs. 2 i R ttolverfal it nicht Tei Aktenheftes sein sollte im Sinne der Transparenz, der Nutzerfreundlichkeit und der
i Aktenhof internationalen Harmonisierung. Dies analog zur Praxis des europaischen
' Patentamts. Das bewahrte Modell des EPA zeigt, dass das praktikabel ist.
Schutzinteressen lassen sich gezielt wahren.
Hinzufligen:
"lit. o: Zurtckweisungsentscheidung mit
Entscheidungsdatum
lit. p: Eingang und Aktenzeichen des
Rechtsmittelverfahrens im Sinne von Art. Um die Rechtssicherheit und die Transparenz fir Dritte zu erhéhen, soll in
59c PatG konsequenter Fortflihrung der Informationen zum (auslaufenden)
lit. g: Hinweis auf Rechtskraft des Einspruchsverfahren Art. 123 Abs. 1 mit den Angaben links erganzt werden. Zu
Art. 123 Abs. 1 Rechtsmittelverfahrens im Sinne von Art. deren Rechtssicherheit, muss es Dritten jederzeit mdglich sein, im Register den

59¢ PatG

lit. r: Eingang eines Antrages auf
Weiterbehandlung im Sinne von Art. 11
PatG und Entscheidung Uber den Antrag
lit. s: Eingang eines Antrages auf
Wiedereinsetzung im Sinne von Art. 12
PatG und Entscheidung Giber den Antrag"

aktuellen Rechtsstand einer Patentanmeldung oder eines Patents festzustellen.
Dies inklusive einer allfalligen Zuriickweisung und/oder Informationen zu allfalligen
weiteren Verfahren vor dem Bundespatentgericht oder dem Bundesgericht.
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Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
Erganzung: Die Umdrehung der Reihenfolge (von EP/CH zu CH/EP) wird unterstiitzt. Jedoch
"Bei europaischen Patenten mit Wirkung fiir | ist es nicht ganz zutreffend, dass wie im Erlauternden Bericht (Seite 55) ausgefihrt
Art. 138 die Schweiz besteht das Patentzeichen "EP" Teil der Patent-Nummer ist. EP ist Teil der Nummer der Patentschrift (z.B.
(Art. 11 PatG) aus dem Vermerk "CH/EP", EP1234567B1), die Patent-Nummer ist jedoch bloss die Zahl (z.B. europaisches
gefolgt von der Patentnummer." Patent Nr. 1234567). Die alte Fassung war also logisch korrekt
Einfugen eines neuen Absatzes 3:
"Sind die Ubermittlungsgebihr gemass
Artikel 143 Absatz 1 oder die
Recherchegeblihr gemass Artikel 143 . . . s
Art. 143 Absatz 2 nicht rechizeitiq bezahlt worden. Anpassung an Regel 16bis PCT, welche fiir das IGE ohnehin verbindlich ist.
fordert das IGE die Anmelderin auf, die
entsprechende Gebihr mit Zuschlag
innerhalb eines Monats zu entrichten."
Nach Art. 14 sind die Jahresgeblhren neu ab Beginn des dritten Jahrs zu
bezahlen. Aus der PatV geht nicht hervor, wie die Falligkeit der Jahresgebuhren
beim Eintritt in die nationale Phase geregelt ist.
Es waére in Analogie zu Regel 159 (1) g EPU in Art. 147 Abs. 1 klarzustellen, dass
Anfiigen. dass Jahresaebiihr fiir das Dritte die Jahresgebiihr fiir das Dritte Jahr zu entrichten ist, wenn diese Gebihr nach Art.
Art. 147 Abs. 1 gen, da: resg 14 Abs. 2 friher fallig wird. Zum Beispiel durch Erganzung des Punktes c:
Jahr zu entrichten ist.
c. die Anmelde- und Recherchegebilhr bezahlen sowie die Jahresgebdiihr fiir das
dritte Jahr zu entrichten, wenn diese Geblihr nach Art. 14 Absatz 3 friiher féllig
wird;
Formulierung andern: Da der Rechtsbehelf der Weiterbehandlung mit der neuen PatV fir diese Frist nicht
"Hat die Anmelderin die Voraussetzungen mehr mdglich ist, sind die Konsequenzen der verpassten Frist fir die
nach Absatz 1 Buchstaben a—d nicht Patentanmelderin viel zu hart. Es muss dementsprechend eine klare Nachfrist
Art. 147 Abs. 2 mindestens teilweise erflllt, so setzt ihr das | ermdglicht werden.

IGE zur Behebung allfdlliger Méngel der
Voraussetzungen nach Absatz 1
Buchstaben a—e eine Frist von drei

Die vorgesehene neue Frist flr die Behebung von Mangeln, die vom IGE gesetzt
wird, ist dazu notabene untauglich, da dazu die Patentanmelderin die
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Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung

Article Proposition Justification / Remarques

Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
Monaten so-setzt gilt-die-internationale Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe a—d "mindestens teilweise" erfilllt
Patentanmeldung-mit- Wirkung-fir die haben muss. Die Schweiz vergibt sich hier eine grosse Chance und wiirde zur

Schweiz-alszurickgezogen. Hat die
Anmelderin die Voraussetzungen nach
Absatz 1 Buchstaben a—d gar nicht erflllt,
so kann sie von sich aus die Mangel der
Voraussetzungen nach Absatz 1
Buchstaben a—e innerhalb von 32 Monaten
ab dem Anmelde- oder Prioritatsdatum
beheben, wobei alle Voraussetzungen nach

Absatz 1 Buchstaben a—d innerhalb von 34

Monaten ab dem Anmelde- oder

Prioritatsdatum behoben sein missen.

= - woise. ihe das IGE
Bel AL M Id

Voraussetzungen-nach-Absatz 1
B | ine Eri .

Starkung des Schweizer Patentsystems gut daran tun, einer Anmelderin den Weg
zu ebnen, Schutz in der Schweiz zu erhalten, wenn der europaische Weg
beispielsweise aus Kostengriinden nicht mdglich ist.

Zudem ist dazu zu bemerken, dass nicht klar ist, ob die Bedingung nach Art. 147
Abs. 1 lit. a EPatV faktisch nicht sogar automatisch fur alle internationalen
Patentanmeldungen erfiillt ist, denn der/die Erfinderin wird dem IGE ohnehin tber
die Weiterleitung der Anmeldungsunterlagen immer schriftlich gemeldet.

De facto wird so eine Anmelderin, wenn sie die Frist verpasst hat, ins europaische
Verfahren gezwungen, da eine Wiedereinsetzung viel zu riskant ware und auch
kaum Aussicht auf Erfolg hétte. Die Frist nach R. 159(1) EPU ist zum einen erst 31
Monate nach dem Prioritdtstag und zum zweiten steht die Weiterbehandlung als
Rechtsbehelf zur Verfligung.

Die Argumentation im erlduternden Bericht fir den Ausschluss der 30-Monats-Frist
von der Weiterbehandlung beruft sich auf die Erhéhung der Rechtssicherheit (vgl.
Erlauternder Bericht, Seite 10, Kommentar zu Art. 11 EPatV). Weil aber wie
vorangehend erlautert ein Anmelder den Schutz fir die Schweiz noch viel Ianger
Uber das EPU erhalten kann, fiihrt dieses Argument ins Leere.

Ein anderes Argument im erlauternden Bericht ist die Straffung des Verfahrens. Es
wird argumentiert, dass das IGE nicht wisse welche der zahlreichen internationalen
Anmeldungen in der Schweiz in die nationale Phase ibergehen werden (vgl.
Erlauternder Bericht, Seite 57, Mitte), und entsprechend verschickt das IGE
naturlich — wie bisher schon —auch keine Mitteilungen Uber die Fristversaumnis.
Dies hat nach der aktuellen Regelung tatsachlich zur Folge, dass jeweils die
absolute Frist von 6 Monaten nach Art. 46a Abs. 2 PatG zum Zuge kommt.

Mit der gednderten Formulierung mit seiner automatischen 2-Monats-Frist nach
dem Ablauf der 30 Monate erhalt ein Anmelder die Mdglichkeit, das
Fristversdumnis zu beheben, ohne dass dem IGE ein Mehraufwand entsteht, und
ohne dass die Rechtssicherheit Dritter gegenlber der vorgesehenen Regelung
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Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
eingeschrankt wiirde, die ja wegen dem EPU ohnehin mind. drei Monate betragt.
Weiter ist zu bemerken, dass sich die Rechtsfolgen von Art. 147 Abs. 1 und Abs. 3
widersprechen. Entweder gilt die (die aus dem EPU stammende) Fiktion, dass die
Anmeldung als vom Anmelder als zuriickgezogen gilt, oder das IGE tritt nicht auf
die Anmeldung ein. Das letztere ware ausreichend.
Regel 17.2 PCT verbietet explizit, dass ein Bestimmungsamt den Anmelder zur
Einreichung einer Kopie der Erstanmeldung auffordert, wenn er den
Bestimmungen zur Beanspruchung einer Prioritat, namentlich zum Vorlegen einer
solchen Kopie, gegenuber dem Anmeldeamt oder dem internationalen Amt
Formulierung &ndem: Genlge getan hat. Die urspriingliche Formulierung von Art. 148 (1) verlangt
"Um ei 2 : kategorisch das Einreichen des Prioritatsbelegs beim IGE, was gegen R. 17.2 PCT
m ein Prioritatsrechts geltend zu s . - 2
) . verstosst. Der Formulierungsvorschlag entspricht R. 163 (2) EPU.
machen, muss die Anmelderin dem IGE
Art. 148 Abs. 1 :jnnert der Fr'.St nach Art'.l.(el 147 Absatz 1 Absatz 2 scheint zu verlangen, dass die Einreichung beim internationalen Amt oder
as Aktenzeichen der friheren Anmeldung e T . : .
oder deren Abschrift nach Artikel 53 Absatz Anmeldeamt zusatzlich zur E]nrelchung beim IGElerfoIgt. Das !st'fqlsch. Es ist
1 —— auch nicht erk'ennbar, da;s ellne"Fnst'zum Nachrelchen des Prioritatsbelegs
Einsrieichens ..E Sheleg-{Ar-53-Abs—) gesetzt und die Anmelderin hiertber informiert werden muss. Der letzte Satz
) verstdsst gegen R. 17.1 ¢) PCT. Kein Bestimmungsamt darf den Prioritatsanspruch
unbericksichtigt lassen, ohne dem Anmelder zuvor Gelegenheit zu geben, den
Prioritatsbeleg innerhalb einer den Umstdnden angemessenen Frist einzureichen.
Die 16 Monate sind nach Eintritt in die nationale Phase nicht relevant.
Die Anderungsvorschlage entsprechen dem EPU.
Formulierung éandern: "Reicht die
Anmelderin das Aktenzeichen der friheren
Anmeldung oder deren Abschrift den
Prioritdtsbeleg nicht innerhalb der Frist ein,
so setzt ihr das IGE eine Frist von drei
Art. 148 Abs. 2 Monaten, um dies nachzuholen. Wird diese | gone Begriindung zu Art. 148 Abs. 1 EPatV.

Frist nicht eingehalten, so ist das
Prioritatsrecht verwirkt. Das-Prioritatsrecht
i i H

|st.ela_e__| falis-ve W Et. wenn-de
Prioritaisbeleg '"el't. |n_|e__|I|aIb von |.§

IE“IB' atleln ab elml H e.uta_ tSdatH'.“ bel' 7
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Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
B4 ; chtwird:
Streichung (Art. 161 Abs. 2): Der
Schriftenwechsel des IGE-und-derParteien
Art 161 Abs. 2 im-Rechtsmittelverfahrenist-nicht Teil Siehe hierzu die Anmerkungen zu Art. 117 Abs. 2.
dieses-Akienhefts.
Formulierung andern: Wird das Gesuch
spater gutgeheissen, so wird die
Art. 164 Abs. 3 Jahresgeblihr am letzten Tag des Die angegebene Zahlungsfrist ist zu knapp.
darauffolgenden Monats fallig, in dem das
IGE die Jahresgebiihr einfordert
Streichung (Art. 185 Abs. 2): Ber
Schrifftenwechsel des IGE-und-derParteien
Art. 185 Abs. 2 ir-Rechtsmittelveriahren st nicht Toil Siehe hierzu die Anmerkungen zu Art. 117 Abs. 2.
dieses-Aktenhefts:
. . WD g um Art. 150 PatG (neue Bestimmung) zu erlautern, wére es vielleicht hilfreich zu
Formulierung andern: "Bericht Gber den .. A .
: erwahnen, dass die hangigen Patentanmeldungen auch Teilanmeldungen
Stand der Technik und Stellungnahme zu . L . .
Art. 193 . umfassen. Diese Anpassung ist in allen Absatzen vorzunehmen. Demzufolge ist
hangigen Patentanmeldungen und . . .. . .. X
, " auch die nachtragliche Veréffentlichung fur Teilanmeldungen (Art. 197 EPatV)
Patentteilanmeldungen
vorzusehen.
Erganzung: "Will die Anmelderin, dass eine
hangige Patentanmeldung nach Artikel 150
Absatz 2 PatG unter neuem Recht beurteilt | Diese "Opt-in" Mdglichkeit ist zu begriissen, aber um von den Ausnahmen im
wird, so muss sie dies innert drei Monaten Vergleich zum alten Recht gemass Art 150 Abs. 2 EPatV zu profitieren,
Art. 194 Abs. 1 nach dem (...), spatestens aber bis zum insbesondere um die Sistierung von hangigen Patentanmeldungen proaktiv
angekindigten Datum des aufzuheben missen die Geblhren bekannt sein, was leider nicht der Fall ist.
Prifungsabschlusses und nach
Bekanntgabe der falligen
Sachprifungsgebihren erklaren. (...)"
Formulierung andern:” Sind fiir am (...) Es rechtfertigt sich, eine langere Frist als flir die Patentanmeldungen unter neuem
Art. 196 Abs. 1 hangige Patentanmeldungen unter neuem 9 ’ 9 9

Recht (Art. 150 PatG) nachtraglich

Recht vorzusehen.
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Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
Recherche- und Anspruchsgebiihren zu
bezahlen. So stellt das IGE diese nach
Inkrafttreten eine Rechnung und setzt eine
Frist von einr zwei Monaten zur Bezahlung".
Streichung: "Die Weiterbehandlung (Art. Es wére sehr zu begrussen, wenn die Frist fur die Zahlung der
Art. 198 Abs. 2 46a PatG) ist auch bei Fristen nach Artikel Recherchegeblhren von der Weiterbehandlung auch profitieren kénnte, damit

192 Absatz 2 und 194 Absatz 1 und-196
ausgeschlossen."

geniigend Zeit fur die Beurteilung durch die Anmelderinnen sichergestellt werden
konnte.

Kleinsendungen (bisher Art. 112a, 112d) sind in der revidierten VO nicht mehr
erwahnt. AS 2025 376 - Verordnung Uber die Einflihrung eines vereinfachten

Verfahrens zur Vernichtung von Kleinsendungen im Immaterialgiterrecht | Fedlex.

Es ist unklar, welche Erfahrungen zu dieser Streichung gefuhrt haben.
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https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2025/376/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2025/376/de

Verband Schweizerischer Patent- und Markenanwalte

Association Suisse des Conseils en Propriété Industrielle
Association of Swiss Patent and Trademark Attorneys

Institut fiir geistiges Eigentum

Herrn Alexander Pfister

Rechtsdienst Gewerbliche Schutzrechte
Stauffacherstrasse 65/59¢g

3003 Bern

Zurich, 22.08.2025

Vernehmlassung zur Totalrevision der Patentverordnung (PatV)

Sehr geehrte Damen und Herren
Sehr geehrter Herr Pfister

Wir bedanken uns fir die Méglichkeit, uns zum Entwurf der revidierten Patentverordnung ("EPatV")
vernehmen zu lassen.

Der Verband Schweizerischer Patent- und Markenanwalte begrusst ausdrucklich das revidierte
Verordnungsprojekt und unterstiitzt die vorgeschlagenen Anderungen weitestgehend.

In Art. 87 EPatV wére die Mdglichkeit weiterhin vorzusehen, dass Anmelderinnen beantragen kénnen, die
Recherche in Form einer Recherche internationaler Art im Sinne des bisherigen Art. 59, Abs. 5, lit. b) PatG
durchzufiihren. Die Option, eine Recherche internationaler Art zu beantragen, ist fiur Anmelderinnen
interessant, da damit eine Rickerstattung der Recherchengebuhr fiir eine nachfolgende internationale oder
europaische Patentanmeldung mdoglich ist und bezliglich des Europaischen Patentamts als
Recherchenbehdrde fir nachfolgende Patentanmeldung eine Sicherheit iber den Ausgang der Recherche
besteht. Wir bedauern sehr, dass diese Moéglichkeit nicht behalten worden ist. Die Streichung dieser
Maoglichkeit wird in der Praxis zweifellos dazu fiihren, dass eine Schweizer Anmeldung als
Prioritdtsanmeldung vor einer Internationalisierung tber eine PCT-Anmeldung so gut wie nie mehr in
Betracht gezogen werden wird, es werden dann nur noch EP-Prioritdtsanmeldungen eingereicht. Die Anzahl
Schweizer Anmeldungen pro Jahr wird dadurch voraussichtlich erheblich abnehmen, was wir bedauern
wirden und wohl kaum im Sinne des IGE sein dirfte.

Zu einzelnen Punkten hat eine Arbeitsgruppe der Verbande VIPS/ACBIS, VESPA, INGRES, LES, VPS,
AROPI, VIPS, LIPAV und AIPPI die nachfolgende Stellungnahme vorbereitet. Sie finden diese in der
Beilage. Sie wurde durch unseren Vorstand verabschiedet.

Mit freundlichen Griissen
N (774

Harry Frischknecht, Patentanwalt
Prasident VSP

Verband Schweizerischer Patent- und Markenanwalte
www.vsp.ch / mail@vsp.ch
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Consultation relative a la révision totale de I’'ordonnance sur les brevets (OBI)

Consultazione relativa alla revisione totale dell’ordinanza sui brevetti (OBI)
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Begriindung / Bemerkung
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Motivazione / Osservazioni

PatVv / OBl / OBI

Art. 11lit. b, ¢, d, i, j, m,
0,Q,s,U

Ersatzlose Streichung; jedenfalls aber
Streichung von lit. gund s

Generell: Weiterbehandlung ist ein einfaches Rechtsmittel, einen Rechtsverlust zu
heilen. Sie sollte daher anmeldefreundlich ausgestaltet sein und gleichzeitig den
Schutz von Dritten ausreichend berlcksichtigen. Dritte werden durch die
Ausschlussfrist von 6 Monaten nach Art. 46a Abs. 2 PatG ausreichend geschitzt.
Die Prifung eines Weiterbehandlungsantrags durch den IGE ist einfach, weil
lediglich drei Punkte zu prifen sind (fristgerechte Einreichung, Nachholung,
Zahlung der Gebuhr). Zudem ist die Praxis betreffend Wiedereinsetzung derart
streng, dass solche Antrage fast ausnahmslos aussichtslos sind. Die
Weiterbehandlung stellt somit meist das einzige Rechtsmittel bei einem
Rechtsverlust dar, weshalb diese aufgeweitet und nicht beschrankt werden sollte.

Die Weiterbehandlung entspricht zudem der Praxis, auf notwendige Handlungen
mehrfach hinzuweisen. Technische und menschliche Unsicherheiten bei der
Zustellung (z. B. per E-Mail) sowie alltagliche Grunde fur Versdumnisse
rechtfertigen die Beibehaltung dieses Instruments — insbesondere im
internationalen Kontext und zugunsten von KMUs. Missbrauch wird durch
Gebuhren und kurze, aber angemessene Reaktionsfristen verhindert. Die mit der
Weiterbehandlung verbundene Unsicherheit fiir die Offentlichkeit ist geringer als
bei der Wiedereinsetzung und im Vergleich zur Priifungsdauer oder maximalen




Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Patentlaufzeit vernachlassigbar.

Auch im europaischen Recht wurde die Weiterbehandlung ausgeweitet. Besonders
Fristen, die ohne behdrdlichen Hinweis zu laufen beginnen, sind fir unerfahrene
Anmelder risikoreich. Die Weiterbehandlung sollte deshalb als Regelfall gelten und
nur ausgeschlossen werden, wenn konkrete, schwerwiegende Grunde
dagegensprechen oder die Aktion auf andere Art heilbare oder auch
vernachlassigbare Konsequenzen hat. Insgesamt tragt die Weiterbehandlung
auch zur Entlastung des IGE bei, indem sie aufwendige
Wiedereinsetzungsverfahren verhindert. Eine Ausweitung der Ausnahmen
erscheint daher weder notwendig noch sachlich gerechtfertigt.

Zu Litera q und s: Die Weiterbehandlung fiihrte in der Vergangenheit zu keinen
signifikanten Verfahrensverzégerungen.

Litera q: Mit dem Ausschluss erfolgt eine Rechtsdivergenz zum EPU. Nach dem
EPU sind die fiir den Eintritt in die europadische Phase vorzunehmenden
Handlungen nach Regel 159 EPU im Sinne von Art. 121 EPU weiterbehandelbar.
Dies fuihrt zumindest teilweise zu unerwiinschten und ungerechtfertigten
Divergenzen zum EPU.

Art. 35 Abs. 7

Korrektur eines Schreibfehlers: "es sind
technischen Bezeichnungen"

Art. 37 Abs. 1

Streichung: "In der Einleitung-der
Beschreibung (...)"

Art. 37 Abs. 1 bezieht sich auf die Einleitung der Beschreibung und verlangt u.a.,
dass anhand der Einleitung bereits die L6sung der Erfindung verstanden werden
kann und dort auch vorteilhafte Wirkungen der Erfindung angegeben werden.
Ublicherweise wird unter der Beschreibungseinleitung einer Patentanmeldung der
bisherige Stand der Technik angegeben (analog Regel 42 (1) b) EPU). Erst
danach werden die Aufgabe, Losung in vorteilhafte Wirkungen angegeben (Regel
42 (1) ¢) EPU). Es scheint daher unklar, was vorliegend mit der "Einleitung der
Beschreibung" gemeint ist bzw. dieser Begriff steht im Widerspruch zum Gblichen
Verstandnis. Auch Regel 42 EPU kennt diesen Begriff nicht und spricht
ausschliesslich von der "Beschreibung".
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Art. 37 Abs. 1it. ¢

Streichung: "(...),dabei-sollenauch-die
Eundstellenangegeben-werden, (...)"

Es gibt keinen Grund, in Bezug auf die Fundstellen eine strengere Formulierung zu
verwenden als beim EPU. Nicht fiir jeden Stand der Technik gibt es eine zitierbare
Fundstelle (bspw. nicht bei Vorbenutzungen). Dementsprechend ist im EPU kein
Zwang zur Zitierung einer Fundstelle vorgesehen.

Erganzung um einen neuen Abs. 3: "Hat
die Anmelderin nicht bis zum Anmeldetag
ein den Erfordernissen des Absatzes 1
entsprechendes Sequenzprotokoll
eingereicht, so fordert das IGE sie auf, ein
solches Sequenzprotokoll nachzureichen
und die Geblihr fur die verspatete

Gemass Abs. 1 muss die Beschreibung das Sequenzprotokoll enthalten. Ein nach
dem Anmeldedatum eingereichtes Sequenzprotokoll ist aber geméass Abs. 2

Art. 38 Einreichung zu entrichten. Reicht die explizit nicht Bestandteil der Beschreibung. Die Rechtsfolge ist unklar. Das ist
. - unbefriedigend. Ein Rechtsbehelf analog zu R. 30 Abs. (3) EPU ist vonndten, ggf.

Anmelderin das erforderliche egen Bezahlung einer Verwaltungsgebihr

Sequenzprotokoll nicht innerhalb von zwei geg 9 9sg ’

Monaten nach dieser Aufforderung unter

Entrichtung der Gebuhr fur verspatete

Einreichung nach, so wird die Anmeldung

zurlckgewiesen."

Streichung des letzten Satzes von Absatz 3

"(...) wenn die entsprechende Die Formulierung "gelten erst mit als eingereicht" ist unklar. Gemeint ist wohl

Anspruchsgeblhr bezahlt ist" und "gelten erst als eingereicht".

Ersetzung durch einen neuen Absatz 4: "

Fir nach dem Anmeldedatum aufgestellte Es ist unnétig belastend, wenn bei jeder Bescheidserledigung die

Uberzahlige Patentanspriiche missen nach | Anspruchsgebiihren bezahlt werden sollten. Zudem kénnen die Rechtsfolgen

dem Prifungsabschluss innerhalb der Frist | gravierend sein, wenn z.B. ein Teil der Anspriiche, die in einem Verfahrensschritt
Art. 43 Abs. 3 des Art. 109(1) die Anspruchsgebiihren eingereicht wurden, als nicht eingereicht gelten, mit unter Umstanden

bezahlt werden. Werden die
Anspruchsgebihren nicht bezahlt, fordert
das IGE die Anmelderin auf, diese
innerhalb einer vom IGE angesetzten Frist
zu bezahlen. Bezahlt die Anmelderin die
Anspruchsgebihren nicht oder nur
teilweise, so werden die liberzahligen
Patentanspriiche vom letzten an

beschrankten Mdglichkeiten zur Heilung.

Der Vorschlag im neunen Absatz 4 entspricht R. 71 EPU, mit Ausnahme der
Rechtsfolge. Da die Weiterbehandlung stark beschrankt ist, sollte bei
Nichtbezahlung eine Aufforderung mit Fristsetzung erfolgen.

Dies bedeutet auch fiir den IGE einen zusatzlichen administrativen Aufwand.
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gestrichen."

Art. 44 Abs. 3

Streichung des letzten Satzes: "thre
Svmbole si i3

Das zwingende Erfordernis, "Symbole" von chemischen Formeln in der
Zusammenfassung zu erlautern, ist unverstandlich. Die Syntax chemischer
Formeln, beispielsweise gemass der IUPAC-Nomenklatur, ist dem Fachmann
zweifellos bekannt; siehe hierzu auch Art. 35 Abs. 6. Dieses Erfordernis bringt
keinen Zusatznutzen und fuhrt nur zu unnétig langen Zusammenfassungen.
Die analoge Regelung in R. 47(2) EPU hinsichtlich chemischer Formeln in der
Zusammenfassung enthalt ein solches Erfordernis nicht. Es ist nicht ersichtlich,
dass das in der Praxis des EPA jemals zu Problemen gefuihrt hatte.

Art. 60 Abs. 1

Streichung: "Bei Erfindungen nach Artikel
49a PatG sind in-derBeschreibung

anzugeben:"

Art. 60 Abs. 1 erfordert, dass die genetische Ressource und ihre Quelle "in der
Beschreibung" anzugeben ist. Das ist einerseits problematisch und andererseits ist
die Angabe dieses konkreten Ortes fur die Angabe unnétig.

Problematisch ist es deshalb, weil die Beschreibung Teil der urspriinglich
eingereichten technischen Unterlagen ist (Art. 49 Abs. 2 lit. b PatG; Art. 74 EPatV).
Die urspringlich eingereichten technischen Unterlagen durfen nicht so geéndert
werden, dass der Gegenstand des geanderten Patentgesuchs Uber den Inhalt der
ursprunglich eingereichten technischen Unterlagen hinausgeht (Art. 58 Abs. 2
PatG). In praktisch allen Fallen sind die Angaben Uber die genetische Ressource
nicht in den urspringlich eigereichten technischen Unterlagen enthalten, sondern
werden auf Aufforderung des IGE im Prufungsverfahren erganzt. Konkret wird am
Ende der Beschreibung ein Absatz mit dieser Angabe erganzt, der mit einer
fortlaufenden Absatznummerierung versehen ist. Es findet sich also dann eine
Angabe in der Beschreibung, die in den urspriinglich eingereichten technischen
Unterlagen nicht enthalten war. Diese Anderung ist prima facie unzuléssig im
Lichte von Art. 58 Abs. 2 PatG.

Art. 60 Abs. 5

Erganzung eines weiteren Satzes: "(...).
Die Erklarung wird in das Aktenheft
aufgenommen."

Es ist unklar, wie die schriftliche Bestatigung gemass Abs. 5 der Offentlichkeit
zuganglich gemacht wird. Typischerweise wird diese Bestatigung wohl im Rahmen
einer Amtsbescheidserwiderung abgegeben; sie wird somit nach unserem
Verstandnis Uber Einsicht in das Aktenheft zuganglich.

Art. 60 Abs. 6

Formulierung andern: "Nach dem
Anmeldedatum auf Verlangen des IGE
eingereichte Angaben nach den Absatzen

Der Wortlaut von Absatz 6 geht an der Sache vorbei (siehe auch Bemerkung zu
Art. 60 Abs. 1 EPatV). Die rechtliche Fiktion, dass nachtraglich eingereichte
Angaben "nicht Bestandteil der Offenbarung der Erfindung" sind, andert nichts
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der Aufforderung nach Absatz 1 ab
Einreichung-derUnterlagen einen oder

Artikel Antrag Begriindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
1-5 sind-nicht Bestandteil- der Offenbarung | daran, dass diese Angaben Teil der Beschreibung in der publizierten Patentschrift
der-Erfindung-werden nicht Teil der werden, was im Streitfall eine unzuldssige Anderung darstellen kénnte. Diese
technischen Unterlagen. Das IGE legt die Rechtsunsicherheit ist Anmeldern nicht zuzumuten.
Einzelheiten fest, wie diese nachtraglich
eingereichten Angaben publiziert werden." Die genetische Ressource muss nicht zwingend "in der Beschreibung" angegeben
werden. Diverse rechtssichere Alternativen, welche diese Angaben klar nicht zu
einem Teil der Beschreibung werden lassen, sind moglich und zu bevorzugen. Das
EPA 16st vergleichbare Situationen mit einem Hinweis auf dem Deckblatt der
Patentschrift.! Etwa wie folgt: "Remarks: The file contains technical information
submitted after the application was filed and not included in this specification". Ein
solches System ist rechtssicher und daher auch fir die Angabe genetischer
Ressourcen zu bevorzugen; bspw. der Hinweis: "Das Aktenheft enthalt
Informationen gemass Art. 49a PatG, die nicht Teil der technischen Unterlagen
sind." Die genetische Ressource konnte auch ohne Verweis auf die Akte direkt in
den Hinweis: aufgenommen werden; bspw. folgender Hinweis: "Angabe gemass
Art. 49a PatG: [...]."
Erganzung: "(...), so ist eine beglaubigte
Art. 70 Abs. 4 Kopie dieser Patentanmeldung R. 40(3) EPU verlangt eine beglaubigte Kopie, was auch inhaltlich sinnvoll ist.
einzureichen (...)"
Erganzung: "Werden die Mangel nicht
Art. 71 Abs. 3 innerhalb der Frist nach Absatz 2 behoben, | Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet.
(...)"
. " . Art. 105 Abs. 2 EPatV verweist auf EPatV Art. 75 und die Art. 104 Abs. 4-7. Art.
Art. 75 grganztmg. (...), solange sich aus d_er 104 EPatV bezieht sich explizit auf die Sachprifung (siehe Titel). Die Beurteilung,
. Sachprifung der Patentanmeldung nichts . ~ . ) . ) ; -
anderes ergibt" ob die Anspruphe |dent|sch sind oder nicht, ist auch ein Thema der
Doppelpatentierung und nicht des Anmeldetags.
Formulierung andern: "Die Anmelderin Es ist nachvollziehbar, dass das IGE zur fristgerechten Einreichung von
Art. 79 Abs. 2 kann innerhalb von drei Monaten ab Datum | Ansprichen auffordert, wenn diese fehlen. Allerdings ist die scheinbare

Mdglichkeit, freiwillig zusatzliche Anspriiche einzureichen, schwer nachvollziehbar.
Denn solche Anspriche wirden lediglich ,eingereicht®, ohne dass eine Anderung

' https://www.epo.org/en/legal/official-journal/1981/03/p74.html
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Artikel Antrag Begrindung / Bemerkung
Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
mehrere Patentanspriiche einreichen." der Anmeldung erfolgt. Dies lasst vermuten, dass die freiwillig nach Art. 79 EPatV
eingereichten Anspriche die bereits bestehenden ergéanzen, ohne sie zu
verandern oder zu ersetzen. Ein freiwilliges Nachreichen bietet jedoch keinen
klaren Vorteil und kann im Gegenteil zu Verwirrung Uber die urspriinglich
eingereichten Unterlagen flhren, da die nachgereichten Anspriche verdffentlicht
werden. Daher wird vorgeschlagen, Art. 79 EPatV so zu gestalten, dass Anspriche
in diesem Stadium nur dann wirksam eingereicht werden kénnen, wenn das IGE
dazu auffordert, und diese Aufforderung ausschliesslich erfolgt, falls urspriinglich
keine Anspriche eingereicht wurden.
Art. 79 Abs. E.rgénz'ung: "Wird die Frist nach Absatz 2 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
nicht eingehalten, (...)"
Art. 80 Abs. E.rgénz'ung: "Wird die I:rist nach Absatz 2 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
nicht eingehalten, (...)
Art. 81 Abs. E.rganz_ung: Wird die ':”St nach Absatz 2 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
nicht eingehalten, (...)
Anpassung im letzten Satz: "Elr nach dem
Anmeldedatum aufgestellte Uberzahlige
Patentanspriche mussen nach dem
Prufungsabschluss innerhalb der Frist des . . . . .
- m Bei jeder Bescheidserledigung mussten Anspruchsgebiihren bezahlt werden, falls
Art. 109(1) die Anspruchsgeblhren bezahlt - o - .
- - neue Anspruche aufgestellt werden, was mit einem hohen administrativen
werden. Werden die Anspruchsgebihren . . S
- - Aufwand verbunden ist. Der neue Vorschlag entspricht R. 71 EPU, mit Ausnahme
nicht bezahlt, fordert das IGE die . . w )
Art. 82 Abs. - - ; . der Rechtsfolge. Da die Weiterbehandlung stark beschrankt ist, sollte bei
Anmelderin auf, diese innerhalb einer vom Nichtbezahlung eine Aufforderung mit Fristsetzung erfolgen
IGE angesetzten Frist zu bezahlen. Bezahlt 9 9 9 gen.
d!e Anmelderin d.'e A'nspruchsqebuhr.en Siehe auch die Bemerkungen zu Art. 43 Abs. 3 E PatV
nicht oder nur teilweise, so werden die
uberzahligen Patentanspriiche vom letzten
Prifungsabschluss an gestrichen." gelten
Art. 83 Abs. Erganzung: "Wird die Frist nach Absatz 3 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet

nicht eingehalten, (...)"
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Article Proposition Justification / Remarques
Articolo Richiesta Motivazione / Osservazioni
Eormulllerung andern_: SO werde_n bis zur Art. 95 kennt keinen definitiven Bericht, sondern nur einen Bericht Uber den Stand
Ubermittlung des definitiven Berichts Uber . . . - o
Art. 84 Abs. 1 i .. der Technik. Durch Verweis auf Art. 95 ist klar, welcher Bericht gemeint ist.
den Stand der Technik gemass Art. 95
PatV (Art-—95)+...)"
Formulierung dndern: "Nach Ubermittlung
des definitiven Berichts Uber den Stand der
Technik gemass Art. 95 PatV kann die
Anmelderin die technischen Unterlagen von | Art. 92 kennt keinen vorlaufigen Bericht, sondern nur einen eingeschrankten
sich aus einmal andern. Dazu muss sie bis | Bericht (der aber nicht an den Anmelder geht?). Die Mitteilung enthalt nur eine
Art. 84 Abs. 2 zur Stellung des Prifungsantrags Zahlungsaufforderung. Um Verwirrungen zu vermeiden, sollte in Analogie zu R. 64
) ) spatestens-16-Monate-ab-dem-Anmelde- (1) EPU in Art. 92 vom teilweisen Recherchebericht gesprochen werden.
oderPrioritatsdatum eine Neufassung der Da die Anderungen nicht veréffentlicht werden (siehe Art. 96 EPatV), ist kein
technischen Unterlagen einreichen. Das Grund ersichtlich, warum die Anderungen unter eine Frist gestellt werden.
IGE kann verlangen, dass die Anderungen
gegenlber der geltenden Fassung
ausgewiesen werden."
Art. 85 Abs. 2 E.rganz_ung: Wird die E“St nach Absatz 1 Diese Erganzung ist der Klarheit geschuldet
nicht eingehalten, (...)
Art. 90 EPatV ist so fur den Anmelder kaum handhabbar. Wenn beispielsweise mit
Prioritat einer deutschen Patentanmeldung eine schweizerische Patentanmeldung
. . eingereicht werden soll, so erhalt der schweizerische Vertreter den Auftrag meist
Abs. 1 und 2 streichen und Abs. 3 wie folgt . ) .
. ) knapp vor Fristende, ohne Angaben, ob schon eine Recherche vorliegt. Der
neu als Abs. 1 formulieren: ; . - L
" . . Vertreter kann somit den Anforderungen von Abs. 2 nicht genugen. Zwar ist in der
Das IGE kann die Anmelderin auffordern, . . .
. . . . . Verordnung keine Rechtsfolge vorgesehen, doch sollte die Verordnung keine
innerhalb einer Frist von drei zwei Monaten . ; . ) N
. . . zwingenden Vorschriften enthalten, denen ein gewissenhafter Anmelder in vielen
Auskinfte Uber den Stand der Technik zu . .
Art. 90 Fallen nicht nachkommen kann.

erteilen, der in anderen Patentverfahren bis
zum Datum der Aufforderung in Betracht
gezogen worden ist und eine Erfindung
betrifft, die Gegenstand der
Patentanmeldung ist."

Zudem erzeugt die Vorschrift unnétige Umtriebe und Hektik fiir die Anmelder, was
das Hinterlegen einer Patentanmeldung in der Schweiz unattraktiv macht. So muss
der gewissenhafte Anmelder, wenn einer eine schweizerische Anmeldung
anhangig hat (und eigentlich auch nach Erteilung), ein Uberwachungssystem
etablieren, welches sicherstellt, dass er bei Vorliegen der Recherche zu einer
Schwesteranmeldung diese Recherche gemass Abs. 2 “unverzuglich” (was immer
das heisst) beim IGE einreicht.

7115



Artikel
Article
Articolo

Antrag
Proposition
Richiesta

Begrindung / Bemerkung
Justification / Remarques
Motivazione / Osservazioni

Weiter bringt die Vorschrift praktisch keinen Mehrwert. Einzig wenn die Recherche
bereits bei Hinterlegung vorliegt, kann eine Einreichung derselben eine
Vereinfachung des schweizerischen Verfahrens bewirken. Wenn aber,
beispielsweise 8 Jahre nach Hinterlegung, eine Recherche des deutschen
Patentamts vorliegt, so muss diese gemass jetzigen Wortlaut von Art. 90 EPatV
unverzlglich eingereicht werden, und dies ohne Mehrwert fir den Anmelder, Dritte
oder das IGE.

Recherchen, welche fur Schwesteranmeldungen erstellt wurden, sind in den
allermeisten Fallen bei Publikation des schweizerischen Patents oder bei dessen
Erteilung fur Dritte Uber die jeweiligen Patentregister oder -publikationen sowieso
zuganglich, und entsprechende Abfragen gehdren zum "taglichen Brot” des
Praktikers. Eine Einreichung solcher Recherchen beim IGE, wo nicht einmal eine
online Akteneinsicht bereitgestellt wird, erzeugt fur den Dritten keinen Mehrwert.

In den Richtlinien wird zudem festgehalten, dass eine solche Anfrage bei
Beanspruchung einer Prioritdt zusammen mit der Mitteilung des schweizerischen
Anmeldedatums verschickt wird, es sei denn, mit dem prioritatsgebenden
Patentamt gebe es eine Vereinbarung zum Austausch von Recherchen. Daruber
hinaus soll die Aufforderung nur in Ausnahmefallen erlassen werden.

Die Erganzung "bis zum Datum der Aufforderung" hat den Zweck klarzustellen,
dass allfallige Rechercheberichte, die wenige Tage vor Fristablauf erstellt werden,
nicht auch noch eingereicht werden missen: Solche Situationen kdmen zwar kaum
je vor, sie wirden fir den Anmelder aber zu grosser Rechtsunsicherheit fihren.

Art. 93

Neu hinzufugen:

Absatz 4: "Verzichtet das IGE aufgrund von

Abs. 1 auf die Erstellung eines Berichts
Uber den Stand der Technik, so wird die
Recherchegeblihr zurlickerstattet."

Absatz 5: "Kann das IGE bei der Erstellung
des Berichts zum Stand der Technik einen
Bericht gemass Abs. 1 nutzen, so wird die
Recherchegebiihr teilweise zurlickerstattet.

Falls dem IGE bereits ein Bericht iber den Stand der Technik vorliegt bzw. dieser
nicht erstellt werden muss, entfallt die Arbeit fiir die Erstellung des Berichts. Es
verbleibt allenfalls die Arbeit fir die Stellungnahme zum Bericht Gber den Stand
der Technik (Art. 94), sofern dieser nicht auch in den wesentlichen Teilen
Ubernommen werden kann. Analog zum EPA ist es unter diesen Umstanden
geboten, die Recherchegebihr (Art. 30, Abs. 2) zurlickzuerstatten.

Ebenso sollte eine Teilrickerstattung der Recherchegebihr erfolgen, wenn das
IGE zwar nicht darauf verzichtet einen Bericht zu erstellen, aber die Ergebnisse
aus einer friheren Recherche nutzen kann.
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Die Hohe der Riickerstattung hangt vom
Umfang ab, in dem sich das IGE bei der
Erstellung des spateren Berichts auf den
frGheren Bericht stiitzen kann."

Art. 98 Abs. 2 lit. d

Ersatzlose Streichung

Es ist nicht ersichtlich, warum das Recht auf Anderung der Patentanmeldung
gemass Art. 84 Abs. 2 durch die vorzeitige Verdffentlichung begrenzt wird, da
Anderungen unter Art. 84 nicht verdffentlicht werden (Art. 96 Abs. 1 enthalt keinen
Verweis auf Art. 84).

Art. 99 Abs. 1

Formulierung andern:

"Antrége fir Anderungen, die im
Patentregister vorzumerken sind und die
dem IGE vor naeh Ablauf von 17 Monaten
nach dem Anmelde- oder Prioritdtsdatum,
vor eder dem Antrag auf vorzeitige
Veroffentlichung oder mit dem Antrag auf
vorzeitige Veréffentlichung eingereicht
werden, gelten als erst-nach-der rechtzeitig
vor der Veroffentlichung gestellt
beziehungsweise eingereicht."

Es wird darauf hingewiesen, dass die vorgeschlagene Formulierung mit der
entsprechenden Formulierung in Art. 100 konsistent ist. Es scheint nichts dagegen
zu sprechen, auch Art. 99 Abs. 1 entsprechend umzuformulieren.

Art. 99 Abs. 2

Formulierung andern:

"Ein Antrag auf Ruckzug der
Patentanmeldung, der dem IGE vor nach
Ablauf von 17 Monaten nach dem
Anmelde- oder Prioritatsdatum edernach

eingereicht worden ist, hindert die
Veroffentlichung der Patentanmeldung
: ! wird o i :

Da die Veroffentlichung der Patentanmeldung nur in elektronischer Form erfolgt
(Art. 96 Abs. 6), sollte dem IGE ohne grossen Aufwand mdglich sein, eine
Verdffentlichung auch kurzfristig zu verhindern.

Art. 104 Abs. 3

Formulierung andern: "Will die Anmelderin
die technischen Unterlagen andern, so
muss sie dazu Ersatzseiten oder eine

Die in Art. 104 Abs. 3 zwingend vorgesehene Einreichung einer Neufassung der
technischen Unterlagen bei Anderungen erscheinen wenig benutzerfreundlich und
aufwendig. Wenn man nur minimale Anderungen vornehmen muss, z.B. ein
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Neufassung der technischen Unterlagen
einreichen. Das IGE kann verlangen, dass
die Anderungen gegeniiber der geltenden
Fassung ausgewiesen werden."

zusatzliches Dokument aus dem Stand der Technik in der Einleitung erwahnen,
erscheint es unsinnig, eine vollstdndige Neufassung der Beschreibung
einzureichen. Es besteht dann das Risiko, dass sich Fehler einschleichen. Bei
grésseren Anpassungen macht die komplette Neueinreichung dagegen Sinn.

Art. 83 Abs. 3; Art. 84
Abs. 2; Art. 112 und 113

Die Artikel sollten analog zu Art. 104 Abs. 3
(siehe oben) gedndert werden

Siehe Begriindung zu Art. 104 Abs. 3.

Art. 104 Abs. 4 Satz 2

Formulierung andern: "(...) Geanderte
Patentanspriiche dirfen sich nicht auf nicht
recherchierte Gegenstande beziehen, die
mit der urspringlich beanspruchten
Erfindung oder Gruppe von Erfindungen
nicht durch eine einzige allgemeine
erfinderische Idee verbunden sind."

Der Art. 104, Abs. 4 legt fest, dass gednderte Patentanspriiche sich nicht auf nicht
recherchierte Gegenstande beziehen durfen. Dies limitiert die Moglichkeit
Merkmale aus der Beschreibung aufzunehmen. In den meisten Landern durfen
nicht recherchierte Merkmale, die mit der urspriinglichen Erfindung durch eine
erfinderische Idee verbunden sind, aufgenommen werden. Hierzu wird als Beispiel
auf die Regel 137(5) EPU verwiesen.

Formulierung andern:

"Mit dem Antrag auf Teilverzicht sind ist
eine Neufassung der technischen
Unterlagen oder Ersatzseiten einzureichen.

Es erscheint nicht in jedem Fall sachgerecht, wenn eine (komplette) Neufassung
der technischen Unterlagen eingereicht werden soll. Insbesondere bei
umfangreichen Unterlagen, die nur punktuell gedndert werden, ist die

Art. 112 Abs. 2 Das IGE kann verlangen, dass die Bereitstellung von entsprechenden Ersatzseiten einfacher. Auch die Prifung der
Anderungen gegenliber der geltenden vorgenommenen Anderungen durch das Institut oder Dritte wird stark vereinfacht,
Fassung des Patents ausgewiesen weil letztlich nur die Ersatzseiten gepruft werden missen.
werden."
In Art. 117 Abs. 2 wird neu festgehalten, dass der Schriftenwechsel des IGE und
der Parteien im Rechtsmittelverfahren nicht Teil des Aktenheftes ist. Die Botschaft
erlautert, dass dies der langjahrigen Praxis des IGE entspricht. Wir sind klar der
Streichung (Art. 117 Abs. 2): Der Meinung, dass der Schriftenwechsel des Rechtsmittelverfahrens Teil des
Art. 117 Abs. 2 j Aktenheftes sein sollte im Sinne der Transparenz, der Nutzerfreundlichkeit und der

e R ttelverfahron ist nicht Toi
dieses-Aktenhefis:

internationalen Harmonisierung. Dies analog zur Praxis des europdischen
Patentamts. Das bewahrte Modell des EPA zeigt, dass das praktikabel ist.
Schutzinteressen lassen sich gezielt wahren.
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Hinzuflgen:
"lit. o: Zurickweisungsentscheidung mit
Entscheidungsdatum
lit. p: Eingang und Aktenzeichen des
Rechtsmittelverfahrens im Sinne von Art. Um die Rechtssicherheit und die Transparenz fur Dritte zu erhdhen, soll in
59c PatG konsequenter Fortfiihrung der Informationen zum (auslaufenden)
lit. : Hinweis auf Rechtskraft des Einspruchsverfahren Art. 123 Abs. 1 mit den Angaben links erganzt werden. Zu
Art. 123 Abs. 1 Rechtsmittelverfahrens im Sinne von Art. deren Rechtssicherheit, muss es Dritten jederzeit moglich sein, im Register den
59c PatG aktuellen Rechtsstand einer Patentanmeldung oder eines Patents festzustellen.
lit. r: Eingang eines Antrages auf Dies inklusive einer allfalligen Zurickweisung und/oder Informationen zu allfélligen
Weiterbehandlung im Sinne von Art. 11 weiteren Verfahren vor dem Bundespatentgericht oder dem Bundesgericht.
PatG und Entscheidung Gber den Antrag
lit. s: Eingang eines Antrages auf
Wiedereinsetzung im Sinne von Art. 12
PatG und Entscheidung Gber den Antrag"
Erganzung: Die Umdrehung der Reihenfolge (von EP/CH zu CH/EP) wird unterstitzt. Jedoch
"Bei europaischen Patenten mit Wirkung fir | ist es nicht ganz zutreffend, dass wie im Erlauternden Bericht (Seite 55) ausgefiihrt
Art. 138 die Schweiz besteht das Patentzeichen "EP" Teil der Patent-Nummer ist. EP ist Teil der Nummer der Patentschrift (z.B.
(Art. 11 PatG) aus dem Vermerk "CH/EP", EP1234567B1), die Patent-Nummer ist jedoch bloss die Zahl (z.B. européisches
gefolgt von der Patentnummer.” Patent Nr. 1234567). Die alte Fassung war also logisch korrekt
Einfugen eines neuen Absatzes 3:
"Sind die Ubermittlungsgebiihr geméss
Artikel 143 Absatz 1 oder die
Art. 143 ;{gggg‘;hsgﬁ?Lr’:éhﬁggﬁjig‘zrgﬁ'vlgf on | Anpassung an Regel 16bis PCT, welche fir das IGE ohnehin verbindich ist.
fordert das IGE die Anmelderin auf, die
entsprechende Gebuhr mit Zuschlag
innerhalb eines Monats zu entrichten."
Nach Art. 14 sind die Jahresgebuhren neu ab Beginn des dritten Jahrs zu
. A . bezahlen. Aus der PatV geht nicht hervor, wie die Falligkeit der Jahresgebuhren
Art. 147 Abs. 1 Anfugen, dass Jahresgebuhr flr das Dritte beim Eintritt in der nationale Phase geregelt ist.

Jahr zu entrichten ist.

Es ware in Analogie zu Regel 159 (1) g EPU in Art. 147 Abs. 1 klarzustellen, dass
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die Jahresgebluihr fur das Dritte Jahr zu entrichten ist, wenn diese Gebihr nach Art.
14 Abs. 2 friher fallig wird. Zum Beispiel durch Erganzung des Punktes c:
c. die Anmelde- und Recherchegebuihr bezahlen sowie die Jahresgeblihr fiir das
dritte Jahr zu entrichten, wenn diese Geblihr nach Art. 14 Absatz 3 friiher féllig
wird;
Da der Rechtsbehelf der Weiterbehandlung mit der neuen PatV fir diese Frist nicht
Formulierung andern: mehr maoglich ist, sind die Konsequenzen der verpassten Frist fir die
"Hat die Anmelderin die Voraussetzungen Patentanmelderin viel zu hart. Es muss dementsprechend eine klare Nachfrist
nach Absatz 1 Buchstaben a—d nicht ermoglicht werden.
mindestens teilweise erflillt, so setzt ihr das
IGE zur Behebung allfalliger Mangel der Die vorgesehene neue Frist fur die Behebung von Mangeln, die vom IGE gesetzt
Voraussetzungen nach Absatz 1 wird, ist dazu notabene untauglich, da dazu die Patentanmelderin die
Buchstaben a—e eine Frist von drei Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe a—d "mindestens teilweise" erfullt
Monaten se-setzt-gilt-die-internationale haben muss. Die Schweiz vergibt sich hier eine grosse Chance und wurde zur
Patentanmeldung-mit Wirkung-fir die Starkung des Schweizer Patentsystems gut daran tun, einer Anmelderin den Weg
Schweizalszuriickgezogen. Hat die zu ebnen, Schutz in der Schweiz zu erhalten, wenn der europaische Weg
Anmelderin die Voraussetzungen nach beispielsweise aus Kostengriinden nicht mdglich ist.
Absatz 1 Buchstaben a—d gar nicht erfillt,
Art. 147 Abs. 2 so kann sie von sich aus die Mangel der Zudem ist dazu zu bemerken, dass nicht klar ist, ob die Bedingung nach Art. 147

Voraussetzungen nach Absatz 1
Buchstaben a—e innerhalb von 32 Monaten
ab dem Anmelde- oder Prioritatsdatum
beheben, wobei alle Voraussetzungen nach

Absatz 1 Buchstaben a—d innerhalb von 34
Monaten ab dem Anmelde- oder
Prioritatsdatum behoben sein missen.
Eefil " iwoise. - GE

Abs. 1 lit. a EPatV faktisch nicht sogar automatisch fur alle internationalen
Patentanmeldungen erfillt ist, denn der/die Erfinderin wird dem IGE ohnehin tber
die Weiterleitung der Anmeldungsunterlagen immer schriftlich gemeldet.

De facto wird so eine Anmelderin, wenn sie die Frist verpasst hat, ins europaische
Verfahren gezwungen, da eine Wiedereinsetzung viel zu riskant ware und auch
kaum Aussicht auf Erfolg héatte. Die Frist nach R. 159(1) EPU ist zum einen erst 31
Monate nach dem Prioritdtstag und zum zweiten steht die Weiterbehandlung als
Rechtsbehelf zur Verfligung.

Die Argumentation im erlauternden Bericht fir den Ausschluss der 30-Monats-Frist
von der Weiterbehandlung beruft sich auf die Erhéhung der Rechtssicherheit (vgl.
Erlauternder Bericht, Seite 10, Kommentar zu Art. 11 EPatV). Weil aber wie
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vorangehend erlautert ein Anmelder den Schutz fur die Schweiz noch viel langer
Uber das EPU erhalten kann, fuhrt dieses Argument ins Leere.

Ein anderes Argument im erlduternden Bericht ist die Straffung des Verfahrens. Es
wird argumentiert, dass das IGE nicht wisse welche der zahlreichen internationalen
Anmeldungen in der Schweiz in die nationale Phase Ubergehen werden (vgl.
Erlauternder Bericht, Seite 57, Mitte), und entsprechend verschickt das IGE
naturlich — wie bisher schon —auch keine Mitteilungen Uber die Fristversaumnis.
Dies hat nach der aktuellen Regelung tatsachlich zur Folge, dass jeweils die
absolute Frist von 6 Monaten nach Art. 46a Abs. 2 PatG zum Zuge kommt.

Mit der gednderten Formulierung mit seiner automatischen 2-Monats-Frist nach
dem Ablauf der 30 Monate erhalt ein Anmelder die Mdglichkeit, das
Fristversaumnis zu beheben, ohne dass dem IGE ein Mehraufwand entsteht, und
ohne dass die Rechtssicherheit Dritter gegeniber der vorgesehenen Regelung
eingeschrénkt wiirde, die ja wegen dem EPU ohnehin mind. drei Monate betragt.
Weiter ist zu bemerken, dass sich die Rechtsfolgen von Art. 147 Abs. 1 und Abs. 3
widersprechen. Entweder gilt die (die aus dem EPU stammende) Fiktion, dass die
Anmeldung als vom Anmelder als zurtickgezogen gilt, oder das IGE tritt nicht auf
die Anmeldung ein. Das letztere ware ausreichend.

Art. 148 Abs. 1

Formulierung andern:

"Um ein Prioritatsrechts geltend zu
machen, muss die Anmelderin dem IGE
innert der Frist nach Artikel 147 Absatz 1
das Aktenzeichen der friiheren Anmeldung
oder deren Abschrift nach Artikel 53 Absatz

1 den Pricritatsbeleg (Art 53 Abs. 1)

einreichen."

Regel 17.2 PCT verbietet explizit, dass ein Bestimmungsamt den Anmelder zur
Einreichung einer Kopie der Erstanmeldung auffordert, wenn er den
Bestimmungen zur Beanspruchung einer Prioritat, namentlich zum Vorlegen einer
solchen Kopie, gegeniiber dem Anmeldeamt oder dem internationalen Amt
Genuge getan hat. Die ursprungliche Formulierung von Art. 148 (1) verlangt
kategorisch das Einreichen des Prioritatsbelegs beim IGE, was gegen R. 17.2 PCT
verstosst. Der Formulierungsvorschlag entspricht R. 163 (2) EPU.

Absatz 2 scheint zu verlangen, dass die Einreichung beim internationalen Amt oder
Anmeldeamt zuséatzlich zur Einreichung beim IGE erfolgt. Das ist falsch. Es ist
auch nicht erkennbar, dass eine Frist zum Nachreichen des Prioritatsbelegs
gesetzt und die Anmelderin hieriber informiert werden muss. Der letzte Satz
verstosst gegen R. 17.1 ¢) PCT. Kein Bestimmungsamt darf den Prioritatsanspruch
unbericksichtigt lassen, ohne dem Anmelder zuvor Gelegenheit zu geben, den
Prioritatsbeleg innerhalb einer den Umstanden angemessenen Frist einzureichen.
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Die 1_6 Monate sind nach Eintritt in die nationale__Phase nicht relevant.
Die Anderungsvorschlage entsprechen dem EPU.

Art. 148 Abs. 2

Formulierung andern: "Reicht die
Anmelderin das Aktenzeichen der frilheren
Anmeldung oder deren Abschrift den
Prieritatsbeleg nicht innerhalb der Frist ein,
so setzt ihr das IGE eine Frist von drei
Monaten, um dies nachzuholen. Wird diese
Frist nicht eingehalten, so ist das
Prioritatsrecht verwirkt. Das-Prioritatsrecht
i i k]

|st'eb'e__nlal SVErW 'H. wenn-der

: lnentatslae egl '"SFI't."".'e..' alb-von |'§

A | i . |

Biire. ol . el

Siehe Begriindung zu Art. 148 Abs. 1 EPatV.

Art 161 Abs. 2

Streichung (Art. 161 Abs. 2): Der

Schrif o5 IGE und der P .
o R : : it nicht Tei
dieses-Aktenhefts.

Siehe hierzu die Anmerkungen zu Art. 117 Abs. 2.

Art. 164 Abs. 3

Formulierung andern: Wird das Gesuch
spater gutgeheissen, so wird die
Jahresgeblhr am letzten Tag des
darauffolgenden Monats fallig, in dem das
IGE die Jahresgeblhr einfordert

Die angegebene Zahlungsfrist ist zu knapp.

Art. 185 Abs. 2

Streichung (Art. 185 Abs. 2): Der

Schrif s IGE und-der Partel
g . : st richt Tol
dieses-Aktenhefts:

Siehe hierzu die Anmerkungen zu Art. 117 Abs. 2.

Art. 193

Formulierung andern: "Bericht Uber den
Stand der Technik und Stellungnahme zu
hangigen Patentanmeldungen und
Patentteilanmeldungen "

um Art. 150 PatG (neue Bestimmung) zu erlautern, ware es vielleicht hilfreich zu
erwahnen, dass die hangigen Patentanmeldungen auch Teilanmeldungen
umfassen. Diese Anpassung ist in allen Absatzen vorzunehmen. Demzufolge ist
auch die nachtragliche Veroffentlichung fur Teilanmeldungen (Art. 197 EPatV)
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vorzusehen.
Erganzung: "Will die Anmelderin, dass eine
hangige Patentanmeldung nach Artikel 150
Absatz 2 PatG unter neuem Recht beurteilt | Diese "Opt-in" Moglichkeit ist zu begriissen, aber um von den Ausnahmen im
wird, so muss sie dies innert drei Monaten Vergleich zum alten Recht gemass Art 150 Abs. 2 EPatV zu profitieren,
Art. 194 Abs. 1 nach dem (...), spatestens aber bis zum insbesondere um die Sistierung von hangigen Patentanmeldungen proaktiv
angekundigten Datum des aufzuheben mussen die Gebuhren bekannt sein, was leider nicht der Fall ist.
Prufungsabschlusses und nach
Bekanntgabe der falligen
Sachprifungsgebihren erklaren. (...)"
Formulierung andern:" Sind fur am (...)
hangige Patentanmeldungen unter neuem
Art. 196 Abs. 1 Eggﬂgﬁé&-?r?dpzrfgr:acﬁzgzggi?en 2u Es rechtfertigt sich, eine langere Frist als fur die Patentanmeldungen unter neuem
; Recht vorzusehen.
bezahlen. So stellt das IGE diese nach
Inkrafttreten eine Rechnung und setzt eine
Frist von ein zwei Monaten zur Bezahlung".
Streichung: "Die Weiterbehandlung (Art. Es ware sehr zu begrussen, wenn die Frist fur die Zahlung der
Art. 198 Abs. 2 46a PatG) ist auch bei Fristen nach Artikel Recherchegebihren von der Weiterbehandlung auch profitieren kénnte, damit

192 Absatz 2 und 194 Absatz 1 und-196
ausgeschlossen."

genugend Zeit fur die Beurteilung durch die Anmelderinnen sichergestellt werden
kénnte.

Kleinsendungen (bisher Art. 112a, 112d) sind in der revidierten VO nicht mehr
erwahnt. AS 2025 376 - Verordnung uber die Einflhrung eines vereinfachten

Verfahrens zur Vernichtung von Kleinsendungen im Immaterialglterrecht | Fedlex.

Es ist unklar, welche Erfahrungen zu dieser Streichung gefihrt haben.
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Pfaffli, Sabrina

Von: Hansjorg Kley <Hansjoerg@kley.ch>

Gesendet: Sonntag, 15. Juni 2025 21:59

An: Bigler, Peter; Addor, Felix; Rechtsetzung

Betreff: 2025Z05_Vernehmlassungsantwort zum Entwurf PatV von H. Kley, 8400
Winterthur_2025-06-15_

Anlagen: 2025Z05CH_Antwortformular_2025-06-15_signed.pdf

Signiert von: Hansjoerg@kley.ch

Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Felix
Beiliegend erhalten Sie meine (partielle) Vernehmlassungsantwort zum Entwurf PatV vom April 2025.
Gestatten Sie noch folgende Bemerkung zum revPatG:

Die Konstruktion der Art. 58b Abs. 1 und Art. 58 Abs. 2 revPatG bezuglich «Antrag auf Prufung» ist
von einer ungeheuerlichen Komplexitat.

Mit der Lektire von Art. 58b ist es nicht getan. Der spontane Widerspruch, wonach Art. 58b Abs.1
und Art. 58b Abs. 2 beide eine Prufung auf Neuheit und Nicht Naheliegen beinhalten, 16st sich erst
mit der Lektire von Art. 59 Prifungsgegenstand. Hier steht in Art. 59 Abs. 4:

«4 Das IGE pruft nur auf Antrag nach Artikel 58b Absatz 2, ob die Erfindung neu ist und ob sie sich
nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt».

Es gibt gemass Art 58b zwei «Sachprufungen»

— Prifung auf Antrag nach Artikel 58b(1), ob der Gegenstand der Patentanmeldung den
Voraussetzungen von Artikel 59 Absatze 1

und 2 genugt,

— zusatzliche Prufung auf Antrag nach Artikel 58b(2) auf Neuheit und nicht Naheliegen.
Artikel 59(1) beinhaltet: Obligatorische Prifung bezlglich Art. 1, 1a, 1b und 2.
Art 1(1) PatG beinhaltet «xneue» und «gewerblich anwendbare» Erfindungen.
Art 1(2) PatG beinhaltet «naheliegen».

In der vorstehend dargelegten Kette ergabe sich gemass Artikel 58b(1) obligatorisch eine Prufung
auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. Das ist nicht so, weil in Art. 59 Absatz 4 festgelegt ist, dass
die Prufung auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit nur bei einem Antrag nach Art. 58b Absatz 2
vorgenommen wird.

Die Motivation zu einer solchen Gesetzgebung verstehe ich nicht. Ich weiss, das PatG ist im Marz
2024 verabschiedet worden und somit so zementiert.

Die Folgerung aus dieser Gesetzgebung konnen Sie meiner beigelegten Stellungnahme entnehmen:
Die EinfUhrung einer vermittelbaren Begrifflichkeit zu den Prafungen gemass Art. 58b Abs.1 und Art.
58b Abs. scheint mir vordringlich zu sein.

Zu einem allfalligen Gesprach stehe ich gerne zur Verfugung.

Mit freundlichen Grissen aus Winterthur



sig Hansjorg Kley

Hansjorg Kley

European Patent Attorney

epi Council Member

UID: CHE-302.718.966

Aeckerwiesenstr. 9

CH - 8400 Winterthur

réseau fix et portable: +41 52 226 00 00 (SMS supprimé)
https://kley.ch/kanzlei




Vernehmlassung zur Totalrevision der Patentverordnung (PatV)

Consultation relative a la révision totale de I’ordonnance sur les brevets (OBI)
Consultazione relativa alla revisione totale dell’ordinanza sui brevetti (OBI)
Formular zur Erfassung der Stellungnahme

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

Organisation / Organisation / Organizzazione Hansjorg Kley

European Patent Attorney / Council Member
Patentanwaltskanzlei Kley®

Kley Associés 810

UID: CHE-302.718.966

Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) Hansjorg Kley / 052 226 00 00 / Hansjoerg@kley.ch
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel)
Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail) | Hansjorg Kley wird im Folgenden mit «Kly» abgekurzt.

Adresse / Adresse / Indirizzo Aeckerwiesenstrasse 9

8400 Winterthur

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

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a Rechtsetzung@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format Word par
courrier électronique facilitera grandement notre travail. Nous vous en remercions.

Vi invitiamo a inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung@ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti in un documento Word. Grazie per la collaborazione.



mailto:Hansjoerg@kley.ch
mailto:Rechtsetzung@ipi.ch
mailto:Rechtsetzung@ipi.ch
mailto:Rechtsetzung@ipi.ch

Vernehmlassung zur Totalrevision der Patentverordnung (PatV): Stellungnahme von Hansjorg Kley Seite 2/10

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

Zusammenfassung

1.1

.1

1.2

1.3

Damit die vorgeschlagene obligatorische Recherche einen Beitrag zur «Steigerung der Attraktivitat des CH-Patentes» (und der CH-
Patentanmeldung!) leistet, sind folgende Elemente einzufiigen:

Wahlmdglichkeit der Anmelderlinnen auf:

— Recherchendurchfiihrung durch das IGE mit entsprechender IGE-Recherchengebiihr;

oder

— Recherchendurchfiihrung durch das EPA mit entsprechender (héherer) «europaischer» Recherchengebihr um damit bei einer EP- oder
PCT-Nachanmeldung mit Prioritatsbeanspruchung einer so recherchierten CH-Anmeldung eine Rickerstattung der entsprechenden
PCT- oder EP-Recherchengebihr zu erreichen.

Abschliessende Aufzahlung in Art. 93 Abs. 2 PatV der vom IGE anerkannten Behdrden bezliglich fremder Recherchenberichte, so dass
bei einer CH-Anmeldung auf die Erstellung eines Recherchenberichtes durch das IGE verzichtet wird. Fur diese Aufzahlung folgender
Vorschlag:

Anerkannte Behorden sind jene, die als ISA im PCT-Verfahren tatig sind sowie das DPMA.

Es ist keine Begrifflichkeit zu den verschiedenen Prifungen und den entsprechenden Verfahren erkennbar:

Einflhrung einer vermittelbaren Begrifflichkeit zu den «Sachprifungen» gemass Art. 58b, Art 59 und Art. 59a revPatG:

Far Anmelderinnen ohne patentrechtliches Grundlagenverstandnis sind Begriffe einzufuhren, die «einigermassen» verstandlich sind, zB
— (obligatorische) Priifung auf Patentierungsausschlisse,

— (fakultative) Prufung auf Neuheit und erfinderische Téatigkeit.

Zu diesen Prifungen sind die entsprechenden Antrage klar zu benennen, zB
— Obligatorischer Priufungsantrag bezlglich Patentierungsausschlisse und entsprechende «Prifungsgebuhr |»;
— Fakultativer Prifungsantrag bezuglich Neuheit und erfinderischer Tatigkeit und entsprechende «Prifungsgebuhr 11».

Zum obligatorischen Priifungsantrag beziiglich Patentierungsausschlisse: Mit der Entrichtung der entsprechenden «Prifungsgebuhr I»
gilt dieser Prifungsantrag als gestellt; > Verfahrensvereinfachung.

Einfihrung einer Verfahrenssistierung:

Es ist eine Sistierung des Prifungsverfahrens auf Antrag der Anmelderin in der PatV aufzunehmen um zB den erteilten Anspruchssatz
aus einem auslandischen prioritatsbegrindenden Verfahren in das CH-Verfahren aufnehmen zu kénnen. Diese Sistierungsmaoglichkeit
muss unabhangig sein von einem Antrag zur Priifung auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit.
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0 Inhaltlicher Umfang dieser Stellungnahme; Notation

Diese Stellungnahme bezieht sich auf jene «subjektiven» Punkte, die Kly als besonders relevant fur die Interessen der Anmelderinnen im In- und
Ausland erachtet. Diese Stellungnahme ist weit entfernt von einer integralen Stellungnahme zum Entwurf der PatV. Der Entwurf PAtV wird in dieser
Stellungnahme als «PatV» bezeichnet, das im Marz 2024 verabschiedete Patentgesetz als «revPatG» bezeichnet.

1 Allgemeine Feststellungen zum Stellenwert eines CH-Patentes

Diese Patentgesetzrevision lauft unter der Motivation «Steigerung der Attraktivitdt des CH-Patentes». Diese Revision ist insoweit weiterhin abzuleh-
nen, als die vorgeschlagene Revision immer noch eine «Minoritatenlésung» fur die CH darstellt und fir Unternehmen in der CH mit internationaler
Ausrichtung schlicht keinen Mehrwert bringt. Um es auf den Punkt zu bringen: Mit der vorgesehenen Patentgesetzrevision wird ein «unsolidarischer
Swiss Finish» zementiert, der fur auslandische und auch inlandische Anmelderinnen total unattraktiv ist.

Es gibt kein Technikgebiet, bei dem Schutzrechte mit ausschliesslich nationaler Ausrichtung der Patentinhaberin ein verwertbares Alleinstellungs-
merkmal verleihen.
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Die Zahlen aus dem IGE-Jahresbericht 2023/2024 sind noch eindrlicklicher als jene, die in der Stellungnahme von Kly im 2020 genannt wurden. Die
neuen Zahlen aus dem IGE-Jahresbericht 2023/2024 (vgl Seiten 22-23) untermauern die vorstehend aufgeflhrte Bezeichnung «Minoritatenldsung»:

CH-Patente erteilt 592
CH-Patente in Kraft 5947
EP-Patente in Kraft 139118

Die «Minoritatenlésung» hat somit eine Quote von 4.27%; die Quote per 31.12.2019 betrug 5,67%. Diese deutliche Abnahme fiir die CH-Patente
kann nicht mit «die vorliegende Patentgesetz-Revision ist noch nicht in Kraft» begriindet werden.

Aus der Zahl von 592 erteilten CH-Patenten ist auch ersichtlich, dass mit dem gegenwartigen Bestand an Prufern die beabsichtigte Prafung auf
Neuheit und erfinderische Tatigkeit beztiglich der IPC-Klassierung erst recht nicht kompetent abgedeckt werden kann.

Die zu erreichende Fachkompetenz wird auf einem am 23. Mai 2025 von der IGE-Leitung prasentierten Slide mit
«Beféhigung der Patentexpertinnen und -experten ist angelaufen»
thematisiert. Wie das IGE diese Fachkompetenz bei der Prufung auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit erreichen will, bleibt unklar.

2 Obligatorische Recherche und fakultative Priifung auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit;
Vorschlag zur Recherche

Es kann mit Genugtuung festgestellt werden, dass das von Kly in seiner Vernehmlassungsantwort zur Patentgesetzrevision 2020 bevorzugte
Verfahren

10.1  Bisheriges Patentanmeldeverfahren mit obligatorischer Recherche und

10.2 Patenterteilung, fakultative Prifung auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit
im Grundsatz weitestgehend in den Patentgesetz-Entwurf Gbernommen worden ist.

21 Zum vorgeschlagenen Art. 93 PatV: Anerkannte Behorden
Der vorgeschlagene Art 93 PatV lautet:
Art. 93 Verzicht auf Erstellung des Berichts liber den Stand der Technik
1 Das IGE kann auf die Erstellung eines Berichts Uber den Stand der Technik zu einer Patentanmeldung verzichten, wenn:
a. bereits ein Bericht des IGE oder einer von ihm anerkannten Behérde in einer schweizerischen Amtssprache oder auf Englisch veroffentlicht worden ist;

b. diese Patentanmeldung aus einer internationalen Anmeldung, der Teilabtretung (Art. 30 revPatG) oder Teilung einer friheren Patentanmeldung (Art. 57
revPatG) hervorgegangen ist, oder sich der Bericht auf eine andere Patentanmeldung bezieht, deren Prioritat in Anspruch genommen wird; und

c. der Bericht sich auf gleiche oder hinreichend dhnliche Patentanspriiche bezieht.

Dateiname: D:\Kley_PatAnw\Patente\2025\2025205\2025Z05CH_Antwortformular_2025-06-15.docx



Vernehmlassung zur Totalrevision der Patentverordnung (PatV): Stellungnahme von Hansjorg Kley Seite 5/10

2 Das IGE veroffentlicht eine Liste der von ihm anerkannten Behdrden in geeigneter Weise.

3 Verzichtet das IGE auf die Erstellung eines Berichts Uber den Stand der Technik, so verdéffentlicht es eine Verzichtsmitteilung (Art. 58b Abs. 3 revPatG) und
nimmt eine Kopie des Berichts ins Aktenheft.

In Absatz 1 ist die Formulierung zu &ndern auf:

1 Das IGE kann verzichtet auf die Erstellung eines Berichts Giber den Stand der Technik zu einer Patentanmeldung verzichten, wenn:

Nur mit einer bestimmten Formulierung ist eine Verfahrens- und Rechtssicherheit fir die Anmelderinnen gegeben. Kly hat den dazugehdérigen Kom-
mentar im erlauternden Bericht auf Seite 34/78 gesehen. Der Verzicht darf nicht von inhaltlichen Kriterien abhangen. Der Verzicht soll ausschliesslich
durch die Art/Herkunft eines vorhandenen Berichts gemass den Kriterien in Art. 93 Abs. 1a, Art. 93 Abs. 1b oder Art 93. Abs. 1c PatV ausgesprochen
werden. Nur am Rande: Anerkannte Behorden dirfen in diesem Kontext nur auslandische Behdrden sein, das ware noch zu prazisieren.

In Art. 93 Abs 2 PatV sollten alle Behérden (in der PCT-Sprache «Authorities») aufgenommen werden, die als ISA im PCT-Verfahren gelistet sind.
Das DPMA ubt mit Ausnahme eines Anmeldeamtes RO, eines Bestimmungsamtes DO und eines ausgewahlten Amtes EO keine weiteren
Funktionen im Rahmen des PCT aus. Somit ist das DPMA explizit in Absatz 2 zu erwahnen. Das EPA ist als ISA (und als SISA) gelistet. Die
Gesamtheit der ISA’s ist gelistet in den monatlich erscheinenden PCT Newsletters, zB in PCT Newsletter 05/2025 Seiten 13 und 14.

Es waére unverstandlich, wenn die CH gegenuber den jetzt gelisteten 25 (finfundzwanzig) Internationalen Recherchenbehdrden Vorbehalte bezuglich
der Anerkennung von von diesen Behorden ausgestellten Recherchenberichte machen sollte.

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden die «Mindestanforderungen an eine Internationale Recherchenbehdrde» gemass Regel 36
der «Ausfuhrungsordnung zum Vertrag uber die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens» vom IGE nicht erfullt.

(In Klammer: Eine Bewerbung des IGE als ISA muss aus einem ganz anderen Grund als wenig sinnvoll beurteilt werden:

Art 152 EPU, - https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/849/de (EPU 2000), beinhaltet, dass das EPA zustandig ist fir die Durchfiihrung der
Recherche von europaischen Patentanmeldungen, deren Anmelderinnen entweder Staatsangehdérige eines Vertragsstaats des EPU sind oder in
einem EPU-Vertragsstaat inren Wohnsitz oder Sitz haben; Einzelheiten siehe ABI EPA 2017,A115. Das IGE kénnte hdchstens fiir Nicht-EPU-
Vertragsstaaten als ISA tatig werden, ahnlich wie zB AT.)

Mit diesem einfachen Regelvorschlag sind kaum Falle vorstellbar, wo ausserhalb der vorgenannten Behorden ISA und DPMA ein Recherchenbericht
hinsichtlich einer Anerkennung durch das IGE geprift werden musste.

2.2 Vorschlag von Kly zur Recherche einer CH-Patentanmeldungen durch das EPA
Das EPA hat mit den EPU-Vertragsstaaten AL, AT, BE, CY, FR, GB, GR, HR, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, SI, SM und TR sukzessive Abkommen zur
Recherche von nationalen Patentanmeldungen abgeschlossen, siehe Sekundarquelle ABI EPA 2024 ,A7.
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Bei einer europaischen Nachanmeldung (mit Prioritatsbeanspruchung einer solchen vom EPA recherchierten nationalen Anmeldung) wird die (euro-
paische) Recherchengebuhr gemass den in ABI EPA 2024, A7 festgelegten Bedingungen zuruckerstattet.

Ebenso sehen diese Abkommen eine PCT-Nachanmeldung gemass dem Verfahren «PCT-Direkt» vor: Die Internationale Recherchengebihr wird
gemass den in ABI EPA 2024,A7 festgelegten Bedingungen zurlckerstattet. Voraussetzungen dazu sind:

a) wirksame Inanspruchnahme der Prioritt der nationalen Erstanmeldung und

b) Recherche der nationalen Erstanmeldung durch das EPA ausgefiihrt und

c¢) Antrag auf «PCT-Direkt» mit einem «PCT-Direkt-Schreiben» gestellt.

Basieren die Anderungen der fiir die PCT-Anmeldung (oder EP Nachanmeldung) eingereichten Anspriiche auf einer Kombination von Anspriichen
der nationalen Erstanmeldung betragt die Ruckerstattungsquote in aller Regel 100%.

Vor der Inkraftsetzung des revidierten Patentgesetzes ist daher folgender Schritt einzuleiten und abzuschliessen:

Abkommen CH mit dem EPA gemass ABI EPA 2024,A7.

Mit einem solchen Abkommen wird ein echter Anreiz fiir Anmelderlnnen geschaffen, mit einer CH-Erstanmeldung zu beginnen.

Der europaische Recherchenbericht wiirde ca 4 bis 8 Monate nach dem Prioritdtstag vorliegen. Die Anmelderinnen kénnten aufgrund eines «erwei-
terten européaischen Recherchenberichtes» EESR (wie auch immer ein solcher Recherchenbericht in der CH genannt werden wird) entscheiden, ob
mit der CH-Erstanmeldung oder einer europaischen oder internationalen Patentanmeldung weitergefahren werden soll.

In Art. 87 PatV sollten die bestehenden zwei Satze Teil eines neuen Absatzes 1 werden. In einem Absatz 2 sollte aufgenommen werden:
2 Die Recherche wird gemass Antrag der Patentanmelderin entweder vom IGE oder vom EPA durchgefiihrt.

Fir die Durchfihrung der Recherche sind abhangig von der durch die Anmelderin vorgenommenen Wahl der Recherchenbehdrde IGE oder EPA
entsprechende Recherchengebiihren zu entrichten. Die Erhebung einer zusatzlichen Ubermittlungsgebiihr (zB CHF 150,00) bei der Wahl EPA ware
aufgrund der erheblichen «Steigerung der Attraktivitdt der CH-Patentanmeldung» nicht zu beanstanden.

3 Begrifflichkeit zu den zwei «Sachpriufungen»

Die korrekten aber schwierig vermittelbaren Begriffe sind:

— Prufung auf Antrag gemass Art. 58b Abs. 1 revPatG (ganz genau mit der partiellen Ausserkraftsetzung von Art. 58b Abs. 1 revPatG durch
Art. 59 Abs. 4 revPatG!);

— Prafung auf Antrag gemass Art. 58b Art. 2 revPatG.

In Art. 11, Art. 19, Art. 63, Art. 102, Art. 103, Art. 107 und Art. 123 PatV findet sich der Begriff «vollstandige Sachprifung».
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Das 5. Kapitel in der PatV tragt den Titel Sachprifung.

Art. 101 PatV erwahnt Prufungsgebuhr, Art. 102 PatV erwahnt Gebuhr fur vollstandige Sachprifung.

Art. 104 PatV lasst offen, auf welche Prifung sich dessen Angaben beziehen.

In Art. 101 PatV ist lediglich von Prifungsgebihr die Rede ohne einen Prifungsantrag zu erwahnen, gemass Art. 58b Abs. 1 ist «Antrag des
Anmelders» angegeben.

Das revPatG hat keine Begriffe bezliglich der beiden Prifungen gemass Art. 58b Abs. 1 und Art. 58 Abs. 2 revPatG (ganz genau mit der partiellen
Ausserkraftsetzung von Art. 58b Abs. 1 revPatG durch Art. 59 Abs. 4 revPatG).

Es ware sehr hilfreich fur alle Nutzer des CH-Patentsystems, in der PatV einen Begriff fir die (obligatorische) Prifung auf Patentierungsschlisse
einzufihren. Dazu folgende Vorschlage:

«teilweise Sachpriufung»,

«partielle Sachpriifung»,

«obligatorische Sachprifung»,

«Sachprifung gemass Art. 58b Abs. 1 und Art. 59(4) revPatG»

«Prufung auf Patentierungsschliusse».

Der Begriff «partielle Sachprifung» scheint sich am besten vom Begriff «vollstdndigen Sachprifung» zu differenzieren.
Inhaltlich gesehen, ware der Begriff

«Prufung auf Patentierungsschlisse»
besser verstandlich, denkbar ware auch der Begriff

«Prifung auf Patentierungsschlisse gemass Art 1 Abs. 1, Art. 1a und Art. 1b revPatG».

Die Begriffe fur die zwei Prafungen sollten in der PatV definiert werden und einheitlich in der PatV wie auch in der IGE-GebO verwendet werden. Die
beiden Begriffe diirfen nicht durch «Prifung» abgekirzt werden.
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4 Weiterbehandlung

Im erlauternden Bericht steht auf Seite 10: «Zudem wird der Katalog der von der Weiterbehandlung ausgeschlossenen Fristen erweitert»; hier zwei
Beispiele von neu nicht mehr weiterbehandelbaren Fristen:

— versaumte Frist zur Nachreichung einer Unterschrift,

— versdumte Frist des Eintritts einer internationalen Patentanmeldung in die nationale Phase.

Der nachfolgend wiedergegebene Satz auf Seite 4 des erlauternden Berichtes

Im Interesse der Rechtssicherheit und der Verfahrensstraffung werden verschiedene Fristen von der Weiterbehandlung ausgenommen, die bisher weiter-
behandelt werden konnten: die Frist fiir die Einreichung des Prioritatsbelegs, fiir die Stellung des Antrags auf vorgezogenen Beginn der vollstandigen Sach-
prifung und fir die Zahlung der Jahresgebiihren sowie die Fristen im Rahmen des Eintritts in die nationale Phase.

spiegelt in keiner Art und Weise den Grund dieser Verscharfung.

Die Rechte Dritter werden durch die Weiterbehandlung von versaumten Fristen nicht tangiert. Abgesehen davon mutet es sehr seltsam an, wenn eine
Behorde die Moglichkeit einer Weiterbehandlung als Einschrédnkung der Rechtssicherheit (dis-)qualifiziert.

Im Gegenteil: Solange kein Patent erteilt ist, ist es fiir eine Anmelderin mit sehr erheblichen Risiken verbunden, seine/ihre Rechte aus einer Patent-
anmeldung geltend zu machen. Eine Verfahrensverlangerung (im Bericht Verfahrensstraffung genannt) um einige Monate kann nicht als eine Beein-
trachtigung der Rechte Dritter betrachtet werden. Zitat aus dem erlauternden Bericht:

«Ansonsten sind Dritte wahrend Monaten in der Ungewissheit, ob eine abgewiesene Patentanmeldung oder ein geléschtes Patent wieder auflebt.»
Dazu einfach der Kommentar: Monate sind in einer solchen Betrachtung irrelevant, relevant waren Jahre. Dazu: Eine (aufgrund einer Verfligung)
abgewiesene Patentanmeldung kann durch Weiterbehandlung nicht reanimiert werden, nach altem Recht hilft hier nur eine Beschwerde an das
BVGer.

Die Weiterbehandlung eines versdumten Eintritts in die nationale Phase vor dem IGE stellt ohnehin schon den Sonderfall im Sonderfall dar. Eine
Anmelderin kann sich in dieser Situation sehr einfach behelfen: Eintritt in die Europaische Phase, im Gegensatz zur CH mit der PCT-Frist 30 Monate
steht beim Eintritt in die europaische Phase die Frist von 31 Monaten zur Verfiigung (und die versdumte Frist von 31 Monaten ist vor dem EPA
weiterbehandelbar).

Im erlauternden Bericht auf Seite 11 steht fur die Jahresgeblhrenzahlung: «Damit erfolgt eine Angleichung an das EPU 2000 und an die Bestimmun-
gen anderer Lander.» Es ware sehr zu begriissen, wenn diese Angleichung an alle Fristarten erfolgte. Warum die CH hier ausschert, ist unerklarlich.

Das IGE musste auch bedenken, dass eine weiche Weiterbehandlungsregelung zu einem erhéhten Geblihrenaufkommen fiihren kann. Auch Amter
dirfen (und sollen) «business case»-Uberlegungen anstellen.
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Wiedereinsetzungsverfahren sind trotz héherer Gebihr (gegenwartig CHF 500,00) nicht kostendeckend und brauchen deutlich mehr Zeit als
Weiterbehandlungsverfahren.

Ausserdem: Aufgrund der geringen Zahl von vor dem IGE anhangigen Patentanmeldungen ist das IGE tberhaupt nicht eine jener IPO’s, bei denen
es besonders lange dauert, bis ein Patent erteilt oder ein Patentanmeldungsverfahren durch Zuriickweisung oder via eine Ricknahmefiktion beendet
wird.

5 Sistierung des Prufungsverfahrens auf Antrag einer Anmelderin, Art. 107 PatV

5.1  Von Anmelderinnen oft benutztes Verfahren vor dem IGE

Dem IGE und dem Gesetzgeber ist das nachfolgend skizzierte Verfahren eines einheitlichen Patentschutzes in DE und CH/LI bekannt aber dessen
Relevanz nicht bewusst:

— DE-Erstanmeldung mit Recherchenbericht,

— Nachanmeldung in CH/LI mit Prioritatsbeanspruchung der DE-Erstanmeldung,

— Stellung Prifungsantrag,

— Verlangsamen/Sistierung des CH-Verfahrens, bis ein in DE-gewahrbarer Anspruchssatz vorliegt,

— Einreichung des in DE-gewahrten Anspruchssatzes in das CH-Verfahren,

— Prufung dieses gewahrten Anspruchssatzes durch das IGE,

— Erteilung durch das IGE.

Vorteil dieses Verfahrens:
Nahezu identischer Schutzbereich in DE, CH/LI (und ggf AT) und das Patent ist geprift bezlglich Neuheit und erfinderischer Tatigkeit.

Das Problem liegt darin, dass es hin und wieder sehr schwierig ist, eine Sistierung des Verfahrens vor dem IGE zu erreichen. Momentan ist dies
problemlos nur moéglich bei einer parallellaufenden (PCT-) Anmeldung in der gleichen Patentfamilie.

5.2 Vorschlag eines erganzten Titels zu Art. 107 PatV
Erganzter Titel zu Art. 107 PatV, neuer Absatz 4:

Artikel 107 Prifungsgegenstand und Verfahren

Die Absatze 1 bis 3 in Art. 107 PatV weisen mehrheitlich Verfahrensregelungen auf. Dieser Vorschlag ist kongruent mit dem Titel des 2. Abschnittes
vor Art. 107 PatV.

Dateiname: D:\Kley_PatAnw\Patente\2025\2025205\2025Z05CH_Antwortformular_2025-06-15.docx
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5.3 Vorschlag eines neuen Absatzes 4 in Art. 107 PatV
Basierend auf dem unter Ziffer 5.1 dargestellten (und praktizierten) Anmeldeverfahren wird fur eine Sistierung auf Antrag der Anmelderin folgender
Vorschlag gemacht.

4 Das Patenterteilungsverfahren wird auf Antrag der Anmelderin sistiert. Die Jahresgebihren bleiben auch bei einem Antrag auf Sistierung weiterhin
geschuldet. Ein Antrag auf Sistierung gemass Satz 1 hat Vorrang gegeniber einem vorgangig durch einen Dritten gestellten Antrag auf Durchflihrung der
Sachprifung gemass Art. 58b Abs. 2 revPatG.

Auf diese Weise erreicht man auf einfache Weise eine Sistierung und kann spater den in DE gewahrten Anspruchssatz ins CH-Verfahren einfihren.
Die Rechte Dritter bleiben gemass dieser Verfahrensdefinition gewahrt. Es ist dem IGE unbenommen, den in DE gewahrten Anspruchssatz im
Rahmen einer ggf beantragten «Vollprifung» gegenuber einem anderen Stand der Technik zu prufen und evtl weiter einzuschranken, sollte das IGE
das DPMA nicht als anerkannte Behorde betrachten. An dieser Stelle muss auch noch erwahnt werden, dass eine Sistierung des Patenterteilungs-
verfahrens unabhangig sein muss von einem Antrag auf Priifung auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit (=«Vollprifung»). Der obige Vorschlag
beinhaltet den Begriff «Patenterteilungsverfahren» gemass Art. 32 PatV. Denkbar ware, auch nur den Begriff «Verfahren» gemass dem Titel des 1.
Abschnittes zu verwenden.

Expansion der verwendeten Akronyme

EESR Extended European Search Report (=Erweiterter Europaischer REcherchenbericht); EESR = SR + ESOP
EP Europaisches Patentdokument (Anmeldung, Patent)

EPA Europaisches Patentamt

ESOP European Search Opinion

IPC International Patent Classification

IPO Intellectual Property Office

ISA International Searching Authority

Kly  Hansjérg Kley

SISA Authority specified for supplementary search, inoffiziell: Supplementary International Searching Authority
SR  Search Report

Dateiname: D:\Kley_PatAnw\Patente\2025\2025205\2025Z05CH_Antwortformular_2025-06-15.docx



SWISS MEDTECH

Eidgendssisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD Datum  Bern, 22.08.2025

Bundesrat Beat Jans

Bundeshaus West Kontakt Carina Schaller

CH-3003 B carina.schaller@swiss-medtech.ch
) em +4131330 97 75

Per E-Mail:

Rechtsetzung@ipi.ch

Totalrevision der Verordnung uber die Erfindungspatente
(Patentverordnung, PatV)

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Zur Férderung von Innovation spielen Patente und der Patentschutz auch im Medizintechnikbereich
eine wichtige Rolle. Bei der Anzahl Patentanmeldungen (pro Kopf) ist die Schweizer Medtech-Branche
global fihrend. Im Namen der Mitglieder von Swiss Medtech nehmen wir deshalb zur Totalrevision der
Verordnung uber die Erfindungspatente (PatV) wie folgt Stellung.

Swiss Medtech spricht sich fiir die vorliegende Totalrevision der PatV aus. Sie ist ein konsequenter
Schritt hin zu einem modernisierten Patenterteilungsverfahren und eine in grossen Teilen zielfihrende
Umsetzung der gesetzlichen Grundlage. Die Wettbewerbsfahigkeit des Schweizer Patents wird
dadurch gestarkt. Dies ist auch dringend angezeigt, hat es doch deutlich an wirtschaftlichem einge-
blsst — heute ist das Schweizer Patent vor allem flr Firmen mit starker lokaler Marktprasenz relevant.
Das européische Patent hingegen hat den grossen Vorteil, dass es nach Erteilung in bis zu 39 Mit-
gliedsstaaten validiert werden kann und somit einen viel breiteren territorialer Schutz mit einem ein-
heitlichen Verfahren bietet. Vor diesem Hintergrund sind Massnahmen, welche die Attraktivitat des
Schweizer Patents mindern, zu unterlassen. Die vorgesehene Gebihren- und Kostenstruktur fihrt
(pro Land gerechnet) zu deutlich héheren Gesamtkosten als beim europaischen Patent und wirde
deshalb die Wettbewerbsfahigkeit des Schweizer Patents weiter verringern. Swiss Medtech macht
sich fur tiefere Gebuhren stark und regt dringend an, dass die Behdrden diese nochmals tberdenken.

Wir verzichten auf eine detailliertere Wirdigung der anderen Punkte und verweisen auf die Stellung-
nahme von economiesuisse, welcher wir uns anschliessen. Besten Dank flr die Berlcksichtigung un-
serer Anliegen.

Freundliche Grisse
Swiss Medtech

y %

Carina Schaller Christian Huber
Mitglied der Geschéftsleitung Projektleiter Public Affairs
Leiterin Public Affairs

Freiburgstrasse 3 | CH-3010 Bern swiss-medtech.ch
+41 3133097 79 | office@swiss-medtech.ch
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Eidgendssisches Institut Harry Frischknecht

. - . Masch.-Ing. FH, NDS BWI
fur Geistiges Eigentum Patentanwalt - European Patent Attorney
Herr Alexander Pfister harry.frischknecht@islerpedrazzini.ch
Stauffacherstrasse 65

3003 Bern

Rechtsetzung@ipi.ch

&P Ref. S33054/HF/SI
Datum 22. August 2025

Vernehmlassung - Totalrevision der Verordnung uiber die Erfindungspatente (Patentverordnung, PatV)

Sehr geehrte Damen und Herren
Sehr geehrter Herr Pfister

Mit der Eroffnung der Vernehmlassung vom 30.04.2025 zur Totalrevision der Verordnung Uber die
Erfindungspatente hat der Bundesrat die interessierten Kreise zur Stellungnahme eingeladen.

Als eine der fihrenden Patent- und Markenanwaltskanzleien in der Schweiz nimmt die Isler & Pedrazzini AG
gerne zum Verordnungsentwurf Stellung.

Im Rahmen der verbandsubergreifenden Arbeitsgruppe der Verbande VIPS/ACBIS, VESPA, INGRES, LES,
VPS, AROPI, VIPS, LIPAV und AIPPI hatten sich mehrere Patentanwalte aus unserer Kanzlei intensiv mit dem
Verordnungsentwurf auseinandergesetzt.

Die Isler & Pedrazzini schliesst sich den einzelnen durch die Arbeitsgruppe ausgearbeiteten Punkten an und
begrisst eine entsprechende Berucksichtigung in der Patentverordnung.

Wir bedanken uns fir die Gelegenheit der Vernehmlassung und die Berlicksichtigung unserer Anliegen.

Freundliche Grisse
Isler & Pedrazzini AG

( /\L
{274
Harry Frischknecht
Managing Partner

Isler & Pedrazzini AG

Patent- & Markenanwalte

Giesshlbelstrasse 45 - Postfach - CH-8027 Zirich
T+4144 28347 00 - F +41 44 283 47 47
mail@islerpedrazzini.ch - www.islerpedrazzini.ch
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Eidgendssisches Institut
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Rechtsetzung / A. Pfister, P. Bigler
Stauffacherstrasse 65/59g

3003 Bern

E-Mail an: Rechtsetzung@ipi.ch

22. August 2025 / TK

Vernehmlassung 2024/95: Vorentwurf der Totalrevision der Verordnung iiber
die Erfindungspatente (Patentverordnung, PatV)

Ihr Zeichen: Vernehmlassung 2024/95 Unser Zeichen: PatV-Revision

Frei Patentanwaltsbiiro AG European Patent Attorneys

Hagenholzstrasse 85

CH-8050 Zdirich

office-mail@frei-patent.com
Tel. +41 (0)44 396 20 60
Fax +41 (0)44 396 20 70

IBAN CHO04 0023 0230 3561 9501 D
UBS Zirich Bahnhofstrasse
SWIFT UBSWCHZHS80A

Sehr geehrter Herr Pfister
Sehr geehrter Herr Bigler

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir nehmen Bezug auf das Schreiben des EJPD vom 30. April 2025 betreffend die
Eréffnung des Vernehmlassungsverfahrens zur Totalrevision der Patentverordnung und
bedanken uns fiir die Moglichkeit, zum Vorentwurf und zu den Ausfiihrungen im erlau-
ternden Bericht Stellung zu nehmen.

Die geplante Totalrevision wird von uns sehr begriisst, und den vorgeschlagenen
Anderungen konnen wir uns in weiten Teilen anschliessen.

In einer Arbeitsgruppe mehrerer Verbande (AIPPI, AROPI, INGRES, LES, LIPAV,
VIPS/ACBIS und VSP) wurden Vorschldge zur Anpassung einiger Punkte ausgearbeitet.
Dem méchten wir uns hiermit ausdriicklich anschliessen.

Dariiber hinaus halten wir den folgenden Punkt betreffend die sogenannte «Recherche
internationaler Art» fiir sehr wichtig:

Dem Vorentwurf und dem Erlduternden Bericht zur Totalrevision der Patentverordnung
haben wir entnommen, dass es neu nicht mehr méglich sein soll, zu einer Schweizer
Patentanmeldung die sogenannte Recherche internationaler Art zu beantragen. Dies
wdre ein grosser Verlust fiir das Schweizer Patentsystem bzw. flir Anmelder Schweizer
Patente.

Im ErTduternden Bericht zur Eréffnung des Vernehmlassungsverfahrens wird im ersten
Absatz des 3. Kapitels (Seite 31) die Ansicht vertreten, die Patentverordnungs-
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Regelungen zur Recherche internationaler Art (Art. 59-59c der aktuell giiltigen
Patentverordnung) wiirden aufgrund des Art. 57a des revidierten Patentgesetzes
"iberflissig". Das ist aus unserer Sicht nicht der Fall.

Eine fir viele Anmelder wertvolle und kostengiinstige Anmeldestrategie besteht da-
rin, eine Schweizer Erstanmeldung einzureichen und fiir diese eine Recherche inter-
nationaler Art zu beantragen, wobei die Anmeldung anschliessend gegebenenfalls
fallengelassen werden kann. Unter Prioritédtsbeanspruchung wird danach eine Inter-
nationale oder Europdische Patentanmeldung eingereicht (mit Riickerstattung von
Recherchegebiihren), woraus dann Patentschutz in der Schweiz abgeleitet werden kann.
Auf diese Weise wird die Prioritdt gesichert, innerhalb des Prioritdtsjahres aus-
sagekrdftige Information Ulber den Stand der Technik bzw. iliber die Patentierungs-
chancen gewonnen und ein langer Patentschutz (bis 21 Jahre ab Prioritdt) ermdg-
licht. Und dies, ohne dass zwei volle Recherchegebiihren zu zahlen wdren. Die
genannte Information iiber die Patentierungschancen ist dadurch besonders wertvoll,
dass sie dem entspricht, was anschliessend auch in der europdischen oder interna-
tionalen Phase zur Beurteilung der Patentierungschancen herangezogen wird. Denn
der Anmelder erhdlt bereits im Prioritdtsjahr genau den Stand der Technik mitge-
teilt, der fiir das Europdische Patent und die internationale Anmeldung relevant
ist.

Wiinschenswert wdre also, wenn der Anmelder wahlen kdnnte, ob der Bericht iber den
Stand der Technik gemdss Art. 57a des revidierte Patentgesetzes vom IGE oder,
alternativ, vom Europdischen Patentamt (als Recherche internationaler Art) erstellt
wird. In der Vernehmlassungsvorlage miisste entsprechend zumindest Art. 88 angepasst
werden.

Grundsdtzlich vorstellbar wdre auch noch, dass das IGE die Priifung auf Neuheit und
erfinderische Tdtigkeit gemdss Art. 59 Absatz 4 revidiertes Patentgesetz gegebe-
nenfalls auf Basis der Recherche internationaler Art durchfiihren wiirde.

Wenn es dem Anmelder durch die revidierte Patentverordnung verwehrt wére, fiir seine
Schweizer Erstanmeldung eine Recherche internationaler Art zu beantragen, ist damit
zu rechnen, dass Anmelder vom Einreichen Schweizer Erstanmeldungen Abstand nehmen
und stattdessen fiir die Erstanmeldung vermehrt auf andere Amter wie das EPA oder
das DPMA ausweichen.

Fiir al1fdllige Riickfragen stehen wir gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen Griissen
FREI PATENTANWALTSBURO AG

Plie [

Peter Walser Thomas J. Kreutz

Beilage: - Antwortformular
- MS Word-Version des Schreibens und des Antwortformulars



Vernehmlassung zur Totalrevision der Patentverordnung (PatV)

Consultation relative a la révision totale de I'ordonnance sur les brevets (OBI)
Consultazione relativa alla revisione totale dell’ordinanza sui brevetti (OBI)
Formular zur Erfassung der Stellungnahme

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

Organisation / Organisation / Organizzazione Frei Patentanwaltsbiiro AG
Kontaktperson bei Fragen (Name/Tel./E-Mail) Thomas J. Kreutz
Personne de contact en cas de questions (Nom/tél./courriel) Tel. +41 44 396 20 60

Persona di riferimento in caso di domande (Nome/Tel./E-mail) | office-mail@frei-patent.com

Adresse / Adresse / Indirizzo Frei Patentanwaltsbiiro AG
Hagenholzstrasse 85
CH-8050 Ziirich

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

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique a Rechtsetzung@ipi.ch. Un envoi de votre prise de position en format Word
par courrier électronique facilitera grandement notre travail. Nous vous en remercions.

Vi invitiamo a inviare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica Rechtsetzung@ipi.ch. Per agevolare la valutazione dei pareri, vi preghiamo di
trasmetterci elettronicamente i vostri commenti in un documento Word. Grazie per la collaborazione.
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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:

siehe Stellungnahme der Verbande und Begleitbrief (Beibehaltung der Option einer «Recherche internationaler Art» fiir schweizer Erstanmeldungen)
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Muster

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

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

PatV / OBl / OBI
Art. 88 et al. siehe Begleitbrief
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