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Erlauternder Bericht

1 Ausgangslage

Das Parlament hat am 15. Marz 2024 die Teilrevision des Patentgesetzes vom
25. Juni 1954 (PatG) verabschiedet. Die Referendumsfrist ist am 4. Juli 2024 unbe-
nutzt verstrichen. Im Rahmen dieser auf die Motion 19.3228 Hefti «Fir ein zeitgemas-
ses Schweizer Patent» zurlickgehende Revision hat das Parlament im Wesentlichen
die folgenden Anderungen des Patentgesetzes beschlossen:

— Einfuhrung der fakultativen vollstandigen Sachprifung (Vollprifung) einer Pa-
tentanmeldung auch auf das Vorliegen von Neuheit und erfinderischer Tatigkeit;

— obligatorische Recherche und Bericht zum Stand der Technik fur jede Patentan-
meldung;

— Maglichkeit der Verwendung englischsprachiger technischer Unterlagen;

— Ersatz des bisherigen Einspruchsverfahrens durch eine erweiterte Beschwerde-
moglichkeit.

Diese und weitere kleinere Anderungen dienen dem Ziel, das Patenterteilungsverfah-
ren zu straffen, unnoétige Hurden abzubauen und die Transparenz des Patentsystems
sowie die Rechtssicherheit fur alle Beteiligten zu erhéhen.

Infolge der Verabschiedung der Teilrevision des Patentgesetzes missen die Ausfih-
rungsbestimmungen auf Verordnungsstufe angepasst und erganzt werden. Dies betrifft
insbesondere die Patentverordnung vom 19. Oktober 19772 (PatV) sowie die Verord-
nung des IGE vom 14. Juni 20162 Uiber Gebiihren (GebV-IGE). Die geltende Patent-
verordnung trat am 1. Januar 1978 in Kraft. Zahlreiche ihrer Bestimmungen stammen
noch aus der nicht digitalen Zeit. Gerade im internationalen Kontext des Patentrechts
entsprechen sie nicht dem heutigen Bedurfnis, moglichst viele Dokumente elektronisch
einzureichen, zu verwalten oder aufzubewahren.

Mit den im vorliegenden Vorentwurf vorgeschlagenen Anderungen werden vorhandene
Digitalisierungshirden beseitigt und der elektronische Verkehr sowie die elektronische
Datenverwaltung erleichtert. Gleichzeitig werden die Grundlagen fur kunftige weitere
Digitalisierungsschritte des Eidgendssischen Instituts fur Geistiges Eigentum (IGE) ge-
schaffen. Fiur Anmelderinnen und Anmelder ergeben sich daraus zahlreiche technische
Vereinfachungen und Verbesserungen. Weiter wird das Patenterteilungsverfahren im
Interesse einer raschen Patenterteilung gestrafft.

Schliesslich werden auch die in die Jahre gekommene und durch zahlreiche Teilrevisi-
onen unubersichtlich gewordene Struktur und die Gliederung der Patentverordnung an
die aktuellen Vorgaben der Gesetzestechnischen Richtlinien* angepasst.

SR 232.14; fir den verabschiedeten Gesetzestext siehe BBl 2024 685.

SR 232.141

SR 232.148

Kdnnen abgerufen werden unter: www.bk.admin.ch > Dokumentation > Rechtsetzungsbegleitung > Geset-
zestechnische Richtlinien GTR (Stand: 21.3.2025).
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2 Grundziuge der Vorlage

Im Folgenden werden die wichtigsten Grundztige der Revision der Patentverordnung
kurz dargelegt. Die artikelspezifischen Erlauterungen folgen in Ziffer 3.

— Beseitigung digitaler Hirden: Der elektronische Verkehr und die elektronische
Datenverwaltung sollen erleichtert werden. Dies hat die Anpassung zahlreicher
Verordnungsbestimmungen zur Folge.

— Obligatorische Recherche und Bericht zum Stand der Technik: Das IGE erstellt
neu zu jeder Anmeldung einen Bericht Giber den Stand der Technik und verof-
fentlicht diesen. Die Einzelheiten der Aufgaben des IGE bei der Ermittlung des
Stands der Technik und die Voraussetzungen fir den Verzicht auf die Erstel-
lung des Berichts werden in der Verordnung geregelt.

— Fakultative Vollprifung: Im revidierten Patentgesetz® (revPatG) werden fir die
Einfihrung der fakultativen Vollprifung der Prifungsgegenstand angepasst
und die Grundzuge des Prufungsantrags definiert. Die Einzelheiten der neuen
Patentprifung werden in der Verordnung geregelt.

— Verwendung englischsprachiger technischer Unterlagen: Das revPatG erlaubt
neu, Anmeldungen in Englisch zu verdffentlichen, sofern die technischen Un-
terlagen nicht urspriinglich in einer schweizerischen Amtssprache eingereicht
worden sind. Damit werden Ubersetzungen an vielen Stellen tberfliissig.

— Mit dem Wegfall des Einspruchsverfahrens vor dem IGE werden verschiedene
Verordnungsbestimmungen hinfallig.

— Die Registerbestimmungen werden mit den entsprechenden Regelungen der
anderen gewerblichen Schutzrechte (Marken und Designs) harmonisiert. Zu-
dem wird neu zwischen dem Patentregister und dem Register flr erganzende
Schutzzertifikate unterschieden: Als eigenstandige Schutzrechte sui generis
werden die erganzenden Schutzzertifikate (ESZ) nicht im Patentregister, son-
dern in einem eigenen Register gefihrt.

— Im vorliegenden Vorentwurf wird der Grundsatz festgeschrieben, dass ein An-
trag erst mit der Bezahlung der entsprechenden Gebuhr als gestellt gilt.

— In Harmonisierung mit dem Européaischen Patenttibereinkommen vom 5. Okto-
ber 1973¢ (EPU 2000) wird die Anzahl der in der Anmeldegebuihr enthaltenen
Anspriche um 50 % von 10 auf 15 Anspriiche erhdht. Damit muss neu erst ab
dem 16. Patentanspruch eine zusatzliche Gebuhr bezahlt werden.

— Im Interesse der Rechtssicherheit und der Verfahrensstraffung werden ver-
schiedene Fristen von der Weiterbehandlung ausgenommen, die bisher weiter-
behandelt werden konnten: die Frist fur die Einreichung des Prioritatsbelegs,
fur die Stellung des Antrags auf vorgezogenen Beginn der vollstandigen Sach-
prufung und fir die Zahlung der Jahresgebtiihren sowie die Fristen im Rahmen
des Eintritts in die nationale Phase.

5 BBI 2024 685
6 SR 0.232.142.2 4/78



3 Erlauterungen zu einzelnen Artikeln
3.1 Allgemeine Erlauterungen

Totalrevision

Die geltende Patentverordnung stammt aus dem Jahr 1977 und ist seither mehrfach
teilrevidiert worden. Die zahlreichen Teilrevisionen haben dazu gefluhrt, dass die aktu-
elle Gliederung und Struktur der Verordnung untbersichtlich und unklar geworden ist
— so etwa durch den Einschub der Bestimmungen betreffend die ergdnzenden Schutz-
zertifikate (ESZ), was die Verwendung von Artikelnummern wie beispielsweise Arti-
kel 127z°Ces ngtig machte. Es besteht Bedarf, die Struktur und die Gliederung der Pa-
tentverordnung an die aktuellen Vorgaben der Gesetzestechnischen Richtlinien” anzu-
passen. Der elektronische Verkehr sowie die elektronische Datenverwaltung sollen er-
leichtert und bestehende Digitalisierungshirden beseitigt werden. In diesem Sinne wird
die Verordnung vollstandig tiberarbeitet, weshalb es sich um eine Totalrevision handelt.

Struktur und Gliederung

Im Zuge der vorliegenden Totalrevision der Patentverordnung wird deren Gliederung
Uberarbeitet, um Uber eine klarere Struktur die Ubersichtlichkeit zu erh6éhen. Die
Verordnung hat nun sowohl fir die allgemeinen Bestimmungen als auch fur jedes
Schutzrecht einen eigenen Teil. Vorschriften, die zu den allgemeinen Bestimmungen
oder zum jeweiligen Schutzrecht gehoren, werden in Titeln, Kapiteln und Abschnitten
geregelt. Die neue Struktur mit der erweiterten Gliederung hat zur Folge, dass
verschiedene bestehende Themen in eine hohere Gliederungskategorie verschoben
werden. Schliesslich werden die Artikel neu mit fortlaufenden Nummern versehen.
Dadruch kdnnen die durch die vielen Teilrevisionen dazugekommenen Einschaltartikel
beseitigt werden.

Sprache und Terminologie

Bei Totalrevisionen von bestehenden Erlassen missen diese geschlechtergerecht
formuliert werden. Dies gilt auch dann, wenn es sich um Ausfihrungsbestimmungen
zu einem Ubergeordneten Erlass handelt, der noch nicht geschlechtergerecht formuliert
ist. Damit der terminologische Konnex zum Patentgesetz und den relevanten
Staatsvertragen einerseits und der Lesefluss andererseits erhalten bleiben, verwendet
der Vorentwurf folgenden Ansatz: Bei Subjekten, die in der Praxis in den meisten Fallen
juristische Personen sind (z. B. Patentanmelderinnen und Patentinhaberinnen, aber
insbesondere auch Inhaberinnen von ESZ) wird ausschliesslich die weibliche Form
verwendet. Nur bei Subjekten, die entweder ausschliesslich natirliche Personen sind
(Erfinderinnen und Erfinder) oder sowohl nattrliche als auch juristische Personen sein
kénnen (z. B. Vertreterinnen und Vertreter oder im Bereich der Hilfeleistung des
Bundesamtes fur Zoll und Grenzsicherheit) wird die Paarform verwendet. Vereinzelt
werden geschlechtsneutrale Begriffe (z. B. Fachperson) verwendet.?

Die Anpassung der Patentverordnung an die aktuelle Gesetzessprache des Bundes
fuhrt auch dazu, dass inhaltlich unverandert aus der geltenden Patentverordnung

7 Koénnen abgerufen werden unter: www.bk.admin.ch > Dokumentation > Rechtsetzungsbegleitung > Geset-
zestechnische Richtlinien GTR (Stand: 21.3.2025).

8 Leitfaden des Bundes zum geschlechtergerechten Formulieren, Rz. 64, 70 und 72. Kann abgerufen werden
unter: www.bk.admin.ch > Dokumentation > Sprache > Hilfsmittel fiir Textredaktion und Ubersetzung >
Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren (Stand 21.3.2025)
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ubernommene Bestimmungen sprachlich angepasst werden. Diese sprachlichen
Anpassungen haben keine materielle Anderung dieser Regelungen zur Folge.

Darliber hinaus wird in der totalrevidierten Patentverordnung neu klar festgehalten,
dass das IGE fur die ESZ als eigenstandige Schutzrechte sui generis ein eigenes
Register filhrt. Diese redaktionelle Anderung betrifft verschiedene Bestimmungen: In
den Artikeln 160, 170 Absatz 1, 176 Absatz 1 und 184 wird der Begriff «Patentregister»
durch «Register fur erganzende Schutzzertifikate» ersetzt.

In der franzésischen und italienischen Version werden ebenfalls vereinzelt Begriffe
harmonisiert oder modernisiert. Dies wird in den jeweiligen Versionen des erlauternden
Berichts ndher ausgefihrt.

3.2 Die Bestimmungen im Einzelnen

Titel

Der aktuelle Titel der Verordnung verweist lediglich auf Patente (Verordnung tber die
Erfindungspatente, Patentverordnung). Zur Prazisierung wird er mit den erganzenden
Schutzzertifikaten erganzt. Damit wird der Titel demjenigen der Markenschutzverord-
nung vom 23. Dezember 1992° (MSchV) angepasst, die auch samtliche darin geregel-
ten Schutzrechte erwahnt (Verordnung tber den Schutz von Marken und Herkunftsan-
gaben). Gleichzeitig wird der veraltete Begriff «Erfindungspatente» durch «Patente»
ersetzt. Es handelt sich um redaktionelle Anderungen.

Ingress

Infolge der Teilrevision des Patentgesetzes missen auch die entsprechenden Ver-
weise im Ingress der Verordnung angepasst werden. So wird der Verweis auf Arti-
kel 59c Absatz 4 PatG (Einspruch) gestrichen, weil das bis heute nie genutzte Ein-
spruchsverfahren vor dem IGE mit dem revPatG wegfallt.

Die Verweise auf Artikel 35b (Landwirteprivileg; Umfang und Entschadigung), 40d Ab-
satz 5 (Zwangslizenzen fur die Ausfuhr pharmazeutischer Produkte), 40e Absatz 5 (Ge-
meinsame Bestimmungen zu den Artikeln 36—-40d), 50a Absatz 4 (Offenbarung der
Erfindung; Biologisches Material), 56 Absatz 3 (Anmeldedatum; Im allgemeinen), 65
(Akteneinsicht), 140l (ESZ fur Arzneimittel; Verfahren, Register, Veroffentlichungen)
und 141 (Schluss- und Ubergangsbestimmungen; Ausfiihrungsmassnahmen) PatG so-
wie auf Artikel 13 des Bundesgesetzes vom 24. Marz 1995%0 (iber Statut und Aufgaben
des Eidgenossischen Instituts fir Geistiges Eigentum (IGEG) bleiben unverandert.

Die Delegationsnorm fir das Verfahren zur Verlangerung der Schutzdauer der Zertifi-
kate, deren Eintragung in das Register fur ergdnzende Schutzzertifikate und die Verof-
fentlichungen des IGE (Art. 140s PatG) fehlt und wird im Ingress erganzt.

Das revPatG sieht folgende zusatzliche Rechtsetzungsdelegationen vor, die neu im
Ingress aufgefiuhrt werden: Artikel 57a Absatz 4 (Bericht Gber den Stand der Technik),
Artikel 58b Absatz 6 (Antrag auf Prufung) und Artikel 60 Absatz 2 (Patentregister).

9 SR 232.111
10 SR 172.010.31
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1. Teil: Allgemeine Bestimmungen

1. Titel: Kommunikation mit dem Eidgendssischen Institut fir Geistiges Eigen-
tum

Art. 1 Zustandigkeit

Artikel 1 regelt die Zustandigkeiten beim Vollzug des Patentgesetzes. Die Bestimmung
entspricht inhaltlich weitgehend dem geltenden Artikel 1, als Folge der Neugliederung
der Patentverordnung werden jedoch die Verweise angepasst.

Art. 2 Einreichungsdatum bei Postsendungen

Artikel 2 regelt den Zeitpunkt, der bei Postsendungen an das IGE als Einreichungsda-
tum gilt. Die Bestimmung entspricht inhaltlich der bereits geltenden Regelung sowohl
im Patent- als auch im Marken- und im Designrecht: Die MSchV enthalt mit Artikel 14a
eine identische Regel, ebenso die Designverordnung vom 8. Marz 2002 (DesV) in
Artikel 14. Diese Artikel sind eine Sonderregelung zu Artikel 21 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes vom 20. Dezember 19682 (VWVG).

Art. 3 Sprache

Artikel 3 basiert auf Artikel 4 PatV und regelt ein zentrales Element des Patentertei-
lungsverfahrens, namlich die zuléssigen Sprachen. Die Einfihrung von Englisch als
zulassige Sprache fur die technischen Unterlagen (vgl. Art. 58a Abs. 4 revPatG) be-
dingt jedoch die Berticksichtigung verschiedener neuer Konstellationen. Der Aufbau
von Artikel 3 wird deshalb grundlegend tberarbeitet.

Der Grundsatz, wonach Eingaben an das IGE in einer schweizerischen Amtssprache
(Amtssprache) abgefasst sein missen (Abs. 1) bleibt unverandert. Absatz 1 halt zudem
neu ausdrtcklich fest, was bisher implizit galt: Wéahrend der Antrag in einer schweize-
rischen Amtssprache eingereicht werden muss, kdnnen die beiliegenden technischen
Unterlagen zur Sicherung des Anmeldedatums grundsétzlich in einer beliebigen Spra-
che eingereicht werden. Werden sie jedoch weder in einer schweizerischen Amtsspra-
che noch auf Englisch eingereicht, muss eine Ubersetzung nachgereicht werden.

Die Absatze 2 bis 4 regeln die Verfahrenssprache, in der das IGE das Patenterteilungs-
verfahren fiihrt. Diese entspricht grundsatzlich der Sprache der technischen Unterlagen
(wenn die technischen Unterlagen in einer Amtssprache vorliegen) oder der nachge-
reichten Ubersetzung in eine solche Sprache (Absatz 2).

Englisch kann nicht Verfahrenssprache sein. Liegen die technischen Unterlagen auf
Englisch vor, so ist die Verfahrenssprache deshalb Deutsch. Die Anmelderin oder der
Anmelder kénnen aber zu Beginn des Verfahrens einmalig von sich aus eine andere
Amtssprache als Verfahrenssprache verlangen (Absatz 3).

Absatz 4: Werden heute englischsprachige technische Unterlagen eingereicht, betragt
die Frist fir deren Ubersetzung 16 Monate (statt wie bei anderen unzuléssigen Spra-
chen 3 Monate, vgl. Art. 50 Abs. 3 und 4 PatV). Diese Pflicht zur Ubersetzung entfallt
mit der vorliegenden Revision. Trotzdem kann es vorkommen, dass die technischen
Unterlagen aus Zeitgrinden zwar in Englisch eingereicht worden sind, die Anmelderin-
nen und Anmelder sie aber trotzdem in einer Amtssprache gepruft haben mdchten. Im

11 SR 232.121
12 SR 172.021
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Ubrigen ist es auch im Interesse des Gesetzgebers, wenn englischsprachige techni-
sche Unterlagen — obwohl grundsétzlich zulassig — in eine Amtssprache ubersetzt wer-
den. Bei nationalen Anmeldungen kann deshalb neu die freiwillige Ubersetzung innert
drei Monaten ab Anmeldedatum nachgereicht werden. Bei internationalen Anmeldun-
gen ware diese Frist beim Eintritt in die nationale (schweizerische) Phase bereits ab-
gelaufen, weshalb die freiwillige Ubersetzung in diesen Fallen beim Eintritt in die nati-
onale Phase eingereicht werden kann. Wird von dieser Ubersetzungsmaglichkeit Ge-
brauch gemacht, wird die Sprache der Ubersetzung auch zur Verfahrenssprache. Das
Ziel der mehrstufigen Losung in den Absatzen 2 bis 4 ist zum einen die Vermeidung
von Sprachbrichen und zum anderen, dass der Austausch des IGE mit den Anmelde-
rinnen und Anmeldern, wenn immer maglich, in der Sprache der technischen Unterla-
gen gefuhrt werden kann.

Zur Vermeidung von Sprachenbriiche regelt Absatz 5 deshalb wie bereits der geltende
Artikel 4 Absatz 3, dass die fir die technischen Unterlagen einmal gewéhlte Sprache
beizubehalten ist. Dies gilt sowohl fir das Patenterteilungs- als auch ein allfalliges spa-
teres Teilverzichtsverfahren. Wurde von der freiwilligen Ubersetzungsmdglichkeit Ge-
brauch gemacht, miissen auch spatere Anderungen in der Sprache der Ubersetzung
erfolgen. Diese Regelung bedeutet auch, dass die Sprache der vom Europaischen Pa-
tentamt (EPA) erteilten technischen Unterlagen (welche gleichzeitig der Verfahrens-
sprache vor dem EPA entspricht) auch fur die technischen Unterlagen von in der
Schweiz eingereichten Teilverzichten betreffend européische Patente massgebend ist.

Die Abséatze 6 und 7 regeln lbrige Ubersetzungserfordernisse: In Absatz 6 (alt Art. 4
Abs. 4) wird der Begriff «xandere Eingaben» erganzt durch «als die technischen Unter-
lagen», um die unterschiedliche Behandlung von Eingaben (nur in Amtssprache mog-
lich) und technischen Unterlagen (in Amtssprache und in Englisch mdglich) zu verdeut-
lichen.

Absatz 7 entspricht Artikel 4 Absatz 5 PatV. Die sprachliche Modernisierung von «brau-
chen nur bertcksichtigt zu werden» zu «missen nur beriicksichtigt werden» hat keine
inhaltliche Anderung zur Folge. Der Absatz wird aber ebenfalls mit Englisch erweitert,
damit Anmelderinnen und Anmelder Beweisurkunden, die in Englisch vorliegen, grund-
satzlich nicht tbersetzen mussen. Vorbehalten bleiben wie bisher die besonderen Re-
geln betreffend Prioritatsbelege (Art. 53 Abs. 2) und Ausweise Uber die Ausstellungs-
immunitat (Art. 59 Abs. 3). Gestrichen werden dagegen der tberfliissig gewordene Vor-
behalt fir das (ebenfalls gestrichene) Einspruchsverfahren und das Widerrufsverfahren
betreffend die Verlangerung der Schutzdauer der ESZ. Das genannte Widerrufsverfah-
ren lasst bereits heute Englisch zu.

Absatz 8 basiert auf dem bisherigen Artikel 4 Absatz 6 PatV, umfasst aber aufgrund
der offenen Formulierung neu auch freiwillig eingereichte Ubersetzungen.

Die Absatze 9 und 10 basieren auf dem bisherigen Artikel 4 Absatz 7. Die Absatze
regeln die Anforderungen an die Sprache von Teilanmeldungen (Art. 57 PatG) und den
Antrag auf Errichtung eines neuen Patents (Art. 30 Abs. 2 PatG). Neben der Entfernung
uberflissig gewordener Verweise'® wird die Erwéahnung der Anmeldungen, die eine
innere Prioritat (Art. 17 Abs. 1" PatG) beanspruchen, gestrichen. Bei ihnen ist damit
neu eine andere Sprache als diejenige der beanspruchten Prioritatsanmeldung mog-
lich. Weil die Stammanmeldung neu auch auf Englisch vorliegen kann, wird Absatz 9

13 vgl. Botschaft vom 16. November 2022 zur Anderung des Patentgesetzes; BBI 2023 7, hier Erlauterungen
zu den Art. 25 und 27.
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zudem zum besseren Verstandnis aufgeteilt (Buchstabe a fir Stammanmeldungen in
Amtssprachen, Buchstabe b fir solche auf Englisch).

Art. 4 Mehrere Anmelder

Artikel 4 entspricht Artikel 5 PatV. Er erwahnt neu ausdrlcklich neben Anmeldungen
auch Gesuche, bleibt aber im Ubrigen inhaltlich unverandert.

Art. 5 Parteiwechsel

Der neue Artikel 5 entspricht inhaltlich vollstandig Artikel 4a MSchV. Dieser besteht seit
2021 und regelt den Fall der Verausserung des strittigen Schutztitels wahrend eines
hangigen Verfahrens. Notig wurde diese Regelung, weil weder das VwVG noch das
Markenschutzgesetz vom 28. August 19924 (MSchG) Bestimmungen Uber die pro-
zessrechtlichen Folgen der wéahrend des Widerspruchsverfahrens durchgefihrten
Ubertragung einer Marke, die Gegenstand eines Widerspruchs ist oder gegen die Wi-
derspruch erhoben wird, enthalten. Der Verweis auf die im Zivilverfahren gtltige Regel
in Artikel 83 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008'° (ZPO) ist dadurch ge-
rechtfertigt, dass das Widerspruchsverfahren einem Zivilprozess mit zwei (oder mehr)
Parteien nahekommt. Mit Artikel 4a MSchV wurde fiir Marken klargestellt, dass ein Par-
teiwechsel wahrend eines vor dem IGE hangigen Verfahrens ohne Zustimmung der
Widersprechenden zulassig ist.

Bei Patenten konnte eine vergleichbare Konstellation im Einspruchsverfahren auftre-
ten, allerdings wird dieses durch die Teilrevision des Patentgesetzes vollstandig abge-
schafft. Beim Antrag Dritter auf vollstandige Sachprufung der Anmeldung stellt sich die
Problematik nicht, weil Dritte dadurch nicht zu Verfahrensparteien werden (Art. 58b
Abs. 5 revPatG) und die Patenterteilung wie bisher ein Einparteienverfahren bleibt.
Beim Verfahren zum Widerruf der Verlangerung der Schutzdauer eines ESZ (Art. 169)
sind aber Konstellationen vergleichbar mit dem Widerspruchsverfahren denkbar. Des-
halb und im Hinblick auf die Harmonisierung der Patent- und der Markenschutzverord-
nung rechtfertigt es sich, im vorliegenden Vorentwurf eine identische Regel aufzuneh-
men.

Art. 6 Vertretung

Die Bestimmung entspricht inhaltlich dem geltenden Artikel 8a. Weil die revidierte Pa-
tentverordnung entsprechend der bereits heute gelebten Praxis zwischen dem Patent-
register und dem Register fur ergdnzende Schutzzertifikate unterscheidet, muss auch
der Wortlaut in Artikel 6 entsprechend angepasst werden.

Eine Vollmacht, die nicht zum Beispiel auf ein bestimmtes Geschéft eingeschrankt ist,
gilt nach wie vor als umfassend; das heisst, sie schliesst nicht nur alle Handlungen im
Zusammenhang mit einer Patentanmeldung mit ein, sondern etwa auch mit allenfalls
darauf basierenden erganzenden Schutzzertifikaten.

Art. 7 Unterschrift

Artikel 7 entspricht inhaltlich dem geltenden Artikel 3. In Absatz 1 wird neu explizit fest-
gehalten, was in der Praxis aufgrund tbergeordneten Rechts bereits heute gilt: die
qualifizierte elektronische Signatur ist der handschriftlichen Unterschrift gleichgestellt.
Aufgrund der Neugliederung der Patentverordnung werden die Verweise angepasst.

14 SR 232.11
15 SR 272
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Das IGE ist schon heute bestrebt, im Rahmen der Digitalisierung mdglichst viele Do-
kumente elektronisch zu akzeptieren. Absatz 3 gibt dem IGE deshalb weiterhin die
Maoglichkeit, bei weiteren, von ihm selbst bestimmten Dokumenten auf eine Unterschrift
zu verzichten. Es veroffentlicht die betreffenden Dokumente in geeigneter Weise, vo-
raussichtlich als Teil seiner Richtlinien.

Art. 8 Nachweise
Artikel 8 entspricht Artikel 4b PatV und bleibt unverandert.

Art. 9 Elektronische Kommunikation

Artikel 9 entspricht Artikel 4a PatV. Der bisherige Absatz 1, der die elektronische Kom-
munikation erlaubt, stammt aus dem Jahr 1999 und damit aus einer Zeit, bevor das
Ubergeordnete Recht elektronische Eingaben regelte (siehe heute Art. 21a VwWVG). Er
ist heute Uberflissig und kann gestrichen werden.

2. Titel: Fristen

Art. 10 Berechnung

Artikel 10 entspricht inhaltlich dem geltenden Artikel 10. Er ist trotz der allgemeinen
Regel zur Berechnung der Fristen in Artikel 20 VwWVG nétig, weil das Patentrecht Fris-
ten nach Monaten und Jahren kennt. Absatz 2 enthélt zudem eine Sonderregel zur
Berechnung von Prioritatsfristen.

Art. 11 Weiterbehandlung

Artikel 14 basiert inhaltlich auf Artikel 14 PatV. Dieser regelt, erméchtigt durch Arti-
kel 46a Absatz 4 Buchstabe i PatG, die von der Weiterbehandlung ausgeschlossenen
Fristen.

Aufgrund der Neugliederung der Patentverordnung werden die Verweise angepasst.
Entsprechend der aktuellen Rechtssprache des Bundes wird pro Aufzahlungspunkt nur
eine Frist aufgefihrt. Zudem wird der Katalog der von der Weiterbehandlung ausge-
schlossenen Fristen erweitert: Zum einen kommen diejenigen Fristen hinzu, die sich
aus der Teilrevision des Patentgesetzes und der damit eingefuhrten flexiblen Patent-
prufung mit obligatorischer Recherche ergeben. Zum anderen verfolgt die Patentge-
setzrevision aber auch das Ziel, die Patenterteilung zu straffen und die Rechtssicher-
heit zu erhdhen. Das bedingt zwingend den Ausschluss der Weiterbehandlung fur ver-
schiedene bestehende Fristen. Ansonsten sind Dritte wahrend Monaten in der Unge-
wissheit, ob eine abgewiesene Patentanmeldung oder ein geléschtes Patent wieder
auflebt. Die Reihenfolge der aufgezahlten Fristen orientiert sich neu am Lebenszyklus
von Patenten und ESZ.

Die Buchstaben a und b zdhlen neu der Vollstandigkeit halber neben der fehlenden
Unterschrift auch die vom IGE allenfalls im Rahmen von Artikel 8 verlangten Nachweise
zu Eingaben auf.

Die neuen Buchstabe ¢ und d nehmen die freiwillige Einreichung einer Ubersetzung im
Falle englischsprachiger technischer Unterlagen (Art. 3 Abs. 4 und 10) von der Weiter-
behandlung aus.
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Buchstabe e nimmt, wie der geltende Buchstabe f, die Bezahlung der Anspruchsge-
buhren fur Gberzéhlige Anspriche von der Weiterbehandlung aus. In den meisten Fal-
len kénnen solche Anspriiche neu aufgestellt und bezahlt werden, weshalb die Weiter-
behandlung ohnehin tberflissig ist.

Buchstabe f entspricht dem geltenden Buchstaben d, wird aber um die mit der Teilre-
vision des Patentgesetzes neu eingefiihrten Artikel der Eingangs- und Formalprifung
erweitert.

Die Fristen geméass den Buchstaben g, h, i und j laufen zwar normalerweise wéahrend
der Eingangs- und Formalprifung und sind damit von Buchstaben f erfasst. Allerdings
kénnen sie auch spater im Verfahren auftreten und missen deshalb zusatzlich separat
aufgefuhrt werden. Buchstabe h erfasst neu in Ergdnzung zu Buchstabe g (Prioritats-
erklarung) auch die Prioritdtsbelege. Die Buchstaben k und | entsprechen dem gelten-
den Buchstaben c und bleiben inhaltlich unverandert.

Die Buchstaben m und n decken die Fristen im Rahmen der Erstellung des Berichts
Uber den Stand der Technik und der daflir nétigen Recherche ab. Die weitere Recher-
chegebihr (Art. 92 Abs. 2) muss separat erwahnt werden, weil sie auch in einem spa-
teren Stadium des Verfahrens relevant werden kann.

Buchstabe o beriicksichtigt die neue Moglichkeit des Antrags auf vorgezogenen Beginn
der vollstandigen Sachprifung.

Buchstabe p entspricht unverandert dem geltenden Buchstaben h.

Buchstabe g halt neu ausdrucklich fest, dass auch die Fristen im Rahmen des Eintritts
in die nationale Phase (das Gegenstlck internationaler Anmeldungen zur Eingangs-
und Formalprifung nationaler Anmeldungen) von der Weiterbehandlung ausgeschlos-
sen sind, darunter insbesondere die vom IGE neu gewahrte Nachfrist zur Vervollstan-
digung der Anmeldung (vgl. Art. 147).

Der neue Buchstabe r regelt fir die (Eingangs-)Prufung von ESZ (inkl. ESZ fur Pflan-
zenschutzmittel, vgl. Art. 189) das Gleiche, das auch fur Patente gilt (Buchstabe f).

Buchstabe s schliesst neu auch die Zahlung von Jahresgebihren von der Weiterbe-
handlung aus. Damit erfolgt eine Angleichung an das EPU 2000 und an die Bestim-
mungen anderer Lander. Jahresgeblihren kdnnen aber weiterhin bereits 2 Monate im
Voraus und bis zu 6 Monaten nach Falligkeit, das heisst, insgesamt wahrend 8 Mona-
ten bezahlt werden. Mit dem Ausschluss der Weiterbehandlung wird aber die dartber
hinaus bestehende, mehrmonatige Unsicherheit Gber den Bestand des Schutzrechts
beseitigt.

Buchstabe t schliesst, in Erganzung zu Artikel 46a Absatz 4 Buchstabe ¢ PatG, die
Weiterbehandlung fir die Bezahlung der Wiedereinsetzungsgebiihr aus. Ebenso wird
die Frist zur Stellungnahme (Art. 12 Abs. 2 und 3) von der Weiterbehandlung ausge-
schlossen. Dies ist nétig, um die im Rahmen der Wiedereinsetzung fur Dritte ohnehin
bestehende Rechtsunsicherheit zu minimieren.

Buchstabe u entspricht dem geltenden Buchstaben k und bleibt unveréandert.

Absatz 2 bleibt unveréndert bestehen und regelt die Rechtsfolgen, falls der Weiterbe-
handlungsantrag nicht den gesetzlichen Vorschriften entspricht.
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Der neue Absatz 3 kodifiziert die Praxis des IGE im Interesse der Anmelderinnen und
Anmelder: Das Weiterbehandlungsverfahren kann unter Umstanden mehrere Monate
dauern. Dadurch kann es aber passieren, dass in der Zwischenzeit andere Gebulhren
(z. B. Jahresgebuhren) fallig geworden waren und deren Zahlungsfrist verkurzt oder
sogar abgelaufen ware. Um dies zu vermeiden, stellt das IGE, wenn der Antrag auf
Weiterbehandlung gutgeheissen werden kann, alle in der Zwischenzeit fallig geworde-
nen Gebuhren in Rechnung und setzt eine angemessene Frist zur Bezahlung.

Der Ausschluss der Fristen im Rahmen der Ubergangsbestimmungen ist bei diesen
(Art. 196) geregelt.

Art. 12 Wiedereinsetzung in den friheren Stand

Artikel 12 kombiniert die geltenden Artikel 15 und 16, welche die Wiedereinsetzung in
den frilheren Stand regeln, und bleibt inhaltlich weitgehend unverandert.

Absatz 2 stellt den Wortlaut von Artikel 16 Absatz 2 PatV klar. Fur die Gesuchstellerin-
nen und Gesuchsteller andert sich materiell nichts: Weist das Gesuch Mangel auf, ge-
wahrt das IGE ihnen mindestens einmal das rechtliche Gehor und gibt ihnnen entweder
Gelegenheit zur Behebung der Mangel (z. B. bei nichtbezahlter Wiedereinsetzungsge-
bihr) oder im Fall nichtbehebbarer Mangel (z. B. kein Vorliegen einer unverschuldeten
Fristversdumnis) Gelegenheit zur Stellungnahme. Kénnen die Mangel bzw. die Zweifel
des IGE nicht beseitigt werden, weist es das Gesuch ab.

Absatz 4 ist neu und entspricht dem ebenfalls neuen Artikel 11 Absatz 3. Die dort ge-
machten Ausfuhrungen gelten dementsprechend sinngemass auch fur Artikel 12 Ab-
satz 4.

Artikel 16 Absatz 3 PatV, wonach die Wiedereinsetzungsgebihr bei Gutheissung des
Gesuchs ganz oder teilweise zurlickerstattet werden kann, wird gestrichen. Diese Bil-
ligkeitsregel kam bisher kaum zur Anwendung. Zudem ist die Prifung von Gesuchen
um Wiedereinsetzung meist sehr aufwendig, auch bei deren Gutheissung. Entspre-
chend wird kiunftig auf diese Moéglichkeit verzichtet.

3. Titel: Gebihren

Art. 13 Gebuhrenverordnung

Artikel 13 entspricht Artikel 17 PatV und bleibt inhaltlich unverandert. Der Wortlaut wird
mit demjenigen von Artikel 7 MSchV harmonisiert. Die Gebuhrenhéhe und die Zah-
lungsmodalitaten richten sich weiterhin nach der GebV-IGE bzw. bei internationalen
Gebuhren aufgrund des Vorbehalts in Artikel 1 GebV-IGE nach dem jeweiligen Staats-
vertrag bzw. dessen Ausfiihrungsordnung.

Artikel 17a PatV enthalt einen Katalog der fur Patente geschuldeten Gebuhren, wah-
rend die Gebuhren fir ESZ in den jeweiligen Artikeln geregelt sind. Mit der Totalrevision
der Patentverordnung wird auch fir Patente bei den jeweiligen Artikeln klargestellt,
dass fur gewisse Handlungen eine Gebuhr geschuldet ist (vgl. z. B. fur die Anmeldung
Art. 30 Abs. 2). Artikel 17a PatV wird damit Uberfliissig und gestrichen.
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Art. 14 Jahresgebuhren und Falligkeit

Artikel 14 entspricht inhaltlich weitgehend dem geltenden Artikel 18. Absatz 1 ist neu
und enthalt ausdrticklich den Hinweis, dass fur die Aufrechterhaltung von Patenanmel-
dungen und Patenten Jahresgebiihren zu bezahlen sind. Die geltenden Abséatze 1-3
werden dadurch zu den Abséatzen 2—4.

Absatz 2 regelt wie bisher, dass die Jahresgebuhren alljahrlich im Voraus zu bezahlen
sind. Neu sind die Jahresgeblhren aber bereits ab dem dritten anstatt ab dem vierten
Jahr geschuldet. Damit erfolgt eine Angleichung an die Regelung fur européische Pa-
tente.

Art. 15 Falligkeit bei Teilanmeldungen und bei Errichtung neuer Patente

Artikel 15 entspricht Artikel 18a PatV, der die Jahresgebihren bei Errichtung neuer
Patente regelt. Mit der Teilrevision des Patentgesetzes entféllt die Notwendigkeit der
Errichtung neuer Patente infolge Uneinheitlichkeit bei Teilverzichten (Art. 25 PatG) und
teilweiser Nichtigkeit (Art. 27 Abs. 3 PatG). Dementsprechend regelt Absatz 2 nur noch
die Jahresgebuhren fir Patente und Anmeldungen, die infolge teilweiser Abtretung
(Art. 30 PatG) neu errichtet worden sind.

Der geltende Absatz 3 regelt die Zahlungsmodalitaten von bei der Einreichung einer
Teilanmeldung oder bei der Errichtung eines neuen Patents gestitzt auf Artikel 30 PatG
bereits falligen Jahresgebihren. Bereits heute verzichtet das IGE auf die nachtragliche
Einforderung dieser Jahresgebihren, weil deren Verwaltung unverhaltnismassigen
Aufwand generiert. Absatz 3 wird deshalb umformuliert: Es wird klargestellt, dass bei
Teilanmeldungen und nachtraglich errichteten Patenten nur noch diejenigen Jahresge-
bihren zu bezahlen sind, die mit oder nach Einreichung der Teilanmeldung bzw. Er-
richtung fallig werden. Gleichzeitig erfolgt damit eine Angleichung an die anderen
Schutzrechte.

Art. 16 Vorauszahlung

Artikel 16 entspricht inhaltlich Artikel 18c PatV. Absatz 2, der die Rickerstattung noch
nicht falliger Jahresgebihren regelt, wird gestrichen; die Rickerstattungen sind neu
zentral in Artikel 19 geregelt. Materiell andert sich dadurch nichts.

Art. 17 Zahlungserinnerung
Absatz 1 entspricht inhaltlich Artikel 18d PatV und bleibt weitgehend unverandert.

Absatz 2: Da pro Anmeldung oder Patent und pro Jahr (bzw. Jahresgeblhr) eine Zah-
lungserinnerung verschickt wird, wiinschen insbhesondere Inhaberinnen grosserer Pa-
tentportfolios und deren Vertreter regelmassig, ganz auf den Empfang dieser Mitteilun-
gen verzichten zu kénnen. Aktuell ist dies aufgrund der technischen Umsetzung nicht
maoglich. Mit dem neuen Absatz 2 wird aber bereits die rechtliche Grundlage daflur ge-
schaffen. Verzichten Inhaberinnen und Inhaber auf die Zustellung einer Zahlungserin-
nerung, liegt es in ihrer alleinigen Verantwortung, die rechtzeitige Bezahlung der Jah-
resgeblhren sicherzustellen.

Art. 18 Nicht rechtzeitige Zahlung

Artikel 18 entspricht inhaltlich Artikel 18b PatV. In Absatz 1 wird zun&achst die Rechts-
folge prazisiert: Im Zeitpunkt, in dem fir eine hangige Anmeldung die ersten Jahresge-
bihren fallig werden, ist im Rahmen der heutigen Patentprifung die Eingangs- und
Formalprifung bereits abgeschlossen und das IGE auf die Anmeldung eingetreten.
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Entsprechend wird die Anmeldung abgewiesen, wenn die Jahresgebiuhren nicht be-
zahlt worden sind. Die Rechtsfolge fir in diesem Zeitpunkt bereits erteilte Patente (der
Normalfall) bleibt unverandert.

Mit der neuen Formulierung von Absatz 2 wird zudem verdeutlicht, dass das Datum,
an dem das IGE die Loschung im Register vermerkt, nicht demjenigen Datum entspre-
chen muss, an dem ein Patent mangels Bezahlung der Jahresgebuihren rickwirkend
seine materielle Wirkung verliert. Die bisherige Sonderregelung fur Patente, die erst
nach diesem Zeitpunkt erteilt werden, entfallt, da die Erteilung in diesen Fallen bereits
nach heutiger Praxis verhindert wird und damit nicht mehr geregelt werden muss.

Art. 19 Ruckerstattung

Artikel 19 regelt die Ruckerstattung der Gebuhren und basiert auf dem geltenden Arti-
kel 20. Gebuhren werden nur in den aufgezahlten Fallen zurtickerstattet.

Mit der Neustrukturierung der Absatze 1 und 2 wird klar zwischen Anmeldungen und
erteilten Patenten unterschieden. Gestrichen wird die Ruckerstattung der Recherche-
gebuhren. Infolge der Revision des Patentgesetzes wird neu in jedem Fall eine Re-
cherche durchgefuhrt (Art. 57a Abs. 1 revPatG). Sobald die Recherchegebihr bezahlt
ist, beginnt das IGE mit der Recherche, weshalb eine spatere Ruckerstattung beim
Scheitern der Anmeldung entféllt.

Absatz 2 Buchstabe c regelt die Riickerstattung der Prifungsgebihr an die Anmelde-
rinnen (und der Gebuhr fur die vollstandige Sachpriufung an die Anmelder oder an
Dritte), wenn die Sachprifung noch nicht begonnen worden ist. Im Interesse der Ver-
fahrensstraffung wird das IGE jedoch umgehend nach Ende des Antragsfensters bzw.
nach Bezahlung der Gebuhr fur die vollstdndige Sachprifung mit der Sachprifung be-
ginnen.

4. Titel: Hilfeleistung des Bundesamts fur Zoll und Grenzsicherheit

Art. 20-29

Der 4. Titel regelt die Hilfeleistung des Bundesamts fiir Zoll und Grenzsicherheit, die
nach geltendem Recht in den Artikeln 112-112f geregelt ist.

Parallel zur vorliegenden Patentrechtsrevision (PatG und PatV) werden voraussichtlich
Mitte 2025 die neuen Bestimmungen zu den Zollhilfemassnahmen'® in Kraft treten.
Diese sind nicht Teil des vorliegenden Entwurfs; der Vorentwurf enthalt dementspre-
chend im 1. Teil 4. Titel in den Artikeln 20—29 die bisherigen Bestimmungen. Zudem
wird bei der Nummerierung bertcksichtigt, dass voraussichtlich drei neue Artikel hin-
zukommen. Die neuen Zollhilfebestimmungen (inkl. der entsprechenden Zustandigkei-
tenin Art. 1 Abs. 2) werden bis zum Inkrafttreten der totalrevidierten Patentverordnung
im Verordnungstext erganzt.

16 Kann abgerufen werden unter: www.ige.ch > Recht und Politik > Immaterialglterrecht National > Marken-
recht > Revision: Vernichtung von Falschungen (Stand: 23.12.2024).
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2. Teil: Patente
1. Titel: Anmeldung
1. Kapitel: Allgemeines

Art. 30 Einzureichende Unterlagen und zu bezahlende Geblhren

Artikel 30 regelt die Minimalerfordernisse an die Patentanmeldung und basiert auf dem
geltenden Artikel 21. Absatz 1 bestimmt die einzureichenden Unterlagen. Anmelderin-
nen und Anmelder missen zunachst einen Antrag auf Erteilung des Patents einrei-
chen. Das IGE stellt wie bisher bei Bedarf entsprechende Formulare zur Verfigung.
Der Antrag beinhaltet auch allfallige Prioritats- und Ausstellungsimmunitatserklarungen
(Art. 34 Abs. 2) inkl. deren Belege sowie neu den Titel (Art. 36), der aus technischen
Grinden als separates Element und nicht als Teil der Beschreibung gehandhabt wird.
Weil der Katalog der Gebihrenarten in Artikel 17a PatV gestrichen und neu zu jeder
Anmeldung eine Recherche durchgefuhrt wird (Art. 57a Abs. 1 revPatG), regelt Ab-
satz 2 nun ausdrtcklich, dass fur jede Anmeldung sowohl eine Anmelde- als auch eine
Recherchegebuhr bezahlt werden muss.

Art. 31 Berichtigung von Fehlern

Artikel 31 entspricht Artikel 22 PatV. Mit der Ergénzung in Absatz 1 wird klargestellt,
dass die Bestimmung nur fur beim IGE eingereichte Unterlagen gilt. Die Ergdnzung
erfolgt in Angleichung an Regel 139 der Ausfiihrungsordnung vom 7. Dezember 20061’
zum Europaischen Patentiibereinkommen (AO EPU 2000). Des Weiteren werden auf-
grund der Neustrukturierung der Patentverordnung die Verweise angepasst.

Art. 32 Beschleunigung des Patenterteilungsverfahrens

Gemass Artikel 63 PatV kénnen Anmelderinnen und Anmelder die beschleunigte
Durchfihrung der Sachprifung verlangen. Der Antrag kann erst nach erfolgreicher Ein-
gangs- und Formalprifung gestellt werden.

Mit dem revPatG besteht neu die Moéglichkeit, die beschleunigte Durchfiihrung der Re-
cherche zu verlangen.'® Die Anmelderinnen und Anmelder dusserten zudem wieder-
holt den Wunsch, auch andere Verfahrensabschnitte beschleunigen zu kénnen. Einige
(wie etwa die Eingangs- und Formalprifung) sind indessen bereits derart gestrafft,
dass keine zusatzliche Beschleunigung moglich ist. Andere Verfahrensabschnitte kon-
nen nur bei entsprechendem Zustand der Anmeldung beschleunigt werden oder sind
von externen Faktoren abhangig (so kann etwa die Frist fir den Prufungsantrag Dritter
nicht verkirzt werden, ausser die Anmelderinnen und Anmelder verlangen die vollstan-
dige Sachprifung ihrer Anmeldung). All dies fuhrt dazu, dass eine auf einzelne Ab-
schnitte fokussierte Beschleunigung mit mehreren separaten Antragen und Gebuhren
schwierig umzusetzen und mit hohem administrativem Aufwand verbunden ist.

Mit der vorliegenden Revision werden die Beschleunigungsmaoglichkeiten deshalb stark
vereinfacht und zweigeteilt: Zum einen kann das gesamte Patenterteilungsverfahren
im Rahmen der oben geschilderten Grenzen im Sinn eines «fast track» beschleunigt
werden. Zum anderen kénnen Anmelderinnen und Anmelder den vorgezogenen Be-
ginn der vollstdndigen Sachprufung ihrer Anmeldung verlangen, wenn sie einen ent-
sprechenden Antrag stellen (Art. 103).

17 SR 0.232.142.21
18 Vgl. Botschaft vom 16. November 2022 zur Anderung des Patentgesetzes; BBl 2023 7, hier Ziff. 4.1.1.
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Artikel 32 regelt den ersten Teil dieses neuen Beschleunigungssystems. Anmelderin-
nen und Anmelder kdnnen gegen einmalige Bezahlung einer Gebuhr die Beschleuni-
gung des gesamten Patenterteilungsverfahrens verlangen. Der Antrag kann zu einem
beliebigen Zeitpunkt des Verfahrens gestellt werden und wirkt ab Antragstellung ftr alle
kinftigen Verfahrensabschnitte, soweit sich diese beschleunigen lassen. Er kann neu
auch direkt bei der Anmeldung gestellt werden, weshalb die Bestimmung systematisch
im 2. Teil 1. Titel 1. Kapitel platziert ist. Ist der Antrag einmal gestellt, kann er bis zur
Patenterteilung nicht zurickgenommen werden. Dies entspricht dem Ziel der Teilrevi-
sion des Patentgesetzes, die Verfahren zu straffen. Fur die der Patenterteilung nach-
gelagerten Verfahren ist keine Beschleunigung méglich, da das IGE diese Verfahren
bereits so schnell wie moglich behandelt.

Wird der Beschleunigungsantrag zu Beginn des Verfahrens gestellt, erhalten Anmel-
derinnen und Anmelder — wenn ihre Anmeldung die gesetzlichen Anforderungen erfillt
— moglichst rasch ein Patent. Wie erwéhnt kann jedoch die sechsmonatige Frist fir den
Prufungsantrag Dritter (Art. 58b Abs. 2 und 3 revPatG) nur verkirzt werden, wenn die
Anmelderinnen und Anmelder selbst die vollstdndige Sachprifung ihrer Anmeldung be-
antragen; in diesem Fall mussen keine Antrage Dritter abgewartet werden. Artikel 103
schafft deshalb die Mdglichkeit, dass Anmelderinnen und Anmelder den vorgezogenen
Beginn der vollstdndigen Sachprifung verlangen kénnen.

2. Kapitel: Antrag auf Erteilung des Patents

Art. 33 Form
Artikel 33 entspricht dem geltenden Artikel 23 und wird unverandert beibehalten.

Art. 34 Inhalt

Artikel 34 regelt den Inhalt des Antrags auf das Patent und entspricht, mit kleineren
Anpassungen, Artikel 24 PatV. Die Absatze 1 und 2 werden entsprechend den aktuel-
len Gesetzestechnischen Richtlinien'® kombiniert. Im neuen Absatz 1 wird der Verweis
in Buchstaben b angepasst, in Buchstaben ¢ wird die Aufzadhlung sprachlich mit dem
Rest der Patentverordnung harmonisiert, womit Doppelspurigkeiten (wie z. B. Wohnsitz
und Adresse) beseitigt werden kdnnen. In Buchstaben d wird der Zusatz «wo nétig»
eingefigt, um die geltende Praxis besser abzubilden: Bei strukturierten (elektroni-
schen) Eingaben ist kein Verzeichnis der eingereichten Akten ndotig.

Die bisher in Absatz 2 enthaltene Aufzahlung wird einerseits neu gegliedert. Anderer-
seits kommen zwei weitere Anforderungen an den Inhalt des Antrags hinzu: Wenn die
technischen Unterlagen in Englisch eingereicht worden sind, missen Titel und Zusam-
menfassung Ubersetzt werden (Art. 60 Abs. 4 revPatG). Dabei handelt es sich um bib-
liographische Angaben, die Dritten ungeachtet der Sprache der technischen Unterla-
gen einen schnellen Einblick in das Patent ermoglichen sollen. Das revPatG regelt,
dass die Ubersetzung in eine schweizerische Amtssprache erfolgen muss. Damit ist
jedoch nicht eine beliebige schweizerische Amtssprache gemeint, sondern die gemass
Artikel 3 Absatzen 2 bis 4 fur die Anmeldung geltende Verfahrenssprache. Zusatzlich
wird bei der Errichtung neuer Patente im Sinn von Artikel 30 Absatz 2 revPatG neu
ausdrucklich verlangt, dass die Anmelderinnen und Anmelder die Nummer der friilheren

19 Kénnen abgerufen werden unter: www.bk.admin.ch > Dokumentation > Rechtsetzungsbegleitung > Geset-
zestechnische Richtlinien GTR (Stand: 21.3.2025).
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Anmeldung und das beanspruchte Anmeldedatum angeben. Diese Regelung ent-
spricht der heutigen Praxis sowie der analogen Regelung bei Teilanmeldungen und
ermdglicht dem IGE, die entsprechende Anmeldung zu prifen.

3. Kapitel: Technische Unterlagen

Art. 35 Inhalt

Artikel 35 basiert auf Artikel 25 PatV und regelt neben den Bestandteilen der techni-
schen Unterlagen auch die Formerfordernisse, die an sie gestellt werden.

In Absatz 1 werden sprachliche Anpassungen vorgenommen. Zudem wird die Reihen-
folge der Aufzéhlung dahingehend angepasst, dass sie dem Aufbau einer typischen
Patentschrift entspricht.

In Absatz 2 wird neu eine Regelung analog der Regel 49 Absatz 1 AO EPU 2000 auf-
genommen, wonach die eingereichten Ubersetzungen der Bestandteile nach Absatz 1
fur das weitere Patenterteilungsverfahren als die technischen Unterlagen gelten. Mit
dieser Erganzung wird klargestellt, dass die eingereichten Ubersetzungen in eine zu-
l&ssige Sprache (schweizerische Amtssprache oder Englisch) dem weiteren Verfahren
und damit der Prifung zugrunde liegen, nicht die in einer unzulassigen Sprache einge-
reichten technischen Unterlagen. Fur die Frage der urspringlichen Offenbarung sind
weiterhin die urspriinglich eingereichten technischen Unterlagen in der Ursprungsspra-
che massgebend.

Artikel 25 Absatze 4-7 PatV enthalten Formvorschriften zu physischen Eingaben (z. B.
Masse des zulassigen Seitenrands). Da sich der Patenterteilungsprozess im stetigen
technischen Wandel befindet, hindert die Regelung solch technischer Details auf Ver-
ordnungsstufe die Digitalisierung und die Anpassung an internationale Standards.
Diese Formvorschriften werden deshalb gestrichen. Gleichzeitig wird dem IGE mit dem
neuen Absatz 3 die Mdglichkeit eingerdumt, Formvorschriften selbststandig festzule-
gen und in geeigneter Weise (wie z. B. in den Richtlinien des IGE) zu regeln. Der vor-
liegende Vorentwurf halt dementsprechend nur noch den Grundsatz fest, dass sich die
technischen Unterlagen zur elektronischen Vervielfaltigung eignen missen. An den fur
die Anmelderinnen und Anmelder geltenden Formvorschriften &ndert sich dadurch vor-
erst nichts; sie werden zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der totalrevidierten Patentver-
ordnung in die neuen Richtlinien verschoben. Das IGE wird bei einer allféalligen Anpas-
sung der Formvorschriften auch kinftig tUbergeordnetes Recht, insbesondere die Vor-
gaben des Vertrags vom 19. Juni 1970%° Uber die internationale Zusammenarbeit auf
dem Gebiet des Patentwesens (PCT) und der Ausfihrungsordnung vom
19. Juni 1970%' zum Vertrag Uber die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet
des Patentwesens (AO PCT) beachten.

In Absatz 4 wird analog zur Regel 48 Absatz 1 AO EPU 2000 neu ausdriicklich geregelt,
welche Angaben in den technischen Unterlagen nicht enthalten sein durfen. Dies sind
zum einen Angaben oder Zeichnungen, die gegen die 6ffentliche Ordnung oder die
guten Sitten verstossen. Zum anderen sind dies Angaben, die den Umstanden nach
offensichtlich belanglos oder unnétig sind. Auf die Ubernahme von Regel 48 Absatz 1

20 SR 0.232.141.1
21 SR 0.232.141.11
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Buchstabe b AO EPU 2000 (Verbot von herabsetzenden Ausserungen lber Erzeug-
nisse oder Patente Dritter) wird hingegen verzichtet, da dieses Verbot einerseits zu
ungenau ist und solche Sachverhalte andererseits in den allermeisten Fallen ohnehin
bereits iber das Verbot belangloser oder unnétiger Ausserungen abgedeckt sind. Da-
neben gelten fur solche Ausserungen die allgemeinen Regeln des Straf- und Lauter-
keitsrechts.

Die Absatze 5-7 entsprechen Artikel 25 Abséatze 8-10 PatV. Entsprechend der aktuel-
len Gesetzessprache des Bundes wird das Wort «grundsatzlich» in Absatz 7 gestri-
chen. Mit dem ergénzten letzten Satz von Absatz 7 («Das IGE kann Ausnahmen zu-
lassen») wird jedoch verdeutlicht, dass sich materiell nichts andert, und das IGE in
berechtigten Fallen Ausnahmen zulassen kann.

Art. 36 Titel

Der Titel der Erfindung ist Teil der Beschreibung (Art. 26 Abs. 1 PatV). Sowohl der Titel
als auch die Zusammenfassung mussen von den Anmelderinnen und Anmeldern be-
reitgestellt werden, deren endgultige Form wird jedoch vom IGE auf Grundlage der
technischen Unterlagen am Ende der Sachprifung festgelegt. Artikel 55b PatG halt
fest, dass die Zusammenfassung ausschliesslich der technischen Information dient.
Fur den Titel als Teil der Beschreibung fehlt eine entsprechende Bestimmung sowohl
Im Patentgesetz als auch in der Patentverordnung. Das fuhrt in der Praxis regelméassig
zur Frage, ob neben dem urspringlich von den Anmelderinnen und Anmeldern einge-
reichten Titel und neben der urspriinglich von ihnen eingereichten Zusammenfassung
auch die jeweils endgtltige Fassung Teil der allenfalls zu beurteilenden Offenbarung
Ist.

Der vorliegende Vorentwurf soll Abhilfe schaffen: Artikel 36 ist neu und héalt in Kombi-
nation mit Artikel 34 fest, dass der Titel als eigenstandiges Element auf dem Antrag
angegeben werden muss (Art. 34 Bst. b). Die inhaltlichen Anforderungen an den Titel
andern sich nicht. Zusammen mit Artikel 45 wird jedoch klargestellt, dass der endgil-
tige Titel und der endgultige Inhalt der Zusammenfassung, die vom IGE festgelegt wer-
den, ausschliesslich der technischen Information dienen.

Art. 37 Beschreibung

Artikel 37 entspricht Artikel 26 PatV. Da der Titel neu nicht mehr Teil der Beschreibung
ist (vgl. Art. 36), wird Absatz 1 gestrichen.

Gleichzeitig wird der Inhalt der Beschreibung angepasst, weil Schweizer Patente neu
auch auf Neuheit und erfinderische Téatigkeit hin geprift werden kbnnen. Damit erfolgt
auch eine vielfach gewiinschte Angleichung an das EPU 2000. Der geltende Absatz 3
wird in Absatz 1 Buchstabe a integriert. Gleichzeitig erhéalt Absatz 1 eine Regelung
analog Regel 42 Absatz 1 Buchstabe ¢ AO EPU 2000, wonach in der Beschreibung
gegebenenfalls vorteilhafte Wirkungen der Erfindung anzugeben sind (Abs. 1 Bst. b).
In Absatz 1 Buchstabe ¢ wird zudem eine Regelung analog Regel 42 Absatz 1 Buch-
stabe b integriert. Demnach sollen Anmelderinnen und Anmelder in der Beschreibung
den bisherigen Stand der Technik angeben, soweit er fur das Verstandnis der Erfin-
dung, die Erstellung des Rechercheberichts und die Sachprifung der Anmeldung als
nitzlich angesehen werden kann.

Die geltenden Absatze 4—6 werden zu den Absatzen 2—4. Abgesehen von kleineren
sprachlichen Anpassungen bleiben sie inhaltlich unveréandert.

18/78



Art. 38 Sequenzprotokoll

Artikel 38 entspricht dem geltenden Artikel 27 und wird inhaltlich unverandert beibehal-
ten.

Art. 39 Zeichnungen

Artikel 39 basiert auf Artikel 28 PatV, wobei die Struktur und Reihenfolge der bisherigen
Abséatze angepasst werden. Der neue Absatz 1 halt den geltenden Grundsatz fest, dass
eine Zeichnungsseite aus mehreren einzelnen Figuren bestehen kann.

Die verbleibenden Formvorschriften werden punktuell inhaltlich und sprachlich moder-
nisiert. So wird beispielsweise in Absatz 5 das Erfordernis gestrichen, dass Schnitte
zwingend durch Schraffuren gekennzeichnet werden missen, da es in speziellen Fal-
len geeignetere Mittel zur Kennzeichnung geben kann.

Die detaillierten Formvorschriften werden — wie diejenigen bei den technischen Unter-
lagen (vgl. Art. 35) — gestrichen und durch den Grundsatz ersetzt, dass sich die Zeich-
nungen fir eine unmittelbar elektronische Vervielféaltigung eignen missen (Abs. 8). Die
Einzelheiten legt das IGE fest; es veroffentlicht sie in geeigneter Weise. Dadurch wird
sichergestellt, dass das IGE weitere Digitalisierungsschritte und internationale Harmo-
nisierungsbestrebungen schneller und effizienter umsetzen kann. An den geltenden
Formvorschriften andert sich dadurch vorerst nichts. Das IGE wird bei einer allfalligen
Anpassung der Formvorschriften auch kiinftig Ubergeordnetes Recht, insbesondere die
Vorgaben des PCT und der AO PCT beachten.

Art. 40 Patentanspriiche

Artikel 40 basiert auf dem geltenden Artikel 29 und regelt die Anforderungen an die
Patentansprtiche. Die Bestimmung wird vor dem Hintergrund der neu freiwilligen Pri-
fung auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit teilweise an die Regelung des EPU 2000
angepasst.

Absatz 1 bleibt inhaltlich unverandert. Absatz 2 wird um das Kriterium erganzt, wonach
Patentanspriiche von der Beschreibung gesttzt sein missen. Diese Regelung ent-
spricht Artikel 84 EPU 2000.

Der neue Absatz 3 integriert eine Bestimmung analog Regel 43 Absatz 1 AO EPU
2000. Damit sollen Patentansprtiche, wo zweckdienlich, in zwei Teile gegliedert wer-
den. Dies ist schon heute Usus und wird von den meisten Anmelderinnen und Anmel-
dern so umgesetzt.

In Absatz 4 werden die geltenden Abséatze 3 und 6 unverandert zusammengefuhrt.
In Absatz 5 wird gegeniiber dem bisherigen Artikel 29 Absatz 4 in Anwendung der ak-
tuellen Gesetzessprache des Bundes das Element «in der Regel» gestrichen. Die Er-
ganzung «das IGE kann Ausnahmen zulassen» macht jedoch deutlich, dass sich ma-
teriell nichts &ndert und das IGE in berechtigten Fallen Ausnahmen zulassen kann.

Absatz 6 wird sprachlich umformuliert, bleibt inhaltlich aber unverandert.

Art. 41 Unabhéangige Patentanspriiche
Artikel 41 entspricht Artikel 30 PatV und wird unverandert ibernommen.
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Art. 42 Abhangige Patentanspriiche
Artikel 42 entspricht Artikel 31 PatV und wird unverandert Gibernommen.

Art. 43 Anspruchsgebihr

Absatz 1 entspricht dem geltenden Artikel 31a, der die Anspruchsgebihren fur Gber-
zahlige Patentanspriiche regelt. In Harmonisierung mit dem EPU 2000 wird die Anzahl
der gebuhrenfrei aufstellbaren Patentanspriiche um 50 % von 10 auf 15 Anspriiche
erhoht. Damit ist neu erst ab dem 16. Patentanspruch eine zuséatzliche Gebuhr zu be-
zahlen.

Weil Uberzahlige Anspriche in jedem Verfahrensstadium vorliegen kénnen, mussen
die Zahlungsmodalitaten und die Rechtsfolgen bei Nichtbezahlung Ubergreifend gere-
gelt werden. Absatz 2 halt deshalb fest, dass die Anspriche grundsatzlich bei deren
Aufstellung bezahlt werden missen. Andernfalls setzt das IGE den Anmelderinnen und
Anmeldern eine Frist von einem Monat.

Absatz 3 regelt die Rechtsfolgen bei Nichtbezahlung der Anspruchsgebihren: Grund-
satzlich gilt ein Antrag erst als gestellt, wenn die entsprechenden Gebuhren bezahlt
worden sind. Weil ursprunglich eingereichte Giberzahlige Anspriiche aber Teil der Ur-
sprungsoffenbarung der Patentanmeldung sind und eine Nichteinreichefiktion neben
rechtlichen Folgefragen fur die Anmelderinnen und Anmelder eine Uberméssige Harte
bedeuten kdnnte, unterscheidet Absatz 3 bei den Rechtsfolgen zwischen urspringlich
und nachtraglich aufgestellten Gberzahligen Patentanspriichen. Werden urspringlich
Uberzahlige Anspriche nicht bezahlt, werden sie vom letzten an gestrichen. Dies ent-
spricht der geltenden Regelung (vgl. z. B. Art. 61a Abs. 3 PatV) und ist deshalb nétig,
well fir das IGE in der Regel bei der Bezahlung bloss eines Teils der Anspruchsgebuih-
ren nicht ersichtlich ist, welche Anspriche die Anmelderinnen und Anmelder beibehal-
ten wollen und welche nicht. Bei nachtraglich aufgestellten Giberzahligen Anspriichen
ist indessen klar, welche Teile nicht bezahlt worden sind (namlich die eingereichte An-
derung). Hier rechtfertigt es sich, in Anwendung des allgemeinen Grundsatzes auf die
Nichteinreichefiktion abzustellen.

Art. 44 Zusammenfassung

Artikel 44 basiert auf dem geltenden Artikel 32. In Absatz 1 wird «soll» entsprechend
der aktuellen Gesetzessprache des Bundes durch «muss» ersetzt. Absatz 4 wird ei-
nerseits sprachlich modernisiert und andererseits wird die in Artikel 39 Absatz 1 vorge-
nommene Unterscheidung zwischen Zeichnungen und Figuren Gbernommen.

In Absatz 5 wird das technologisch veraltete Erfordernis der «Eignung fur eine fotogra-
fische oder elektronische Wiedergabe» durch das Erfordernis fur die «unmittelbare
elektronische Vervielfaltigung» ersetzt. Dies entspricht sowohl den heutigen Prozessen
als auch den Anforderungen, welche an die Ubrigen technischen Unterlagen gestellt
werden (vgl. Art. 35 Abs. 3).

Absatz 6 hélt ebenfalls neu anstelle einer Soll-Vorschrift fest, dass die Zusammenfas-
sung nicht mehr als 150 Warter umfassen darf. Auch hier kann das IGE wie bisher in
berechtigten Fallen Ausnahmen gewahren.
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Art. 45 Endgultiger Titel und Zusammenfassung

Artikel 45 basiert auf Artikel 33 PatV. Weil der Titel der Erfindung neu nicht mehr Teil
der Beschreibung ist (vgl. dazu die Erlauterungen zu Art. 36), muss Artikel 45 entspre-
chend erganzt werden. Damit wird klargestellt, dass sowohl der endgtiltige Titel als
auch der endgdltige Inhalt der Zusammenfassung vom IGE festgelegt werden und aus-
schliesslich der technischen Information dienen.

Art. 46 Abweichende Anforderungen

Der bisherige Artikel 25 Absatz 11 PatV wird zu Artikel 46. Er halt nach wie vor fest,
dass das IGE bei elektronischen Eingaben abweichende Anforderungen festlegen
kann. Die Platzierung als eigenstandiger Artikel ist gerechtfertigt, weil sich die Bestim-
mung bereits heute auf das gesamte Kapitel bezieht.

4. Kapitel: Erfindernennung

Art. 47 Inhalt

Artikel 47 basiert auf dem geltenden Artikel 34 und wird sprachlich leicht angepasst,
inhaltlich aber unveréndert iUbernommen. Der «Wohnsitz», der vom Erfinder erfasst
und durch das IGE publiziert wird, umfasst den angegebenen Wohnort sowie die zu-
gehorige Postleitzahl.

Art. 48 Frist

Artikel 48 basiert auf dem geltenden Artikel 35, erhélt aber kleinere Anpassungen. In
Absatz 2 wird neben der Teilabtretung ausdrtcklich auch der Fall der Errichtung neuer
Patente als Folge einer gerichtlich verfigten Teilabtretung (Art. 30 PatG) genannt.
Gleichzeitig wird die Frist in Harmonisierung mit zahlreichen anderen Fristen des vor-
liegenden Vorentwurfs von zwei auf drei Monate erhoht.

Art. 49 Berichtigung

Artikel 49 regelt (wie Artikel 37 PatV) die Berichtigung der Erfindernennung. Da For-
schung und Entwicklung in der Regel in grosseren Teams erfolgt, wird in der Praxis
neben dem Standardfall (Korrektur Erfinderin A durch Erfinder B) nachtraglich haufig
die Nennung weiterer Erfinderinnen und Erfinder verlangt. Da auch in diesen Fallen in
die Position der bisher genannten Erfinderin eingegriffen wird (sie wird z. B. nicht mehr
als Alleinerfinderin genannt), verlangt das IGE schon heute eine Zustimmungserkla-
rung der bisherigen Erfinderin. Diese Praxis wird mit der Anpassung von Absatz 1 aus-
dricklich gesetzlich geregelt. Auch Absatz 2 wird entsprechend angepasst.

Der geltende Absatz 3, der die Riickgabe physischer Exemplare der Erfindernennung
ausschliesst, hat aufgrund der vom IGE zur Verfigung gestellten Formulare bzw. der
uberwiegend ohnehin elektronisch erfolgenden Nennung seine Bedeutung verloren
und wird gestrichen.

Art. 50 Verzicht auf Nennung

Artikel 50 entspricht Artikel 38 PatV; dieser wird inhaltlich fast vollstandig tbernommen.
Absatz 1 wird entsprechend der heutigen Praxis umformuliert, so dass der Verzicht der
Erfinderin auf Nennung nicht zwingend durch den Anmelder eingereicht werden muss.
Vielmehr kénnen auch die Erfinderinnen und Erfinder den durch sie abgegebenen Ver-
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zicht beim IGE einreichen. Zu beachten ist, dass die 16-monatige Frist zur Einreichung
des Verzichts vorzeitig endet, wenn die Anmelderinnen und Anmelder einen Antrag auf
vorzeitige Publikation der Anmeldung (Art. 98 Abs. 2) oder auf vorgezogenen Beginn
der vollstandigen Sachprufung (Art. 103 Abs. 4) einreichen. Denn in diesen Konstella-
tionen muss klar sein, ob die Erfinderin oder der Erfinder in den Schriften genannt wer-
den muss oder nicht.

In Absatz 2 wird der veraltete Begriff «<Aktenzeichen» durch den Begriff kxAnmeldenum-
mer» ersetzt. Diese rein sprachliche Anpassung entspricht der heute gelebten Praxis.
Wird der Verzicht zusammen mit der Anmeldung erklart, liegt diese Nummer noch nicht
vor und muss deshalb nicht angegeben werden.

Absatz 4 wird ebenfalls an die geltende Praxis angepasst. Auf die Aussonderung der
Unterlagen zur Erfindernennung aus dem Aktenheft soll laut geltendem Recht im Ak-
tenheft hingewiesen werden. In der Praxis erweist sich ein Hinweis im Register jedoch
als die bessere Losung, da die Aussonderung so fur Dritte unmittelbar und ohne Ak-
teneinsicht ersichtlich ist. Zudem legt das IGE Gesuchen um Akteneinsicht tblicher-
weise auch einen Registerauszug bei, so dass der Verzicht bzw. die Aussonderung
selbst ohne Blick ins Register klar ersichtlich ist.

5. Kapitel: Prioritat

Art. 51 Prioritatserklarung

Artikel 51 entspricht Artikel 39 PatV und bleibt inhaltlich unverandert. In Absatz 1 wer-
den lediglich kleinere sprachliche Harmonisierungen mit dem Rest des vorliegenden
Vorentwurfs vorgenommen. In Absatz 2 wird «abgegeben» durch «nachgereicht» er-
setzt, weil eine Prioritatserklarung grundsatzlich mit dem Antrag auf Erteilung des Pa-
tents abgegeben werden muss und eine spatere Abgabe damit nachgereicht ist (vgl.
Absatz 1 erster Satz).

Zu beachten ist, dass die 16-monatige Frist vorzeitig endet, wenn die Anmelderinnen
und Anmelder einen Antrag auf vorzeitige Publikation der Anmeldung (Art. 98 Abs. 2)
oder auf vorgezogenen Beginn der vollstandigen Sachprifung (Art. 103 Abs. 4) einrei-
chen. Denn in diesen Konstellationen muss klar sein, welche Prioritdten beansprucht
werden.

Art. 52 Prioritatserklarung bei der inneren Prioritét

Artikel 52 entspricht dem geltenden Artikel 39a. Neben kleineren sprachlichen Anpas-
sungen, wie zum Beispiel dem Ersatz des veralteten Begriffs «Aktenzeichen» durch
«Nummer der Erstanmeldung», wird aufgrund der Neugliederung der Patentverord-
nung der Verweis in Absatz 3 angepasst.

Art. 53 Prioritatsbeleg
Artikel 53 basiert auf dem bisherigen Artikel 40.

Absatz 1 wird unverandert iUbernommen.

Absatz 2: Die geltende Patentverordnung enthielt in Absatz 2 bis 2016 eine Regel,
wonach der Prioritdtsbeleg Ubersetzt werden musste, wenn dieser nicht in einer
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schweizerischen Amtssprache oder Englisch vorgelegen hatte. Die Regel wurde unter
anderem deshalb gestrichen, weil der Prioritatsbeleg bei teilgepriften Patenten (bei
denen fehlende Neuheit oder erfinderische Tétigkeit die Erteilung nicht hindert) vom
IGE nicht Uberprift werden musste. Mit der Einfihrung der fakultativen Vollprifung wird
die Regel wieder eingeflhrt, allerdings in abgeschwéchter Form: Das IGE kann eine
Ubersetzung des Prioritatsbelegs in die Sprache der technischen Unterlagen verlan-
gen, wenn der Beleg weder in einer schweizerischen Amtssprache noch in Englisch
vorliegt und das IGE die Prioritat zur Beurteilung der Patentierbarkeit der beanspruch-
ten Erfindung benétigt. Diese Regel entspricht den Vorgaben des PCT (Regel 51s.1
Buchstabe e Ziffer i AO PCT).

Die Absatze 3-5 bleiben inhaltlich unverandert.

Absatz 6 entspricht Artikel 40 Absatz 5 PatV. Er wird inhaltlich Gbernommen, aber
auf die Einreichung des Prioritatsbelegs eingeschréankt. Fur das Ubersetzungserforder-
nis gilt damit ausschliesslich der neue Absatz 2.

Absatz 7 entspricht Artikel 40 Absatz 6 PatV und wird unverandert tbernommen.

Zu beachten ist, dass die 16-monatige Frist zur Einreichung des Prioritatsbelegs vor-
zeitig endet, wenn die Anmelderinnen und Anmelder einen Antrag auf vorzeitige Pub-
likation der Anmeldung (Art. 98 Abs. 2) oder auf vorgezogenen Beginn der vollstandi-
gen Sachprifung (Art. 103 Abs. 4) einreichen. In diesen Konstellationen muss im Zeit-
punkt des Antrags klar sein, welche Prioritaten beansprucht werden.

Art. 54 Erganzende Prioritatsunterlagen
Artikel 54 entspricht dem geltenden Artikel 41 und wird unverandert tbernommen.

Art. 55 Mehrfache Prioritat
Artikel 55 entspricht dem geltenden Artikel 42 und wird unverandert tbernommen.

Art. 56 Prioritat bei Teilanmeldungen

Artikel 56 basiert auf Artikel 43 PatV. Bisher galt eine fir die Stammanmeldung bean-
spruchte Prioritat auch fir die Teilanmeldung. Bei mehreren beanspruchten Prioritaten
mussten die Anmelderinnen und Anmelder angeben, welche davon auch fir die Teil-
anmeldung gelten soll. Die Ungleichbehandlung von Teilanmeldungen mit einer bzw.
mehreren Prioritdten der Stammanmeldung wird mit der vorliegenden Revision aufge-
hoben. Daflir werden die geltenden Abséatze 1 und 2 kombiniert.

Generell werden die Nummerierung und infolge der Neugliederung der Patentverord-
nung die Verweise angepasst. Zudem sind die Anmelderinnen und Anmelder nach wie
vor angehalten, auf die bei einer Teilanmeldung allenfalls tberflissig gewordenen Pri-
oritdten zu verzichten.

Die Frist in Absatz 2 wird, in Harmonisierung mit zahlreichen anderen Fristen des vor-
liegenden Vorentwurfs, von zwei auf drei Monate verlangert. Gleichzeitig wird die
Rechtsfolge bei einem Fristversaumnis, namlich die Verwirkung des Prioritatsrechts,
ausdrucklich geregelt.

Art. 57 Prioritatsbeleg fur schweizerische Erstanmeldungen

Artikel 57 entspricht dem geltenden Artikel 43a und wird, abgesehen von der Anpas-
sung der Verweise (infolge der Neugliederung der PatV), unveréndert ibernommen.
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6. Kapitel: Ausstellungsimmunitat

Art. 58 Erklarung Uber die Ausstellungsimmunitat

Artikel 58 entspricht Artikel 44 PatV. Neben kleineren sprachlichen Anderungen wird
der Verweis in Absatz 3 durch eine explizite Regelung ersetzt. Materiell &ndert sich
dadurch nichts.

Art. 59 Ausweis

Artikel 59 basiert auf Artikel 45 PatV. Die Absatze 1 und 2 bleiben inhaltlich unveran-
dert. Absatz 3 wird sprachlich angepasst und zur Kann-Vorschrift. Damit muss neu
nicht mehr zwingend eine Ubersetzung des Ausweises (iber die Ausstellungsimmunitat
eingereicht werden. Das IGE kann eine Ubersetzung verlangen, wenn es diese fir no-
tig erachtet. Schliesslich wird in Absatz 4 aufgrund der Neugliederung der Patentver-
ordnung der Verweis angepasst.

7. Kapitel: Angaben Uber die Quelle genetischer Ressourcen und traditionellen
Wissens

Art. 60

Die in Artikel 49a PatG und Artikel 45a PatV geregelte Pflicht zur Offenlegung der
Quelle genetischer Ressourcen und dem damit assoziierten traditionellen Wissen be-
steht seit 2008. Eine Prazisierung der geltenden Regelung im neuen Artikel 60 ist sinn-
voll, um den betroffenen Kreisen deren Anwendung in Ubereinstimmung mit den zuge-
horigen Erlauterungen des Bundesrats?? zu erleichtern. Die im Verordnungstext vorge-
nommenen Préazisierungen entsprechen der heutigen Praxis des IGE.

Gleichzeitig kbnnen mit den vorgeschlagenen Anpassungen auch die Bestimmungen
zur Offenlegungspflicht im neuen Vertrag der Weltorganisation fir geistiges Eigentum
(WIPO) uber Geistiges Eigentum, genetische Ressourcen und damit assoziiertes tra-
ditionelles Wissen2? (WIPO-Vertrag) besser abgebildet werden. Die Anderungen in Ar-
tikel 60 haben jedoch keine Auswirkungen auf den Anwendungsbereich oder die bis-
herige Umsetzungspraxis von Artikel 49a PatG in der Schweiz. Dies, weil die Offenle-
gungspflicht gemass Artikel 49a PatG, die Erlauterungen dazu in der Botschaft sowie
die momentane Anwendungspraxis des IGE bereits mit den diesbezlglichen Bestim-
mungen im neuen WIPO-Vertrag vereinbar sind.

Absatz 1 halt neu fest, dass sowohl die genetische Ressource als auch deren Quelle
in der Beschreibung der Erfindung angegeben werden mussen. Je nach Erfindung
missen mehrere genetische Ressourcen und deren Quellen genannt werden. Analo-
ges gilt fur Erfindungen, die auf dem mit der genetischen Ressource assoziierten tra-
ditionellen Wissen der indigenen Voélker oder der lokalen Gemeinschaften basiert.

In den Absatzen 2 und 3 werden neu jene «primaren» Quellen ausdricklich definiert,
die Anmelderinnen und Anmelder angeben mussen, sofern ihnen diese Quellen be-
kannt und sie auch anwendbar sind. Bis anhin werden diese Quellen lediglich als Teil
einer nichtabschliessenden Aufzahlung aufgefiihrt (Art. 45a Abs. 2 Bst. ¢ und d PatV).

22 y/gl. Botschaft vom 23. November 2005 zur Anderung des Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss iiber
die Genehmigung des Patentrechtsvertrags und der Ausfiihrungsordnung; BBI 2006 1, hier 80.

23 Kann in Englisch abgerufen werden unter: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/gratk_dc/gratk_dc_7.pdf
(Stand: 17.12.2024).
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Diese «primaren» Quellen entsprechen zum einen der bisherigen Umsetzungspraxis
des IGE und zum anderen jenen, die im neuen WIPO-Vertrag festgehalten werden
(Art. 3 Abs. 1 Bst. a und Abs. 2 Bst. b).

In Absatz 4 werden weitere Quellen aufgezahlt, die angegeben werden sollen, sofern
die primaren Quellen weder den Anmelderinnen noch den Erfindern bekannt sind. Da-
bei soll immer jene Quelle genannt werden, von der die genetische Ressource oder
das damit assoziierte traditionelle Wissen unmittelbar bezogen worden ist. Die Aufzéh-
lung Ubernimmt die Quellen in Artikel 45a Absatz 2 Buchstaben b, e und f PatV, die
ebenfalls mit der Definition der Quelle im neuen WIPO-Vertrag ubereinstimmen. Neu
werden anstelle der Quelle «botanische Garten» die Quellen «ex situ Sammlung» und
«Aufbewahrungsort» erwahnt, die dem neuen WIPO-Vertrag entsprechen und die bo-
tanischen Garten mitumfassen. Erganzt wird zudem die kommerzielle Anbieterin bzw.
der kommerzielle Anbieter der genetischen Ressource. Die Praxis hat gezeigt, dass
diese bzw. dieser eine der haufigsten Quellen ist, von der eine genetische Ressource
bezogen worden ist. Nicht mehr erwéahnt wird hingegen das «genetische Ressourcen
zur Verfigung stellende Land» (Art. 45a Abs. 2 Bst. a PatV). Dieses Konzept entspricht
nicht mehr dem internationalen Konsens gemass dem Protokoll von Nagoya vom
29. Oktober 2010%* Uiber den Zugang zu genetischen Ressourcen und die ausgewo-
gene und gerechte Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile zum
Ubereinkommen (ber die biologische Vielfalt (Nagoya-Protokoll) und fehlt entspre-
chend auch in der Definition der Quelle im neuen WIPO-Vertrag.

Der neue Absatz 5 regelt im Einklang mit Artikel 49a Absatz 2 PatG, dass Anmelderin-
nen und Anmelder schriftlich bestatigen missen, wenn ihnen die Quellen nicht bekannt
sind.

Anmelderinnen und Anmelder haben in der Praxis immer wieder Bedenken geaussert
zu den Auswirkungen der Nachreichung der Angaben nach Absatz 1 auf die Offenba-
rung der Erfindung in der Patentanmeldung (im Sinne von Art. 50 und insbesondere
Art. 58 Abs. 2 PatG). Mit Absatz 6 wird nun ausdrticklich klargestellt, dass die Offen-
barung der Erfindung einerseits und die Angaben nach den Abséatzen 1-5 andererseits
unterschiedliche Dinge sind.

8. Kapitel: Hinterlegung von biologischem Material

Art. 61-69

Die Artikel 61-69 entsprechen den geltenden Artikeln 45b—45j. Sie werden sprachlich
aktualisiert und prazisiert. Zudem werden Begriffe mit ibergeordnetem Recht harmo-
nisiert und vereinzelt Absatze zum besseren Verstandnis als Aufzahlungen umstruktu-
riert. Bis auf zwei Ausnahmen bleiben die Bestimmungen inhaltlich aber unveréandert.

Artikel 63 Absatz 2 wird wie folgt erganzt: Dieser regelt die Falle, in denen die Frist zur
Nachreichung des Aktenzeichens der Hinterlegung vorzeitig endet. Neben den bereits
heute erwahnten Féllen der Akteneinsicht und des Antrags auf vorzeitige Veroffentli-
chung wird neu auch der Antrag auf vorgezogenen Beginn der vollstandigen Sachpru-
fung aufgezahlt (vgl. dazu auch Art. 98 Abs. 2 und Art. 103 Abs. 4). Diese Erganzung
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kommt nur zur Anwendung, wenn im Fall der vorgezogenen Sachprifung nicht ohnehin
auch schon eine vorzeitige Veroffentlichung stattgefunden hat.

In Artikel 68 wird mit dem neuen Absatz 5 zudem explizit festgehalten, dass die Anmel-
derin die erneute Hinterlegung auch durch eine Dritte oder einen Dritten vornehmen
lassen kann. Dies ergab sich bisher nur implizit aus Artikel 45e Absatz 2 (neu Art. 64
Abs. 2).

2. Titel: Prafung der Patentanmeldung
1. Kapitel: Eingangsprifung

Art. 70 Anmeldedatum

Artikel 70 entspricht weitgehend Artikel 46 PatV. In Absatz 1 Buchstabe ¢ wird durch
die Einfigung des Worts «entweder» klargestellt, dass entweder eine Beschreibung
oder eine Bezugnahme auf eine friihere Anmeldung eingereicht werden muss. Dies
entspricht der heutigen Praxis des IGE, wonach «Mischformen» — also Anmeldungen,
bei denen bloss Teile der Beschreibung durch Bezugnahmen auf altere Anmeldungen
ersetzt worden sind — nicht zulassig sind. Zudem obliegt es den Anmelderinnen und
Anmeldern sicherzustellen, dass die Bezugnahme unzweideutig ist. Ist die Bezug-
nahme unklar, zum Beispiel weil in der angegebenen Datenbank mehrere Versionen
enthalten sind, so kann das IGE ein Anmeldedatum erst nach Klarung der Bezugnahme
zuerkennen.

Weil infolge der Revision des Patentgesetzes neu Anmeldungen mit englischsprachi-
gen technischen Unterlagen zulassig sind, wird auch Absatz 4 angepasst: Liegt die
einzureichende Kopie der friheren Anmeldung, auf die Bezug genommen wird, in Eng-
lisch vor, muss sie nicht langer tbersetzt werden. Insofern ertbrigt sich der bisher vor-
handene Verweis auf Artikel 51 PatV. Dartber hinaus wird im ganzen Artikel «engli-
scher Sprache» durch «Englisch» ersetzt. Dies ist eine rein terminologische Anpas-
sung.

Art. 71 Eingangsprifung

Artikel 71 basiert auf Artikel 46a PatV. In Absatz 1 wird die Rechtsfolge angepasst:
Erflllt eine Patentanmeldung nicht mindestens die minimalen Anforderungen der Ein-
gangsprufung, gilt sie als nicht eingereicht (statt wie bisher Nichteintreten des IGE).
Dies entspricht weitgehend Regel 55 AO EPU 2000 und Artikel 11 PCT i. V. m. Regel
20.4 AO PCT). Der heute enthaltene Verweis mit Vorbehalt fur Artikel 46 Absatz 3 PatV
(Bezugnahme, Art. 70 Abs. 3 des Vorentwurfs) wird gestrichen. Er ist Uberfllssig, weil
bereits Artikel 46 Absatz 1 PatV (Art. 70 Abs. 1 des Vorentwurfs) die Bezugnahme
miteinschliesst. Materiell &ndert sich durch die Streichung des Verweises in Artikel 71
nichts.

Absatz 2 entspricht Artikel 46a Absatz 2 PatV und wird sprachlich umformuliert. Inhalt-
lich &ndert sich dadurch nichts.

In Absatz 3 wird die Rechtsfolge analog Absatz 1 angepasst. Zudem wird der Absatz
sprachlich angepasst und der letzte Satzteil gedndert und derjenige Teil gestrichen,
wonach das IGE den Anmelderinnen und Anmeldern die eingereichten Unterlagen in
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diesen Fallen zurickschickt. Diese Regelung ist Uberflissig geworden, da Patentan-
meldungen in den allermeisten Fallen in elektronischer Form eingereicht werden.
Durch die Anderung kann das IGE die Digitalisierung weiter vorantreiben.

Art. 72 Hinterlegungsbescheinigung

Artikel 72 entspricht dem geltenden Artikel 46b und bleibt bis auf eine sprachliche Um-
formulierung in Absatz 2 und die aufgrund der Neugliederung der Patentverordnung
notwendige Anpassung des Verweises inhaltlich unverandert.

Art. 73 Fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen

Artikel 73 entspricht Artikel 46¢ PatV. Da infolge der Revision des Patentgesetzes neu
englischsprachige technische Unterlagen verwendet werden kénnen, wird der bishe-
rige Absatz 4 entsprechend erganzt und zum besseren Verstandnis zum einen in eine
Aufzéhlung umgewandelt und zum anderen auf die neuen Absatze 4 und 5 aufgeteilt.
Daruber hinaus werden lediglich kleinere sprachliche Anpassungen vorgenommen.

Art. 74 Urspriunglich eingereichte technische Unterlagen

Artikel 74 entspricht dem geltenden Artikel 46d, wird aber an zwei Stellen inhaltlich
prazisiert. Zum einen wird mit der Ergéanzung von «technische» bei den «Unterlagen»
klargestellt, dass der mit den technischen Unterlagen eingereichte Antrag auf Erteilung
des Patentes nicht Teil der technischen Unterlagen ist (vgl. auch den Wortlaut von
Art. 35 Abs. 1). Zum anderen wird «die Unterlagen, die am Anmeldedatum eingereicht
worden sind» durch die prazisere Formulierung «die technischen Unterlagen, die das
Anmeldedatum begriinden» ersetzt.

Art. 75 Teilanmeldung

Artikel 75 entspricht Artikel 46e PatV. Die Formulierung «solange sich aus der Sach-
prifung der Anmeldung nichts anderes ergibt» wird durch «solange sich aus der Pri-
fung der Anmeldung nichts anderes ergibt» ersetzt. Gemass Bundesgericht liegt keine
Teilanmeldung vor, wenn die Anspriiche mit denjenigen der Stammanmeldung iden-
tisch sind.?® Das IGE kann dies unter Umstanden aber bereits vor der eigentlichen
Sachprufung bemerken bzw. prifen. Mit der neuen Formulierung wird diesem Umstand
Rechnung getragen.

2. Kapitel: Formalprufung

Art. 76 Inhalt der Formalprifung

Artikel 76 basiert auf Artikel 47 PatV. Er fasst zusammen, was das IGE im Rahmen der
Formalprufung prift. Die detaillierten Voraussetzungen und Rechtsfolgen sind in den
jeweiligen Artikeln (vgl. Art. 77—-86) geregelt.

Der Einleitungssatz wird umformuliert, um den Ablauf der Patentpriifung besser abzu-
bilden: Nachdem eine Anmeldung eingereicht worden ist, beginnt die Eingangsprifung
(Art. 70). Ist diese erfolgreich, wird der Anmeldung ein Anmeldedatum zuerkannt. Erst
danach beginnt die Formalprifung.
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In den Buchstaben a—g werden zum einen die Verweise angepasst (infolge der Neu-
gliederung der PatV). Zum anderen werden punktuelle Verbesserungen vorgenom-
men: Die Buchstaben a und b bleiben inhaltlich unverandert. Buchstabe c wird erwei-
tert, um die neu in jedem Fall zu bezahlende Recherchegebihr zu umfassen. Buch-
stabe d wird sprachlich modernisiert, bleibt aber inhaltlich unverandert. Bei der Erfin-
dernennung wird klargestellt, dass diese nicht nur eingereicht werden, sondern auch
den Vorschriften entsprechen muss (Bst. €). Schliesslich wird die Regelung zur Prioritat
und Ausstellungsimmunitat dahingehend prézisiert, dass neben der Erklarung auch der
Prioritatsbeleg bzw. der Ausweis Uber die Ausstellungsimmunitat vorhanden sein muss
(Bst. f und g).

Art. 77 Zustellungsdomizil in der Schweiz
Artikel 77 basiert auf Artikel 48 PatV.

In den Absatzen 1 und 2 werden aufgrund der Neugliederung der Patentverordnung
die Verweise angepasst.

Der neue Absatz 3 regelt ausdriicklich die Rechtsfolge des Nichteintretens. Bisher ist
diese nur indirekt Uber Artikel 59 und 59a PatG vorgegeben, was in der Praxis immer
wieder zu Ruckfragen der Anmelderinnen und Anmelder fuhrt.

Art. 78 Antrag auf Erteilung eines Patents

Artikel 78 entspricht Artikel 48a PatV. Die Abséatze 1 und 2 werden unverandert Uber-
nommen. Die Anmelderinnen und Anmelder missen neu daran denken, beim Einrei-
chen englischsprachiger technischer Unterlagen auf dem Antrag auch die nétige Uber-
setzung des Titels und der Zusammenfassung (Art. 60 Abs. 4 revPatG i. V. m. Art. 34
Abs. 2 Bst. d) anzugeben.

Der neue Absatz 3 regelt ausdriicklich die Rechtsfolge des Nichteintretens. Bisher ist
diese nur indirekt Uber Artikel 59 und 59a PatG vorgegeben, was in der Praxis immer
wieder zu Ruckfragen der Anmelderinnen und Anmelder fuhrt.

Art. 79 Patentanspriiche

Artikel 79 entspricht dem geltenden Artikel 48b. Die Absétze 1 und 2 werden unveran-
dert tbernommen.

Der neue Absatz 3 regelt ausdriicklich die Rechtsfolge des Nichteintretens. Bisher ist
diese nur indirekt Uber Artikel 59 und 59a PatG vorgegeben, was in der Praxis immer
wieder zu Ruckfragen der Anmelderinnen und Anmelder fuhrt.

Art. 80 Zusammenfassung

Artikel 80 entspricht dem geltenden Artikel 48c. Die Abséatze 1 und 2 werden inhaltlich
unverandert tbernommen. Der Verweis in Absatz 1 auf die Frist von Absatz 2 wird
gestrichen, weil er tGberflissig ist. Inhaltlich &ndert sich dadurch nichts an der heutigen
Regelung: Bei der Erinnerung des IGE handelt es sich um keine vom IGE angesetzte
Frist, weshalb die Weiterbehandlung ausgeschlossen ist (vgl. Art. 11) . Absatz 3 wurde
sprachlich mit den Ubrigen Bestimmungen in diesem Kapitel harmonisiert.

Art. 81 Anmelde- und Recherchegebtihr

Artikel 81 basiert auf Artikel 49 PatV. Weil neu zu jeder Patentanmeldung zwingend ein
Bericht Uber den Stand der Technik erstellt werden muss, werden die Absatze 1
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und 2 insofern angepasst, als dass sie neben der Anmelde- neu auch die Recherche-
gebuhr umfassen. Inhaltlich &ndert sich dariiber hinaus nichts. Die Frist zur Bezahlung
betragt neu einen Monat, damit das IGE mit der anschliessenden Recherche zlgig
beginnen kann. Der Verweis in Absatz 1 auf die Frist von Absatz 2 wird zudem gestri-
chen, weil er Uberflissig ist. Inhaltlich &ndert sich auch dadurch nichts.

Der neue Absatz 3 regelt ausdriicklich die Rechtsfolge des Nichteintretens. Bisher ist
diese nur indirekt Uber Artikel 59 und 59a PatG vorgegeben, was in der Praxis immer
wieder zu Ruckfragen der Anmelderinnen und Anmelder fuhrt.

Art. 82 Anspruchsgebthren
Artikel 82 regelt die Prifung der Anspruchsgebuhren anlasslich der Formalprifung.

Der Grundmechanismus entspricht demjenigen von Artikel 81 betreffend die Anmelde-
und Recherchegebihr. Gemass Absatz 1 prift das IGE, ob die Anspruchsgebihren
bezahlt worden sind und fordert die Anmelderinnen und Anmelder nach Absatz 2 ge-
gebenenfalls auf, dies nachzuholen — wenn es die nétigen Angaben erhalten hat, um
mit ihnen in Kontakt zu treten. Die Zahlungsfrist betragt einen Monat.

Absatz 3 regelt die Rechtsfolgen bei Nichtbezahlung der Anspruchsgebuihren: Grund-
satzlich gilt ein Antrag erst als gestellt, wenn die entsprechenden Gebuhren bezahlt
worden sind. Weil urspriinglich eingereichte tiberzahlige Anspriiche aber Teil der Ur-
sprungsoffenbarung der Patentanmeldung sind und eine Nichteinreichefiktion neben
rechtlichen Folgefragen fur die Anmelderinnen und Anmelder eine Uberméssige Harte
bedeuten kdnnte, unterscheidet Absatz 3 bei den Rechtsfolgen zwischen urspringlich
und nachtraglich aufgestellten tGberzahligen Patentanspriichen. Werden urspringlich
Uberzahlige Anspriiche nicht bezahlt, werden sie vom letzten an gestrichen. Dies ent-
spricht der geltenden Regelung (vgl. z. B. Art. 61a Abs. 3 PatV) und ist deshalb notig,
well fir das IGE in der Regel bei der Bezahlung bloss eines Teils der Anspruchsgebuih-
ren nicht ersichtlich ist, welche Anspriiche die Anmelderinnen oder Anmelder beibehal-
ten wollen und welche nicht. Bei nachtraglich aufgestellten Gberzahligen Anspriichen
ist indessen klar, welche Teile nicht bezahlt worden sind (namlich die eingereichte An-
derung). Hier rechtfertigt es sich, in Anwendung des allgemeinen Grundsatzes auf die
Nichteinreichefiktion abzustellen.

Art. 83 Formmangel der technischen Unterlagen

Artikel 83 entspricht dem geltenden Artikel 50. In Absatz 1 wird Buchstabe b gestrichen,
womit Buchstabe ¢ zu b wird. Darin werden aufgrund der Neugliederung der Patent-
verordnung die Verweise angepasst. Zudem wird die veraltete Formulierung «die ge-
forderte dussere Form» durch «die Voraussetzungen» ersetzt. Damit geht keine inhalt-
liche Anderung einher. Mit der Umformulierung kann aber die Digitalisierung besser
abgebildet werden, die sich von einer fixen ausseren Form im Sinn der urspriinglichen
Formulierung entfernen kann.

Der bisherige Artikel 25 Absatz 11 PatV, der es dem IGE erlaubt, fir elektronisch ein-
gereichte Unterlagen abweichende Anforderungen festzulegen, wird im Vorentwurf in
Artikel 46 verschoben. Damit ist er nicht mehr von Artikel 83 Absatz 1 Buchstabe b
abgedeckt, wird aber im neuen Buchstaben c wieder eingefugt.

Die Absatze 2 und 3 bleiben inhaltlich unverandert.
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Artikel 50 Absatz 4 PatV wird gestrichen, da er durch die Zulassung englischsprachiger
technischer Unterlagen im Patenterteilungsverfahren tberflissig ist. An seine Stelle tritt
die ausdriickliche Regelung der geltenden Rechtsfolge: Werden die Formmangel der
technischen Unterlagen in der Formalprifung nicht fristgerecht behoben, tritt das IGE
nicht auf die Anmeldung ein.

Art. 84 Anderungen der technischen Unterlagen

Artikel 84 basiert auf dem geltenden Artikel 51, wird inhaltlich jedoch an die Regelung
des EPU 2000 (Regel 137 AO EPU 2000) angeglichen. Die Anmelderinnen und An-
melder erhalten damit neu mehrfach das Recht, ihre technischen Unterlagen zu an-
dern. Allerdings sind diese Anderungsrechte zeitlich eingeschrankt.

Steht das Anmeldedatum fest, sind nach Absatz 1 bis zur Ubermittlung des definitiven
Rechercheberichts nur noch Anderungen auf Aufforderung des IGE oder im Rahmen
eines von der Patentverordnung ausdriicklich gewahrten Anderungsrechts zulassig.
Dies ist notig, weil neu jede Anmeldung recherchiert wird und die Priferinnen und Pri-
fer wissen mussen, welche Erfindung bzw. welche Anspriiche sie recherchieren mus-
sen. Erstellt das IGE zunachst einen vorlaufigen Recherchebericht (z. B. weil die Pa-
tentanspriiche uneinheitlich sind), so beginnt das Anderungsrecht nach dem Wortlaut
erst mit dem Versand des definitiven Rechercheberichts.

Gemass Absatz 2 konnen die Anmelderinnen und Anmelder nach der Ubermittlung des
definitiven Rechercheberichts bis spatestens 16 Monate ab dem Anmelde- oder Priori-
tatsdatum ein weiteres Mal die technischen Unterlagen andern. Anders als heute ist
bei Anderungen der technischen Unterlagen anstelle von Anderungsanweisungen neu
zwingend eine Neufassung einzureichen. Dadurch wird das Verfahren vereinfacht. Zu-
dem werden bei unklaren Anweisungen der Anmelderinnen und Anmelder Kommuni-
kationsfehler vermieden. Bei Bedarf kann das IGE verlangen, dass die Anderungen
ausgewiesen werden (z. B. in einem Vergleichsdokument im Anderungsmodus). Nach
Beginn des Sechsmonatsfensters fur die Stellung der Prifungsantrage (Art. 58b re-
vPatG) ist bis zum Beginn der Sachpriifung keine weitere Anderung zulassig. Damit
wird sichergestellt, dass Dritte zu Beginn des Antragsfensters wissen, wofur sie allen-
falls die Vollprifung beantragen wollen.

Absatz 3 gewahrt weitere Anderungen nur mit Zustimmung des IGE oder durch Er-
machtigung in der Verordnung. Im Normalfall dirften die in der Verordnung enthaltenen
Anderungsrechte zwar ausreichen. In besonderen Konstellationen kann das IGE aber
weitere nétige Anderungen zulassen.

Absatz 4 schrankt die zulassigen Anderungen inhaltlich in zweierlei Hinsicht ein: Zum
einen darf der geanderte Erfindungsgegenstand wie heute nicht Gber den Inhalt der
ursprunglich eingereichten technischen Unterlagen hinausgehen (Art. 74; siehe aber
auch die Nichtigkeitsgrinde in Art. 26 Abs. 1 revPatG). Zum anderen durfen sich die
geanderten Anspriiche nur auf recherchierte Gegenstande beziehen. Dies entspricht
Regel 137 Abs. 5 AO EPU 2000. Eines der erklarten Ziele der Teilrevision des Patent-
gesetzes ist, die Rechtssicherheit und die Transparenz zu erhdhen. Dritte, denen ein
Patent entgegengehalten wird, sollen aufgrund des fur jede Anmeldung zwingend zu
erstellenden Berichts tber den Stand der Technik verlassliche Informationen dazu er-
halten, ob die fragliche Erfindung neu ist und auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.
Das gilt unabhéngig davon, ob die Anmeldung teilgeprift oder vollstandig gepruft wor-
den ist.?6 Diese Transparenz ist jedoch nur méglich, wenn sich die Patentanspriiche

26 Vgl. Botschaft vom 16. November 2022 zur Anderung des Patentgesetzes; BBl 2023 7, hier Ziff. 1.2.2.
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auch nach einer allfalligen Anderung nur im Rahmen dessen bewegen, was recher-
chiert und vom IGE im Bericht dokumentiert worden ist. Dementsprechend gilt diese
Vorgabe fir alle Patentanmeldungen, ungeachtet der Art der beantragten Prifung.

Artikel 51 Absatz 3 PatV, der die Riicksendung von Unterlagen an die Anmelderinnen
und Anmelder regelt, wird gestrichen. Dadurch kann die Digitalisierung vorangetrieben
und die Verwaltung der Dokumente durch das IGE stark vereinfacht werden. Ohnehin
hat diese Bestimmung aufgrund der tberwiegend elektronisch eingereichten Patentan-
meldungen nur noch marginale Bedeutung.

Art. 85 Erfindernennung

Artikel 85 entspricht dem geltenden Artikel 48d. Aufgrund der Neugliederung der Pa-
tentverordnung wird der Verweis in Absatz 1 angepasst. Absatz 2 enthalt wie bei den
Ubrigen Artikeln dieses Kapitels neu die explizite Rechtsfolge bei Nichtbehebung des
Mangels.

Art. 86 Prioritat und Ausstellungsimmunitat
Artikel 86 basiert auf Artikel 52 PatV.

In der Praxis hat diese Bestimmung wiederholt zu Fragen gefihrt. Absatz 1 wird des-
halb mit dem Verweis auf die geltenden Fristen zur Einreichung der Prioritatserklarun-
gen und der Erklarungen tber die Ausstellungsimmunitat erganzt. Damit wird die gel-
tende Praxis des IGE ausdrticklich festgehalten: Die gesetzlichen Fristen fur die Ein-
reichung dieser Erklarungen gelten absolut. Innerhalb dieser Fristen missen die Erkl&-
rungen nicht nur (erstmals) eingereicht, sondern gegebenenfalls auch vervollstandigt
bzw. berichtigt werden. Das IGE beanstandet zwar heilbare Mangel und gibt den An-
melderinnen und Anmeldern wenn mdoglich Gelegenheit, diese zu beheben. Dadurch
wird aber die gesetzliche Frist nicht verlangert. Reichen Anmelderinnen und Anmelder
zum Beispiel einen Tag vor Ablauf der Frist eine fehlerhafte Erklarung ein, hat das IGE
keine Zeit, eine Beanstandung zu versenden.

In Absatz 2 werden die Verweise infolge der Neugliederung der Patentverordnung an-
gepasst.

3. Kapitel: Bericht iber den Stand der Technik

Allgemeine Erlauterungen

Aufgrund der Teilrevision des Patentgesetzes wird neu zu jeder Anmeldung zwingend
ein Bericht Uber den Stand der Technik erstellt (Art. 57a revPatG). Deshalb wird die
Moglichkeit fir Anmelderinnen und Anmelder sowie Dritter, freiwillig einen Bericht Gber
den Stand der Technik bzw. eine Recherche internationaler Art zu verlangen (Art. 59
Abs. 5 und 6 PatG) Uberflissig und gestrichen. Damit entfallen auch die entsprechen-
den Bestimmungen in der Verordnung (Art. 53, 53a und 59-59c PatV). Fur Anmeldun-
gen, die unter neuem Recht beurteilt werden, und fur bereits erteilte Patente kbnnen
deshalb keine solchen Antrage mehr eingereicht werden. Antrage, die vor Inkrafttreten
rechtsguiltig eingereicht und bezahlt worden sind, werden vom IGE aber noch bearbei-
tet.

Wird eine hangige Patentanmeldung nach bisherigem Recht zu Ende gepruft, weil die
Prifungsgebuhr bereits bezahlt worden ist und die Anmeldung nicht sistiert ist
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(Art. 150 Abs. 2 revPatG), richtet sich auch die Erstellung des Berichts tiber den Stand
der Technik nach bisherigem Recht. Fir diese hangigen Patentanmeldungen kann da-
mit auch nach Inkrafttreten der Patentrechtsrevision im Rahmen der Fristen von Art. 59
Abs. 5 und 6 PatG ein Bericht Uber den Stand der Technik beantragt werden.

Art. 87 Recherche

Der neue Artikel 87 regelt, dass fur jede Patentanmeldung eine Recherche durchge-
fuhrt werden muss. Dadurch wird der Stand der Technik ermittelt, der seinerseits die
Grundlage fir den Bericht Gber den Stand der Technik bildet (Art. 57a revPatG). Mit
Artikel 87 wird der bisher implizite Zusammenhang zwischen Recherche (bzw. Recher-
chegebihr) und Bericht Uber den Stand der Technik nun explizit geregelt.

Art. 88 Grundlage des Berichts Uber den Stand der Technik

Artikel 88 basiert auf dem geltenden Artikel 54 und regelt, welche Fassung der techni-
schen Unterlagen die Grundlage fir den Bericht Giber den Stand der Technik bildet.

In Absatz 1 werden aufgrund der Neugliederung der Patentverordnung die Verweise
angepasst. Gleichzeitig wird der Absatz als Aufzahlung strukturiert. Denn wenn mit Ar-
tikel 87 neu die Recherche explizit in der PatV geregelt wird, muss diese konsequen-
terweise in Buchstabe a auch als Grundlage fiir den Bericht Uber den Stand der Technik
aufgefuhrt werden. Buchstabe b entspricht dagegen der heute geltenden Regelung:
Die Grundlage des Berichts Uber den Stand der Technik sind die technischen Unterla-
gen nach Abschluss der Eingangs- und Formalprifung (mit Ausnahme von Prioritat
und Erfindernennung, die zu diesem Zeitpunkt noch nachgereicht werden kénnen).

Artikel 54 Absatz 2 PatV wird gestrichen. Er regelt die Spezialbehandlung von englisch-
sprachigen Unterlagen, bevor nach 16 Monaten deren Ubersetzung vorliegen muss
(Art. 50 Abs. 4 PatV). Weil aufgrund der Patentrechtsrevision (PatG und PatV) neu
englischsprachige technische Unterlagen auch ohne Ubersetzung zugelassen sind, ist
diese Regel uberflissig.

Infolgedessen wird der geltende Absatz 3 zu Absatz 2. Jedoch wird der darin geregelte
Zeitpunkt fur die Berucksichtigung allfalliger Prioritdten geandert, weil der Bericht neu
unmittelbar nach Abschluss der Eingangs- und Formalprifung erstellt wird.

Artikel 54 Absatz 4 PatV wird ebenfalls gestrichen. Weil das IGE fir jede Anmeldung
zwingend einen Bericht Uber den Stand der Technik erstellt (Art. 57a Abs. 1 revPatG),
ist dieser Absatz tberflUssig.

Art. 89 Inhalt des Berichts Uiber den Stand der Technik

Artikel 89 basiert auf Artikel 55 PatV und regelt den Inhalt des Berichts Uber den Stand
der Technik. Im ganzen Artikel wird der historisch bedingte Begriff «Schriftsticke»
durch «Dokumente» ersetzt. Schon heute gilt, dass auch nicht-schriftiche Dokumente
(wie z. B. Fotos) relevante Informationen tber den Stand der Technik enthalten kon-
nen.

Die Absatze 1-3 und 5 werden inhaltlich unverandert tbernommen.
Absatz 4 bleibt bestehen, regelt neu aber die Zitierung von nicht-schriftlich vorliegen-

dem Stand der Technik. Dabei orientiert er sich am EPU 2000 (Regel 62 Abs. 4 AO
EPU 2000). Der geltende Absatz 4, wonach der Bericht iber den Stand der Technik in
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der Verfahrenssprache verfasst wird, ist Uberflissig. Grundsatzlich gilt auch ohne ihn,
dass das IGE seine Schriftstiicke in der Verfahrenssprache verfasst.

Art. 90 Auskinfte Uber den Stand der Technik

Der neue Artikel 90 regelt die Mitwirkung der Anmelderinnen und Anmelder in Bezug
auf die Ermittlung des Stands der Technik. Er orientiert sich an der Regelung fur euro-
paische Patente (Art. 124 EPU 2000 und Regel 141 AO EPU 2000), ist aber auch eine
Préazisierung der allgemeinen Mitwirkungspflicht in Artikel 13 VwVG, wonach die Par-
teien bei der Ermittlung des Sachverhalts mitzuwirken haben.

Absatz 1: Falls eine Prioritat beansprucht wird, ist es angebracht, dass die Anmelde-
rinnen und Anmelder dem IGE allfallig vorhandene Kopien friherer behordlicher Ar-
beitsergebnisse (wie z. B. Recherchen oder Berichte Gber den Stand der Technik), wel-
che die beanspruchte Prioritatsanmeldung betreffen, zukommen lassen.

Absatz 2 regelt den Zeitpunkt, in dem diese Unterlagen eingereicht werden missen. Er
unterscheidet sich nach Art der Anmeldung. Falls die Dokumente erst spater vorliegen,
missen die Anmelderinnen und Anmelder sie unverzuglich nachreichen.

Absatz 3: Unabhéngig davon, ob eine Prioritdt beansprucht wird, kann es vorkommen,
dass den Anmelderinnen und Anmeldern weitere amtliche Informationen (wie z. B. amt-
liche Rechercheberichte, Beanstandungen anderer Amter etc.) aus anderen Patentan-
meldungen vorliegen, welche fir die Beurteilung der beim IGE eingereichten Anmel-
dung relevant sind. Wo das IGE dies aufgrund der Umsténde vermutet, kann es diese
Informationen einfordern. Es setzt hierfir eine Frist von zwei Monaten.

Art. 91 Unvollstandige Ermittlungen tber den Stand der Technik

Artikel 91 basiert auf Artikel 56 PatV. Weil neu aber bei jeder Anmeldung die Mdglich-
keit besteht, dass sie spater auf Neuheit und erfinderische Téatigkeit geprift wird, kann
mangelnde Recherchierbarkeit der Anmeldung nicht ohne Folgen bleiben. Er wird des-
halb um eine Beanstandungsmaoglichkeit erweitert, die sich an der Regelung des EPU
2000 (Regel 63 AO EPU 2000) orientiert. Dadurch wird auch das rechtliche Gehér der
Anmelderinnen und Anmelder sichergestellt. Kann der Bericht Uber den Stand der
Technik ndmlich nur eingeschrénkt erstellt werden, hat dies fir die Anmelderinnen und
Anmelder Konsequenzen fiir die spatere Anderung der technischen Unterlagen (vgl.
Art. 84 Abs. 4 und Art. 104 Abs. 4).

Absatz 1 regelt, dass die Anmelderinnen und Anmelder zunachst aufgefordert werden,
Angaben zu machen, die dem IGE bei der Ermittlung des Stands der Technik helfen
sollen. Ziel ist es, dass das IGE einen Bericht Uber den Stand der Technik erstellen
kann.

Absatz 2: Ist dies nicht moéglich, weil die Angaben entweder nicht geliefert werden oder
die Bedenken nicht entkraften kénnen, héalt das IGE dies in einer Erklarung fest oder
erstellt einen bloss eingeschrankten Bericht. Das weitere Erteilungsverfahren basiert
auf dieser Erklarung bzw. dem eingeschrankten Bericht.

Absatz 3: Liegt bloss ein eingeschrankter Bericht vor, fordert das IGE die Anmelderin-
nen und Anmelder in der Sachprifung auf, die Patentansprtiche auf den recherchierten
Gegenstand einzuschranken. Damit wird die mit der Teilrevision des Patentgesetzes
bezweckte Erhohung der Transparenz und Rechtssicherheit sichergestellt, weil am
Ende nur erteilt werden kann, was vorher vom IGE recherchiert worden ist (vgl. dazu
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auch die Erlauterungen zu Art. 84 Abs. 4 und Art. 104 Abs. 4). Die Rechtsfolgen bei
Nichtbefolgung richten sich nach Artikel 59a Absatz 4 revPatG.

Art. 92 Mangelnde Einheitlichkeit

Artikel 92 entspricht Artikel 57 PatV. In Absatz 2 wird die Frist von einem auf zwei
Monate verlangert. Daneben werden in den Absatzen 2 und 3 kleinere sprachliche Har-
monisierungen vorgenommen.

Da auch mangelnde Einheitlichkeit bei Nichtbezahlung der weiteren Recherchegebiihr
zu einem eingeschrankten Recherchebericht fihren kann, regelt der neue Absatz 4
analog zu Artikel 91 Absatz 3, dass sich die Patentansprtiche nicht auf Nichtrecher-
chiertes beziehen. Dieser Aspekt ist im EPU 2000 zwar nicht explizit geregelt, gilt aber
seit einer Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer des EPA?.

Art. 93 Verzicht auf Erstellung des Berichts Gber den Stand der Technik

Wenn bereits ausreichende Unterlagen zum Stand der Technik vorhanden sind, kann
das IGE aus Effizienzgriinden auf die Durchfiihrung einer Recherche oder die Erstel-
lung eines eigenen Berichts verzichten und die vorhandenen Arbeitsergebnisse Uber-
nehmen. Der neue Artikel 93 regelt, wann dies der Fall ist und setzt damit die Delega-
tionsnorm in Artikel 57a Absatze 3 und 4 revPatG um.

Sind die drei kumulativen Kriterien in Absatz 1 erfillt, kann das IGE auf die Erstellung
des Berichts Uber den Stand der Technik verzichten:

- Erstens muss bereits ein Bericht des IGE oder einer anerkannten Behdrde in
einer schweizerischen Amtssprache oder auf Englisch veréffentlicht worden sein
(Bst. a);

- zweitens muss die Anmeldung aus einer internationalen Anmeldung (PCT-An-
meldung), einer Teilabtretung (Art. 30 revPatG) oder der Teilung einer friiheren
Anmeldung (Art. 57 revPatG) hervorgegangen sein, oder aber der Bericht be-
zieht sich auf eine beanspruchte Prioritatsanmeldung (Bst. b).

- drittens muss sich der bereits bestehende Bericht auf gleiche oder hinreichend
ahnliche Anspriche beziehen (Bst. c). Die Formulierung «hinreichend &hnlich»
wird absichtlich aufgenommen, weil ansonsten bereits kleinste sprachliche An-
derungen im Rahmen notwendiger Ubersetzungen dazu fiihren wiirden, dass
das Kriterium nicht erfallt ist.

Artikel 93 ist als Kann-Vorschrift ausgestaltet. Das IGE wird auch bei Vorliegen der
Kriterien in Absatz 1 im Einzelfall priifen, ob es bestehende Arbeitsergebnisse Uber-
nimmt. Es kann, wenn notig, erganzende Abklarungen vornehmen oder eine ganzlich
neue Recherche durchfiihren.?®

Absatz 2 regelt, dass das IGE die von ihm im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a aner-
kannten Behorden in geeigneter Weise veroffentlicht (voraussichtlich in seinen Richtli-
nien). Welche dies sind, steht noch nicht fest. Aktuell durfte es nur das EPA sein.

Absatz 3 regelt die Rechtsfolgen, wenn das IGE auf die Erstellung eines eigenen Be-
richts Uber den Stand der Technik verzichtet. In diesem Fall veroffentlicht es eine Ver-
zichtsmitteilung (die das Zeitfenster zum Stellen der Prifungsantrage auslost, vgl.

27 Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer des EPA vom 6. Juli 1993; G 0002/92 (Nichtzahlung weite-
rer Recherchengebihren).

28 \/gl. Botschaft vom 16. November 2022 zur Anderung des Patentgesetzes; BBI 2023 7, hier Erlauterungen
zu Art. 57a Abs. 3 und 4.
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Art. 58b Abs. 3 revPatG) und nimmt eine Kopie des Gbernommenen Berichts ins Ak-
tenheft.

In der Ubergangsphase nach Inkrafttreten der Patentrechtsrevision (PatG und PatV)
wird das IGE bei verschiedenen héngigen Anmeldungen auf die Erstellung eines Be-
richts Giber den Stand der Technik verzichten. Die Einzelheiten dazu sind in den Uber-
gangsbestimmungen geregelt (Art. 193).

Art. 94 Stellungnahme zum Bericht Gber den Stand der Technik

Zusammen mit dem Bericht Gber den Stand der Technik erstellt das IGE — wie es in-
ternational Ublich ist — eine vorlaufige Stellungnahme, welche die massgeblichen Er-
kenntnisse der Recherche zusammenfasst. Die Stellungnahme hilft den Anmelderin-
nen und Anmeldern sowie Dritten, sich einen raschen Uberblick tiber die Anmeldung
und deren Erfolgsaussichten zu machen.

Die Stellungnahme ist vorlaufig, das heisst, die darin allfallig festgestellten Mangel kon-
nen spater im Rahmen der Sachprifung erganzt bzw. korrigiert werden. Umgekehrt
kann es sein, dass zum Beispiel in der Stellungnahme fehlende Neuheit eines An-
spruchs festgestellt wird, diese aber — weil das Patent mangels eines Antrags bloss der
Teilprifung unterzogen wird — fur die Patenterteilung kein Hindernis darstellt.

In der Ubergangsphase nach Inkrafttreten der Patentrechtsrevision (PatG und PatV)
wird das IGE bei verschiedenen hangigen Anmeldungen auf die Erstellung einer Stel-
lungnahme verzichten. Die Einzelheiten dazu sind in den Ubergangsbestimmungen ge-
regelt (Art. 193).

Art. 95 Ubermittlung des Berichts tiber den Stand der Technik und der Stellung-
nahme

Artikel 95 basiert auf Artikel 58 PatV. Absatz 1 regelt die Art und Weise, wie das IGE
den Anmelderinnen und Anmeldern den Bericht Giber den Stand der Technik zugénglich
macht. Schon heute Gbermittelt das IGE den Bericht ohne Kopien der ohnehin 6ffentlich
zuganglichen Patentschriften. Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung wird der
Absatz insofern geandert, als dass kunftig der Bericht und die Dokumente — damit ist
primar die sogenannte «Nichtpatentliteratur» gemeint (der Begriff ist weiter als der bis-
her verwendete Begriff «Schriftstiicke») — in geeigneter Weise zuganglich gemacht
werden. Damit ist das IGE flexibler, kiinftige Digitalisierungsschritte umzusetzen.

Der neue Absatz 2 ist eine Folge der Einfihrung von Artikel 94: Neben dem eigentli-
chen Bericht bekommen Anmelderinnen und Anmelder auch die vom IGE erstellte Stel-
lungnahme. Gleichzeitig erhalten sie Gelegenheit, ihre Anmeldung (bzw. die techni-
schen Unterlagen) anhand der in der Stellungnahme festgestellten Mangel zu Uberar-
beiten (vgl. Art. 84). Es ist sowohl im Interesse der Anmelderinnen und Anmelder an
einer raschen und effizienten Patentpriifung als auch der Offentlichkeit an qualitativ
hochwertigen Patenten, dass festgestellte Mangel nach Mdglichkeit bereits vor der
Sachprifung behoben werden.

Absatz 3 entspricht dem geltenden Artikel 58 Absatz 2 PatV und regelt, dass das IGE
auf Anfrage des EPA eine Kopie des Berichts tUiber den Stand der Technik nach Ab-
satz 1 an das EPA weiterleiten kann.
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4. Kapitel: Veroffentlichung der Patentanmeldung

Art. 96 Gegenstand und Form
Artikel 96 basiert auf Artikel 60 PatV und regelt die Veroffentlichung von Anmeldungen.

Absatz 1 zahlt die Informationen auf, welche die Offenlegungsschrift enthalten muss.
Bisher wird dafuir unter anderem auf Artikel 24 PatV und Artikel 60 Absatz 1°s PatG
verwiesen. Letzterer halt aktuell die im Register einzutragenden Angaben fest, die we-
gen des Verweises in Artikel 60 PatV auch in die Offenlegungsschrift aufgenommen
werden. Da Artikel 60 Absatz 1°s PatG mit der Patentgesetzrevision jedoch gestrichen
und die entsprechende Auflistung mittels Delegation in die Patentverordnung verlagert
wird (vgl. Art. 60 Abs. 2 revPatG und Art. 121)?°, muss Absatz 1 angepasst werden.
Basis fur die Informationen, die in der Offenlegungsschrift enthalten sein missen, ist
die Anmeldung in der nach der Eingangs- und Formalprifung allenfalls geanderten
Fassung.

Absatz 2: Verwenden Anmelderinnen und Anmelder technische Unterlagen in Englisch,
so mussen lediglich Titel und Zusammenfassung in eine schweizerische Amtssprache
Ubersetzt werden (Art. 60 Abs. 4 revPatG). Diese Angaben missen zusammen mit dem
Antrag eingereicht werden (Art. 34 Abs. 2 Bst. d). Der Ubersetzte Titel und die tber-
setzte Zusammenfassung werden anstelle der urspringlichen (englischen) Fassung in
der Offenlegungsschrift veroffentlicht.

Absatz 3: Mit Artikel 100 werden neu auch internationale Anmeldungen (PCT-Anmel-
dungen) veréffentlicht, die in der Schweiz in die nationale Phase eingetreten sind. Ab-
satz 3 regelt diesbezuglich die Einzelheiten.

Absatz 4 ersetzt den geltenden Absatz 2, der die Publikation von geédnderten Patentan-
spruchen regelt. Die gednderten Anspriiche werden zusatzlich zu denjenigen nach Ab-
satz 1 Buchstabe h veroffentlicht, wenn sie vor Ablauf von 16 Monaten (oder spatestens
mit einem Antrag auf vorzeitige Veroffentlichung nach Art. 98) eingereicht worden sind
(Bst. a). Fur internationale Anmeldungen besteht eine Sonderlésung (Bst. b), da in die-
sen Fallen die Frist von 16 Monaten in der Regel bereits verstrichen ist. Insofern ist hier
die Frist nach Artikel 149 massgebend.

Absatz 5 basiert auf Artikel 60 Absatz 3 PatV, wird jedoch angepasst, weil neu immer
ein Bericht tGber den Stand der Technik erstellt wird. Er regelt, in welchen Konstellatio-
nen der Bericht nach der Offenlegungsschrift separat nachveroffentlicht wird. Ist das
Patent vor Ablauf von 18 Monaten erteilt und verdéffentlicht worden (B1-Schrift), also
bevor regular eine Offenlegungsschrift (Al- oder A2-/A3-Schrift) veroffentlicht worden
ware, greift Artikel 96 (wie auch heute Artikel 60 PatV) nicht und entsprechend wird der
Recherchebericht nicht gesondert als A3-Schrift veroffentlicht. Daraus entsteht fur
Dritte kein Nachteil, weil eine derart schnelle Erteilung nur mdglich ist, wenn die An-
melderinnen und Anmelder die vorgezogene vollstdndige Sachprifung ihres Patents
verlangen (Art. 103) und Dritte damit also gar keinen Antrag auf vollstandige Sachpri-
fung stellen missen. Sie kdnnen den Recherchebericht samt Stellungnahme bei Be-
darf via Akteneinsicht einsehen.

Absatz 6 entspricht Artikel 60 Absatz 4 PatV und wird unverandert tbernommen.

29 ygl. Botschaft vom 16. November 2022 zur Anderung des Patentgesetzes; BBI 2023 7, hier Erlauterungen
zu Art. 60.
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Art. 97 Sprache

Artikel 97 basiert auf Artikel 60a PatV. In Absatz 1 wird klargestellt, dass die Anmeldung
nicht in einer beliebigen schweizerischen Amtssprache veréffentlicht wird, sondern in
der Verfahrenssprache (Art. 3 Abs. 2 bis 4). Wenn die Anmelderinnen und Anmelder
bei englischsprachigen technischen Unterlagen von der freiwilligen Ubersetzungsmog-
lichkeit (Art. 3 Abs. 4) Gebrauch machen, wird die Sprache der Ubersetzung zur Ver-
fahrens- und damit zur Publikationssprache.

Absatz 2: Bleibt es bei englischsprachigen technischen Unterlagen, werden diese, so-
weit sie nur in Englisch vorliegen, auch auf Englisch veroéffentlicht. Titel und Zusam-
menfassung missen in die Verfahrenssprache tbersetzt werden (Art. 60 Abs. 4 re-
vPatG); dementsprechend werden sie in der Verfahrenssprache veroffentlicht. Der da-
raus allenfalls resultierende Sprachenbruch in der Offenlegungsschrift ist unvermeid-
lich.

Der geltende Absatz 2 wird gestrichen, weil die Recherche internationaler Art entfallt.*°

Art. 98 Vorzeitige Veroffentlichung

Artikel 98 basiert auf dem geltenden Artikel 60b, der die vorzeitige Veroffentlichung der
Anmeldung regelt.

Bisher ist die vorzeitige Veroffentlichung mdglich, wenn die Anmeldung «samtlichen
Anforderungen dieser Verordnung» genigt. Absatz 1 wird prazisiert und enthalt neu
die zwingend fur die Erstellung der Publikation notwendigen Angaben (Art. 70-83 und
85-86). Mit anderen Worten: Die Anmeldung muss die Formalprifung erfolgreich
durchlaufen haben. Damit muss das Anmeldedatum nicht mehr als separates Kriterium
erwahnt werden; dieses liegt nach Abschluss der Formalprifung immer vor. Die For-
mulierung in Absatz 1 macht auch klar, dass alle fir die Offenlegungsschrift notwendi-
gen Angaben vorliegen bzw. von den Anmelderinnen und Anmeldern bereitgestellt wor-
den sein mussen.

Der Recherchebericht muss fiir die vorzeitige Publikation noch nicht vorliegen. Er wird
notigenfalls nachpubliziert. Die Frist fur die Antrage auf Prifung (Art. 58b revPatG) be-
ginnt in diesen Fallen erst mit dieser Nachpublikation.

Wenn im Zeitpunkt des Antrags auf vorzeitige Verdoffentlichung andere Antrage der An-
melderinnen und Anmelder hangig sind, welche die Veroéffentlichung bzw. die zu verof-
fentlichenden Angaben betreffen (wie z. B. eine offene Beanstandung betreffend den
Verzicht auf die Erfindernennung oder die Prioritatserklarung), liegen dem IGE nicht
alle notwendigen Angaben fur die Veroffentlichung der Offenlegungsschrift vor. Ent-
sprechend sind diese anderen Antrage und die zugehdorigen Beanstandungen zu erle-
digen, bevor dem Antrag auf vorzeitige Vero6ffentlichung stattgegeben werden kann.

Der neue Absatz 2 halt ausdrticklich fest, was faktisch schon heute gilt: Die Patentver-
ordnung gewahrt den Anmelderinnen und Anmeldern fur gewisse Handlungen eine
Frist von 16 Monaten (Beanspruchung einer Prioritat, Verzicht auf Erfindernennung
etc.). Diese Fristen wurden so gewahlt, dass die zugehérigen Handlungen fiir die ord-
nungsgemasse Publikation (die in der Regel nach 18 Monaten stattfindet) berticksich-
tigt werden kdnnen. Mit dem Antrag der Anmelderinnen und Anmelder auf vorzeitige

30 vgl. Botschaft vom 16. November 2022 zur Anderung des Patentgesetzes; BBI 2023 7, hier Erlauterungen
zu Art. 59 Abs. 5.
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Vero6ffentlichung beginnen unmittelbar die technischen Vorbereitungen fir die Publika-
tion der Offenlegungsschrift. Deshalb sind Anderungen nicht mehr méglich und die ent-
sprechenden Fristen missen vorzeitig enden. Absatz 2 zahlt diese Fristen auf.

Art. 99 Antrage wahrend der Vorbereitung der Veroffentlichung

Der neue Artikel 99 regelt Antrage, die wéahrend der technischen Vorbereitung fir die
Veroffentlichung der Anmeldung (Offenlegungsschrift) beim IGE eingehen. Er ist damit
die Parallelbestimmung zu Artikel 110, der Antrdge wéahrend der Vorbereitung der Pa-
tenterteilung regelt.

Absatz 1: Wahrend der technischen Vorbereitungen fur die Veroffentlichung der An-
meldung kénnen keine Anderungen bzw. Vormerkungen am und im Patentregister vor-
genommen werden. Absatz 1 hilt deshalb die Fiktion fest, dass Anderungsantrage erst
nach Vero6ffentlichung als gestellt bzw. eingereicht gelten.

Absatz 2: Der Rickzug der Anmeldung muss jederzeit moglich sein. Der vorliegende
Vorentwurf verzichtet deshalb bei Rickzigen auf eine Einreichefiktion gemass Ab-
satz 1. Wird der Ruckzug aber nach Ablauf von 17 Monaten eingereicht, kann das IGE
den Prozess fur die Vero6ffentlichung der Anmeldung nicht mehr stoppen. Gleichzeitig
kann das IGE wahrend dieser Phase auch keine Vormerkung im Patentregister vor-
nehmen. Absatz 2 halt deshalb fest, dass ein Rickzug in diesem Zeitraum die Verof-
fentlichung der Anmeldung nicht verhindert und erst im Anschluss daran im Patentre-
gister eingetragen wird. Wollen Anmelderinnen und Anmelder dies vermeiden, missen
sie den Ruckzug vor Ablauf von 17 Monaten beantragen.

Art. 100 Keine Vero6ffentlichung

Artikel 100 entspricht dem geltenden Artikel 60c. Ein wesentliches Ziel der Patentge-
setzrevision ist, die Rechtssicherheit und die Transparenz zu erh6hen. Artikel 60c PatV
zahlt diejenigen Falle auf, in denen das IGE Anmeldungen nicht veréffentlicht, darunter
internationale Anmeldungen (PCT-Anmeldungen, Art. 60c Bst. ¢ PatV) und Teilanmel-
dungen (Art. 60c Bst. e PatV). In der Praxis kann es damit zu sogenannten U-Boot-
Anmeldungen kommen: Dritte wissen jahrelang nichts von hangigen Anmeldungen und
erfahren erst mit der Patenterteilung davon (wenn sie mit einem erteilten Patent kon-
frontiert werden). Der vorliegende Vorentwurf behebt dieses Problem. Neu wird die An-
meldung nur noch in zwei (bereits heute geltenden) Fallen nicht verdffentlicht:

- Erstens, wenn die Anmelderinnen und Anmelder ihnre Anmeldung vor Ablauf von
17 Monaten zurtickziehen, oder wenn auf die Anmeldung endguiltig nicht einge-
treten oder sie endgultig abgewiesen wird.

- Zweitens, wenn vor dem Zeitpunkt der Verdffentlichung der Anmeldung bereits
die Patentschrift veroffentlicht (also das Patent erteilt) worden ist. Letzteres kann
eintreten, wenn die vorzeitige Sachprifung beantragt worden ist. Daraus ent-
steht fur Dritte jedoch kein Nachteil, weil nach Artikel 103 nur die vorzeitige voll-
standige Sachprifung beantragt werden kann (also die Prufung inkl. Neuheit
und erfinderischer Tatigkeit, vgl. Art. 58b Abs. 2 revPatG). Damit entfallt fir Dritte
das Bedurfnis, allenfalls einen Prifungsantrag zu stellen.

In den genannten Fallen veroéffentlicht das IGE auch den Recherchebericht nicht sepa-
rat (nach). Im Fall von Artikel 100 Buchstabe c ist er fur Dritte aber tGber die Aktenein-
sicht einsehbar.
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5. Kapitel: Sachprifung
1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

Art. 101 Prufungsgebuhr

Artikel 101 basiert auf Artikel 61a PatV und regelt mit der Prifungsgebihr den Beginn
der Sachprifung. In Absatz 1 wird der Zeitpunkt fur die Bezahlung der Prifungsgebuhr
an das neue, sechsmonatige Antragsfenster gemass Artikel 58b Absatz 3 revPatG an-
gepasst.

Absatz 2 regelt neu ausdricklich die Rechtsfolge der Nichtbezahlung, namlich die Ab-
weisung der Anmeldung durch das IGE. Die Frist zur Bezahlung der Priufungsgebihr
ist von der Weiterbehandlung ausgeschlossen (Art. 46a Abs. 4 Bst. e revPatG).

Die geltenden Absétze 2 und 3 enthalten eine Regelung zur Falligkeit und Bezahlung
der Anspruchsgebuhren und zu den Rechtsfolgen bei Nichtbezahlung. Infolge der Pa-
tentgesetzrevision werden Anspruchsgebihren fur urspringlich Gberzahlige Anspri-
che bereits zu Beginn des Verfahrens einverlangt, weil nur bezahlte Anspriiche auch
recherchiert werden. Mit Artikel 43 und 82 i. V. m. Artikel 76 enthalt der vorliegende
Vorentwurf deshalb eine Regelung, die sowohl fur urspringlich eingereichte als auch
nachtraglich aufgestellte Uberzahlige Patentanspriiche greift. Artikel 61a Absatze 2
und 3 PatV sind damit tberflissig.

Art. 102 Gebuhr fur vollstandige Sachprifung

Mit der Teilrevision des Patentgesetzes besteht neu die Mdglichkeit, Patentanmeldun-
gen vollstandig, das heisst, auch auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit prifen zu las-
sen. Auch Dritte kbnnen diese vollstandige Sachprtfung verlangen (Art. 58b revPatG).
Der neue Artikel 102 regelt deshalb in Ergdnzung zur Prifungsgebihr in Artikel 101 die
Gebuhr fur die vollstdndige Sachprufung. Gemass Absatz 1 muss die Gebuhr ebenfalls
innerhalb des Antragsfensters nach Artikel 58b Absatz 3 revPatG bezahlt werden.

Absatz 2 hélt den auch fur andere Antrage geltenden Grundsatz fest, dass der Antrag
erst mit Bezahlung als gestellt gilt. Die Frist zur Bezahlung der Gebuhr fur die vollstan-
dige Sachprifung ist von der Weiterbehandlung ausgeschlossen (Art. 46a Abs. 4
Bst. e revPatG).

Auch mit der Méglichkeit fur Dritte, die vollstandige Sachprifung eines Patents zu ver-
langen, gibt es keine Priifung gegen den Willen der Anmelderinnen.3! Wird die Pru-
fungsgebuhr durch die Anmelder nicht (inkl. Rickzug oder Abweisung der Anmeldung
vor Bezahlung der Priifungsgebiihr) oder nicht rechtzeitig bezahlt, erhalten sie und ins-
besondere Dritte, die den Prifungsantrag gestellt haben, die Gebuhr fir die vollstan-
dige Sachprufung zurick.

Art. 103 Vorgezogener Beginn der vollstandigen Sachprifung

Artikel 103 sieht den vorgezogenen Beginn der vollstandigen Sachprifung vor. Nach
Abschluss der Formalprifung und Erhalt des Rechercheberichts kénnen Anmelderin-
nen und Anmelder gemass Absatz 1 bis zur Verdffentlichung des Rechercheberichts
einen entsprechenden Antrag stellen. Nachdem der Recherchebericht veroffentlicht
worden ist, beginnt gemass Artikel 58b Absatz 3 revPatG das Zeitfenster fir die Pri-
fungsantrage, weshalb ein Antrag auf vorgezogenen Beginn der Sachpriufung ohnehin

31 Vgl. Botschaft vom 16. November 2022 zur Anderung des Patentgesetzes; BBI 2023 7, hier Erlauterungen
zu Art. 58b Abs. 2.
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Uberflussig wird. Stellen und bezahlen die Anmelderinnen und Anmelder namlich in-
nerhalb des Prifungsfensters sowohl den Antrag auf Sachprifung wie auch den zu-
satzlichen Antrag auf vollstandige Sachprifung, beginnt die vollstdndige Sachprifung
ebenfalls umgehend.

Artikel 103 ist, neben Artikel 32, der zweite Teil des neuen Beschleunigungssystems:
Gestutzt auf Artikel 32 konnen Anmelderinnen und Anmelder zwar die Beschleunigung
des gesamten Patenterteilungsverfahrens verlangen (vgl. dazu die Erlauterungen zu
Art. 32). Diese Beschleunigung darf aber nicht die Verkirzung der sechsmonatigen
Frist bewirken, die Dritten zur Stellung des Antrags auf vollstandige Sachprifung ein-
geraumt wird (Art. 58b Abs. 2 und 3 revPatG). Beantragen jedoch die Anmelderinnen
und Anmelder die vollstadndige Prifung, muss die Frist fur den Antrag Dritter nicht ab-
gewartet werden; das IGE kann umgehend mit der Sachprufung beginnen. Dritten ent-
gehen dadurch keine Rechte, weil die fragliche Anmeldung vollstandig gepruft wird und
der entsprechende Antrag von den Anmelderinnen und Anmeldern nicht zuriickgezo-
gen werden kann (Art. 58b Abs. 4 revPatG).

Absatz 2: Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die entsprechende Gebulhr bezahlt wor-
den ist. Um Anmelderinnen und Anmeldern die Stellung dieses Antrags zu erleichtern
und die administrativen Ablaufe des IGE zu vereinfachen, wird fur den Antrag eine
kombinierte Gebuhr eingefiihrt. Sie umfasst Anteile fur die Prifung an sich, den Zusatz
fur die vollstandige Sachprifung der Anmeldung sowie fiir den vorgezogenen Beginn
der vollstandigen Sachprifung.

Absatz 3: Mit dem Recherchebericht wird eine vorlaufige Stellungnahme erstellt, die
die massgeblichen Erkenntnisse aus der Recherche zusammenfasst und damit poten-
zielle Méangel der Anmeldung aufzeigt (Art. 94). Um die vorgezogene vollstéandige
Sachprifung so effizient wie moglich zu gestalten, missen Anmelderinnen und Anmel-
der zusammen mit dem Antrag auf vorgezogene Sachprifung auch die in der Stellung-
nahme aufgefihrten Mangel beheben bzw. sich mindestens dazu aussern. Kommen
sie dieser Pflicht nicht nach, beanstandet das IGE die Mangel nochmals formell und
setzt ihnen eine Frist zur Behebung. Werden die Mangel immer noch nicht behoben,
wiest das IGE die Anmeldung ab, so wie dies in der «<normalen» Sachprifung auch der
Fall ware.

Auch das EPA erstellt eine Stellungnahme zum Recherchebericht, gemeinsam als «er-
weiterter europaischer Recherchebericht» bezeichnet (vgl. Regel 62 AO EPU 2000).
Dieser gilt bei europaischen Patenten gleichzeitig als erste Beanstandung, das heisst,
die Anmelderinnen und Anmelder mussen die darin festgestellten Mangel noch vor Er-
halt des ersten Bescheids der Prufungsabteilung des EPA beseitigen (Regel 70a
Abs. 1 AO EPU 2000). Dieser Mechanismus beschleunigt die Patenterteilung.

Eine vollstandige Ubernahme der EPU 2000-Regelung ist fiir das Schweizer Recht je-
doch nicht opportun, weil zum Zeitpunkt der Erstellung der vorlaufigen Stellungnahme
noch nicht klar ist, ob die Anmeldung teil- oder vollgepruft wird. Deshalb ist fur die An-
melderinnen und Anmelder bis zur bzw. bei Aufnahme der Sachprufung unklar, welche
der in der Stellungnahme aufgefihrten Mangel dereinst behoben werden muissen.

Allerdings ist der EPA-Ansatz im Rahmen der «Vollprifung» und damit beim vorgezo-
genen Beginn der vollstdndigen Sachprtfung sinnvoll, weil Anmelderinnen und Anmel-
der mdglichst schon nach Erhalt des Rechercheberichts und der Stellungnahme behe-
ben sollen, was spater in der Sachprtfung wahrscheinlich ohnehin beanstandet werden
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wirde. Zudem wird dadurch das Verfahren beschleunigt, was im Interesse der Antrag-
stellerinnen und Antragssteller ist. Absatz 3 fuhrt deshalb eine Regel ein, wonach die
in der Stellungnahme erwahnten Méangel bis und mit Einreichung des Antrags auf vor-
gezogene Sachprifung behoben werden missen. Die Rechtsfolgen sind milder als die-
jenigen des EPU 2000: Werden die Mangel nicht behoben, beginnt die vorgezogene
vollstdndige Sachprifung trotzdem und das IGE erlasst eine Beanstandung, welche
auf die in der Stellungnahme ausgewiesenen Mangel hinweist und diese gegebenen-
falls im Rahmen der Sachprifung vervollstandigt. Werden die Méangel daraufhin immer
noch nicht behoben, weist das IGE die Anmeldung ab.

Absatz 4: Es kann sein, dass im Zeitpunkt eines Antrags auf vorgezogenen Beginn der
vollstandigen Sachprifung noch keine Offenlegungsschrift publiziert worden ist. Wie
auch bei der vorzeitigen Veroffentlichung (Art. 98) braucht es deshalb eine Regelung,
die das Ende fur verschiedene Fristen vorsieht, die bei unbeschleunigten Anmeldungen
noch laufen wirden. Sind Antrage betreffend die in Absatz 4 erwahnten Themen offen,
wird der Antrag auf vorgezogenen Beginn der vollstdndigen Sachprtfung erst nach de-
ren Erledigung (also z. B. nach Beantwortung allfalliger Beanstandungen) gutgeheis-
sen.

Absatz 5 entspricht Artikel 63 Absatz 3 PatV und bleibt inhaltlich unveréandert. Vor Ab-
lauf der Prioritatsfrist nach Artikel 17 PatG wird die Patentschrift nur auf Antrag der
Anmelderinnen und Anmelder verdffentlicht.

Art. 104 Anderung der technischen Unterlagen wahrend der Sachpriifung

Artikel 104 basiert auf Artikel 64 PatV. Die Absatze 1 und 2 regeln die Anderungsrechte
wahrend der Sachprifung und werden unverdndert Gbernommen.

Nach dem neuen Absatz 3 mussen Anmelderinnen und Anmelder fiir Anderungen eine
komplette Neufassung der technischen Unterlagen einreichen. Nach geltendem Recht
sind auch Anderungsanweisungen (im Sinn von «Auf Seite 4 ist Wort A durch Wort B
zu ersetzen.») zulassig. Das erschwert die Prifung der Anderungen, ist fehleranfallig
und macht es auch fir Dritte schwieriger, Anderungen nachzuvollziehen. Der vorlie-
gende Vorentwurf schafft hier Abhilfe.

Absatz 4 regelt den bereits heute geltenden Grundsatz, wonach die technischen Un-
terlagen nicht so gedndert werden durfen, dass der Gegenstand der geanderten An-
meldung Uber den Inhalt der urspringlich eingereichten Unterlagen hinausgeht (Art. 58
Abs. 2 revPatG). Neu ist, dass geédnderte Patentanspriiche sich nicht auf nicht recher-
chierte Gegenstande beziehen durfen (vgl. Regel 137 Absatz 5 AO EPU 2000). Eines
der erklarten Ziele der Patentgesetzrevision ist, die Rechtssicherheit und die Transpa-
renz zu erh6hen. Dritte, denen ein Patent entgegengehalten wird, sollen aufgrund des
fur jede Anmeldung zwingend zu erstellenden Berichts Gber den Stand der Technik
verlassliche Informationen dazu erhalten, ob die fragliche Erfindung neu ist und auf
einer erfinderischen Tatigkeit beruht. Das gilt unabhangig davon, ob die Anmeldung
teil- oder vollstandig gepruft worden ist.3? Diese Transparenz ist jedoch nur méglich,
wenn sich die Patentanspriiche auch nach einer allfalligen Anderung nur im Rahmen
dessen bewegen, was recherchiert und vom IGE im Bericht festgehalten worden ist.
Entsprechend gilt diese Vorgabe fir alle Patentanmeldungen, ungeachtet der Art der
beantragten Prifung.

32 Vgl. Botschaft vom 16. November 2022 zur Anderung des Patentgesetzes; BBl 2023 7, hier Ziff. 1.2.2.

41/78



Absatz 5 entspricht dem geltenden Artikel 64 Absatz 4 PatV, wird aber von den Pa-
tentanspriichen auf die gesamten technischen Unterlagen erweitert.

Die Abséatze 6 und 7 entsprechen Artikel 64 Absatze 5 und 6 PatV und bleiben inhaltlich
unverandert.

Artikel 64 Absatz 7 PatV wird gestrichen. Es handelt sich um eine historisch bedingte
Sonderregel, die mit dem heutigen Verfahren nicht mehr angezeigt ist.

Art. 105 Anmeldedatum der Teilanmeldung

Artikel 105 entspricht Artikel 65 PatV und bleibt inhaltlich unverandert. Absatz 2 wird
sprachlich prazisiert.

Art. 106 Klassierung

Artikel 106 basiert auf Artikel 66 PatV. Absatz 1 wird unveréndert tbernommen. In Ab-
satz 2 wird der Satzteil «Bis zur Erteilung des Patents» gestrichen. Damit kann das IGE
auch nach Erteilung des Patents die Klassierung anpassen. Die Griinde dafur kénnen
vielfaltig sein: Eine Umklassierung kann etwa nétig werden, weil sich der Umfang des
Patents infolge eines Teilverzichts (Art. 24 revPatG) oder einer teilweisen Abtretung
(Art. 30 revPatG) andert.

Schon heute nimmt das IGE die Klassierung nicht nur nach dem Strassburger Abkom-
men vom 24. Marz 197123 Uiber die internationale Klassifikation der Erfindungspatente
(International Patent Classification, IPC) vor, sondern auch nach der gemeinsamen Pa-
tentklassifikation (Cooperative Patent Classification, CPC)34, die als Erweiterung der
IPC vom EPA und dem Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten von Amerika
verwaltet wird. Weil die Klassierung nach CPC aber freiwillig und fur die Zusammenar-
beit mit dem EPA erfolgt, wird sie in Artikel 105 nicht als Pflicht aufgefihrt.

2. Abschnitt: Priafungsgegenstand und Verfahren

Art. 107 Prufungsgegenstand

Artikel 107 basiert auf Artikel 67 PatV. Er regelt den Prufungsgegenstand sowie das
Verfahren und bildet damit das Bindeglied zu den entsprechenden Artikeln im Patent-
gesetz (Art. 59 Abs. 1, 2 und 4 sowie Art. 59a revPatG) und zu den Detailvorschriften
zur Prufung in der Patentverordnung.

Artikel 59 revPatG unterscheidet zwischen Mangeln betreffend die Artikel 1, 1a, 1b
und 2 PatG (Abs. 1) und betreffend die Ubrigen Vorschriften des Gesetzes und der
Verordnung (Abs. 2). Im ersten Fall konnen Anmelderinnen und Anmelder Stellung
nehmen, im zweiten Fall erhalten sie eine Frist zur Behebung der Méangel. Die histo-
risch gewachsene Idee dahinter ist, dass Mangel betreffend die Artikel 1, 1la, 1b
und 2 PatG in der Regel nicht behoben werden kénnen, ohne die urspriingliche Offen-
barung der Anmeldung zu verletzen, und damit gemass Artikel 58 Absatz 2 revPatG
zur Abweisung der Anmeldung fihren.

Artikel 67 PatV ist ebenfalls zweigeteilt: Er verweist in Absatz 1 auf Artikel 59 Ab-
satz 1 PatG und damit indirekt auf Artikel 1, 1a, 1b und 2 PatG. In Absatz 2 zahlt er

33 SR 0.232.143.1
34 Kann abgerufen werden unter: https://www.cooperativepatentclassification.org/home (Stand: 18.12.2024).
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verschiedene Artikel des Patentgesetzes auf, die im Rahmen der Sachpriufung vom
IGE geprift werden missen. Diese Zweiteilung funktioniert in der Praxis allerdings nur
bedingt: Es gibt auch im Rahmen der Artikel 1, 1a, 1b und 2 PatG Falle, in denen Man-
gel geheilt werden kdnnen (etwa im Bereich der Technizitat). Umgekehrt ist die Auf-
zahlung in Absatz 2 nicht abschliessend. Wenn die Anmelderinnen und Anmelder An-
derungen vornehmen und hierflr ge&nderte technische Unterlagen einreichen, missen
diese, genau wie die urspriinglich eingereichten technischen Unterlagen, auf die Ein-
haltung der Formvorschriften gepruft werden. Auch im Rahmen der Sachprifung kann
also wiederum eine (begrenzte) Formalprifung der neuen Unterlagen stattfinden und
diese kann zu Beanstandungen fuihren. Artikel 67 PatV wird deshalb grundlegend tber-
arbeitet. Die in Artikel 107 vorgeschlagene Losung orientiert sich am EPU 2000, na-
mentlich an Artikel 94 Absatz 3 EPU 2000 und Regel 71 AO EPU 2000.

Absatz 1 halt neu fest, dass das IGE die Anmeldung auf die Einhaltung der Vorschriften
des Patentgesetzes und der Patentverordnung pruft. Gegenlber der heutigen Praxis
andert sich dadurch nichts: Im Rahmen der Sachprifung wird geprift, ob eine paten-
tierbare Erfindung vorliegt und ob ein Patentierungsausschluss (Art. 1, la, 1b
und 2 PatG) greift, ob die Patentanspriiche den Vorschriften entsprechen (Art. 49a, 50,
50a, 51, 52, 55 und 57 revPatG) und ob allenfalls in der Sachprifung eingereichte ge-
anderte technische Unterlagen die an sie gestellten Formvorschriften (Art. 35-45) er-
fullen.

Absatz 2 schrankt Absatz 1 insofern ein, als dass Neuheit und erfinderische Tatigkeit
(die ebenfalls in Artikel 1 PatG aufgefiihrt sind) vom IGE in der Sachprifung nur geprift
werden, wenn ein entsprechender Antrag auf vollstandige Sachprifung gestellt worden
ist. Damit wird die in den Artikeln 58b und 59 revPatG verankerte «freiwillige Vollpri-
fung» in der Patentverordnung umgesetzt.

Der neue Absatz 3 konsolidiert die Rechtsfolgen. Das IGE beanstandet Mangel und
setzt den Anmelderinnen und Anmeldern Frist zu deren Behebung. Damit wird ihnen
auch das rechtliche Gehér gewahrt. Werden die Mangel nicht behoben (oder kénnen
sie wie erwadhnt nicht behoben werden), weist das IGE die Anmeldung ab.

Art. 108 Auskinfte Uber den Stand der Technik

Artikel 108 ist das Pendant zu Artikel 90 Absatz 3, der die Mitwirkung der Anmelderin-
nen und Anmelder bei der Erstellung des Berichts Uber den Stand der Technik regelt.
Er orientiert sich an der Regelung fir europaische Patente (Art. 124 EPU 2000 und
Regel 141 AO EPU 2000). Artikel 108 ist aber auch eine Prazisierung der allgemeinen
Mitwirkungspflicht in Artikel 13 VwVG, wonach die Parteien bei der Ermittlung des
Sachverhalts mitwirken missen.

Absatz 1: Unabhangig davon, ob eine Prioritat beansprucht wird, kann es vorkommen,
dass den Anmelderinnen und Anmeldern amtliche Informationen (wie z. B. amtliche
Rechercheberichte oder Beanstandungen anderer Amter) aus anderen Patentanmel-
dungen vorliegen, welche fir die Beurteilung der beim IGE eingereichten Anmeldung
relevant sind. Wo das IGE dies aufgrund der Umstande vermutet, kann es diese Infor-
mationen einfordern. Es setzt den Anmelderinnen und Anmeldern hierfiir eine ange-
messene Frist.

Absatz 2: Kommt der Anmelder seiner Mitwirkungspflicht nicht nach, weist das IGE die
Anmeldung ab.
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Art. 109 Prufungsabschluss

Artikel 109 basiert auf Artikel 69 PatV. Letzterer stammt aus einer (nichtdigitalisierten)
Zeit, in der das IGE den Anmelderinnen vor der Patenterteilung allfallige Anderungen
in Form von «Rotkorrekturen», also auf den Unterlagen eingezeichneten Anderungen,
vorgelegt hat. Seit einiger Zeit erhalten die Anmelder jedoch eine vollstdndige Fassung
der zur Erteilung des Patents vorgesehenen technischen Unterlagen (im Sinn eines
«Gut zum Druck»-Exemplars). Die vorgenommene Anderung in Absatz 1 reflektiert
dies. Sie erhoht die Rechtssicherheit, weil die Anmelderinnen auf einen Blick sehen,
was als Patent erteilt wird. Die Bestimmung ist das Gegenstiick dazu, dass die Anmel-
der bei der Anderung ihrer technischen Unterlagen eine Neufassung anstelle von blos-
sen Anderungsanweisungen einreichen miissen (vgl. z. B. Art. 84 Abs. 2).

Weil die Anmelderinnen und Anmelder ein «Gut zum Druck»-Exemplar erhalten, kann
Absatz 2 vereinfacht werden: Aussern sie sich bis zum angekindigten Datum nicht
dazu, wird ihre Zustimmung vermutet und das Patent so erteilt.

Art. 110 Sperrfrist

Artikel 110 basiert auf Artikel 72 PatV. Er ist die Parallelbestimmung zu Artikel 99 fur
Antrage, die wahrend den Vorbereitungen fur die Erteilung des Patents beim IGE ein-
gehen.

Wahrend den technischen Vorbereitungen fir die Erteilung des Patents kdnnen keine
Anderungen bzw. Vormerkungen am und im Register vorgenommen werden. Absatz 1
halt deshalb die Fiktion fest, dass Anderungsantrage erst nach Erteilung als gestellt
bzw. eingereicht gelten.

Der Ruckzug der Anmeldung ist zwar jederzeit moglich, er kann aber, wenn er zu spat
erklart wird, aufgrund der gemachten Ausfihrungen die Patenterteilung nicht mehr
stoppen. Absatz 2 halt dies ausdriicklich fest.

Art. 111 Patenturkunde

Artikel 64 PatG regelt den Inhalt der Patenturkunde. Er wird mit der Teilrevision des
Patentgesetzes gestrichen; sein Inhalt wird in Artikel 111 Uberfiihrt.3> Dieser orientiert
sich an den entsprechenden Bestimmungen fir Marken (Art. 19 Abs. 2 MSchV) und
Designs (Art. 18 Abs. 2 DesV), unter Berucksichtigung der Eigenheiten von Patenten
(Vorliegen von technischen Unterlagen).

3. Titel: Anderungen im Bestand und im Recht
1. Kapitel: Teilverzicht

Allgemeine Erlauterungen

Aufgrund der Neustrukturierung der Patentverordnung finden sich die Bestimmungen
des bisherigen 4. Titels zu den Anderungen jetzt im 2. Teil 3. Titel. Die Artikel 112-116
des vorliegenden Vorentwurfs basieren auf den Artikel 96—103 der geltenden PatV. Die

35 Vgl. Botschaft vom 16. November 2022 zur Anderung des Patentgesetzes; BBI 2023 7, hier Erlauterungen
zu Art. 64. 44178



neue Struktur und die konkreten Anpassungen in den einzelnen Artikeln werden nach-
folgend erlautert.

Art. 112 Form und Gebluhr

Weil der Teilverzicht neu im 1. Kapitel des 3. Titels geregelt ist, braucht es die Erwah-
nung des Teilverzichts in der Sachuberschrift nicht mehr. Die Sachuberschrift wird aber
um die «Gebuhr» erganzt, um klarzustellen, dass ein Teilverzicht gemass Absatz 3
abhangig von der Bezahlung einer Gebhr ist.

Der geltende Artikel 98a regelt, in welchen Konstellationen kein Teilverzicht eingereicht
werden kann. Inhaltlich entspricht er weitgehend Artikel 127 PatG, der diesen Sachver-
halt fir européaische Patente regelt. Eine explizite Regelung fur Schweizer Patente war
notwendig, weil es auch fir diese theoretisch moglich war, dass sie von einem Teilver-
zicht ausgeschlossen waren. Mit dem durch die Patentgesetzrevision wegfallenden
Einspruchsverfahren wird nun aber auch Artikel 98a PatV hinfallig und deshalb aufge-
hoben; die dort aufgezahlten Konstellationen kénnen nur noch bei europaischen Pa-
tenten vorkommen und diese sind abschliessend in Artikel 127 PatG geregelt. Demge-
genuber kann ein Teilverzicht wahrend einer hangigen Beschwerde im Sinne von Arti-
kel 59c revPatG erklart werden, andernfalls wéren die Inhaberinnen und Inhaber durch
eine Drittbeschwerde potenziell daran gehindert, den Umfang ihres Patents einzu-
schranken. Insofern tragen die Inhaberinnen und Inhaber die prozessualen Konse-
quenzen, wenn sie einer friher eingereichten Drittbeschwerde durch nachfolgenden
Teilverzicht die Grundlage entziehen.

Die Bedingungslosigkeit eines teilweisen Verzichts auf das Patent bleibt unverandert
bestehen. Bei einem Teilverzicht ist geméass Absatz 2 eine Neufassung der techni-
schen Unterlagen einzureichen. Dies entspricht dem Grundsatz, der auch fir die An-
derung der technischen Unterlagen wahrend der Patenterteilung eingefuhrt wird (vgl.
Z. B. Art. 84 Abs. 2), und erhoht die Rechtssicherheit und vermeidet Missverstandnisse.
Diese Unterlagen mussen, wie die ursprtinglich eingereichten technischen Unterlagen,
den Formvorschriften im 2. Teil 1. Titel gentigen. Zudem darf durch sie keine Unklarheit
Uber die rechtliche Tragweite der Patentanspriiche entstehen (Art. 113 Abs. 2).

Absatz 3 stellt klar, dass fur den Antrag auf Teilverzicht eine Gebuhr entrichtet werden
muss und der Antrag erst als gestellt gilt, wenn die Gebihr rechtzeitig bezahlt worden
ist.

Art. 113 Inhalt und Prifung

Artikel 113 entspricht dem geltenden Artikel 97 und regelt den zulassigen Inhalt des
Teilverzichts sowie die Prifung des Antrags durch das IGE. Wahrend die Priifungsbe-
fugnis des IGE, ob tatsachlich eine Beschrankung des sachlichen Geltungsbereichs
vorliegt, bis anhin aus dem Begriff «Teilverzicht» abgeleitet wurde, wird dies nun in
Absatz 1 unmissverstandlich festgehalten (was auch Artikel 24 Absatz 1 revPatG ent-
spricht). Damit wird die Frage geklart, ob blosse Klarstellungen oder Anderungen, die
dem Schutz eines anderen Gegenstands («Aliud») dienen, als Teilverzicht gelten und
entsprechend vom IGE angenommen werden. Dies ist nicht der Fall. Die Regelung ist
Artikel 123 Absatz 3 EPU 2000 nachempfunden. Dass die Grundlage der Priifung des
Teilverzichts das Patent in seiner geltenden Fassung ist, entspricht Regel 90 AO EPU
2000.
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Absatz 2 basiert auf Artikel 97 Absatz 1 PatV. Durch den Teilverzicht darf keine Un-
klarheit Uber die rechtliche Tragweite der Patentanspriiche entstehen. Die Aufzahlung
wird um Artikel 1b PatG erganzt. Diese Erweiterung wurde bei der Einfihrung des Ar-
tikels ins Patentgesetz im Jahr 2007 versaumt und wird im Rahmen der vorliegenden
Revision nachgeholt. Zudem wird der Verweis auf Artikel 52 PatG insofern einge-
schrankt, als dass nun lediglich auf dessen Absatz 1 verwiesen wird, weil die nachtrag-
liche Uneinheitlichkeit mit der Aufhebung von Artikel 25 PatG neu zulassig ist. Nichts-
destotrotz muss jeder unabhangige Anspruch zwingend eine Erfindung beinhalten.

Die im geltenden Absatz 2 geregelte Besonderheit, wonach der Teilverzicht mit einer
Erklarung betreffend Beschreibung, Zeichnungen und Zusammenfassung versehen
werden muss, wird, in Harmonisierung mit dem EPU 2000 und wie von den Anmelde-
rinnen und Anmeldern und in der Lehre verschiedentlich gefordert®®, vollstandig gestri-
chen. Das &ndert in der Konsequenz aber nichts daran, dass in Anwendung von Artikel
24 Absatz 1 Buchstabe ¢ revPatG und analog Artikel 123 Absatz 2 EPU 2000 die Neu-
fassung der technischen Unterlagen gemass Absatz 3 nicht Gber den urspriinglichen
Offenbarungsgehalt des Patents hinausgehen darf. Die bei einem Teilverzicht einzu-
reichenden technischen Unterlagen missen den allgemeinen Formvorschriften an die
technischen Unterlagen entsprechen.

Absatz 4 regelt, wie Artikel 97 Absatz 3 PatV, das Vorgehen bei Mangeln und die
Rechtsfolgen bei deren Nichtbehebung. Neben redaktionellen Anpassungen wird neu
explizit festgehalten, dass das IGE den Antrag auf Teilverzicht bei nicht fristgerechter
Behebung der Mangel abweist. Dies entspricht der heutigen Praxis und den allgemei-
nen Regeln des VwWVG. Wie heute schon kann das IGE bei Bedarf vor der Abweisung
weitere Beanstandungen erlassen.

Art. 114 Eintragung und Veroffentlichung

Die in Artikel 98 PatV geregelte Eintragung und Veroffentlichung eines Teilverzichts
findet sich neu in Artikel 114. Weil Artikel 64 PatG aufgehoben wird, werden die Anfor-
derungen an die Patenturkunde in die Verordnung tberfuhrt und in Artikel 111 geregelt.

Da gemass Artikel 112 Absatz 2 neu eine bereinigte Fassung der technischen Unter-
lagen eingereicht werden muss, veréffentlicht das IGE auch eine neue Patentschrift
und bestatigt den Inhaberinnen und Inhabern den Teilverzicht. Durch die neue Patent-
schrift wird die Nachvollziehbarkeit des Teilverzichts fur Dritte erheblich erleichtert. Zu-
dem werden die Rechtssicherheit und die Transparenz gefordert.

2. Kapitel: Beschrankung durch den Richter

Art. 115 Teilweise Gutheissung einer Abtretungsklage

Artikel 115 Ubernimmt die Regelung des geltenden Artikel 103 und kombiniert diese mit
den Bestimmungen der geltenden Artikel 100-102. Letztere werden aufgehoben, so-
weit sie nicht in Artikel 115 integriert werden.

Wie bei Teilanmeldungen (Art. 57 revPatG) miussen die unterlegenen Anmelderinnen
und Anmelder bei der Errichtung neuer Patente infolge teilweiser Gutheissung einer
Abtretungsklage, wollen sie fiir die ihnen verbleibenden Anspriiche ein neues Patent

36 \Vgl. Bremi, Tobias (2019), in: Schweizer, Mark / Zech, Herbert (Hrsg.): Patentgesetz, Bundesgesetz tiber
die Erfindungspatente vom 25. Juni 1954 (PatG). Bern: Stampfli Verlag, Art. 30 N 11.
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errichten, einen vollstdndigen Satz der technischen Unterlagen einreichen. Zudem wird
mit dem Verweis auf Artikel 57 PatG sichergestellt, dass die neu zu errichtenden An-
meldungen gemass Absatz 1 und Patente gemass Absatz 2 nicht Gber den Inhalt der
abgetretenen (also der urspriinglichen) Anmeldungen oder Patente hinausgehen. Als
Folge wird Artikel 100 PatV aufgehoben. Explizit geregelt wird zudem, dass die neu zu
errichtenden Anmeldungen und Patente das Anmeldedatum der abgetretenen Anmel-
dung oder des urspriinglichen Patents erhalten.

Absatz 3 entspricht inhaltlich Artikel 101 PatV. Er wird sprachlich angepasst, um noch
deutlicher festzuhalten, dass nicht nur erteilte Patente, sondern auch Anmeldungen
betroffen sein kdnnen.

Absatz 4 basiert auf dem geltenden Artikel 103 Absatz 3. Die Fristansetzung erfolgt
bereits heute faktisch erst nach Eintragung des Teilverzichts und nicht bereits mit Ein-
gang des Abtretungsurteils. Die praktischen Konsequenzen dieser Klarstellung sind
gering; die Anmelderinnen und Anmelder erhalten dadurch unter Umstanden eine um
ein paar Tage langere Frist.

Art. 116 Eintragung und Vero6ffentlichung der Beschrankung

Dieser Artikel regelt, dass die Bestimmungen zur Eintragung und Verdffentlichung ge-
mass Artikel 114 sinngemass fur die Beschrankung durch den Richter gelten. Er ent-
spricht Artikel 99 PatV.

4. Titel: Aktenheft

Im Sinn einer Neustrukturierung werden die Bestimmungen zum Aktenheft, zum Pa-
tentregister und zu den Vero6ffentlichungen des IGE je unter einem eigenen Titel auf-
gefuhrt. Die Bestimmungen zu den Vermerken im Aktenheft sind nach geltendem
Recht im Abschnitt «Anderungen im Recht auf das Patent und am Patent» aufgefihrt,
werden im Rahmen der vorliegenden Revision aus Griinden der inhaltlichen Zugeho-
rigkeit zum Aktenheft in den 4. Titel Uberflihrt.

Art. 117 Inhalt

Die Terminologie in Absatz 1 der geltenden Fassung von Artikel 89 PatV wird ange-
passt; «Prufungsverfahren» wird durch «Erteilungsverfahren» ersetzt. Das Erteilungs-
verfahren vor dem IGE umfasst das gesamte Verfahren ab Eingangs- und Formalpri-
fung bis hin zur Erteilungsverfigung oder Zurtickweisung der Anmeldung.

Absatz 2 kodifiziert die langjahrige Praxis des IGE. Die Bestimmung dient der Klarstel-
lung, dass im Rahmen eines Rechtsmittelverfahrens vom IGE und vom Beschwerde-
fuhrer eingereichte Rechtsschriften Teil der Verfahrensakten der Rechtsmittelinstanz
sind. Das Aktenheft enthalt keinen die Anmeldung oder das Patent betreffenden Schrif-
tenwechsel in Rechtsmittelverfahren. Die Einsicht in die Akten des Rechtsmittelverfah-
rens ist durch Ubergeordnetes Recht geregelt und soll nicht durch Akteneinsicht beim
IGE umgangen werden kdnnen.

Bei immaterialguterrechtlichen Schutzrechten beginnt das (Prufungs-)Verfahren ent-
sprechend den allgemeinen verwaltungsrechtlichen Regeln mit Einreichung der Anmel-
dung und endet — wird die Anmeldung nicht zuriickgezogen — mit der Schlussverfu-
gung, mit der entweder das Schutzrecht gewahrt oder das Gesuch zuriickgewiesen
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wird. Mit dieser Verfigung ist das Prufungsverfahren vor dem IGE abgeschlossen
(Art. 59a revPatG). Da die Rechtsschriften in einem allfalligen Beschwerdeverfahren
offenkundig nach diesem Zeitpunkt entstehen, sind die Rechtsschriften des IGE und
der beschwerdeftihrenden Partei Teil der Verfahrensakten des jeweiligen Gerichts und
missten dort eingesehen werden. Ausnahmen bilden einzig die Eingangsanzeige der
Beschwerde beim Gericht sowie, soweit massgeblich, die Endentscheide der Gerichte,
weil diese Auswirkungen auf den Ausgang des Verfahrens bzw. die Registerflihrung
des IGE haben. Die Urteile der Rechtsmittelinstanzen werden deshalb weiterhin im Ak-
tenheft abgelegt.

Absatz 3 entspricht inhaltlich Artikel 89 Absatz 2 PatV. Sprachlich wird er, im Sinn einer
Harmonisierung der immaterialguterrechtlichen Bestimmungen, an Artikel 36 Ab-
satz 3 MSchV angepasst. Wie bereits heute gilt, dass das IGE den Antrag prift und
Uber die Aussonderung entscheidet.

Art. 118 Akteneinsicht

Die in Artikel 90 PatV geregelte Akteneinsicht findet sich infolge der Neustrukturierung
der Patentverordnung in Artikel 118. Das Recht zur Einsicht in das Aktenheft einer Pa-
tentanmeldung vor der Veroffentlichung resp. vor der Eintragung im Register ist be-
schréankt auf die Anmelderin, deren Vertreter sowie Personen, die entweder nachwei-
sen kdnnen, dass ihnen von der Anmelderin eine Patentverletzung vorgeworfen wird,
oder dass sie vom Anmelder ausdricklich zur Einsichtnahme ermachtigt worden sind
(Abs. 1). Diese Personen durfen auch in eine Anmeldung Einsicht nehmen, auf die
nicht eingetreten worden ist oder die abgewiesen oder zuriickgezogen worden ist
(Abs. 2).

Die Mdglichkeit, dass das IGE dem EPA im Fall einer Beanspruchung einer Schweizer
Prioritat eine Kopie des Berichts Uber den Stand der Technik auf Antrag hin zur Verfu-
gung stellt, bleibt in Absatz 3 inhaltlich unverandert bestehen. Die sprachliche Ande-
rung hat keine materielle Anderung zur Folge.

Das Wort «jedermann» in Absatz 4 wird im Sinn einer Harmonisierung der immaterial-
glterrechtlichen Bestimmungen durch «jede Person» ersetzt (vgl. Art. 37
Abs. 3 MSchV). Zudem wird «Einsichthnahme» geandert in «Einsicht», analog Arti-
kel 161.

Der neue Absatz 5 stitzt sich auf Artikel 128 Absatz 3 EPU 2000. Bei der Veroffentli-
chung einer Teilanmeldung oder eines neu errichteten Patents (oder einer entspre-
chenden Anmeldung) kann jede Person Einsicht in die Akten der friheren Anmeldung
auch vor deren Verdoffentlichung und selbst ohne Zustimmung der Anmelderinnen und
Anmelder erhalten. Nur durch die Mdglichkeit der Akteneinsicht in eine Stammanmel-
dung kdnnen Dritte die Rechtmassigkeit einer entsprechenden Teilanmeldung oder ei-
nes neu errichteten Patents Uberprifen. Betreffend internationale Patentanmeldungen
wird in Absatz 6 klargestellt, dass erst die Einleitung der nationalen Phase in der
Schweiz und die Verdffentlichung der Patentanmeldung durch das IGE Dritten ein Ak-
teneinsichtsrecht gewahrt.

Wie bisher entscheidet das IGE uber die Einsicht von ausgesonderten Beweisurkunden
nach Artikel 117 Absatz 3. Mit der vorgeschlagenen Anderung in Absatz 7 erfolgt einzig
eine Anpassung an die analoge Bestimmung in Artikel 37 Absatz 4 MSchV. Ebenfalls
wie bis anhin kann das Eidgendssische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) das IGE
ermachtigen, anderen Dienststellen der Bundesverwaltung die Einsichtnahme auch in
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ausgesonderte Akten des Aktenhefts zu gestatten (Abs. 8). Die entsprechende Dienst-
stelle muss im Antrag an das EJPD ein 6ffentliches Interesse glaubhaft machen.

Infolge der vom IGE angestrebten Digitalisierung erfolgt die Aktenflihrung schon heute
wenn immer moglich digital. Diese Entwicklung ist auch bei der Akteneinsicht zu be-
rucksichtigen, weshalb Absatz 9 entsprechend angepasst wird. Die Einsichtnahme in
das Aktenheft soll zukinftig nicht nur durch die Abgabe von Kopien, sondern auch in
digitaler Form gewahrt werden kdnnen. Durch die nun gewahlte offene Formulierung,
dass das IGE Akteneinsicht in geeigneter Weise gewahrt, wird diesem Bediirfnis Rech-
nung getragen und die Freiheit fur kiinftige Digitalisierungsschritte geschaffen.

Art. 119 Vermerk im Aktenheft

Artikel 119 basiert auf Artikel 104 PatV. Mit dem Einfligen von «insbesondere» im Ein-
leitungssatz von Absatz 1 wird deutlich gemacht, dass es sich um eine nicht abschlies-
sende Liste handelt. Entsprechend kann auf das bisher in der Aufzahlung vorhandene
Element «andere Anderungen» verzichtet werden. Entsprechend der aktuellen Geset-
zessprache des Bundes wird zudem neu pro Aufzahlungspunkt ein separater Buch-
stabe verwendet. In Absatz 1 Buchstabe a wird der Begriff «/Anderungen in der Person
des Anmelders» durch den weiteren Begriff «kAnderungen im Recht an der Anmeldung»
ersetzt. Inhaltlich &ndert sich damit nichts. Gemass geltender Praxis werden nicht nur
Anderungen in der Person der Anmelderinnen und Anmelder, sondern alle Anderungen
im Recht an der Anmeldung vermerkt.

Absatz 2 bleibt inhaltlich unverandert; einzig der Verweis wird aufgrund der Neugliede-
rung der Patentverordnung angepasst. Die Antrage werden wie bis anhin im Aktenheft
abgelegt und die Anderungen im Register vorgemerkt oder eingetragen.

Absatz 3 wird sprachlich umformuliert, bleibt inhaltlich aber unveréndert.

Art. 120 Aktenaufbewahrung

Artikel 120 basiert auf Artikel 92 PatV, der teilweise ibernommen wird. Durch die For-
mulierung «in geeigneter Weise» anstelle von «im Original oder in Kopie» in den Ab-
satzen 1 und 2 wird der fortschreitenden Digitalisierung Rechnung getragen. Schon
heute werden samtliche in Papierform eingereichten Akten beim IGE digitalisiert auf-
bewahrt, wodurch sich die Unterscheidung von Original und Kopie erubrigt. Dieser
Wandel auf elektronische Eingabe- und Aufbewahrungswege ist auch im internationa-
len Behdrdenverkehr (z. B. mit dem EPA oder der WIPO) bereits erfolgt.

Der neue Absatz 3 stellt sicher, dass bei Teilanmeldungen gemass Artikel 57 revPatG
eine Akteneinsicht in die Stammanmeldung mdglich bleibt. Absatz 4 statuiert das Glei-
che, wenn das entsprechende Patent als Grundlage fur ein ESZ dient (vgl. Art. 161
Abs. 4).

5. Titel: Patentregister

Art. 121 Register
Artikel 121 basiert auf Artikel 93. Die Sachiberschrift lautet neu «Register.
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Art. 122 Einsichtnahme und Registerausziige

Artikel 122 basiert auf dem bisherigen Artikel 95 PatV und bleibt abgesehen von
sprachlichen Anpassungen inhaltlich unverandert.

Art. 123 Inhalt

Die Patentverordnung unterscheidet neu zwischen dem Patentregister und dem Regis-
ter fur erganzende Schutzzertifikate. Dies entspricht der geltenden Praxis. Mit den An-
derungen an Artikel 123 werden weitere Angleichungen des Registerinhalts von Zerti-
fikaten und Patenten umgesetzt.

Gemass Absatz 1 Buchstabe c bildet der Titel der Erfindung einen Teil des Registerin-
halts. Wenn das Patent in Englisch veroffentlicht wird, die technischen Unterlagen also
nur in Englisch vorliegen, mussen der Titel des Patents und die Zusammenfassung der
technischen Unterlagen in eine schweizerische Amtssprache Ubersetzt werden (Art. 60
Abs. 4 revPatG). Die technischen Unterlagen miussen gemass Artikel 34 Buchstabe h
zusammen mit dem Antrag eingereicht werden. Diesfalls ist die Ubersetzte Fassung
des Titels Teil des Registerinhalts. Die Ubersetzte Zusammenfassung ist hingegen —
wie bei Patenten, die in einer schweizerischen Amtssprache abgefasst sind — nicht Teil
des Registers, sondern der Patentschrift.

Absatz 1 Buchstabe d (Angaben Uber die Inhaberinnen und Inhaber) entspricht inhalt-
lich Artikel 94 Absatz 1 Buchstabe i PatV. Auf «Wohnsitz oder Sitz» wird verzichtet, da
sowohl der Wohnsitz als auch der Sitz Teil der eingetragenen «Adresse» sind.

Bei den Angaben zu den Erfinderinnen und Erfindern geméass Absatz 1 Buchstabe e
(bisher Art. 94 Abs. 1 Bst. | PatV) wird aus Griinden der Bestimmbarkeit das Erfordernis
des Vornamens hinzugeflgt. Der «Wohnsitz» umfasst den angegebenen Wohnort so-
wie die dazugehdrige Postleitzahl, nicht aber die genaue Adresse mit Strasse und
Hausnummer.

Absatz 1 Buchstabe f zum «Anmeldedatum» und Absatz 1 Buchstabe h zum «Datum
der Patenterteilung» werden anders platziert, bleiben inhaltlich aber unverandert.

In Absatz 1 Buchstabe g wird der veraltete Begriff «Aktenzeichen der Anmeldung»,
durch «Anmeldenummer» ersetzt. Diese rein sprachliche Anpassung hat keine materi-
elle Anderung zur Folge und entspricht der geltenden Praxis.

Die nachfolgenden Buchstaben i bis n umfassen Angaben, die nur in bestimmten Kons-
tellationen vorliegen. Sie werden deshalb gruppiert und wo nétig mit dem Element «ge-
gebenenfalls» erganzt. Buchstabe i (der bisherige Art. 94 Abs. 1 Bst. k) zur Vertretung
wird angepasst. Mit dem Hinzufligen des Begriffs «Firma» wird klargestellt, dass auch
eine Gesellschaft Vertreterin einer Inhaberin oder eines Inhabers sein kann.

Buchstabe j wird sprachlich prazisiert; neben den Ausstellungsimmunitaten werden nur
beanspruchte Prioritdten und nicht auch weitere moégliche, die Prioritat betreffende An-
gaben im Patentregister aufgefuhrt.

Buchstabe k ist im Patentregister ersichtlich, wenn ein Antrag auf vollstdndige Sach-
prufung gutgeheissen wird. Dies bedingt, dass auch die Bezahlung der entsprechen-
den Gebuhr rechtzeitig erfolgt. Wenn mehrere Gesuche gestellt werden, wird nur das
erste angenommen, die anderen werden zurickgewiesen; allféllige in der Zwischenzeit
bezahlte Gebuhren werden zurtickerstattet.
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Buchstabe | betrifft die vor dem EPA gefiihrten Einspruchsverfahren und basiert auf
dem geltenden Artikel 94 Absatz 1 Buchstabe g. Die Einschrankung auf «hangige Ein-
spruchsverfahren» wird geléscht, weil die Informationen zu Einspruchsverfahren auch
nach deren Abschluss fir Dritte relevant sein konnen. Zudem wird damit die Transpa-
renz erhoht.

Wenn die Anmeldung aus der Teilung einer friheren Anmeldung hervorgegangen ist
(vgl. Art. 57 revPatG), dann enthalt das Patentregister gemass Buchstabe m auch die
Anmeldenummer der Stammanmeldung. Angaben zu Prioritaten der Teilanmeldungen
hingegen werden wie bisher im entsprechenden Registerfeld ausgewiesen, unabhan-
gig davon, ob diese von der Teilanmeldung oder von der Stammanmeldung stammen.

In Buchstabe n ist zudem neu explizit geregelt, dass Nummern von ESZ und veroffent-
lichten Gesuchen dazu, die sich auf das Grundpatent beziehen, im Register des Grund-
patents aufgefihrt werden. Gemass Artikel 127k Absatz 1 PatV sollen Eintragungen
betreffend das Zertifikat auf dem Registerblatt des Grundpatents vorgenommen wer-
den. Das IGE fuhrt aber bereits seit Jahren fur Patente und ESZ separate Register,
wobei Grundpatente und darauf basierende Zertifikate der besseren Auffindbarkeit hal-
ber verlinkt sind. Mit vorliegender Anderung wird diese Praxis entsprechend festge-
schrieben.

Absatz 2 Buchstaben a—d entsprechen Artikel 94 Absatz 1 Buchstaben m—p PatV. In
Buchstabe ¢ wird «Wohnsitz oder Sitz» durch «Adresse» ersetzt. Zudem wird die gel-
tende Praxis festgeschrieben, dass das Datum der Veréffentlichung dieser Anderungen
ebenfalls im Patentregister eingetragen wird.

Die Absatze 3 und 4 entsprechen inhaltlich Artikel 94 Absatz 2 bzw. Absatz 3 PatV. Es
werden lediglich redaktionelle Angleichungen an Artikel 163 Absatz 3 bzw. Artikel 186
Absatz 3 vorgenommen.

Art. 124 Vormerkung und Eintragung im Patentregister

Artikel 124 Absatz 1 basiert auf dem geltenden Artikel 105 Absatz 1. Mit dem Einfigen
von «insbesondere» im Einleitungssatz von Absatz 1 wird deutlich gemacht, dass es
sich um eine nicht abschliessende Liste handelt. Entsprechend kann auf das bisher in
der Aufzahlung vorhandene Element «andere Anderungen» verzichtet werden.

Der bereits in der geltenden PatV aufgehobene Buchstabe a wird gestrichen. Der bis-
herige Buchstabe b wird damit zu Buchstaben a. Die offene Formulierung umfasst in
langjahriger Praxis sowohl natirliche als auch juristische Personen, weshalb der bis-
herige Buchstabe ¢ (Firmenanderungen) uberflissig ist und gestrichen wird. Der bis-
herige Buchstabe d wird entsprechend der aktuellen Gesetzessprache des Bundes in
einzelne Buchstaben aufgeteilt, wobei das Element «andere Anderungen» aus den er-
wahnten Grinden gestrichen wird.

In Absatz 2 (bisher Art. 105 Abs. 2 PatV) wird das Kriterium der «schriftlichen Erkla-
rung» in Angleichung an andere Regeln der Patentverordnung (z. B. Art. 125) und an
andere immaterialguterrechtliche Erlasse (vgl. z. B. Art. 28 Abs. 1 MSchV) durch «aus-
driickliche Erklarung» ersetzt, was keine materiellen Anderungen zur Folge hat. Fir
den Verzicht auf ein Recht bedarf es immer einer unterzeichneten Erklarung der (bis-
herigen) Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber. Durch die Angleichung wird aber der
elektronische Verkehr erleichtert und zukunftige Digitalisierungsschritte werden ermog-
licht.
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Des Weiteren werden infolge der Neugliederung der Patentverordnung die Verweise
angepasst. Zudem werden aufgrund der zeitlichen Hierarchie des Patenterteilungsver-
fahrens die Begriffe «Patentinhaber» und «Anmelder» getauscht. Abgesehen von der
Ubertragung kann die Anmelderin oder der Inhaber samtliche Anderungen an der An-
meldung oder am Patent grundsatzlich selbst beantragen. Die diesbezlgliche Praxis
wird beibehalten. Bei Ubertragungen verlangt das IGE bei berechtigten Zweifeln an der
Rechtslage zusatzliche Urkunden ein.

Absatz 3 basiert auf Artikel 105 Absatz 1°s und wird dahingehend erganzt, dass auch
die Anmelderinnen und Anmelder die Eintragung einer Lizenz als Vormerkung bean-
tragen kdonnen. Dies entspricht der Praxis des IGE und steht im Einklang mit Artikel 34
Absatz 1 PatG. Lizenznehmerinnen und Lizenznehmer sind berechtigt, die Eintragung
einer Lizenz sowohl fir eine Patentanmeldung als auch fir ein eingetragenes Patent
zu beantragen.

Der geltende Absatz 3 wird infolge der Neustrukturierung des Artikels zu Absatz 4. Er
stellt klar, dass fir eine Anmeldung keine Lizenz eingetragen wird, die einer eingetra-
genen ausschliesslichen Lizenz entgegensteht. Dies entspricht der geltenden Praxis.
Antragsberechtigt sind im Anmeldestadium die Anmelderinnen und Anmelder.

Der geltende Absatz 4 wird infolge der Neustrukturierung des Artikels zu Absatz 5 und
bliebt inhaltlich unverandert.

Art. 125 Loschung von Drittrechten

Artikel 125 entspricht inhaltlich Artikel 106 PatV. In Angleichung an Artikel 126 wird
«gleichzeitig» durch «sobald» ersetzt. Zudem wird der Passus «ein anderes gleichwer-
tiges Dokument» zu «eine andere geniigende Beweisurkunde» (Harmonisierung).

Art. 126 Vertreteranderungen
Artikel 126 entspricht Artikel 107 PatV und bleibt inhaltlich unverandert.

Art. 127 Berichtigungen

Artikel 127 entspricht inhaltlich dem geltenden Artikel 107a. Da die Bestimmung unab-
hangig vom Stand des Schutzrechts ist, sich auf Vormerkungen und Eintragungen
gleichwohl bezieht und folglich neben den Inhaberinnen auch die Anmelder betrifft,
werden die Begriffe «Vormerkungen» und «Anmelder» erganzt.

6. Titel: Veroffentlichungen des IGE

Art. 128 Publikationsorgan

Artikel 128 entspricht dem geltenden Artikel 108. Die Kompetenz, das Publikationsor-
gan zu bestimmen, liegt nach wie vor beim IGE (Abs. 1). Es ver6ffentlicht die zu publi-
zierenden Daten elektronisch auf Swissreg®’, was einen raschen und gebihrenfreien
Zugriff auf die Publikationen des IGE ermdglicht.

87 Kann abgerufen werden unter: https://www.swissreg.ch/ (Stand: 21.3.2025). 52/78



Trotz fortschreitender Digitalisierung wird dem potenziellen Bedurfnis der Nutzerinnen
und Nutzer weiterhin Rechnung getragen, beim IGE Papierkopien der elektronisch ver-
offentlichten Daten beziehen zu kénnen (Abs. 2).

Art. 129 Patentschriften

Artikel 129 basiert auf Artikel 109 PatV. Grundséatzlich werden die Patentschriften am
Tag der Patenterteilung veroffentlicht. Da es in seltenen Féllen auch erst verzégert zu
einer Vero6ffentlichung kommen kann, wird die Bestimmung entsprechend angepasst.
Die Patentschrift wird neu «unverziglich» nach der Patenterteilung veroffentlicht; das
heisst, wenn immer mdglich (aber nicht zwingend) am Tag der Patenterteilung.

Die Patentschriften enthalten die Beschreibung, die Patentanspriiche, die Zusammen-
fassung und gegebenenfalls die Zeichnungen. Die Uber diese Aufzéhlung in Artikel 63
Absatz 2 revPatG hinausgehenden, in die Patentschrift aufzunehmenden Angaben
werden neu in der Patentverordnung geregelt (vgl. Art. 123). Dazu gehdren insbeson-
dere der Name und Vorname oder die Firma sowie die Adresse der Inhaberinnen, der
Name und Vorname sowie der Wohnsitz der Erfinder und der Titel der Erfindung.®®

7. Titel: Beschrankungen im Recht aus dem Patent
1. Kapitel: Landwirteprivileg

Art. 130
Artikel 130 entspricht dem geltenden Artikel 110 und bleibt inhaltlich unveréandert.

2. Kapitel: Zwangslizenzen fir die Ausfuhr pharmazeutischer Produkte

Art. 131 Inhalt der Klage

Artikel 131 entspricht Artikel 111 PatV und bleibt abgesehen von kleineren Sprachli-
chen Aktualisierungen inhaltlich unverandert. Als Folge der Neugliederung der Patent-
verordnung werden die Verweise in Absatz 4 Buchstaben c und d angepasst. Als Folge
der aktuellen der Gesetzestechnischen Richtlinien3® wird zudem eine Uberfllissige Ab-
klirzung gestrichen.

Art. 132 Massnahmen zur Unterscheidung der Produkte
Artikel 132 entspricht Artikel 111a PatV und bleibt inhaltlich unverandert.

Art. 133 Publikationspflicht der Lizenzinhaberin oder des Lizenzinhabers

Artikel 133 entspricht Artikel 111b PatV und bleibt inhaltlich unverandert. Die Anderung
im Einleitungssatz ist redaktioneller Natur: Der aus dem Englischen eingeflossene Be-
griff «Internetsite» wird durch den mittlerweile eingedeutschten Begriff «Internetseite»
ersetzt.

38 \/gl. Botschaft vom 16. November 2022 zur Anderung des Patentgesetzes; BBl 2023 7, hier 48.
39 Kénnen abgerufen werden unter: www.bk.admin.ch > Dokumentation > Rechtsetzungsbegleitung > Geset-
zestechnische Richtlinien GTR (Stand: 21.3.2025).
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Art. 134 Informations- und Notifikationspflicht des IGE

Artikel 134 entspricht dem geltenden Artikel 111c und bleibt inhaltlich unveréndert. Als
Folge der Neugliederung der Patentverordnung wird der Verweis in Absatz 1 Buch-
stabe f angepasst. In Absatz 2 wird der aus dem Englischen eingeflossene Begriff «In-
ternetsite» durch den mittlerweile eingedeutschten Begriff «Internetseite» ersetzt.
Diese Anderung ist redaktioneller Natur.

8. Titel: Europaische Patentanmeldungen und européische Patente

Art. 135 Geltungsbereich
Artikel 135 entspricht Artikel 114 PatV und bleibt inhaltlich unverandert.

Art. 136 Einreichung beim IGE

Artikel 136 entspricht Artikel 115 PatV und bleibt, abgesehen von redaktionellen Ande-
rungen, inhaltlich unverandert. Neu wird ausdricklich festgehalten, dass die in Ab-
satz 1 erwdhnten Teilanmeldungen selbstverstandlich nur europaische Teilanmeldun-
gen betreffen (vgl. Regel 36 Abs. 2 AO EPU 2000). In Absatz 3 wird «Europaisches
Patentamt» durch die Abklrzung «<EPA» ersetzt.

Art. 137 Schweizerisches Register flr europaische Patente und Aktenheft

Artikel 137 basiert auf Artikel 117 PatV. Er bezieht sich auf die Angaben zum européi-
schen Patent, die in das schweizerische Register eingetragen werden.

Der bisherige Absatz 1 Buchstabe ¢ wird in den Einleitungssatz integriert und damit
aus der Aufzahlung geldscht. Er regelt auch weiterhin, dass auch die fir Schweizer
Patente vorgesehenen Angaben eingetragen werden. Damit sind nur die Daten ge-
meint, die vorhanden und auf européaische Patente anwendbar sind (z. B. werden fur
europdaische Patente keine Angaben zum Prifungsantrag betreffend Voll-/Teilprifung
eingetragen).

Die bisherigen Abséatze 2 und 3 werden im neuen Absatz 2 kombiniert. Das IGE Uber-
nimmt fur européaische Patente grundsatzlich die Verfahrenssprache des EPA. Nicht
maoglich ist dies, wenn die Verfahrenssprache Englisch ist. Das schweizerische Regis-
ter fr européaische Patente wird in den gleichen Sprachen gefuhrt, wie dasjenige fur
Schweizer Patente.

Absatz 3 sieht vor, dass das IGE fir jedes européische Patent ein Aktenheft fuhrt. Es
versteht sich von selbst, dass diese Bestimmung nur flr européaische Patente gilt, die
fur die Schweiz wirksam sind. Der Vollstandigkeit halber wird dies jedoch ausdrtcklich
prazisiert. Darliber hinaus wird hinzugefiigt, dass Artikel 117 betreffend Inhalt des Ak-
tenhefts sinngemass gilt. Dieser Verweis dient der Harmonisierung der Aktenhefte von
schweizerischen und europaischen Patenten. Auch fiir européische Patente kann es
in der Schweiz Rechtsmittelverfahren geben (z. B. im Rahmen eines Teilverzichts). Die
Rechtsschriften in diesen Verfahren sind, wie bei Schweizer Patenten auch, nicht Teil
des Aktenhefts (vgl. dazu die Erlauterungen zu Art. 117 Abs. 2).
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Art. 138 Patentzeichen

Artikel 138 basiert auf dem geltenden Artikel 117a, wird jedoch insofern umformuliert,
als dass der Tatsache Rechnung getragen wird, dass die Patentnummer das Lander-
kurzel «EP» bereits umfasst, wodurch es nach dem geltenden Wortlaut aufgrund des
vorgeschriebenen Zusatzes «EP/CH» verdoppelt werden musste.

Zugleich hat die neue Regelung den Vorteil, dass das Patentzeichen bei européischen
Patenten mit Schutzwirkung fir die Schweiz mit der entsprechenden Nummer des Pa-
tentdokuments bei Teilverzichten tGbereinstimmt (z. B. CH/EP 1 234 567 H1).

Art. 139 Umwandlung

Artikel 139 entspricht Artikel 118 PatV. Die in Absatz 1 vorgesehene Frist zur Vornahme
der in den Buchstaben a—c genannten Handlungen wird von zwei auf drei Monate ver-
langert, um sie mit den anderen Fristen der Patentverordnung zu harmonisieren.

Das revPatG fuhrt die obligatorische Erstellung und die Verdoffentlichung eines Berichts
Uber den Stand der Technik ein (Art. 57a revPatG), woflr eine Recherchegebihr
(Art. 30 Abs. 2) bezahlt werden muss. Diese, sowie allfallige Anspruchsgeblhren
(Art. 43), mussen auch bei der Umwandlung einer europaischen Patentanmeldung in
eine schweizerische Anmeldung zusatzlich zur Anmeldegebihr entrichtet werden;
dementsprechend werden sie in Absatz 1 Buchstabe a hinzugefigt. Zudem wird als
Folge der Neugliederung der Patentverordnung der Verweis auf die Anmeldegebuhr
angepasst.

Bei Einreichung einer Teilanmeldung wird neu auf die Nachforderung der bereits falli-
gen Jahresgebuhren verzichtet (vgl. Art. 15 Abs. 3). Das Gleiche muss bei der Um-
wandlung einer europaischen Patentanmeldung in eine schweizerische Anmeldung
gelten. In Absatz 2 wird deshalb klargestellt, dass bei einer solchen Umwandlung nur
noch diejenigen Jahresgebiihren bezahlt werden missen, die nach Einreichung der
Umwandlung fallig werden.

Absatz 3 setzt Regel 156 Absatz 2 AO EPU 2000 um. Wird eine europaische Patent-
anmeldung in eine schweizerische Anmeldung umgewandelt, wird dies auf der Patent-
schrift unter Angabe der EP-Nummer vermerkt.

Art. 140 Jahresgebihren

Artikel 140 entspricht Artikel 118a PatV und bleibt, abgesehen von der Anpassung an
die neu eingeflhrte dritte Jahresgebuhr (vgl. Art. 14 Abs. 2), inhaltlich unverandert.

9. Titel: Internationale Patentanmeldungen
1. Kapitel: Geltungsbereich

Art. 141
Artikel 141 entspricht Artikel 119 PatV und bleibt inhaltlich unverandert.
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2. Kapitel: IGE als Anmeldeamt

Art. 142 Einreichung der internationalen Patentanmeldung

Artikel 142 entspricht Artikel 120 PatV und bleibt, abgesehen von zwei Anpassungen
terminologischer Natur, unverandert: «Anmeldung» bzw. «in deutscher oder franzdsi-
scher Sprache» wird ersetzt durch «Patentanmeldung» bzw. «auf Deutsch oder Fran-
zosisch».

Art. 143 Ubermittlungs- und Recherchegebiihr

Artikel 143 entspricht Artikel 121 PatV. Der Artikel bleibt inhaltlich unverandert, wird
aber sprachlich gestrafft und terminologisch modernisiert. Um zeitgemasse Vero6ffent-
lichungen vornehmen zu kdnnen, wird das Wort «Publikationsorgan» ersetz durch «in
geeigneter Weise».

Art. 144 Weitere Gebiihren

Artikel 144 entspricht dem geltenden Artikel 122 und bleibt inhaltlich unverandert. Der
Begriff «Entrichtung» wird in Harmonisierung mit den tbrigen Bestimmungen der Pa-
tentverordnung durch «Bezahlung» ersetzt.

Art. 145 Wiederherstellung des Prioritatsrechts
Artikel 145 entspricht Artikel 122b PatV und bleibt inhaltlich unverandert.

3. Kapitel: IGE als Bestimmungsamt

Art. 146 Vorlaufiger Schutz

Artikel 146 basiert auf Artikel 123 PatV. Mit der vorliegenden Revision werden interna-
tionale Anmeldungen beim Eintritt in die nationale Phase immer publiziert (vgl.
Art. 100). Gleichzeitig missen internationale Anmeldungen in Englisch neu nicht mehr
Ubersetzt werden. Damit bietet sich die Mdoglichkeit, die Regelung des vorlaufigen
Schutzes zum einen in der Umsetzung stark zu vereinfachen und zum anderen an die
parallelen Regeln fir Schweizer Anmeldungen (Art. 73 PatG) sowie fur europdaische
Anmeldungen (Art. 111 PatG) anzugleichen, da letztere bereits heute vollstandig in
Englisch veroffentlicht werden kénnen.

Falls die internationale Anmeldung in Englisch publiziert worden ist, kann Schadener-
satz neu rickwirkend auf diesen Publikationszeitpunkt gefordert werden. Wie von der
Patentgesetzrevision beabsichtigt, wird Englisch damit gleichbehandelt wie die schwei-
zerischen Amtssprachen. Liegt die Anmeldung weder in einer schweizerischen Amts-
sprache noch in Englisch vor, kann Schadenersatz erst verlangt werden, nachdem die
Beklagten Uber den Inhalt der Anmeldung in einer schweizerischen Amtssprache oder
Englisch informiert worden sind oder diese bereits vom IGE in einer solchen Sprache
publiziert worden ist.

Art. 147 Eintritt in die nationale Phase

Artikel 147 basiert auf dem geltenden Artikel 124, der den Eintritt von internationalen
Anmeldungen (PCT-Anmeldungen) in die nationale Phase regelt.

Die Aufzahlung in Absatz 1 wird angepasst und anhand der Rechtsfolgen gruppiert:
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— Buchstabe a (Erfindernennung) bleibt unverandert.

— Der neue Buchstabe b (Angabe der technischen Unterlagen) wird gestitzt auf
Artikel 22 PCT aufgenommen. Er entspricht der heutigen Praxis und ist notwen-
dig, damit fur das IGE eindeutig ist, welche Unterlagen der nationalen Phase
zugrunde gelegt werden mussen.

— Buchstabe ¢ wird um die Recherchegeblhr erweitert, weil auch fir internationale
Anmeldungen neben der Anmelde- neu auch die Recherchegebihr zu bezahlen
ist.

— Buchstabe d betreffend die Ubersetzungen wird erweitert, um — wie bei nationa-
len Anmeldungen auch — englischsprachige technische Unterlagen von der
Ubersetzungspflicht auszunehmen. Ubersetzt werden mussen nur noch der Titel
und die Zusammenfassung (Art. 60 Abs. 4 revPatG). Die englischsprachigen
technischen Unterlagen kbnnen beim Eintritt in die nationale Phase aber freiwil-
lig in eine schweizerische Amtssprache Ubersetzt werden (Art. 3 Abs. 4).

— Buchstabe e (Zustelldomizil) wird neu aufgenommen. Er ist bisher als separater
Absatz 3 mit eigener Rechtsfolge geregelt.

— Der bisherige Buchstabe b (Angabe genetischer Quellen) wird zu Buchstaben f,
da deren Fehlen fur den Eintritt in die nationale Phase (noch) keine Konsequen-
zen hat.

Abséatze 2 und 3: Mit der vorliegenden Revision wird die Weiterbehandlung von Fristen
im Rahmen des Eintritts in die nationale Phase explizit ausgeschlossen, analog der
Fristen fur Schweizer Patente im Rahmen deren Eingangs- und Formalprufung (Art. 11
Abs. 1 Bst. j). Damit dadurch fur internationale Anmelderinnen und Anmelder keine
Ubermassige Harte entsteht und Uberdies die Gleichbehandlung mit nationalen Anmel-
dungen sichergestellt ist, enthalt der vorliegende Vorentwurf eine anmelderfreundliche
Regelung: Grundsétzlich missen Anmelderinnen und Anmelder die Voraussetzungen
nach Absatz 1 innerhalb von 30 Monaten erflllt haben, ansonsten scheitert die Anmel-
dung. Vorher weiss das IGE nicht, welche der zahlreichen internationalen Anmeldun-
gen in der Schweiz in die nationale Phase tUbergehen werden. Es weiss dies aber,
wenn die Anmelderinnen und Anmelder die Voraussetzungen in Absatz 1 zumindest
teilweise erfillt haben (die Anmeldung aber noch Mangel aufweist). In diesen Fallen
beanstandet das IGE die Anmeldung deshalb analog der heutigen Praxis und gibt eine
Nachfrist von drei Monaten zur Behebung der Mangel.

Im Fall von Absatz 1 Buchstaben a—d gilt die Anmeldung mit Wirkung fur die Schweiz
als zuriickgezogen, wenn die Voraussetzungen nicht mindestens teilweise erfillt sind.
Andernfalls tritt das IGE, nachdem die Mangel nicht behoben worden sind, nicht auf die
Anmeldung ein. Bei Nichteinhaltung von Buchstabe e tritt das IGE nicht auf die Anmel-
dung ein (weil die Ruckzugsfiktion des PCT das Zustelldomizil nicht erfasst). Im Fall
von Buchstaben f hat das Fehlen keinen Einfluss auf den Eintritt in die nationale Phase,
wird aber spater im Rahmen der Sachprifung beanstandet.

Die geltenden Regeln zur Beanspruchung einer Prioritat (Art. 124 Abs. 4 und 5 PatV)
werden in einen separaten Artikel verschoben (Art. 148).

Art. 148 Prioritatsrecht

Artikel 148 basiert auf Artikel 124 Absétze 4 und 5 PatV. Die Erfordernisse, die mit dem
Prioritatsrecht einhergehen, erhalten einen eigenen Artikel. Eine Bestimmung zum bis-
her nur indirekt geregelten Erfordernis zur Einreichung eines Prioritatsbelegs findet sich
in Absatz 1. Absatz 2 stellt klar, dass — falls der Prioritdtsbeleg auch nicht innerhalb der
Nachfrist von drei Monaten eingereicht worden ist — das Prioritatsrecht verwirkt ist (ana-
log der Regeln zu schweizerischen Anmeldungen). Absatz 3 basiert auf Artikel 124
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Absatz 5 PatV. Anstelle des Verweises auf Artikel 53 Absatz 2 enthalt der Absatz aber
neu eine explizite Regelung zu Nachfrist und Rechtsfolge.

Zudem wird Artikel 148 mit dem geltenden, thematisch dazu passenden Artikel 125
Absatz 4 zur Regelung der Wiederherstellung des Prioritatsrechts kombiniert.

Art. 149 Anderung der technischen Unterlagen

Artikel 149 ist neu. Nach den Artikeln 28 und 41 PCT haben die Anmelderinnen und
Anmelder die Moglichkeit, die Anspriiche, die Beschreibung oder die Zeichnungen in-
nerhalb einer vorgegebenen Frist zu andern. Um eine zielfUhrende Recherche durch-
fuhren zu kénnen, sollen Anderungswiinsche an den technischen Unterlagen vorher,
das heisst, innerhalb von drei Monaten nach Einleitung der nationalen Phase, mitgeteilt
werden. Wie auch bei Anderungen an den technischen Unterlagen schweizerischer
Patentanmeldungen gilt: Die Unterlagen dirfen nicht so geandert werden, dass der
Gegenstand der gednderten Anmeldung tUber den Inhalt der urspriinglich eingereichten
technischen Unterlagen (das sind diejenigen Unterlagen, die den Anmeldetag der in-
ternationalen Patentanmeldung begriinden) hinausgeht (Abs. 1).

Absatz 2: Die allenfalls geanderten Unterlagen werden dem vom IGE fir jede interna-
tionale Patentanmeldung zu erstellenden erganzenden Bericht Uber den Stand der
Technik (Art. 139 Abs. 1 revPatG) zugrunde gelegt. Weil vom IGE eine ergénzende
Recherche durchgefiihrt wird, konnen sich die Anderungen der Anspriiche im Rahmen
von Artikel 149 auch auf (noch) nicht recherchierte Gegensténde beziehen (anders als
die Anderungen im Rahmen von Art. 104).

Art. 150 Anspruchsgebthren

Artikel 150 regelt die Anspruchsgebihren. Er ist neben Artikel 82 notwendig, weil letz-
terer auf die Formalprtfung von nationalen Patentanmeldungen zugeschnitten und da-
mit systematisch nicht auf die internationalen PCT-Anmeldungen anwendbar ist.

4. Kapitel: IGE als ausgewéhltes Amt

Art. 151 Ubersetzung der Anlagen zum internationalen vorlaufigen Prufungsbe-
richt

Artikel 151 entspricht Artikel 125a PatV und wird unveréndert Gbernommen.

Art. 152 Inhalt des Aktenhefts

Artikel 152 entspricht Artikel 125b PatV und bleibt inhaltlich unveréandert. Es wird einzig
klargestellt, dass auch allfallige Ubersetzungen gemass Artikel 151 ins Aktenheft auf-
genommen werden. Zudem wird als Folge der Neugliederung der Patentverordnung
der Verweis in Absatz 1 des bisherigen Artikels 125b PatV korrigiert.

Art. 153 Wiederherstellung des Prioritéatsrechts
Artikel 153 entspricht Artikel 125c PatV und wird unverandert ibernommen.
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3. Teil: Ergadnzende Schutzzertifikate
1. Titel: Ergdnzende Schutzzertifikate fur Arzneimittel
1. Kapitel: Geltungsbereich

Allgemeine Erlauterungen zur franzésischen Fassung

In der franzosischen Fassung des Vorentwurfs werden in den Bestimmungen betref-
fend Ergadnzende Schutzzertifikate verschiedene Begriffe harmonisiert und moderni-
siert. Die Einzelheiten werden in der franzésischen Fassung des erlauternden Berichts
naher ausgefuhrt.

Art. 154
Artikel 154 entspricht Artikel 127a PatV und bleibt inhaltlich unverandert.

Infolge der Teilrevision des Patentgesetzes werden dessen Struktur und Gliederung an
die aktuellen Vorgaben der Gesetzestechnischen Richtlinien*® angepasst. Das hat zur
Folge, dass der Verweis in Absatz 3 angepasst werden muss; dieser verweist neu auf
den 4. Titel statt auf den 7. Titel des Patentgesetzes.

2. Kapitel: Gesuch um Erteilung des Zertifikats

Art. 155 Inhalt des Gesuchs und Gebihr

Artikel 155 basiert auf Artikel 127b PatV, der den Inhalt des Gesuchs um Erteilung des
Zertifikats und des Gesuchs um Verlangerung der Schutzdauer des Zertifikats sowie
deren Gebuhren regelt. Um die beiden Instrumente klarer zu trennen, wird die Verlan-
gerung der Schutzdauer des Zertifikats in ein separates, namentlich in das 6. Kapitel
uberfuhrt. Dies entspricht im Ubrigen der Struktur des Patentgesetzes.

Inhalt und Gebuhr des Gesuchs um Erteilung des Zertifikats wird neu in Artikel 155
geregelt. Inhaltlich entspricht Absatz 1 dem geltenden Artikel 127b Absatz 1. Als «Ko-
pie» (vgl. Bst. b und c) akzeptiert das IGE wie heute schon nicht nur die eigentliche
Zulassungsverfigung von Swissmedic (Schweizerisches Heilmittelinstitut), sondern
zum Beispiel auch die im Swissmedic Journal*! publizierte Zulassung.

Absatz 2 wird sprachlich angepasst. Zudem wird die Anmeldegebihr nun expliziter er-
wahnt. Inhaltlich andert sich dadurch nichts, die Gebuhr ist bereits heute aufgrund von
Artikel 140h revPatG geschuldet.

Der Inhalt des Gesuchs um Verlangerung der Schutzdauer des Zertifikats und dessen
Gebuhr werden neu in Artikel 165 geregelt.

Art. 156 Inhalt des Antrags

Artikel 156 basiert auf Artikel 127c PatV, der den Inhalt des Antrags auf Erteilung des
Zertifikats und des Antrags auf Verlangerung der Schutzdauer des Zertifikats regelt.
Um die beiden Instrumente klarer zu trennen, wird die Verlangerung der Schutzdauer

40 Konnen abgerufen werden unter: www.bk.admin.ch > Dokumentation > Rechtsetzungsbegleitung > Geset-
zestechnische Richtlinien GTR (Stand: 10.10.2024).

41 Kann abgerufen werden unter: www.swissmedic.ch > Uber uns > Publikationen > Swissmedic Journal
(Stand: 10.10.2024).
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des Zertifikats in ein separates, namentlich das 6. Kapitel tberfuhrt. Dies entspricht im
Ubrigen der Struktur des Patentgesetzes.

Der Inhalt des Antrags auf Erteilung des Zertifikats wird neu in Artikel 156 geregelt.
Inhaltlich entspricht er dem geltenden Artikel 127c Absatz 1, mit den folgenden sprach-
lichen Prazisierungen:

— Der Vollstandigkeit halber und in Harmonisierung mit der Markenschutzverord-
nung wird in Buchstabe a der Vorname als erforderliche Angabe erganzt. Das
Gleiche gilt fur Buchstabe b, wo aber auch noch die Firma als erforderliche An-
gabe hinzugeflugt wird. In Buchstabe b wird zudem «wenn» in Harmonisierung
mit dem Rest des Vorentwurfs durch «gegebenenfalls» ersetzt.

— In Buchstabe d wird klargestellt, dass der Antrag den Titel des Grundpatents
(und nicht der durch das Grundpatent geschitzten Erfindung) enthalten muss.

— Der Verweis in Buchstabe e wird durch eine explizite Regelung ersetzt. Inhaltlich
andert sich dadurch nichts.

— Neu lautet Buchstabe f zweite Satzhalfte «[...] und die Zulassungsnummer des
Arzneimittels». Zugelassen ist namlich nie das Erzeugnis selbst, sondern nur ein
Arzneimittel mit dem Erzeugnis (bestehend aus einem Wirkstoff oder einer Wirk-
stoffkombination) und allfalligen Hilfsstoffen.

Der Inhalt des Antrags auf Verlangerung der Schutzdauer des Zertifikats wird neu in
Artikel 166 geregelt.

Art. 157 Vormerkung und Veroffentlichung von Angaben tber Gesuche

Artikel 157 basiert auf Artikel 127d PatV, der die Veroffentlichung von Angaben tber
Gesuche um Erteilung des Zertifikats und Uber Gesuche um Verlangerung der Schutz-
dauer des Zertifikats regelt. Um die beiden Instrumente klarer zu trennen, wird die Ver-
langerung der Schutzdauer des Zertifikats in ein separates, namentlich das 6. Kapitel
uberfihrt. Dies entspricht im Ubrigen der Struktur des Patentgesetzes.

In Artikel 157 wird neu die Vormerkung von Angaben Uber Gesuche um Erteilung des
Zertifikats geregelt. Er entspricht inhaltlich weitgehend Artikel 127d Absatze 1
und 3 PatV. Vorgenommen werden die folgenden Anderungen:

— In der Sachuberschrift wird «Veroffentlichung» durch «Vormerkung» erganzt.
Vor der Erteilung des Zertifikats werden die Angaben im entsprechenden Regis-
ter vorgemerkt, mit der Erteilung schliesslich eingetragen.

— Im Einleitungssatz von Absatz 1 wird prazisiert, wo die Angaben vorgemerkt
werden, nadmlich im Register flr erganzende Schutzzertifikate.

— Der Vollstandigkeit halber wird in Absatz 1 Buchstabe b der Vorname als vorzu-
merkende Angabe erganzt. Das Gleiche gilt fiir Absatz 1 Buchstabe ¢, wo aber
auch noch die Firma als vorzumerkende Angabe hinzugefugt wird.

— Absatz 1 Buchstabe f wird gestrichen, weil es nicht der Praxis des IGE ent-
spricht, den Titel des Grundpatents vorzumerken. Als Folge davon muss die
Aufzéhlung angepasst werden; Buchstabe g wird zu Buchstaben f, Buchstabe h
zu Buchstaben g.

— Der bisherige Verweis in Absatz 1 Buchstabe g (neu Bst. f) wird durch eine ex-
plizite Regelung angepasst. Materiell &ndert sich dadurch nichts.

— Absatz 1 Buchstabe h (neu Bst. g) zweite Satzhalfte wird prazisiert und lautet
neu «[...] und die Zulassungsnummer des Arzneimittels». Zugelassen ist nam-
lich nie das Erzeugnis selbst, sondern nur das Arzneimittel mit dem Erzeugnis
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(bestehend aus einem Wirkstoff oder einer Wirkstoffkombination) und allfalligen
Hilfsstoffen.

— Neu wird in Absatz 2 festgelegt, dass die Vero6ffentlichung unverziglich, nach-
dem das IGE auf das Gesuch eingetreten ist (Art. 158), erfolgt. Inhaltlich ent-
spricht dies Artikel 127d Absatz 3 PatV (der Verweis wird entsprechend ange-
passt). Der darin enthaltene Passus «nachdem die Prifung nach Artikel 127e
abgeschlossen wurde» heisst nichts anderes, als dass zu diesem Zeitpunkt die
Formalprifung abgeschlossen und das IGE damit auf das Gesuch eingetreten
ist.

Die Veroffentlichung von Angaben tUber Gesuche um Verlangerung der Schutzdauer
des Zertifikats wird neu in Artikel 167 geregelt.

3. Kapitel: Prufung des Gesuchs und Erteilung des Zertifikats

Art. 158 Prufung anlasslich der Einreichung des Gesuchs

Artikel 158 entspricht Artikel 127e PatV und bleibt inhaltlich unverandert. Als Folge der
Neugliederung der Patentverordnung wird der Verweis in Absatz 1 angepasst. Die An-
derungen in den Absatzen 2 und 3 sind terminologischer bzw. redaktioneller Natur.

Art. 159 Prifung der Voraussetzungen fir die Erteilung des Zertifikats

Artikel 159 basiert auf Artikel 127f PatV, der die Prifung der Voraussetzungen fir die
Erteilung des Zertifikats und fur die Verlangerung der Schutzdauer des Zertifikats re-
gelt. Um die beiden Instrumente klarer zu trennen, wird die Verlangerung der Schutz-
dauer des Zertifikats in ein separates, namentlich das 6. Kapitel Gberfuhrt. Dies ent-
spricht im Ubrigen der Struktur des Patentgesetzes. Als Folge davon wird in der Sach-
Uberschrift der die Verlangerung der Schutzdauer betreffende Teil gestrichen.

Absatz 1 entspricht Artikel 127f Absatz 1 PatV und bleibt inhaltlich unverandert.

Sind die Voraussetzungen fir die Erteilung des Zertifikats nach Absatz 1 nicht erfullt,
setzt das IGE dem Gesuchsteller zunachst eine Frist zur Behebung der festgestellten
Mangel (es erlasst also eine Beanstandung, wie bei Patentanmeldungen auch). Dies
ist — analog der Prifung anlésslich der Einreichung des Gesuchs (Art. 158) — fester
Bestandteil der Praxis des IGE und wird deshalb in Absatz 2 neu explizit festgehalten.
Erst wenn diese Frist nicht eingehalten wird, weist das IGE das Gesuch ab (Abs. 3).

Art. 160 Erteilung des Zertifikats

Artikel 160 tragt neu die Sachlberschrift «Erteilung des Zertifikats». Er entspricht Arti-
kel 127g Absatz 1 PatV und bleibt inhaltlich unverandert.

Die geltenden Absatze 2—4 werden aufgehoben, weil einerseits der Registerinhalt und
die Veroffentlichungen neu gebindelt in Artikel 163 geregelt werden und andererseits
die Verlangerung der Schutzdauer des Zertifikats in ein separates, namentlich in das
6. Kapitel tberfuhrt wird. Das Gleiche gilt fur Artikel 127h PatV.
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4. Kapitel: Aktenheft und Register

Art. 161 Aktenheft

Artikel 161 basiert auf Artikel 127i PatV. Als eigenstandige Schutzrechte sui generis
werden die ESZ in einem eigenen Register gefuihrt. Demzufolge erhalten sie auch ein
eigenes Aktenheft, das analog Artikel 117 (bisher Art. 89 PatV) Auskunft tber das Pru-
fungsverfahren und tiber Anderungen nach der Erteilung gibt (Abs. 1).

Absatz 2 halt neu explizit fest, was nicht Teil des Aktenhefts ist, ndmlich allfallige
Rechtsschriften des IGE und der Parteien im Rechtsmittelverfahren (mit Ausnahme von
Urteilen). Diese Akten sind Teil der Gerichtsakten und unterliegen den dort geltenden
Einsichtsregeln (vgl. dazu die Erlauterungen zu Art. 117).

Der geltende Absatz 3 wird in Artikel 163 Absatz 1 Buchstabe a Utberfiihrt und hier
deshalb gestrichen. Der neue Absatz 3 regelt, analog Artikel 117 fur Patente, die Aus-
sonderung von Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschéftsgeheimnisse enthal-
ten.

Der geltende Absatz 2 wird zu Absatz 4. Der Begriff «jedermann» wird durch «jede
Person» ersetzt. Diese Anderung ist terminologischer Natur.

Art. 162 Register

Die geltende Patentverordnung spricht einzig vom Patentregister; demzufolge sollen
ESZ auf dem Registerblatt des Grundpatents vermerkt werden (Art. 127k PatV). Das
IGE fuhrt fur die ESZ als eigenstandige Schutzrechte sui generis aber seit Jahrzehnten
ein eigenes Register. Mit dem neuen Artikel 162 wird diese Praxis neu explizit festge-
halten.

Art. 163 Registerinhalt und Veroéffentlichungen

In Artikel 163 werden die geltenden Bestimmungen zum Registerinhalt und zu den zu
veroffentlichenden Angaben betreffend ESZ fir Arzneimittel und Verlangerung der
Schutzdauer des Zertifikats vereint, namentlich Artikel 127d, 127g und 127k PatV. In-
sofern regelt er, welche Angaben im Register flr ergdnzende Schutzzertifikate einge-
tragen werden. Als eigenstandige Schutzrechte sui generis werden die ESZ nicht im
Patentregister, sondern in einem eigenen Register geflhrt.

Absatz 1 listet zunachst in Buchstaben a bis h die bei jedem Gesuch vorkommenden
Registerinhalte. Anschliessend folgen in Buchstaben i bis o die gegebenenfalls vor-
kommenden Inhalte, z.B. bei Gesuchen um Verlangerung der Schutzdauer eines Zer-
tifikats. Absatz 2 listet demgegenuber diejenigen Angaben auf, die spezielle Konstella-
tionen betreffen, wie zum Beispiel Verfugungsbeschrankungen oder die Sistierung ei-
nes Zertifikats.

Vor der Erteilung des ESZ werden die Angaben im Register nur vorgemerkt (Abs. 3;
vgl. auch Art. 157). Die Eintragung erfolgt mit der Erteilung des Zertifikats.

Die Absatze 4 und 5 entsprechen Artikel 127k Absatze 3 und 4 PatV und bleiben —
abgesehen von der Erganzung in Absatz 5, dass die Eintragung des Zertifikats mit den
entsprechenden Angaben vervollstandigt wird — inhaltlich unverandert.
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Des Weiteren ermoglicht die Neuausrichtung des Artikels, diverse Prazisierungen so-
wie formelle und sprachliche Anpassungen vorzunehmen. Damit gelingt eine Harmo-
nisierung mit den anderen, mit Artikel 163 verknupften Artikeln der Patentverordnung.
Demzufolge gelten die zu den entsprechenden Artikeln gemachten Ausfiihrungen (vgl.
z. B. Art. 157) sinngemass.

5. Kapitel: Jahresgebiihren

Art. 164

Artikel 140h revPatG bestimmt, dass das Erlangen und Aufrechterhalten eines Zertifi-
kats sowie das Behandeln von besonderen Antragen die Bezahlung der entsprechen-
den Gebuhren voraussetzt. Darauf basierend regelt Artikel 164 (bisher Art. 1271 PatV)
die Jahresgebihren (Aufrechterhaltungsgebtihren) der Zertifikate, insbesondere den
Zeitpunkt der Falligkeit.

Bis anhin hat die Jahresgebuhr fur einen Jahresteil flir jeden ganzen oder angebroche-
nen Monat der Laufzeit des Zertifikats einen Zwdlftel der fur das entsprechende Jahr
geschuldeten Jahresgebihr betragen, aufgerundet auf ganze Franken. Diese Zwolftel-
Stiuckelung hat zu komplexen Berechnungsprozessen und damit zu erheblichem Ver-
waltungsaufwand gefuhrt. Deshalb werden neu «echte» Jahresgebihren geschuldet.
Das heisst, fur jedes ganze oder angebrochene Jahr ist die volle Jahresgebuhr fur das
entsprechende Jahr zu bezahlen (Abs. 1).

Absatz 2 entspricht Artikel 1271 Absatz 2 PatV. «Patent» wird durch «Grundpatent»
ersetzt. Diese Anderung ist terminologischer Natur. Im Ubrigen wird die bisherige Auf-
zahlung durch einen Fliesstext ersetzt. Dadurch geht noch deutlicher hervor, in wel-
chem Verhaltnis die beiden aufgezahlten Falle zu einander stehen.

Absatz 3 (bisher Art. 1271 Abs. 3 und 4) regelt die Falligkeit der allfalligen Jahresgebihr
fur die Verlangerung der Schutzdauer des Zertifikats. Diese Jahresgebuhr ist deshalb
nur «allfallig» geschuldet, weil die Jahresgebihren neu fur ganze Jahre bezahlt werden
mussen (vgl. Abs. 1). Insofern fuhrt die Verlangerung der Schutzdauer des Zertifikats
nur dann zu einer zusatzlichen Jahresgebihr, wenn damit die Dauer tber ein volles,
bereits bezahltes Jahr hinaus verlangert wird. Die Falligkeit der Jahresgebihr hangt
davon ab, wann die Verlangerung beantragt bzw. gutgeheissen wird. Fur den Fall, dass
das Gesuch um Verlangerung der Schutzdauer vor Beginn der Laufzeit des Zertifikats
gutgeheissen werden kann, bedeutet das, dass die Jahresgebuhr fir die Verlangerung
zusammen mit den Ubrigen Jahresgebuhren fallig wird. Andernfalls knupft die Falligkeit
an den Zeitpunkt der Einforderung der Jahresgebtihr durch das IGE. Das heisst, die
allfallige Jahresgebuhr fur die Verlangerung der Schutzdauer des Zertifikats wird am
letzten Tag des Monats fallig, in dem das IGE die entsprechende Rechnung versendet
hat. Das IGE fordert die Jahresgebihr ein, sobald das Gesuch gutgeheissen werden
kann. Die eigentliche Gutheissung erfolgt dann aber erst nach der Bezahlung der Jah-
resgebuhr (vgl. Art. 170 Abs. 3).

Gemass Absatz 4 betragt die Zahlungsfrist sechs Monate, wobei nach dem letzten Tag
des dritten Monats ein Zuschlag entrichtet werden muss. Dies entspricht vollumfanglich
dem geltenden Recht (vgl. Art. 1271 Abs. 5 PatV).
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Im Zuge der Vereinfachung der Ablaufe bei den Jahresgebiihren der ESZ wird der gel-
tende Artikel 127m aufgehoben. Dieser sah die anteilige Rickerstattung der Jahresge-
bidhren auf Gesuch hin vor, wenn:

— ein Zertifikat fur nichtig erkléart wird;
— die Inhaberin oder der Inhaber auf das Zertifikat verzichtet; oder
— die Arzneimittelzulassung widerrufen oder sistiert wird.

6. Kapitel: Verlangerung der Schutzdauer des Zertifikats

Als Folge der Umstrukturierung der Patentverordnung wird die Verlangerung der
Schutzdauer des Zertifikats neu in einem separaten, namentlich im 6. Kapitel behan-
delt. Dies fuihrt einerseits zu einer klareren Trennung vom eigentlichen Zertifikat; das
geltende Recht regelt das Zertifikat und die Verlangerung der Schutzdauer des Zertifi-
kats namlich unter dem gleichen Titel «Zehnter Titel: Ergdnzende Schutzzertifikate fur
Arzneimittel» in gemeinsamen Artikeln. Andererseits entspricht es der Struktur des Pa-
tentgesetzes.

1. Abschnitt: Gesuch um Verlangerung der Schutzdauer des Zertifikats

Art. 165-167
Die genannten Artikel regeln:

— den Inhalt des Gesuchs um Verlangerung der Schutzdauer des Zertifikats und
dessen Gebuhr (Art. 165);

— den Inhalt des entsprechenden Antrags (Art. 166); und

— die Veroffentlichung von Angaben bei Gesuchen um Verlangerung der Schutz-
dauer des Zertifikats (Art. 167).

Sie entsprechen inhaltlich weitgehend den Artikeln 127b Absatze 2 und 3, 127c Ab-
satz 2 und 127d Absatze 2 und 3 PatV. Fir die vorgenommenen Anderungen gelten
die zu den Artikeln 155-157 gemachten Ausfihrungen sinngemass.

In Artikel 166 wird als Folge der Neugliederung der Patentverordnung der Verweis in
Buchstabe ¢ angepasst.

2. Abschnitt: Prufung des Gesuchs um Verlangerung der Schutzdauer des Zerti-
fikats

Art. 168 und 169

Artikel 168 regelt die Eingangs- und Formalprifung des Gesuchs um Verlangerung der
Schutzdauer des Zertifikats durch das IGE. Er entspricht Artikel 127e PatV und bleibt
inhaltlich unverandert. Die zu Artikel 158 gemachten Ausfihrungen gelten auch fur Ar-
tikel 168.
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Die materiellen Voraussetzungen fur die Verlangerung der Schutzdauer des Zertifikats
(Sachprifung) werden in Artikel 169 geregelt. Dieser basiert auf Artikel 127f Absatze 2
und 3 PatV. Fir die vorgenommenen Anderungen gelten die zu Artikel 159 gemachten
Ausfuhrungen sinngemass.

3. Abschnitt: Verlangerung der Schutzdauer des Zertifikats

Art. 170

Artikel 170 Absatz 1 entspricht Artikel 127g Absatz 3 PatV und bleibt inhaltlich unver-
andert.

Absatz 2 basiert auf Artikel 127g Absatz 4 PatV und listet diejenigen Angaben auf, die
bei einer Verlangerung der Schutzdauer des Zertifikats zusatzlich zu den in Artikel 163
genannten Angaben im Register vertffentlicht werden (vgl. dazu auch die Ausfuhrun-
gen zu Art. 163, der die geltenden Bestimmungen zum Registerinhalt und zu den zu
veroffentlichenden Angaben betreffend ESZ flr Arzneimittel und Verlangerung der
Schutzdauer des Zertifikats vereint). Artikel 127g Absatz 4 Buchstabe a PatV wird ge-
strichen, weil das Datum der Einreichung des Gesuchs zum fraglichen Zeitpunkt bereits
veroffentlicht ist (vgl. Art. 167 Abs. 1 Bst. a) und sich im Lauf der Prifung des Gesuchs
nicht mehr andern kann. Als Folge davon muss die Aufzahlung angepasst werden;
Buchstabe b wird zu Buchstabe a etc.

Absatz 3 ist neu und enthalt eine Sonderregelung: Ublicherweise findet die Erteilung
eines ESZ weit vor Beginn seiner Schutzdauer statt. Kann auch die Verlangerung (mit
deren Prifung erst begonnen wird, wenn das ESZ erteilt ist) vor Beginn der Schutz-
dauer gutheissen werden, kann eine allfallige fur die Verlangerung zusatzlich geschul-
dete Jahresgebihr zusammen mit den normalen ESZ-Jahresgebihren eingefordert
werden. Findet die Gutheissung jedoch erst statt, wenn die normalen Jahresgebiihren
bereits bezahlt sind, ist dies nicht moglich. Die Falligkeit dieser allfalligen zusatzlichen
Jahresgebuhr richtet sich nach dem Zeitpunkt, in dem das IGE sie einfordert (vgl.
Art. 164 Abs. 3 Bst. b). Die Einforderung erfolgt, nachdem das Gesuch geprtft worden
ist und gutgeheissen werden kann. Insofern wird in diesen Fallen die Verlangerung der
Schutzdauer des Zertifikats erst eingetragen, wenn die allfallige zusatzliche Jahresge-
buhr bezahlt worden ist.

4. Abschnitt: Widerruf der Verlangerung der Schutzdauer des Zertifikats

Art. 171 Form und Inhalt des Antrags

Artikel 171 entspricht inhaltlich weitgehend Artikel 127n PatV. Vorgenommen werden
die folgenden Anderungen:

— Im Zuge der Digitalisierung wird das Erfordernis zur Einreichung von zwei phy-
sischen Exemplaren des Antrags (vgl. Abs. 1 Einleitungssatz) fallengelassen.

— Der Vollstandigkeit halber wird in Absatz 1 Buchstabe b der Vorname als erfor-
derliche Angabe erganzt.

— Die Zulassungsnummer des Arzneimittels muss nicht mehr angegeben werden,
weil das IGE im Zeitpunkt eines allfalligen Widerrufsantrags bereits dartber ver-
fugt (vgl. Abs. 1 Bst. b).
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— Absatz 3 hebt neu klar hervor, dass fur den Antrag auf Widerruf der Verlange-
rung der Schutzdauer des Zertifikats tberhaupt eine Gebuhr geschuldet ist.
— Absatz 4 wird unverandert ibernommen.

Art. 172 Prufung des Antrags

Artikel 172 entspricht Artikel 1270 PatV und bleibt inhaltlich unverandert. Als Folge der
Neugliederung der Patentverordnung wird der Verweis in Absatz 1 angepasst. Die An-
derungen in den Absatzen 2—4 sind terminologischer bzw. redaktioneller Natur.

Art. 173 Sprache

Artikel 173 basiert auf Artikel 127p PatV. Vorgenommen werden die folgenden Ande-
rungen:

— In Harmonisierung mit dem Patentgesetz wird der Amtssprache in Absatz 2 das
Adjektiv «schweizerisch» vorangestellt. Zudem wird, als Folge der Neugliede-
rung der Patentverordnung, der Verweis angepasst.

— Absatz 3 wird gestrichen. Dieser erlaubt, im Widerrufsverfahren Beweisurkun-
den auch in Englisch einzureichen. Diese Sonderregelung ist bisher notwendig,
weil Beweisurkunden grundsatzlich nur in einer schweizerischen Amtssprache
eingereicht werden durfen (vgl. Art. 4 der geltenden PatV). Mit der vorliegenden
Revision werden Beweisurkunden kiinftig aber generell auch in Englisch zuge-
lassen (vgl. Art. 3 Abs. 7), weshalb die Sonderregelung nicht mehr notig ist.

Art. 174 Aufforderung zur Stellungnahme und weiterer Schriftenwechsel

Artikel 174 entspricht Artikel 127q PatV und bleibt inhaltlich unverandert. Als Folge der
Neugliederung der Patentverordnung wird der Verweis in Absatz 1 angepasst. Zudem
wird in den Abséatzen 1 und 2 prazisiert, dass es um den Widerruf «der Verlangerung
der Schutzdauer des Zertifikats» geht.

Art. 175 Endverfigung
Artikel 175 entspricht Artikel 127r PatV und wird inhaltlich unveréandert tbernommen.

Art. 176 Eintragung und Vero6ffentlichung
Artikel 176 entspricht dem geltenden Artikel 127s und bleibt inhaltlich unverandert.

Art. 177 Ruckerstattung der Widerrufsgebihr

Nach geltendem Recht (vgl. Art. 127t PatV) wird dem Antragsteller die Widerrufsgebthr
zuruckerstattet, wenn der Antrag auf Widerruf gutgeheissen wird. Das IGE kann von
einer Ruckerstattung absehen, wenn besondere Umstande es rechtfertigen. Mit Artikel
177 wird die Rickerstattung neu zur Kann-Vorschrift, wenn besondere Umstande vor-
liegen. Zudem wird als Folge der Neugliederung der Patentverordnung der Verweis
angepasst.
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2. Titel: Padiatrische ergdnzende Schutzzertifikate fur Arzneimittel
1. Kapitel: Geltungsbereich

Art. 178
Artikel 178 entspricht Artikel 127u PatV und bleibt inhaltlich unverandert.

Infolge der Teilrevision des Patentgesetzes werden dessen Struktur und Gliederung an
die aktuellen Vorgaben der Gesetzestechnischen Richtlinien*? angepasst. Das hat zur
Folge, dass der Verweis in Absatz 3 angepasst werden muss; dieser verweist neu auf
den 4. Titel statt auf den 7. Titel des Patentgesetzes.

2. Kapitel: Gesuch um Erteilung des péadiatrischen Zertifikats

Art. 179 Inhalt des Gesuchs und Gebihr

Artikel 179 entspricht Artikel 127v PatV und bleibt inhaltlich unverandert. In Absatz 2
wird im Vergleich zum geltenden Recht klarer hervorgehoben, dass fir das Gesuch um
Erteilung des padiatrischen Zertifikats tberhaupt eine Gebiihr geschuldet ist.

Art. 180 Inhalt des Antrags

Inhaltlich entspricht Artikel 180 dem geltenden Artikel 127w, mit den folgenden sprach-
lichen Prazisierungen:

— Der Vollstandigkeit halber und in Harmonisierung mit der Markenschutzverord-
nung wird in Buchstabe a der Vorname als erforderliche Angabe erganzt. Das
Gleiche gilt fur Buchstabe b, wo aber auch noch die Firma als erforderliche An-
gabe hinzugeftigt wird.

— Buchstabe ¢ wird sprachlich an Artikel 156 Buchstabe ¢ angepasst.

— In Buchstabe d wird klargestellt, dass der Antrag den Titel des Grundpatents
(und nicht der durch das Grundpatent geschitzten Erfindung) enthalten muss.

— Als Folge der Neugliederung der Patentverordnung werden die Verweise in den
Buchstaben e und h angepasst.

— Buchstabe f zweite Satzhalfte wird prazisiert und lautet neu «[...] und die Zulas-
sungsnummer des Arzneimittels». Zugelassen ist namlich nie das Erzeugnis
selbst, sondern nur das Arzneimittel mit dem Erzeugnis (bestehend aus einem
Wirkstoff oder einer Wirkstoffkombination) und allfalligen Hilfsstoffen.

Art. 181 Vormerkung und Verdéffentlichung von Angaben tber Gesuche

Artikel 181 entspricht inhaltlich weitgehend Artikel 127x PatV. Vorgenommen werden
die folgenden Anderungen:

— In der Sachuberschrift wird «Veroffentlichung» durch «Vormerkung» erganzt.
Vor der Erteilung des padiatrischen Zertifikats werden die Angaben im entspre-
chenden Register vorgemerkt, mit der Erteilung schliesslich eingetragen.

— Im Einleitungssatz von Absatz 1 wird préazisiert, wo die Angaben vorgemerkt und
veroffentlicht werden, namlich im Register fir erganzende Schutzzertifikate.

42 Konnen abgerufen werden unter: www.bk.admin.ch > Dokumentation > Rechtsetzungsbegleitung > Geset-
zestechnische Richtlinien GTR (Stand: 10.10.2024).
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— Der Vollstandigkeit halber wird in Absatz 1 Buchstabe b der Vorname als vorzu-
merkende Angabe erganzt. Das Gleiche gilt fiir Absatz 1 Buchstabe ¢, wo aber
auch noch die Firma als vorzumerkende Angabe hinzugefugt wird.

— Absatz 1 Buchstabe f wird gestrichen, weil es nicht der Praxis des IGE ent-
spricht, den Titel des Grundpatents vorzumerken. Als Folge davon muss die
Aufzéhlung angepasst werden; Buchstabe g wird zu Buchstaben f etc.

— Als Folge der Neugliederung der Patentverordnung werden die Verweise in Ab-
satz 1 Buchstaben g (neu Bst. f) und j (neu Bst. i) angepasst.

— Absatz 1 Buchstabe h (neu Bst. g) zweite Satzhalfte wird prazisiert und lautet
neu «|...] und die Zulassungsnummer des Arzneimittels». Zugelassen ist nam-
lich nie das Erzeugnis selbst, sondern nur das Arzneimittel mit dem Erzeugnis
(bestehend aus einem Wirkstoff oder einer Wirkstoffkombination) und allfalligen
Hilfsstoffen.

— Neu wird in Absatz 2 festgelegt, dass die Vormerkung unverziglich, nachdem
das IGE auf das Gesuch eingetreten ist (Art. 182), erfolgt. Inhaltlich entspricht
dies dem geltenden Artikel 127x Absatz 2 (der Verweis wird entsprechend an-
gepasst). Der darin enthaltene Passus «nachdem die Prifung nach Artikel 127y
abgeschlossen wurde» heisst nichts anderes, als dass zu diesem Zeitpunkt die
Formalprufung abgeschlossen und das IGE damit auf das Gesuch eingetreten
Ist.

3. Kapitel: Prifung des Gesuchs um Erteilung des péadiatrischen Zertifikats

Art. 182 Prufung anlasslich der Einreichung des Gesuchs

Artikel 182 entspricht Artikel 127y PatV und bleibt inhaltlich unveréandert. Als Folge der
Neugliederung der Patentverordnung wird der Verweis in Absatz 1 angepasst. Die An-
derungen in den Absatzen 2 und 3 sind terminologischer bzw. redaktioneller Natur.

Art. 183 Prufung der Voraussetzungen fur die Erteilung des padiatrischen Zertifi-
kats

Artikel 183 basiert auf Artikel 127z PatV. Absatz 1 entspricht dem geltenden Absatz 1
und bleibt inhaltlich unverandert.

Sind die Voraussetzungen fur die Erteilung des padiatrischen Zertifikats nach Absatz 1
nicht erflllt, setzt das IGE dem Gesuchsteller zunéchst eine Frist zur Behebung der
festgestellten Mangel (sog. Beanstandung). Dies ist — analog der Prufung anlasslich
der Einreichung des Gesuchs (Art. 182) — fester Bestandteil der Praxis des IGE und
wird deshalb in Absatz 2 neu explizit festgehalten. Erst wenn diese Frist nicht einge-
halten wird, weist das IGE das Gesuch ab (Abs. 3).

4. Kapitel: Erteilung des padiatrischen Zertifikats

Art. 184

Artikel 184 entspricht Artikel 127z Absatz 1 PatV und wird inhaltlich unverandert tiber-
nommen.
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Der geltende Absatz 2 wird aufgehoben, weil der Registerinhalt und die Verdoffentli-
chungen neu gebindelt in Artikel 186 geregelt werden. Das Gleiche gilt fur Arti-
kel 127z PatV.

5. Kapitel: Aktenheft und Register

Art. 185 Aktenheft

Artikel 185 basiert auf Artikel 127z9Ua" PatV. Als eigenstandige Schutzrechte sui ge-
neris werden die ESZ in einem eigenen Register gefiihrt. Demzufolge erhalten sie auch
ein eigenes Aktenheft, das analog Artikel 117 (bisher Art. 89 PatV) Auskunft Gber das
Prufungsverfahren und tiber Anderungen nach der Erteilung gibt (Abs. 1).

Absatz 2 halt neu explizit fest, was nicht Teil des Aktenhefts ist, namlich allfallige
Rechtsmittelverfahren (mit Ausnahme von Urteilen). Diese Akten sind Teil der Gerichts-
akten und unterliegen den dort geltenden Einsichtsregeln.

Der geltende Absatz 3 wird in Artikel 186 Absatz 1 Buchstabe a Utberfiihrt und hier
deshalb gestrichen. Der neue Absatz 3 regelt, wie Artikel 117 fir Patente und Arti-
kel 161 fur ESZ fur Arzneimittel, die Aussonderung von Beweisurkunden, die Fabrika-
tions- oder Geschaftsgeheimnisse enthalten.

Der geltende Absatz 2 wird zu Absatz 4. Der Begriff «jedermann» wird durch «jede
Person» ersetzt. Diese Anderung ist terminologischer Natur.

Art. 186 Registerinhalt und Veroéffentlichungen

In Artikel 186 werden die geltenden Bestimmungen zum Registerinhalt und zu den zu
veroffentlichenden Angaben betreffend péadiatrische ESZ fur Arzneimittel vereint, na-
mentlich Artikel 1272z°s, 127z und 127zauinauies patV/. Insofern regelt er, welche Anga-
ben im Register fur erganzende Schutzzertifikate eingetragen werden. Als eigenstan-
dige Schutzrechte sui generis werden die ESZ nicht im Patentregister, sondern in ei-
nem eigenen Register gefihrt.

Struktur, Terminologie und Sprache des Artikels orientieren sich an Artikel 163, dem
Pendant fur die ESZ fur Arzneimittel und die Verlangerung der Schutzdauer des Zerti-
fikats. Dementsprechend gelten die zu Artikel 163 gemachten Ausfiihrungen sinnge-
mass.

Zudem werden als Folge der Neugliederung der Patentverordnung die Verweise ange-
passt.

3. Titel: Erganzende Schutzzertifikate fur Pflanzenschutzmittel

Art. 187 Geltungsbereich

Artikel 187 entspricht Artikel 127z%¢¥¢s PatV und bleibt inhaltlich unverandert. Der neue
Absatz 2 halt wie bei den Zertifikaten fur Arzneimittel und bei den padiatrischen Zertifi-
katen fest, dass Wirkstoffe und Wirkstoffzusammensetzungen als Erzeugnisse be-
zeichnet werden. Der bisherige Absatz 2 wird dadurch zu Absatz 3.
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Infolge der Teilrevision des Patentgesetzes werden dessen Struktur und Gliederung an
die aktuellen Vorgaben der Gesetzestechnischen Richtlinien*® angepasst. Auch bei der
Patentverordnung wird eine Neugliederung vorgenommen. Beides hat zur Folge, dass
die Verweise in Absatz 3 korrigiert werden mussen; dieser verweist neu erstens auf
den 4. Titel statt auf den 7. Titel des Patentgesetzes und zweitens auf den 3. Teil 1. Titel
statt auf den 10. Titel der Patentverordnung.

Art. 188 Inhalt des Gesuchs und Gebihr

Artikel 188 entspricht Artikel 127z%¢P%s PatV und wird inhaltlich unverandert tibernom-
men. «Kopie» (vgl. Abs. 1 Bst. b und c) ist nicht im engen Sinn zu verstehen; das IGE
akzeptiert auch einen anderen, gleichwertigen Nachweis.

Im Vergleich zum geltenden Recht wird in Absatz 2 klarer hervorgehoben, dass fur das
Gesuch um Erteilung des ergdnzenden Schutzzertifikats fur Pflanzenschutzmittel tber-
haupt eine Gebuhr geschuldet ist.

Art. 189 Ubrige anwendbare Bestimmungen

Artikel 189 entspricht Artikel 127z°°s PatV und bleibt inhaltlich unverandert. Als Folge
der Neugliederung der Patentverordnung und der Einfligung von Artikel 187 Absatz 2
werden samtliche Verweise angepasst.

4. Teil: Schlussbestimmungen
1. Titel: Aufhebung bisherigen Rechts

Art. 190

Artikel 190 hebt die Patentverordnung vom 19. Oktober 19774* auf. Dies ist Vorausset-
zung fur das Inkrafttreten der vorliegenden totalrevidierten Patentverordnung.

2. Titel: Ubergangsbestimmungen

Art. 191 Mitteilungen und Fristen

Da das Patenterteilungsverfahren, ebenso wie alle anderen beim IGE in Patent- und
ESZ-Sachen hangige Verfahren, auch in der unmittelbaren Ubergangszeit vor Inkraft-
treten der neuen Verordnung weiterlauft, bedarf es einer Regelung fuir vor Inkrafttreten
versandter Mitteilungen und Fristen.

Absatz 1 halt fest, dass Mitteilungen, die das IGE nach altem Recht vor Inkrafttreten
versandt hat, ihre Gultigkeit behalten sowie die darin angekiindigten Rechtsfolgen auch
nach Inkrafttreten bestehen bleiben (vgl. z. B. auch die Schlussbestimmungen der An-

43 Konnen abgerufen werden unter: www.bk.admin.ch > Dokumentation > Rechtsetzungsbegleitung > Geset-
zestechnische Richtlinien GTR (Stand: 10.10.2024).

44 AS 1977 2027; 1986 1448; 1991 2565; 1995 3660, 5164; 1999 1443, 2629; 2002 1122; 2004 5025; 2006
4483; 2007 6085; 2008 1659, 2585, 3595; 2011 2247; 2012 7193; 2013 1305; 2014 2051; 2016 4837; 2018
3551; 2021 589.
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derung vom 12. August 1986, Abs. 3). Weil von dieser allgemeinen Regel in den Ubri-
gen Ubergangsbestimmungen punktuell abgewichen wird (z. B. betreffend Weiterbe-
handlung, vgl. Art. 198), enthalt Absatz 1 einen entsprechenden Vorbehalt.

Absatz 2 ist das Pendant zu Absatz 1 fir am Tag des Inkrafttretens laufende Fristen.

Art. 192 Ubersetzungen

Absatz 1: Bereits heute hat Englisch im Patenterteilungsverfahren teilweise eine Son-
derstellung; werden englischsprachige technische Unterlagen eingereicht, betragt die
Frist fur deren Ubersetzung 16 Monate (statt wie bei anderen unzulassigen Sprachen
3 Monate, vgl. Art. 50 Abs. 3 und 4 PatV). Neu mussen englischsprachige technische
Unterlagen nicht Ubersetzt werden. Absatz 1 regelt deshalb in Abweichung der allge-
meinen Ubergangsregel in Artikel 191 Absatz 2, dass Fristen zur Ubersetzung eng-
lischsprachiger technischer Unterlagen entfallen.

Absatz 2: Trotzdem kann es vorkommen, dass die technischen Unterlagen aus Zeit-
grinden zwar in Englisch eingereicht worden sind, die Anmelderinnen und Anmelder
aber zu einer schweizerischen Amtssprache wechseln mdchten. Der vorliegende Vor-
entwurf gewahrt dieses Recht zu Beginn des Erteilungsverfahrens (vgl. Art. 3 Abs. 4).
Artikel 192 Absatz 2 stellt sicher, dass auch beim Inkrafttreten hangige Anmeldungen
von dieser Mdglichkeit profitieren kbnnen.

Art. 193 Bericht Giber den Stand der Technik und Stellungnahme zu hangigen Pa-
tentanmeldungen

Gemass Artikel 58b Absatz 3 revPatG beginnt das sechsmonatige Fenster fir die Stel-
lung der Prifungsantrage mit der Publikation des Berichts Giber den Stand der Technik
oder der Mitteilung des IGE uber den entsprechenden Verzicht. Fir beim Inkrafttreten
hangige Patentanmeldungen werden deshalb verschiedene Ubergangsregelungen no-

tig.

Absatz 1 betrifft die meisten h&ngigen Anmeldungen: Sind zu einer hangigen Anmel-
dung, die unter neues Recht féllt, bisher weder Abklarungen im Sinne einer freiwilligen
Recherche Uber den Stand der Technik (Art. 59 Abs. 5 Bst. a PatG) noch einer Recher-
che internationaler Art (Art. 59 Abs. 5 Bst. b PatG) vorgenommen worden und ist kein
entsprechender Bericht veroffentlicht, erstellt und verdffentlicht das IGE nach Inkraft-
treten den Bericht Gber den Stand der Technik nach neuem Recht. Anmelderinnen und
Anmelder haben dafiir die Recherchegebihr zu bezahlen (Art. 196).

Absatz 2: Fir den anderen Teil der hangigen Patentanmeldungen haben die Anmelde-
rinnen und Anmelder bereits freiwillig solche Abklarungen vornehmen lassen. In diesen
Fallen kann der bestehende Bericht zwar fir die spatere Sachprifung Gbernommen
werden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen Bericht im Sinn von Arti-
kel 58b revPatG, weshalb dieser das Fenster fur die Prifungsantrage der Anmelderin-
nen und Anmelder sowie Dritter gar nicht auslésen kdnnte. Zudem datiert dieser Bericht
unter Umstanden derart in der Vergangenheit, dass das Prifungsfenster bereits abge-
laufen wére. Damit auch in diesen Fallen das Fenster ordnungsgemass beginnt und
die Anmelderinnen und Anmelder sowie Dritte gentigend Zeit fur die Stellung des An-
trags haben, publiziert das IGE eine Verzichtsmitteilung. Die Verzichtsmitteilung 10st
das Prufungsfenster aus.
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Absatz 3: In den Fallen nach Absatz 1 und 2 kann das IGE auf die Erstellung einer
Stellungnahme zum Bericht Uber den Stand der Technik verzichten. Dadurch werden
in der Ubergangsphase, in der fir viele Anmeldungen Berichte nacherstellt werden
mussen, Verzdgerungen im Patenterteilungsverfahren vermieden.

Art. 194 Freiwillige Beurteilung unter neuem Recht

Die Ubergangsbestimmung in Artikel 150 Absatz 3 revPatG gibt Anmelderinnen und
Anmeldern die Mdglichkeit, auch eine an sich unter altes Recht fallende hangige Pa-
tentanmeldung unter neuem Recht beurteilen zu lassen. Dies bedingt eine entspre-
chende Ubergangsregelung in der Patentverordnung.

Absatz 1: Damit ein reibungsloser Ubergang des Patenterteilungsverfahrens vom alten
zum neuen Recht sichergestellt ist, muss der entsprechende Antrag der Anmelderin-
nen und Anmelder innert drei Monaten ab dem Tag des Inkrafttretens vorliegen. Er
muss zudem vor dem Datum des Priufungsabschlusses gestellt werden. Kann ein Pa-
tent erteilt werden, kindigt das IGE das geplante Datum des Prifungsabschlusses
schriftlich an. Damit wissen die Anmelderinnen und Anmelder, bis wann sie sich noch
umentscheiden und eine Prifung unter neuem Recht verlangen kénnen. Nach diesem
Datum ist die Prifung abgeschlossen und ein Wechsel nicht langer moglich. Wird eine
hangige Anmeldung freiwillig neuem Recht unterstellt, gilt Artikel 193 zur Erstellung des
Berichts Gber den Stand der Technik sinngemass.

Absatz 2: Damit eine hangige Anmeldung unter altes Recht fallt, muss deren Prifungs-
gebuhr bereits bezahlt und der Prifungsantrag damit gestellt sein (Art. 150 Abs. 2 re-
vPatG). Mit dem Wechsel unter das neue Recht beginnt zu gegebener Zeit das Pru-
fungsfenster gemass Artikel 58b revPatG, in dem die Prifungsantrage gestellt werden
missen. Im Interesse der Anmelderinnen verzichtet das IGE auf eine Rickerstattung
der unter altem Recht bezahlten Prafungsgebuhr und auf die Pflicht der Anmelder, un-
ter neuem Recht einen neuen Antrag zu stellen und zu bezahlen. Stattdessen behalt
das IGE die Prufungsgebihr ein und deutet den Prifungsantrag unter altem Recht als
Antrag auf Teilprifung (Art. 58b Abs. 2 revPatG) unter neuem Recht. Wiinschen An-
melderinnen und Anmelder unter neuem Recht die Vollprifung, missen sie dement-
sprechend nur diesen zusatzlichen Antrag stellen und bezahlen.

Art. 195 Sistierte Patentanmeldungen

Mit der Moglichkeit, auch in der Schweiz ein vollgepruftes Patent zu erhalten, entfallt
die Notwendigkeit, eine schweizerische Patentanmeldung zwecks Abwartens des pa-
rallelen Verfahrens vor dem EPA zu sistieren. Die Regel zur Aussetzung der Sachpru-
fung nach Artikel 62 und 62a PatV wird deshalb gestrichen.

Sistierte Patentanmeldungen bleiben auch nach Inkrafttreten der vorliegenden Verord-
nung grundsatzlich sistiert, bis der Sistierungsgrund nach altem Recht entféllt. Es ist
aber das Ziel der Patentrechtsrevision (PatG und PatV), das Verfahren zu straffen und
die Rechtssicherheit zu erhéhen. Da Anmeldungen unter Umstanden jahrelang sistiert
bleiben, hat das revPatG deshalb eine Ubergangsbestimmung erhalten, wonach sis-
tierte Anmeldungen in jedem Fall unter das neue Recht fallen. Artikel 195 regelt dem-
entsprechend, dass sistierte Patentanmeldungen langstens wahrend drei Jahren nach
Inkrafttreten sistiert bleiben. Damit wird sichergestellt, dass das neue Recht nach In-
krafttreten nach und nach vollstandig zur Anwendung gelangt. Die Sistierung endet vor
Ablauf dieser drei Jahre, wenn entweder der gesetzliche Sistierungsgrund entfallt oder
die Anmelderinnen und Anmelder dies verlangen.
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Absatz 2: Wird die Sistierung aufgehoben, ist Artikel 193 fir die Erstellung des Berichts
Uber den Stand der Technik, wie bei anderen hangigen Anmeldungen auch, anwend-
bar. Ist bei sistierten Patentanmeldungen vor dem Inkrafttreten der vorliegenden Ver-
ordnung ein Bericht Gber den Stand der Technik veroffentlicht worden, verdffentlicht
das IGE nach Aufhebung der Sistierung eine Verzichtsmitteilung. Mit der Verzichtsmit-
teilung beginnt die Frist zur Stellung der Prifungsantrage gemass Artikel 58b revPatG.

Art. 196 Nachtragliche Einforderung von Gebuhren

Absatz 1: Aufgrund der Teilrevision des Patentgesetzes wird neu fur jede Anmeldung
ein Bericht Gber den Stand der Technik erstellt (Art. 57a Abs. 1 revPatG). Bei unter
neuem Recht eingereichten Patentanmeldungen bedeutet dies, dass gleich zu Beginn
des Patenterteilungsverfahrens die Anmelde- und Recherchegebtihr bezahlt werden
muss, ebenso allfallige Anspruchsgebihren fur Uberzahlige Anspriche (weil nur be-
zahlte Anspriiche recherchiert werden). Demgegenuber wird bei Anmeldungen unter
geltendem Recht die Recherchegebihr erst bzw. nur einverlangt, wenn jemand die
Erstellung eines Berichts verlangt. Die Anspruchsgebuhren werden ebenfalls erst zu
diesem Zeitpunkt einverlangt bzw. ohne Bericht spatestens in der Sachprifung. Fur
hangige Patentanmeldungen braucht es deshalb eine Ubergangsregelung.

Artikel 196 Absatz 1 halt fest, dass das IGE die entsprechenden Gebihren nach dem
Inkrafttreten in Rechnung stellt. Die einmonatige Frist stellt sicher, dass den Anmelde-
rinnen und Anmeldern auch in diesen Situationen gentigend Zeit zur Bezahlung bleibt.
Ob Anspruchsgebihren eingefordert werden, richtet sich nach neuem Recht, das
heisst, sie werden erst ab dem 16. (statt wie bisher ab dem 11.) Anspruch erhoben (vgl.
Art. 43).

Absatz 2 regelt die Rechtsfolgen bei Nichtbezahlung der nachtraglich eingeforderten
Gebuhren. Bei Nichtbezahlung der nachtraglich eingeforderten Recherchegebuhr tritt
das IGE nicht auf die Anmeldung ein. Falls das IGE unter altem Recht nach abge-
schlossener Eingangs- und Formalprifung bereits auf die Anmeldung eingetreten ist,
weist es sie stattdessen ab. Die Weiterbehandlung ist ausgeschlossen (Art. 198). Fur
die Bezahlung der Anspruchsgebihren gilt Artikel 43 sinngemass.

Art. 197 Nachtragliche Veroffentlichung

Eines der Hauptziele der Teilrevision des Patentgesetzes ist die Erh6hung der Trans-
parenz und der Rechtssicherheit. Dementsprechend wird der geltende Artikel 60c tber-
arbeitet (vgl. Art. 100). Bisher veréffentlicht das IGE in verschiedenen Fallen die Pa-
tentanmeldung nicht als Offenlegungsschrift. In der Praxis kann es damit zu sogenann-
ten U-Boot-Anmeldungen kommen; das heisst, Dritte wissen jahrelang nichts von han-
gigen Anmeldungen und erfahren erst mit der Patenterteilung davon. Mit dem revidier-
ten Artikel 100 wird dieses Problem behoben.

Gleichzeitig braucht es aber eine Ubergangsregelung fiir hdngige Anmeldungen, deren
Publikationszeitpunkt beim Inkrafttreten bereits verstrichen ist. Sind sie nicht bereits
offentlich zuganglich, werden sie gemass Artikel 197 nach Inkrafttreten sobald als mog-
lich nachtraglich veroéffentlicht. Bereits 6ffentlich zuganglich sind PCT-Anmeldungen,
bei denen das IGE den Registereintrag veroffentlicht hat und deren Schriften Gber den
PatentScope der WIPO einsehbar sind. Sie werden durch das IGE nicht nachtraglich
veroffentlicht.
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Art. 198 Weiterbehandlung

Mit dem vorliegenden Vorentwurf werden im Interesse der Rechtssicherheit und der
Verfahrensstraffung verschiedene Fristen von der Weiterbehandlung ausgenommen,
die bisher weiterbehandelt werden konnten. Absatz 1 regelt, dass fiir die Frage, ob eine
Weiterbehandlung mdglich ist, der Zeitpunkt des Weiterbehandlungsgesuchs massge-
bend ist und nicht der Zeitpunkt, in dem die Frist verpasst wurde.

Absatz 2: Damit die neue Patentprifung moglichst rasch eingefuhrt werden kann, wer-
den drei Fristen der Ubergangsbestimmungen, namlich die Frist zur freiwilligen Uber-
setzung (Art. 192 Abs. 2), zur Unterstellung der Anmeldung unter neues Recht (Art. 194
Abs. 1) und zur Bezahlung der eingeforderten Gebihren (Art. 196) ebenfalls von der
Weiterbehandlung ausgenommen.

Art. 199 Teilverzicht

H&angige Patentanmeldungen werden nach Inkrafttreten nach altem Recht zu Ende ge-
pruft, wenn die Prifungsgebuhr bereits bezahlt, das heisst, wenn das Verfahren bereits
fortgeschritten ist (vgl. Art. 150 revPatG). Fir hangige Verfahren auf Teilverzicht
(Art. 24 revPatG) ist es jedoch angebracht, davon abzuweichen und ab Inkrafttreten
neues Recht zur Anwendung zu bringen. Die Anmelderinnen und Anmelder haben da-
mit mehr Moglichkeiten (vgl. Art. 113). Fir Dritte erh6ht sich die Rechtssicherheit bzw.
die Nachvollziehbarkeit, weil bei Teilverzichten neu eine Neufassung der technischen
Unterlagen eingereicht werden muss.

Art. 200 Einspruchsverfahren

Artikel 152 revPatG ermdglicht in gewissen Konstellationen die Erhebung eines Ein-
spruchs auch nach Inkrafttreten der Patentrechtsrevision (und damit Abschaffung des
Einspruchs). Gleichzeitig ist es moglich, dass im Zeitpunkt des Inkrafttretens Einspri-
che hangig sind. Weil auch im vorliegenden Vorentwurf die Regeln zum Einspruch ge-
strichen wurden, regelt Artikel 200 fur diese Félle, dass die Verfahrensregeln der gel-
tenden Verordnung (Art. 73—88 PatV) anwendbar bleiben.

Art. 201 Erganzende Schutzzertifikate

Weil die Regeln fir die Erteilung von ESZ punktuell andern, regelt Artikel 201, dass auf
im Zeitpunkt des Inkrafttretens hangige Gesuche neues Recht anwendbar ist.

3. Titel: Inkrafttreten

Art. 202

Artikel 202 regelt den Zeitpunkt, an dem die totalrevidierte Patentverordnung in Kraft
tritt. Das Datum wird zu gegebener Zeit vom Bundesrat festgelegt.

4 Auswirkungen

Durch die Revision des Patentgesetzes und der dazugehdrigen Patentverordnung wird
das Schweizer Patentsystem den vom Parlament dargelegten Bedurfnissen der Wirt-
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schaft angepasst. Die entsprechenden Auswirkungen wurden in der Botschaft zur An-
derung des Patentgesetzes*® bereits ausfihrlich beschrieben. Im Folgenden werden
diese Auswirkungen kurz zusammengefasst.

4.1 Personelle und finanzielle Auswirkungen auf den Bund

Das IGE ist vom Bundeshaushalt unabhangig (vgl. Art. 1 IGEG) und finanziert sich zur
Hauptsache Uber Gebihren. Die Einfihrung der fakultativen Vollprifung und der obli-
gatorischen Recherche fur alle Patentanmeldungen fuhrt zu zusatzlichen personellen
und entsprechend finanziellen Aufwanden beim IGE. Die H6he der tatsachlich anfal-
lenden Kosten héngt von der kiinftigen Nachfrage ab. Je nach den in der Botschaft zur
Anderung des Patentgesetzes definierten Szenarien variieren die Schatzungen zwi-
schen 9-19 zusatzlichen Vollzeitaquivalenten mit einem (Netto-)Finanzierungsbedarf
von 0,6-2,1 Millionen Franken. Diesen (Netto-)Finanzierungsbedarf deckt das IGE
durch eine Erh6hung der Patentjahresgebihren; der Bundeshaushalt ist somit davon
nicht betroffen.

Zulasten des Bundeshaushalts gehen hingegen die Kosten im Zusammenhang mit der
Neugestaltung des Beschwerdewesens. So wird im Zuge der Anpassung des Schwei-
zer Patentsystems — aus institutionellen Griinden — einerseits die Finanzierung des
Bundespatentgerichts (BPatGer) neu geregelt. Andererseits tbernimmt das BPatGer
neue Aufgaben im Beschwerdewesen. Unter dem Strich betragt die Schatzung der Be-
lastung fir die Bundeskasse zwischen 0,9-1,2 Millionen Franken.

4.2 Auswirkungen auf die Volkswirtschaft und Unternehmen

Die Vollprifung, die obligatorische Recherche sowie die erweiterte Beschwerdemdg-
lichkeit sollen die Rechtssicherheit fur Anmelderinnen und Anmelder erhéhen. Dies
konnte zu einer starkeren Nutzung des Schweizer Patentsystems flihren und die Inno-
vationskraft insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) férdern, die
an einem verlasslichen lokalen Patentschutz interessiert sind. Gleichzeitig wird erwar-
tet, dass die Anzahl sogenannter «Junk Patents» — Patente, welche die Schutzvoraus-
setzungen wie zum Beispiel die Neuheit nicht erfiillen, aber mangels Priifung dieser
Voraussetzungen trotzdem im Patentregister eingetragen werden — abnimmt. Dies
konnte wiederum den Wettbewerb auf dem Markt fairer gestalten. Durch die Moglich-
keit, in englischer Sprache Patentanmeldungen vorzunehmen und Beschwerden ein-
zureichen, wird das Patentsystem zudem internationaler ausgerichtet und damit attrak-
tiver fur auslandische Innovatorinnen und Innovatoren.

Die erwédhnte, fur die Finanzierung des revidierten Schweizer Patentwesens notige Er-
hoéhung der Patentjahresgebuhren fallt dabei mit 8 % moderat aus. Damit gehort die
Schweiz weiterhin zu den gunstigsten Landern, was die Aufrechterhaltung von Paten-
ten angeht. So liegen die Kosten fir die Aufrechterhaltung eines Patents tiber 20 Jahre
beispielsweise in Osterreich 68 % und in Deutschland 85 % hoher.

45 Botschaft vom 16. November 2022 zur Anderung des Patentgesetzes; BBI 2023 7, hier 68—79.
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4.3 Andere Auswirkungen

Die Verbesserung des Patentprifungsprozesses soll nicht nur die Qualitat der erteilten
Patente steigern, sondern auch das Vertrauen der Offentlichkeit in das Patentsystem
erhdhen. Direkte Auswirkungen auf beispielsweise Konsumentinnen und Konsumen-
ten sind indessen keine zu erwarten, da diese letztlich ebenfalls von Innovationen pro-
fitieren. Auch durften die Kantone und Gemeinden nicht direkt betroffen sein. Allerdings
konnte die Verbesserung des Patentsystems langfristig zu einer Starkung der Innova-
tionskraft und Wettbewerbsfahigkeit der Schweizer Wirtschaft fuhren, was indirekt po-
sitive Effekte auf die regionalen Wirtschaftsstrukturen haben kénnte.

5 Rechtliche Aspekte

Die Revision der Patentverordnung durch den Bundesrat stlitzt sich auf folgende neue
Delegationsnormen:

— Nach Artikel 57a revPatG ist das IGE fur die Erstellung des neu fur jede Anmel-
dung obligatorischen Berichts Uber den Stand der Technik zustandig und gibt
die Grundlage fir den Bericht vor. Die Einzelheiten des Berichts und seiner Er-
stellung sind stark technischer Natur und eng mit der Patentprtifung an sich ver-
knupft. Absatz 4 enthalt eine Delegationsnorm an den Bundesrat, die Einzelhei-
ten der Aufgaben des IGE bei der Ermittlung des Stands der Technik und die
Voraussetzungen fur den Verzicht auf die Erstellung des Berichts in der Verord-
nung zu regeln.

— Infolge der Einfihrung der fakultativen Vollprifung regelt Artikel 58b revPatG die
wesentlichen Eckpunkte des Antrags auf Prifung bzw. auf Vollprifung des Pa-
tents. Die Antrage sind untrennbar mit der eigentlichen Prifung der zugehdrigen
Patentanmeldungen verknipft. Die Einzelheiten des Verfahrens regelt der Bun-
desrat in der Verordnung (Abs. 6).

— Artikel 60 revPatG bestimmt, welche Angaben zwingend in das Patentregister
eingetragen werden mussen. Darlber hinaus wird dem Bundesrat die Kompe-
tenz delegiert, weitere einzutragende Angaben in der Verordnung festzulegen
(Abs. 2). Damit wird sichergestellt, dass bei der Fuhrung des Patentregisters
zeitnah neuen Entwicklungen Rechnung getragen werden kann.

Die bisher geltenden Delegationsnormen bleiben mit Ausnahme von Artikel 59¢ Ab-
satz 4 PatG (Einspruch) unverdndert. Da das Einspruchsverfahren nach Arti-
kel 59c PatG wegfallt, missen auch die Einzelheiten dieses Verfahrens nicht mehr in
der Verordnung geregelt werden.
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Abklrzungsverzeichnis

AO EPU 2000

AO PCT

BBI

BGE

DesV

EJPD
EPA

EPU 2000

ESZ

GebV-IGE

IGE

MSchG

MSchV

Nagoya-Protokoll

PatG

PatV

PCT

revPatG

Ausfuihrungsordnung vom 7. Dezember 2006 zum Europaischen
Patentibereinkommen; SR 0.232.142.21

Ausfuhrungsordnung vom 19. Juli 1970 zum Vertrag Uber die in-
ternationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens;
SR 0.232.141.11

Bundesblatt

Bundesgerichtsentscheid

Verordnung vom 8. Marz 2002 Uber den Schutz von Design (De-
signverordnung); SR 232.121

Eidgendssisches Justiz- und Polizeidepartement
Europaisches Patentamt

Européisches Patenttibereinkommen vom 5. Oktober 1973, revi-
diert in Minchen am 29. November 2000; SR 0.232.142.2

Erganzendes Schutzzertifikat

Verordnung des IGE vom 14. Juni 2016 Uber Gebuhren;
SR 232.148

Eidgendssisches Institut fir Geistiges Eigentum

Bundesgesetz vom 28. August 1992 tber den Schutz von Marken
und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz); SR 232.11

Verordnung vom 23. Dezember 1992 tiber den Schutz von Mar-
ken und Herkunftsangaben (Markenschutzverordnung);
SR 232.111

Protokoll von Nagoya vom 29. Oktober 2010 Gber den Zugang zu
genetischen Ressourcen und die ausgewogene und gerechte
Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile zum
Ubereinkommen (iber die biologische Vielfalt; SR 0.451.432

Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 iber die Erfindungspatente
(Patentgesetz); SR 232.14

Verordnung vom 19. Oktober 1977 Uber die Erfindungspatente
(Patentverordnung); SR 232.141

Vertrag vom 19. Juni 1970 uber die internationale Zusammenar-
beit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patent Cooperation Tre-
aty); SR 0.232.141.1

Bundesgesetz Uber die Erfindungspatente, Anderungen vom
15. Mérz 2024; BBl 2024 685
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Swissmedic
Swissreg

VwWVG

WIPO

ZPO

Schweizerisches Heilmittelinstitut
Schutzrechtsdatenbank und Publikationsorgan des IGE

Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 Uber das Verwaltungs-
verfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz); SR 172.021

Weltorganisation fiir geistiges Eigentum (World Intellectual Pro-
perty Organization)

Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008;
SR 272
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