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Revisionsentwurf zum Bundesgesetz iiber die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG):
Vernehmlassungsantwort von scienceindustries

Sehr geehrte Frau Bundesratin, sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns fir lhr Schreiben vom 14. Oktober 2020, in welchem Sie uns dazu einladen, zur Revision
des Patentgesetzes Stellung zu nehmen. Gerne erlautern wir Ihnen nachfolgend unsere Positionen.

scienceindustries ist der Schweizer Wirtschaftsverband Chemie, Pharma und Life Sciences. Sie vertritt die
wirtschaftspolitischen Interessen von rund 250 in der Schweiz tatigen Unternehmen aus genannten und
verwandten Branchen gegeniiber staatlichen Behérden, der Offentlichkeit und internationalen Organisatio-
nen. Unsere Mitgliedunternehmen beschéaftigen in der Schweiz rund 70°000 Mitarbeitende und leisten mit
mehr als 45% aller Schweizer Exporte sowie 40% der gesamten privatwirtschaftlichen Investitionen in For-
schung und Entwicklung einen wesentlichen Beitrag zum Wohlstand unseres Landes. Der Schutz des geis-
tigen Eigentums ist fiir unsere wissensbasierten und innovationsfreudigen Industrien essenziell. Der ge-
werbliche Rechtsschutz auf (inter-)nationaler Ebene hat fiir die Mitglieder von scienceindustries deshalb
eine sehr hohe Bedeutung.

scienceindustries erachtet die vorgeschlagenen Elemente der Anderung des Schweizer Patentgesetzes,
namentlich die Einfiihrung einer materiellen Vollpriifung fiir nationale Schweizer Patentanmeldungen, die
Erweiterung des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens um Uberpriifungen der materiellen Patentfahig-
keit, die Einfiihrung eines ungepriiften Gebrauchsmusters fiir die Schweiz, und die erweiterte Méglichkeit,
die englische Sprache in Patentverfahren zu nutzen grundsatzlich fiir begriissenswert, da sie die Qualitat
des Patentsystems in der Schweiz steigern, die Handlungsmaglichkeiten fiir die Beteiligten erweitern und
zusatzliche Optionen fiir die Schweiz im internationalen Kontext eréffnen. Allerdings sehen wir bei einzel-
nen Elementen des Entwurfs, namentlich dem Rechtsmittelweg und dem Instanzenzug wesentlichen Kor-
rekturbedarf, um das nationale Patentsystem in der Schweiz attraktiv zu halten.

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Schutz des geistigen Eigentums ist fiir den Innovationsstandort Schweiz und insb. fiir die Industrien
Chemie, Pharma und Life Sciences zentral. Die geplante Revision zielt darauf ab, die Qualitat des Patent-
systems in der Schweiz zu erhéhen, den Anmeldern wie auch Drittparteien mehr Optionen im Bereich Pa-
tentschutz fiir die Schweiz zu geben, ohne wesentliche bestehende Mdoglichkeiten einzuschranken, und
schliesslich die Position der Schweiz im europdischen und internationalen Umfeld zu starken, was wir sehr
begriissen.

Die Européische Patentorganisation (EPO) richtet sich je langer je mehr nach den Mitgliedstaaten der EU
aus, wahrend bei anderen Staaten, wie z.B. der Schweiz, die Einflussmoglichkeiten abnehmen. Durch das
geplante Einheitspatent der EU wiirde diese Entwicklung noch zusétzlich verscharft. Ein starkes nationales
Patentsystem kann einerseits die existierenden europdischen und internationalen Patentsysteme ergan-
zen, aber auch dazu beitragen, auf Entwicklungen auf internationaler Ebene adédquat reagieren zu konnen.

Bei der Umsetzung der einzelnen Elemente ist indes darauf zu achten, das nationale Patentsystem so aus-
zugestalten, dass es als eine echte Alternative zum Patenterteilungsverfahren lber das Europaische
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Patentamt angenommen werden kann, z.B. durch eine besser vorhersehbare Verfahrensdauer, iberschau-
baren Kosten, mehr Flexibilitat fiir Anmelder, den Zeitpunkt der Priifung zu bestimmen oder bessere Rechts-
sicherheit. Es konnte so beispielsweise in der zu andernden Patentverordnung vorgesehen werden, dass
der Anmelder Mdoglichkeiten erhalt, die Geschwindigkeit des Verfahrens zu kontrollieren, etwa durch Be-
schleunigung oder aber spatere Stellung des Priifungsantrags mit entsprechendem Schutz der Drittpar-
teien.

Von einer Einflihrung einer materiellen Priifung nationaler Patentanmeldungen durch das IGE versprechen
wir uns auch, dass die Schweiz sich direkt im internationalen Kontext positionieren kann, z.B. durch Teil-
nahme an internationalen Patent Prosecution Highway Projekten, die aber alle voraussetzen, dass das na-
tionale Patentamt eine materielle Priifung der Patentanmeldungen vornimmt. Nur durch die aktive Teil-
nahme an internationalen Aktivitaten kann sichergestellt werden, dass die Bediirfnisse der Schweizer Wirt-
schaft bei den Verhandlungen und Vorschldagen eingebracht und beriicksichtigt werden kénnen und die
Souveranitdt des Innovationsstandortes Schweiz aufrechterhalten werden kann.

Einfiihrung einer materiellen Vollpriifung fiir nationale Patentanmeldungen

Die Einfiihrung einer obligatorischen materiellen Vollpriifung fiir nationale Patentanmeldungen wird die
Qualitat des Patentsystems in der Schweiz wesentlich steigern, da sowohl der Patentinhaber selbst wie
auch Dritte eine deutlich hohere Sicherheit haben, dass ein auf nationalem Weg erteiltes Patent auch den
Patentierbarkeitskriterien gemass Patentgesetz entspricht und daher rechtsbestandig ist. Der Begriff des
Patents in einem Schweizer Zusammenhang wiirde dann demjenigen der grossen Mehrheit der wichtigen
Handelspartner entsprechen. Entscheidend fiir das Vertrauen von Anmeldern wie betroffenen Drittparteien
in das nationale Patentsystem wird die Fachkompetenz des IGE und der Rechtsmittelinstanzen sein. Die in
der Botschaft dargestellten Szenarien scheinen eine realistische Basis fiir einen moderaten Ausbau der
Prifungskapazitat beim IGE zu sein. Durch die Einbindung der Priifer beim IGE in Aktivitaten um privatwirt-
schaftlich angebotene Recherchen ergeben sich aus unserer Sicht gute Synergiepotentiale.

Rechtsinstanz: Bundespatentgericht anstelle des Bundesverwaltungsgerichts

Fiir Beschwerden, sowohl gegen Entscheidungen des IGE im Priifungsverfahren als auch in Einspruchsver-
fahren, ist im Entwurf des PatG das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) vorgesehen. Dies entspricht der
reguldren Rechtssystematik des Verwaltungsrechts in der Schweiz. Scienceindustries halt diesen Instan-
zenzug im Patentrecht, insbesondere wenn es um technisch komplexe Fragestellungen der Neuheit, erfin-
derischen Tatigkeit und ausreichenden Offenbarung geht, allerdings fiir nicht sachgerecht. Wir pladieren
deshalb fiir das Bundespatentgericht (BPatGer) als Rechtsinstanz anstelle des Bundesverwaltungsgerichts
(BVGer). Folgende Griinde sprechen aus unserer Sicht fiir diesen Weg:

- Mit der Einflihrung einer materiellen Vollpriifung werden Fragen der Patentfahigkeit (z.B. Neuheit,
erfinderischen Tatigkeit und ausreichende Offenbarung) Gegenstand von Beschwerdeverfahren
werden. Die Beurteilung solcher Fragen setzt neben patentrechtlichen Kenntnissen regelmassig
auch vertieften technischen Sachverstand voraus, weshalb es absolut angezeigt wére, technisch
vorgebildete Richter in solche Entscheidungen einzubinden. Das Bundespatentgericht verfligt be-
reits Uber solche wahrend das BVGer diese Expertise zuerst aufbauen misste.

- Eine ausreichende Anzahl an geeigneten Personen (mit juristisch und technischer Doppelqualifika-
tion) fiir das BVGer in der Schweiz zu finden, kdnnte aus unserer Sicht schwierig werden, da die
wenigen geeigneten Personen mit hoher Wahrscheinlichkeit schon beim Bundespatentgericht als
nebenamtliche Richter tatig sind. Zudem wird die erwartete Fallzahl von Beschwerden in Patenter-
teilungs- und ggf. Einspruchsverfahren viel zu gering sein, um beim BVGer eine nachhaltige Exper-
tise in diesem Bereich entstehen zu lassen.

- Eben diese Notwendigkeit fiir die Kombination aus patentrechtlicher, juristischer und technischer
Expertise war auch ein wesentlicher Grund fiir die erfolgreiche Einfiihrung des Bundespatentge-
richts vor ca. 10 Jahren. Das BPatGer stellt heute das gerichtliche Kompetenzzentrum in der
Schweiz im Bereich Patentrecht dar und ware deshalb aus unserer Sicht absolut pradestiniert, um
auch die Beschwerdeverfahren in Patentsachen zu entscheiden

- Ein weiterer, fiir die Nutzer des Patentsystems sehr wichtiger Aspekt ist die Vorhersehbarkeit und
Koharenz von Entscheidungen im Patentrecht. Diese Kohdrenz kann am einfachsten sichergestellt
werden, wenn sowohl Nichtigkeitsverfahren als auch Beschwerdeverfahren bei demselben Gericht
angesiedelt sind. Die von uns gewiinschte Kohadrenz der Rechtsprechung in der Schweiz im
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Einklang mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern EPA ware durch eine Zentralisierung
der Falle am BPatGer am effektivsten sichergestellt.

- Eine solche verwaltungsgerichtliche Zustandigkeit des BPatGer ware zwar eine Ausnahme des im
Verwaltungsgerichtsgesetzes verwirklichten generellen Prinzips der einheitlichen Zustandigkeit
des BVGer. Die aus unserer Sicht gewichtigen sachlichen und praktischen Griinde konnen diese
Ausnahme allerdings unserer Meinung nach vollumfénglich rechtfertigen. Ausserdem existieren
auch schon in anderen sachlich begrenzten Bereichen dhnliche Ausnahmen (z.B. die unabhéngige
Beschwerdeinstanz fiir Radio und Fernsehen gemass Art. 82-85 des Bundesgesetzes {iber Radio
und Fernsehen, SR 784.40).

- Ein internationaler Vergleich zeigt auch, dass in vielen Europaischen Jurisdiktionen, Gerichte be-
reits sowohl filir Beschwerden in Patentverfahren als auch fiir die zivilrechtlichen Nichtigkeitskla-
gen zustandig sind (z.B. in Frankreich der Cour d’Appel Paris, in Deutschland das Bundespatentge-
richt, im Vereinigten Konigreich der High Court for Patents oder das See- und Handelsgericht in
Danemark).

- Schliesslich hangt der Erfolg der Teilrevision des PatG fiir die Nutzer des Schweizer Patentsystems
sowohl von Qualitat und Vorhersehbarkeit der Entscheidungen ab als auch von Verfahrens-dauer
und Kosten. Aufgrund der bisherigen, sehr begrenzten Erfahrungen und den oben geschilderten
erwartbaren Komplikationen im Zusammenhang mit der technischen Expertise des BVGer beflirch-
ten wir, dass die Beschwerde und insbesondere auch das Einspruchsbeschwerdeverfahren stark
verzogert werden konnten und es so zu einer dhnlichen Situation wie beim EPA fiihren wiirde, wo
Erteilungs- und Beschwerdeverfahren zurzeit oft acht Jahre und langer in Anspruch nehmen.

Zusammenfassend stellen eine fehlende Fachkompetenz und eine lange Verfahrensdauer aus unserer
Sicht ein erhebliches Risiko fiir die Attraktivitat des revidierten Patentsystems dar, die schliesslich dazu
fihren kdnnten, dass das nationale Patentsystem gar nicht mehr geniitzt wiirde. Somit ist aus Sicht von
Scienceindustries ein zentraler Punkt der Teilrevision, dass fiir Beschwerden im Patentverwaltungsverfah-
ren generell das Bundespatentgericht zustandig wird, um diesen Gefahren entgegenzuwirken. Das Bundes-
verwaltungsgericht kommt unserer Ansicht nach aus den oben genannten Griinden nicht in Frage.

Erweiterung des Einspruchs- und Beschwerdeverfahrens mit einer Straffung der Instanzen

Die Erweiterung des bisher auf sehr wenige Einspruchsgriinde begrenzten Einspruchsverfahrens erscheint
als eine sinnvolle Ergénzung zur Einfiihrung einer materiellen Vollpriifung nationaler Patentanmeldungen.
Das Einspruchsverfahren eréffnet der Zivilbevélkerung sowie anderen Wirtschaftsteilnehmern eine verhalt-
nismassig glinstige und gut vorsehbare Moglichkeit, gegen aus ihrer Sicht zu Unrecht erteilte Patente vor-
zugehen. Fiir die Attraktivitdt des Gesamtsystems ist es aber essenziell, die Kosten und Verfahrensdauer
klar zu begrenzen.

Um die Verfahrensdauer und -kosten bis zu einer rechtsgiiltigen Entscheidung zu straffen, wéare eine Mog-
lichkeit, als erste Instanz das Einspruchsverfahren bereits durch das Bundespatentgericht (und nicht dem
BVGer, s.0.) durchfiihren zu lassen, mit einer Berufungsmaglichkeit zum Bundesgericht. In Deutschland hat
man mit einem ahnlichen Verfahrenszug zum dortigen Bundespatentgericht bis vor wenigen Jahren gute
Erfahrungen gemacht.

Ausserdem wird das IGE gebeten, in seiner Analyse beziiglich der Kosten der neuen Verfahren nicht nur die
Gebiihren, sondern ebenfalls die Honorare der Rechts- und Patentanwalte zu beriicksichtigen. Um diese
nicht von den Behdrden bestimmten Kosten tief zu halten ware es wiinschenswert, wenn ein Einspruchs-
verfahren auch ohne den Beizug eines Rechtsanwaltes méglich ware, sodass die Parteien die Mdglichkeit
haben sich ausschliesslich durch Patentanwalte vertreten zu lassen — sowohl durch niedergelassene als
auch durch Schweizer Patentanwaélte in der Industrie.

Ungepriiftes Gebrauchsmuster

Ein ungepriiftes Gebrauchsmuster mit kurzem und kostenglinstigem Erteilungsverfahren stellt eine gute
Alternative fir verhaltnismassig einfache Erfindungen dar (Art. 87 ff. VE-PatG). Die vorgesehene Schutz-
dauer von 10 Jahren entspricht dem internationalen Standard und der vorgeschlagene Schutzgegenstand
ist nachvollziehbar. Ein Ansatz um das Gebrauchsmuster, vor allem fiir KMU, attraktiver zu machen ware,
eine Verlangerungsmoglichkeit des Gebrauchsmusterschutzes unter gewissen Bedingungen Uber die 10
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Jahre hinaus vorzusehen, z.B. durch eine Umwandlungsmaglichkeit in ein «<Schweizer Patent» oder ein «ge-
priiftes Gebrauchsmuster», was dann materiell voll zu priifen ware.

Die Schonfrist fiir eine vom Anmelder verursachten Vorveroffentlichung der Erfindung steht der Rechtsi-
cherheit entgegen und ist unter Berilicksichtigung der kostengiinstigen und wenig aufwandigen Gebrauchs-
mustereintragung nicht zu rechtfertigen. Entsprechend wird vorgeschlagen, Art. 88 Abs. 1 Bst. b VE-PatG
zu streichen.

Die vorgeschlagene Neuheitsschonfrist beim Gebrauchsmuster lehnen wir ab. Die Einfiihrung einer gene-
rellen Neuheitsschonfrist ist bisher dem Patentsystem der Schweiz fremd, wie in den meisten europaischen
Landern. Zudem finden zur Zeit Verhandlungen im Rahmen der B+ Landergruppe auf internationaler Ebene
statt, worin es um die Harmonisierung des materiellen Patentrechts geht. Dabei ist eines der umstrittenen
Kernpunkte die Neuheitsschonfrist. Wir empfinden es als absolut verfriiht, gesetzgeberisch vorzupreschen,
um, wenn auch nur in einem Teilbereich des Gebrauchsmusters, eine neue Regelung einzufiihren. Daher
wirden wir dafiir pladieren, die Neuheitsschonfrist aus dem Entwurf zu streichen, was die generellen An-
forderungen an die Rechtsbesténdigkeit des Gebrauchsmusters mit denen des Patents in Ubereinstim-
mung bringen wiirde.

Erweiterte Madglichkeit, Englisch in Patentverfahren zu nutzen

Die vorgeschlagenen Anderungen begriissen wir ausdriicklich. Die englische Sprache wird in vielen inter-
national agierenden Firmen verwendet und es ware fiir alle Beteiligten eine grosse Erleichterung, die vorge-
schlagenen zusatzlichen Moglichkeiten, soweit unter dem Sprachengesetz und der Bundesverfassung zu-
lassig, zu nutzen.

Wir danken Ihnen fiir die Berlicksichtigung unserer Stellungnahme.

Freundliche Griisse

4 N~ Riudle

Dr. Stephan Mumenthaler Reto Miiller
Direktor Mitarbeiter Wirtschaftspolitik
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