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Teil 1 — Allgemeiner Teil

1. Einleitung

Dieser Teil der Patentrichtlinien befasst sich mit den allgemeinen, fir die verschiedenen
Verfahren vor dem IGE geltenden Verfahrensregeln.

2. Rechtsgrundlagen

Das IGE ist eine Bundesverwaltungsbehorde im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. ¢ VWVG. Folglich
werden die in seiner Zustandigkeit liegenden Verfahren allgemein durch das VwVG (Art. 1
Abs. 1 VWVG)?! bestimmt, sofern sie nicht durch das PatG oder ein anderes Bundesgesetz
eingehender geregelt werden (Art. 4 VWVG). Das VwVG wird aufgrund von Art. 19 VwVG
durch Art. 37, 39 bis 41 und 43 bis 61 BZP ergéanzt.?

Wenn weder das VWVG noch das PatG die prozessrechtlichen Folgen eines Sachverhalts
regeln, ist gemass Art. 4 VwWVG auf andere bundesrechtliche Spezialnormen
zuruickzugreifen. Das IGE ist der Auffassung, dass in Anwendung von Art. 4 VwVG auf die
ZPO zurtickzugreifen ist. Das BZP enthalt zwar ebenfalls Regelungen fiir einige im VwVG
oder PatG nicht explizit enthaltene verfahrensrechtliche Fragestellungen, aber diese
Bestimmungen kénnen nicht angewandt werden. Denn im Verwaltungsverfahren sind
gemass der Rechtsprechung nur die in Art. 19 VwWVG explizit genannten Bestimmungen
anwendbar, da diese Aufzéhlung als abschliessend betrachtet werden muss.® Des Weiteren
kommt nur das nach dem Inkrafttreten des VwWVG erlassene Bundesrecht in Betracht.
Demzufolge ist auf andere, jingere Bestimmungen des Bundesrechts zuriickzugreifen.
Zudem handelt es sich bei der ZPO um Bundesrecht,* weshalb ihre Anwendung durch Art. 4
VWVG nicht ausgeschlossen ist, umso mehr als sie speziell fir die Beilegung zivilrechtlicher
Streitigkeiten vorgesehen ist, von denen sich die Verfahren im Zustandigkeitsbereich des
IGE in Patentsachen mit zwei oder mehreren Verfahrensbeteiligten nicht grundlegend
unterscheiden.

Die verschiedenen Verfahren in Patentsachen im Zusténdigkeitsbereich des IGE sind
insbesondere durch folgende Bestimmungen des PatG und der PatV geregelt:

2.1 Verfahren zur Anmeldung von Patenten (vgl. Teil 2)

Das Verfahren zur Anmeldung von Patenten wird insbesondere durch Art. 49 bis 58a und 60
bis 64 PatG und die Ausfiihrungsbestimmungen von Art. 21 bis 60c PatV geregelt. Das

1 Genauer in Art. 1 bis 43 VWVG.

2 Die Artikel 38 und 42 bis 49 BZP sind vorliegendenfalls nicht relevant, da sie die miindliche
Anhoérung der Parteien und die Zeugeneinvernahme betreffen (Art. 14 Abs. 1 VwVG).

SBGE 13011473, E. 2.4.

4 Die Gesetzgebung auf dem Gebiet des Zivilprozessrechts ist Sache des Bundes (vgl. Art. 122 Abs. 1
BV).
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Anmeldeverfahren umfasst die Eingangs- und Formalpriifung der Patentanmeldungen. Die
Eingangs- und Formalprifung geht der eigentlichen Sachprifung der Patentanmeldung
voraus. Die Sachprufung ist in separaten Richtlinien, den sog. Sachprifungsrichtlinien,
geregelt.®

2.2 Verfahren zur Erteilung von ergédnzenden Schutzzertifikaten [ESZ] (vgl. Teil 3)

Das Verfahren zur Erteilung von ESZ wird insbesondere durch die folgenden Bestimmungen
geregelt:

- Schutzzertifikate fur Arzneimittel: Art. 140] PatG i.V.m. Art. 127e und Art. 127f PatV

- Schutzzertifikate fur Pflanzenschutzmittel: Art. 140z i.V.m. Art. 140l PatG i.V.m
Art. 12775 PatV/ i.V.m. Art. 127e und 127f PatV

- Padiatrische Zertifikate: Art. 140y i.V.m. Art. 140l PatG i.V.m. Art. 127y und 127z PatV

Es wird unterteilt in die Prifung anlasslich der Einreichung des Gesuches (Formalprifung)
und die Prufung der Voraussetzungen fur die Erteilung des Zertifikats oder die Verlangerung
der Schutzdauer (Sachprifung), wobei Letztere in den Sachprufungsrichtlinien® behandelt
wird.

2.3 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerfihrung (vgl. Teil 4)

Die Verfahren im Zusammenhang mit der Registerfiihrung werden insbesondere durch die
Art. 33 und 34, 56 Abs. 3 und 60 PatG und die Ausfiihrungsbestimmungen von Art. 19, 94,
98, 105 und 107 PatV geregelt.

3. Parteien

3.1 Parteirecht

Art. 6 VWVG definiert die Partei als Person, deren Rechte oder Pflichten die Verfligung
bertihren soll, und andere Personen, Organisationen oder Behdrden, denen ein Rechtsmittel
gegen die Verfligung zusteht. Nach der Rechtsprechung héangt das Parteirecht von den
Rechten oder Pflichten ab, die die fragliche Verfligung beriihren konnte.”

Partei zu sein, setzt Rechtsfahigkeit im Sinne von Art. 11 ZGB voraus. Rechtsfahig sein
konnen sowohl natirliche oder juristische Personen privaten oder offentlichen Rechts, z.B.
Bund, Kantone, Gemeinden sowie selbststandige 6ffentlich-rechtliche Anstalten des
Bundes.® Als Parteien konnen auch Kollektiv- und Kommanditgesellschaften®,

5 Richtlinien fiir die Sachprifung der nationalen Patentanmeldungen, abrufbar unter:
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/patente/d/richtlinien patente/
RiLi Sachpruefung CH-Patent DE 202101.pdf.

6vgl. Fn. 5.

7 BVGer B-1099/2007, E. 3.3.3.

8 BGE 127 V 80, E. 3a/bb; BGE 127 11 32, E. 2.
9 Art. 562 und 602 OR.

10
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Konkursmassen und Erbengemeinschaften!® gelten, obwohl sie nur eine beschrankte
Rechtspersonlichkeit besitzen. Keine Parteien sind jedoch einfache Gesellschaften!! sowie
nicht selbststandige 6ffentlich-rechtliche Verwaltungseinheiten (z.B. Bundesamter) und
Anstalten.!?

Als Parteien fur die verschiedenen Verfahren in der Zustandigkeit des IGE gelten folgende
Personen:

3.1.1 Nationales Verfahren fiir die Patenterteilung

Als Partei im Verfahren fur die nationale Eintragung gilt ausschliesslich der Patentanmelder.
Nach Art. 4 PatG kann es sich um alle in Ziff. 3.1 oben genannten Personen handeln (ftr
weitere Einzelheiten vgl. Teil 2, Ziff. 3.1.2, S. 37).

Offentlich-rechtliche Verwaltungseinheiten ohne eigene Rechtspersonlichkeit kdnnen
ebenfalls Patente anmelden. Bei diesen gilt jedoch die parteifahige Tragerschaft (z.B. die
Schweizerische Eidgenossenschaft) und nicht die Verwaltungseinheit selber als Partei.
Ahnliches gilt fur Zweigniederlassungen, die nach schweizerischem Recht tiber keine
Rechtspersonlichkeit verfigen. Das IGE geht davon aus, dass die Anmeldung fir die
Gesellschaft, der die Zweigniederlassung angehort, getatigt wird.*® Soll das Patent fir eine
juristische Person in Griindung angemeldet werden, haben alle Grindungsgesellschafter
zusammen (als mehrere Hinterleger) aufzutreten.

Dritten, deren Rechte und Pflichten durch die Eintragung eines Patents berihrt werden
koénnten, wird jedoch im Rahmen des Anmeldeverfahrens kein Parteirecht zuerkannt. Sie
konnen ihre Rechte erst spater im Rahmen eines Einspruchs- oder zivilrechtlichen
Verfahrens geltend machen.

3.1.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerfihrung

Der im Patentregister eingetragene Patentinhaber gilt als Partei fur alle Verfahren im
Zusammenhang mit einer Anderung des Registers (Vertreterwechsel, Ubertragung usw.).

In bestimmten Fallen werden auch Dritte, deren Rechte und Pflichten durch die beantragte
Anderung des Registers bertihrt werden (z.B. Ubertragung, Lizenzen) (vgl. Teil 4, Ziff. 4.1,
4.5, S. 62) als Partei anerkannt.

3.1.3 Einspruchsverfahren

Berechtigt zur Erhebung eines Einspruchs ist gemass Art. 59¢ PatG jedermann. Jede
aussenstehende Person oder Institution kann demnach vor dem IGE geltend machen, das

10 BGE 102 la 430, E. 3; fir die Regeln Uber den Parteiwechsel wahrend des Verfahrens siehe auch
unten (vgl. Ziff. 3.2.2.1 und ziff. 3.2.2.2, S. 13).

11 BGE 1321 256, E. 1.1.
12 BGer 2A.325/2006, E.2.2; BGE 127 11 32, E. 2b und 2f.

13 vgl. BGE 120 IIl 11 fur die Benennung einer Zweigniederlassung als Partei im
Betreibungsverfahren.

11
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Erteilungsverfahren sei nicht ordnungsgemass oder nicht in Erwagung aller Fakten
abgelaufen. Passivlegitimiert ist der Inhaber des angefochtenen Patentes. Ist das
angefochtene Patent an einen Dritten Gbertragen worden, ohne dass dieser bereits in das
Patentregister eingetragen wurde, so bleibt der bisherige Inhaber passivlegitimiert (Art. 76
Abs. 1 PatV i.V.m. Art. 33 Abs. 3 PatG).

Das Einspruchsverfahren fir nationale Patente ist dem Einspruchsverfahren gemass EPU
nachempfunden, wobei die Einspruchsgriinde auf die Patentausschlussgrinde in Art. 1a, 1b
und 2 PatG beschrankt sind.

3.2 Ubertragung

3.2.1 Allgemein

Die Eintragung der Ubertragung hat zur Folge, dass allfallig hangige andere Verfahren
grundséatzlich mit dem neuen, gehérig im Register eingetragenen Inhaber (vgl. Art. 33 Abs. 3
PatG, vgl. Teil 4, Ziff. 4.1, S. 60) fortgesetzt werden.

3.2.2 Besonderheiten

3.2.2.1 Tod einer Partei und Fusion juristischer Personen

Ohne Patentiibertragung ist ein Parteiwechsel nur mit Zustimmung der Gegenpartei zulassig;
besondere gesetzliche Bestimmungen Uber die Rechtsnachfolge bleiben vorbehalten (Art. 83
Abs. 4 ZPO).

Beim Tod einer Partei ergeben sich die Folgen aus dem Bundesrecht: Die Erben treten ohne
Weiteres an die Stelle der verstorbenen Partei, d.h., das Verfahren wird mit ihnen
weitergefihrt.**

Bei der Fusion juristischer Personen gehen deren Rechte und Pflichten (und damit auch
allfallige Patentrechte) gemass Fusionsvertrag auf die neue juristische Person Uber und das
Verfahren wird ohne Weiteres mit dieser weitergefihrt.

3.2.2.2 Konkurs einer Partei

Mit der Konkurseroffnung verliert der Schuldner die Verfligungsbefugnis Uber das
Patentrecht (Art. 204 SchKG). Die Befugnis geht auf die Glaubigergesamtheit bzw. die
Konkursverwaltung tber (Art. 240 SchKG). Diese hat zu erklaren, ob das Verfahren
fortgesetzt wird oder nicht bzw. ob das Patentrecht gegebenenfalls an einen oder mehrere
Glaubiger abgetreten wird. Bis diese Erklarung erfolgt, kann das Verfahren sistiert werden
(Art. 207 Abs. 2 SchKG).

14 Bei Bedarf wird das Verfahren geméss Art. 126 ZPO sistiert, bis die Erben ermittelt sind und der
Antritt der Erbschaft feststeht; wahrend der Ausschlagungsfrist ist die Parteistellung der Erben
resolutiv bedingt.

12
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4. Vertretung und Zustellungsdomizil

4.1 Vertreter

Nach Art. 11 VwWVG kann die Partei sich zu jedem Zeitpunkt vertreten oder durch einen
Vertreter verbeistanden lassen.

Als Vertreter in das Register eingetragen wird nur der umfassend bevollmachtigte Vertreter
(Art. 8a Abs. 2 PatV).

Vertreter kdnnen neben natirlichen Personen auch juristische Personen und
Personengesellschaften (z.B. Patentanwalts-AG, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften)
sein. Fachkenntnisse des Vertreters werden nicht verlangt.

Wird ein Vertreter eingesetzt, richtet das IGE seine Mitteilungen bis zum Widerruf der
Vollmacht ausschliesslich an ihn (Art. 11 Abs. 3 VWVG). Eingaben des vertretenen
Anmelders selbst bleiben indessen mdglich und entfalten ihre volle Rechtswirkung. Das IGE
entscheidet im Einzelfall, ob die Eingabe des Anmelders als Widerruf der Vollmacht
anzusehen ist. Widersprechen sich parallele Eingaben von Anmelder und Vertreter, wird die
Unklarheit grundséatzlich Gber den Vertreter bereinigt. Eine Ausnahme davon gilt bei Widerruf
der Vollmacht.

4.2 Vollmacht

Lasst sich der Anmelder vertreten, kann das IGE geméss Art. 8a PatV eine schriftliche
Vollmacht verlangen. Eine Vollmacht wird grundsatzlich in denjenigen Fallen verlangt, in
denen ein Vertreter zeitlich erst nach der Anmeldung im Sinne von Art. 49 PatG bestellt wird.

Verlangt das IGE eine Vollmacht, muss diese in schriftlicher Form eingereicht werden

(Art. 8a PatV).*® Mindlich mitgeteilte Vollmachten reichen nicht aus. Samtliche Vollmachten
koénnen in Kopie eingereicht werden, wobei es dem IGE freisteht, auf der Vorlage einer
Originalvollmacht zu bestehen. Die Urkunde muss als Mindestinhalt die Personalien von
Vollmachtgeber und Bevollméachtigtem, den Umfang der Ermachtigung und die Unterschrift
des Vollmachtgebers enthalten (Art. 13 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 8a PatV). Es kann sich um fir
den Einzelfall erteilte Spezialvollmachten® oder um fiir samtliche Patentangelegenheiten
ausgestellte Generalvollmachten handeln. Ist die Vollmacht nicht auf einzelne Schutztitel
oder Handlungen eingeschrankt, wird sie als Generalvollmacht betrachtet.

Der zum Zeitpunkt der Hinterlegung ohne Vorlage einer Vollmacht in der Patentanmeldung
aufgefuhrte Vertreter gilt in Bezug auf diesen Schutztitel grundsétzlich als umfassend
vertretungsbefugt und kann alle Handlungen mit Rechtswirkung flr den Vertretenen
vornehmen. Dem IGE steht es frei, eine Vollmacht nachzuverlangen.

15 Bei der Einreichung per E-Mail an patent.admin@ekomm.ipi.ch muss die Vollmacht als PDF-
Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.,
S. 15).

16 Spezialvollmachten sind Volimachten, die auf eine bestimmte Handlung beschrankt sind, z.B. auf
die Ubertragung eines Schutzrechts.
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Wird ein Mandat erst nach Eintragung des Schutzrechts erteilt, ist immer eine Vollmacht
einzureichen; dasselbe gilt, wenn der bisherige Vertreter nach der Ubertragung des
Schutzrechts fir einen neuen Inhaber handelt. Bei einer Fusion sind die Umstéande des
Einzelfalls zu beachten.’

Die Vollmacht ist in einer Amtssprache (vgl. Ziff. 5.8, S. 25) einzureichen. Ist die Urkunde in
einer anderen Sprache abgefasst, kann eine Ubersetzung angefordert werden (Art. 3 Abs. 5
PatV).

Die Partei kann eine erteilte Vollmacht jederzeit widerrufen (Art. 34 Abs. 1 OR). Solange der
Widerruf dem IGE nicht mitgeteilt worden ist, bleibt der Vertreter zu Rechtshandlungen im
Namen des Hinterlegers befugt (Art. 34 Abs. 3 OR).

Falls innerhalb der gesetzten Frist keine Vollmacht eingereicht wird, bleiben Eingaben vom
nicht legitimierten Vertreter unbertcksichtigt.

4.3 Zustellungsdomizil

Wenn eine Partei (oder ihr Vertreter) an einem Verwaltungsverfahren nach dem PatG
beteiligt ist und in der Schweiz Uber keinen Wohnsitz oder Sitz verfligt, muss sie ein
Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 13 PatG). Das Zustellungsdomizil ist
nicht Registerinhalt und erscheint deshalb auch nicht in Swissreg und der Datenbank. Es
kann jedoch durch einfache Anfrage oder Akteneinsicht beim IGE erfragt werden.

Ein Zustellungsdomizil in der Schweiz ist nicht erforderlich fiir die Einreichung einer
Patentanmeldung zum Zweck der Zuerkennung eines Anmeldedatum, fur die Bezahlung von
Gebdhren, die Einreichung von Ubersetzungen sowie die Einreichung und Behandlung von
Antrédgen nach der Patenterteilung, soweit die Antréage zu keiner Beanstandung Anlass
geben.

Muss eine Partei ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen und tut sie dies nicht, so
wird sie vom IGE in einem ersten Schritt mit einem informellen Schreiben, welches ihr direkt
ins Ausland zugestellt wird, aufgefordert, ein Zustellungsdomizil zu bestellen. Kommt sie
dieser Aufforderung nicht nach, erlasst das IGE eine formelle Verfiigung mit der
Aufforderung zu Bestellung eines Zustellungsdomizils unter Androhung der entsprechenden
Saumnisfolgen. Die Art der Zustellung richtet sich nach dem Haager Ubereinkommen vom
15. November 19658, nach dem Europaischen Ubereinkommen uber die Zustellung von
Schriftstiicken in Verwaltungssachen im Ausland®® oder nach dem diplomatischen oder
konsularischen Weg, wenn keines dieser Abkommen anwendbar ist.

Handelt die Partei innerhalb der gesetzten Frist nicht, wird die Patentanmeldung
zuriickgewiesen (Art. 59a Abs. 3 lit. b PatG).

17 Entscheidend ist, ob es sich um eine Absorptions- oder Kombinationsfusion handelt (vgl. Art. 3
FusG).

18 Ubereinkommen (iber die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstiicke im Ausland
in Zivil- oder Handelssachen, abgeschlossen in Den Haag am 15. November 1965, SR 0.274.131.

19 Europaisches Ubereinkommen uiber die Zustellung von Schriftstiicken in Verwaltungssachen im
Ausland vom 24. November 1977, SR 0.172.030.5.
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5. Allgemeine Verfahrensregeln

5.1 Schriftliches Verfahren und Eingabewege

Die Verfahren vor dem IGE werden schriftlich durchgeftuihrt. Folglich bedurfen alle
Verfahrenshandlungen (Gesuch, Antrag) in der Regel der Schriftform, um vom IGE
berlcksichtigt zu werden.?°

Um den Weg fiir eine einfache elektronische Eingabe per E-Mail zu ebnen, hat das IGE bei
der Mehrheit von Dokumenten gemaéss Art. 3 Abs. 3 PatV auf das Unterschriftserfordernis
verzichtet (vgl. Mitteilung des IGE in sic! 2010, 554, sowie Verzeichnis der
Kommunikationswege).?* Abhangig davon, ob fiir die betreffende Eingabe ein
Unterschriftserfordernis oder andere Formvorschriften bestehen, sind folgende Falle zu
unterscheiden:

— Wo das Bundesrecht fiir eine Eingabe Schriftlichkeit vorsieht und das IGE auch Kopien
akzeptiert, kann einer E-Mail die elektronische Kopie (PDF) der unterzeichneten Eingabe
als Anhang beigelegt werden. Dies betrifft insbesondere Antréage auf Ruckzug eines
Gesuches oder vollstandige oder teilweise Loschung eines Patentes (Teil 4, Ziff. 4.2, S.
61 und 4.9, S. 63).

— Beweisurkunden miissen bei der Ubermittlung per E-Mail als PDF-Beilage eingereicht
werden (z.B. Ubertragungserklarungen gemass Teil 4, Ziff. 4.1, S. 60, oder Vollmachten
gemass Ziff. 4.2, S. 13, oder Prioritatsbelege gemass Teil 2, Ziff. 3.3.1, S. 38, sofern das
IGE die Einreichung verlangt).

— Alle Ubrigen Eingaben kénnen formlos ohne Unterschrift als E-Mail an das IGE gesandt
werden. Dies betrifft beispielsweise Fristerstreckungen (Ziff. 5.5.3, S. 19) oder Antrage
auf Anderung der Adresse des Inhabers (Teil 4, Ziff. 7.3, S. 66).

Fristwahrend und rechtsgltig sind elektronische Eingaben an das IGE nur, wenn sie an die
Adresse patent.admin@ekomm.ipi.ch geschickt werden?2,

Detaillierte Angaben zu Formerfordernissen und zulassigen Eingabewegen finden sich auf
der folgenden Website: https://ekomm.ipi.ch.

5.2 Zustandigkeitsprifung

Das IGE prift seine Zustandigkeit fur die Behandlung der bei ihm eingereichten Gesuche
und Antrage von Amtes wegen (Art. 7 Abs. 1 VwVG). Die Begriindung einer Zustandigkeit
durch Einverstandnis zwischen dem IGE und der Partei (Art. 7 Abs. 2 VWVG) oder unter den
Parteien ist ausgeschlossen.?®

20 In Abweichung vom Grundsatz des schriftlichen Verfahrens akzeptiert das IGE unter bestimmten
Umsténden beispielsweise Antrage auf erste und zweite Fristverlangerung per Telefon.

21 | jste abrufbar unter https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/online-
services/eingabewege-und-zahlungsmoeglichkeiten/eingabewege-in-den-verfahren.html.

22 Fur die Anforderungen an die Einhaltung der Fristen siehe Ziff. 5.5.4, S. 21.
22 VPB 67 Nr. 66, E. 2a m.w.H.
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Falls sich das IGE als unzustandig erachtet, Giberweist es die Sache ohne Verzug der
zustandigen Behorde (Art. 8 Abs. 1 VWVG). Falls das IGE seine Zustandigkeit als zweifelhaft
erachtet, so pflegt es dartiber ohne Verzug einen Meinungsaustausch mit der Behdrde,
deren Zustandigkeit infrage kommt (Art. 8 Abs. 2 VWVG). Das IGE raumt den Parteien die
Moglichkeit ein, zur Frage der Zustandigkeit Stellung zu nehmen. Bei Streitigkeiten sind die
Bestimmungen von Art. 9 VWVG anwendbar.

5.3 Ausstand

Art. 10 Abs. 1 VWVG enthélt eine abschliessende Liste der Ausstandsgrinde. Danach treten
Personen, die eine Verfligung zu treffen oder diese vorzubereiten haben, in Ausstand, wenn
sie:

o

in der Sache ein personliches Interesse haben;
b. mit einer Partei durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft verbunden sind oder mit
ihr eine faktische Lebensgemeinschaft flhren;

bPs mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie
verwandt oder verschwégert sind;

c. Vertreter einer Partei sind oder fir eine Partei in der gleichen Sache tétig waren;
d. aus anderen Griinden in der Sache befangen sein konnten.

Die Garantie einer unabhéngigen Behorde erfordert einen Ausstand nach Art. 10 Abs. 1 lit. d
VwVG nicht nur, wenn eine tatsachliche Befangenheit und Voreingenommenheit festgestellt
wird, weil eine innere Einstellung kaum bewiesen werden kann. Es genligt, wenn Umstande
vorliegen, die bei objektiver Betrachtung den Anschein der Befangenheit erwecken und ein
voreingenommenes Handeln der Person, die einen Entscheid zu fallen hat, beflirchten
lassen. Allerdings sind nur die objektiv festgestellten Umsténde zu bertcksichtigen, wéhrend
die rein subjektiven Eindrucke der Partei, die das Ausstandsbegehren stellt, nicht
entscheidend sind.?*

Wer einen Ablehnungsgrund nicht unverziglich nach dessen Kenntnisnahme beim IGE
geltend macht, verwirkt den Anspruch auf seine spatere Anrufung.?® Den Ausgang eines
Verfahrens abzuwarten, um anschliessend im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens die
nicht korrekte Zusammensetzung der Entscheidbehérde geltend zu machen, obwohl der
Ablehnungsgrund bereits vorher bekannt war, ist treuwidrig.2®

5.4 Feststellung des Sachverhalts

5.4.1 Untersuchungsmaxime

Da das VwWVG zur Anwendung kommit, gilt fiir die vor dem IGE durchgefihrten Verfahren
grundsatzlich die Untersuchungsmaxime, nach der die Behorde den Sachverhalt von Amtes

24 BGE 13811, E. 2.2 m.w.H.; siehe auch BVGer B-1076/2012, E. 4.1.1.
BGE 13811, E. 2.2.
26 BGE 126 Il 249, E. 3c; BGer 1C_401/2011, E. 3.1 m.w.H.
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wegen feststellt (Art. 12 VWVG). Daraus ergibt sich, dass das IGE grundsatzlich unter
Vorbehalt der Mitwirkungspflicht der Parteien die Pflicht zur Ermittlung des Sachverhalts und
die Aktenfuhrungspflicht tragt (vgl. ziff. 5.4.2, S. 17).

5.4.2 Mitwirkungspflicht

Die Untersuchungsmaxime wird durch die in Art. 13 VwWVG verankerte Mitwirkungspflicht der
Parteien relativiert.

Nach Art. 13 Abs. 1 lit. a VWVG sind die Parteien insbesondere verpflichtet, an der
Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren
einleiten. Diese Pflicht ist dadurch gerechtfertigt, dass die Partei aus dem Verfahren einen
Vorteil ziehen oder einen Anspruch ableiten will.?” Sie gilt vorab gerade fir solche
Tatsachen, die eine Partei besser kennt als die Behorden und die diese nicht ohne
vernlnftigen Aufwand erheben kénnen.?

Gemass dem im offentlichen Recht anwendbaren allgemeinen Grundsatz von Art. 8 ZGB
tragt die Partei die Folgen des Beweismangels, wenn sie Rechte aus einem einschlagigen
Sachverhalt ableiten will, der unbewiesen geblieben ist oder angesichts des geforderten
Beweismasses nicht glaubhaft gemacht wurde.?

5.4.3 Beweise
5.4.3.1 Beweismittel

5.4.3.1.1 Grundsatze

Die vor dem IGE zulassigen Beweismittel sind in Art. 12 VWVG aufgefihrt. In Entsprechung
zum Beweisverfahren sind ausserdem die Art. 37, 39 bis 41 und 50 bis 61 BZP anwendbar.

Nach Art. 14 Abs. 1 VwWVG kann die Einvernahme von Zeugen nicht vom IGE, sondern
ausschliesslich vom Bundesverwaltungsgericht (Art. 14 Abs. 1 lit. ¢ VWVG) im Rahmen von
Beschwerdeverfahren angeordnet werden.

5.4.3.1.2 Einreichung von Beweismitteln
Fur die Einreichung von Beweismitteln bestehen keine speziellen Formvorschriften.

Das IGE empfiehlt jedoch die Beweismittel in einem Beilagenverzeichnis
zusammenzufassen und zu nummerieren. Dabei sollen die Parteien in ihren Eingaben fir
jede vorgebrachte Tatsache die angebotenen Beweismittel mit Verweis auf das
Beilagenverzeichnis nennen, auf welche sie sich stitzen.

27 BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2.
28 BGE 128 11 139, E. 2b.
29 BGE 135 1l 416, insb. E. 2.6.4; BVGer B-5120/2011, E. 5.3.2 m.w.H.
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Wenn die Umstande es rechtfertigen (z.B. besonders komplexer Sachverhalt oder besonders
grosse Menge von Beweismitteln, welche nicht zusammengefasst wurden), kann das IGE
eine kurze Frist (zehn Tage) ansetzen, in welcher die Partei aufgefordert wird, die
Beweismittel zu nummerieren und ihre Eingabe dahingehend zu prazisieren, dass fir jede
vorgebrachte Tatsache das entsprechende Beweismittel genannt wird. Wenn die Partei
dieser Aufforderung nicht nachkommt, entscheidet das IGE in freier Beweiswirdigung.

5.4.3.2 Beweiswirdigung und Beweismass

Das IGE wurdigt die ihm vorgelegten Beweismittel nach freier Uberzeugung.® Ein
Sachverhalt gilt grundsatzlich als erwiesen, wenn sich das IGE von der Richtigkeit einer
Behauptung tiberzeugen konnte. Bei vielen am IGE durchgefihrten Verfahren (bspw.
Wiedereinsetzung gemass Art. 47 PatG, Prufung der gewerblichen Anwendbarkeit gemass
Art. 1 Abs. 1 PatG) wird diese Beweiswirdigungsregel allerdings in dem Sinne angewandt,
dass eine Glaubhaftmachung ausreicht. Ein Sachverhalt gilt als glaubhaft, wenn die
behauptete Tatsache nicht nur méglich, sondern aufgrund einer objektiven Beweiswirdigung
wahrscheinlich ist. Es braucht keine volle Uberzeugung des IGE, doch muss es zumindest
die Moglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, héher einschatzen als das
Gegenteil.!

5.5 Fristen

5.5.1 Allgemeines
Das IGE legt die nicht im Gesetz verankerten Fristen fest.

Wenn ein Gesuch oder Antrag (insbesondere Antrag auf dritte Fristerstreckung) aufgrund
von Unklarheiten (unklares Rechtsbegehren, ungenigende Begriindung, fehlende
Unterschrift) geklart werden muss, raumt das IGE eine Frist von zehn Tagen zur
Berichtigung ein.

Fur eine Stellungnahme zu einem Sistierungsantrag betragt die Frist 15 Tage.

5.5.2 Berechnung der Fristen

Berechnet sich eine Frist nach Tagen, so beginnt sie an dem auf ihre Mitteilung folgenden
Tag zu laufen (Art. 20 Abs. 1 VWVG).

Nach den allgemeinen Regeln fir die Berechnung der Fristen gilt: Ist der letzte Tag der
gesetzten oder gesetzlich vorgeschriebenen Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom
Bundes- oder kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nachstfolgenden
Werktag. Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr Vertreter

30 Art. 40 BZP in Verbindung mit Art. 39 BZP; BGE 125 V 351, E. 3a.
31 BGer in sic! 2009, 268, E. 4.1 m.w.H.; BVGer B-2227/2011, E. 4.5 m.w.H.
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Wohnsitz oder Sitz hat (Art. 20 Abs. 3 VWVG). Als Feiertag nach kantonalem Recht®? gilt
jeder Tag, der nach den kantonalen Gesetzen oder den kantonalen Verwaltungs- oder
Polizeivorschriften als mit einem Sonntag gleichgestellt betrachtet wird. Nicht als Feiertage
gelten die Ubrigen Tage, an denen die Blros im Gegensatz zu den anderen Betrieben
ublicherweise geschlossen sind, sowie allfallige mit dem Verwaltungspersonal vereinbarte
Bruickentage.®* Kommunale Feiertage sind nur gltig, wenn sie vom kantonalen Recht
anerkannt sind.

Berechnet sich eine Frist nach Monaten oder Jahren, so endet sie im letzten Monat an dem
Tag, der dieselbe Zahl tragt wie der Tag, an dem sie zu laufen begann. Fehlt ein
entsprechender Tag, so endet die Frist am letzten Tag des letzten Monats (Art. 10 PatV). Die
Frist beginnt am Tag des fristauslésenden Ereignisses (Zustellung oder Publikation) zu
laufen.3*

5.5.3 Fristerstreckung

Gesetzliche Fristen kdnnen nicht erstreckt werden (Art. 22 Abs. 1 VwVG). Dabei handelt es
sich insbesondere um die Beschwerdefrist (30 Tage, Art. 50 Abs. 1 VWVG) und die Frist fir
die Einreichung des Antrags auf Weiterbehandlung (zwei Monate seit dem Zugang der
Benachrichtigung des IGE uber das Fristversdumnis, spéatestens jedoch innerhalb von sechs
Monaten nach Ablauf der versaumten Frist, Art. 46a Abs. 2 PatG, vgl. Ziff. 5.5.7, S. 21).

Die vom IGE gesetzten Fristen kénnen jedoch erstreckt werden, wenn vor Fristablauf ein
Gesuch mit zureichenden Grinden eingereicht wird (Art. 22 Abs. 2 VWVG). Dabei genligen
auch Griunde wie beispielsweise Arbeitstiberlastung, Krankheit oder Auslandaufenthalt.
Hingegen stellen fehlende finanzielle Mittel in aller Regel keinen zureichenden Grund im
Sinne von Art. 22 Abs. 2 VwWVG dar.

Vorbehaltlich der besonderen Art der gesetzten Frist gewéhrt das IGE in der Regel bis zu
drei Fristerstreckungen. Die ersten beiden Gesuche mussen nicht zwingend unterschrieben
sein (Art. 3 Abs. 3 PatV). Eine dritte Fristerstreckung hingegen muss unterschrieben sein
und wird nur aushahmsweise gewéahrt, wenn wichtige Griinde glaubhaft gemacht werden
(z.B. Unfall, schwere Krankheit oder Tod des Rechtsinhabers oder Vertreters).

Wenn das IGE ein Gesuch um Fristerstreckung ablehnt, gewahrt es eine letzte
ausserordentliche Nachfrist von zehn Tagen, um die fragliche Verfahrenshandlung
vorzunehmen.

82 Eine Liste der kantonalen Feiertage kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden:
https://www.ejpd.admin.ch/dam/bj/de/data/publiservice/service/zivilprozessrecht/kant-
feiertage.pdf.download.pdf/kant-feiertage.pdf.

33 BGE 6311331, E. 2.

34 BVGer B-4823/2019, E. 4.2. ff. m.w.H.
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5.5.4 Einhaltung der Fristen

5.5.4.1 Im Allgemeinen

Nach Art. 21 Abs. 1 VWVG gilt eine Frist als eingehalten, wenn die schriftliche Eingabe
spatestens am letzten Tag der Frist der Behorde eingereicht oder zu deren Handen der
Schweizerischen Post tbergeben wird. Schriftliche Eingaben an das IGE kénnen nicht gultig
bei einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung vorgenommen
werden (Art. 21 Abs. 1°s VWVG).

Die Briefkasten der Schweizerischen Post werden analog zu den schweizerischen
Poststellen behandelt. Gemass der Rechtsprechung ist eine Frist eingehalten, wenn die
schriftliche Eingabe als gewohnlicher Brief am letzten Tag vor Mitternacht selbst nach der
letzten Leerung in einen Briefkasten geworfen wird. In beiden Fallen wird davon
ausgegangen, dass das Datum der Ubergabe oder des Einwurfs mit dem Datum des
Poststempels zusammenfallt.>

Die Rechtsprechung stellt jedoch klar, dass der Beauftragte, der sich darauf beschrankt,
seinen Brief in einen Briefkasten zu werfen, sich des Risikos bewusst sein muss, dass dieser
nicht am Tag des Einwurfs, sondern an einem spateren Datum registriert wird. Wenn er die
aus dem Poststempel auf dem Umschlag mit einem Aktenstiick abgeleitete Vermutung
umkehren will, darf von ihm erwartet werden, dass er der zustandigen Behorde aus eigenem
Antrieb mitteilt, dass er die Frist eingehalten hat, und dabei die entsprechenden Beweismittel
vorlegt.®®

Das IGE tragt die Beweislast dafir, dass und wann die Korrespondenz, in der eine Frist
angesetzt wurde, dem Hinterleger zugestellt worden ist. Einschreibebriefe, die vom
Adressaten nicht abgeholt wurden, gelten spéatestens am siebten Tag nach dem ersten
erfolglosen Zustellungsversuch als zugestellt (Art. 20 Abs. 2°s VWVG).

5.5.4.2 Elektronische Zustellung

Bei elektronischen Eingaben an das IGE Uber die Adresse patent.admin@ekomm.ipi.ch gilt
die Frist als gewahrt, wenn das Informatiksystem «ekomm» den Empfang vor Fristablauf per
E-Mail bestatigt (vgl. Art. 21a Abs. 3 VWVG). Ohne Bestatigungs-E-Malil gilt die Eingabe als
nicht zugestellt. Eine Eingabe an eine andere elektronische Adresse des IGE gilt ebenfalls
als nicht zugestellt.

5.5.4.3 Frist fur die Bezahlung der Gebihren

Die Bedingungen fur die Einhaltung der Gebuhrenzahlungsfristen werden weiter unten
behandelt (vgl. Ziff. 11.5, S. 32).

35 BGer 6B_397/2012, E. 1.2 m.w.H.
36 BGer 6B_397/2012, E. 1.2; BGer 5A_267/2008, E. 3.1.
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5.5.5 Stillstand der Fristen

Nach Art. 22a VWVG stehen nach Tagen bestimmte Fristen (z.B. die Beschwerdefrist von 30
Tagen nach Art. 50 Abs. 1 VWVG) still:

a) vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern,
b) vom 15. Juli bis und mit 15. August und
c) vom 18. Dezember bis und mit 2. Januar.

5.5.6 Saumnisfolgen

Nach Art. 23 VWVG weist das IGE, wenn es eine Frist ansetzt, gleichzeitig auf die Folgen der
Versaumnis hin. Bei einer Nichteinhaltung der Fristen kommen ausschliesslich diese Folgen
in Betracht.

Aus Grinden der Rechtssicherheit sind die im PatG (z.B. Weiterbehandlungsfrist) und in den
Ubrigen einschlagigen gesetzlichen Grundlagen (z.B. die im VwWVG geregelte
Beschwerdefrist) verankerten gesetzlichen Fristen grundsatzlich rechtsverwirkend®. Daraus
ergibt sich, dass ihre Nichtbeachtung zum Verlust des damit verbundenen subjektiven
Rechts fuhrt.®

5.5.7 Weiterbehandlung

5.5.7.1 Im Allgemeinen

In der Regel hat das Versdumen einer vom IGE gesetzten Frist nicht zwingend einen
Rechtsverlust zur Folge. In den meisten Féllen hat der Hinterleger die Mdglichkeit, die
Weiterbehandlung des Verfahrens nach Art. 46a Abs. 1 PatG zu beantragen.

5.5.7.2 Ausschluss

Nach Art. 46a Abs. 4 lit. a bis i PatG ist die Weiterbehandlung bei Versaumnis folgender
Fristen ausgeschlossen:

— Einreichung des Weiterbehandlungsantrags inkl. Zahlung der Weiterbehandlungsgebiihr
und Nachholen der versdumten Handlung (Art. 46a Abs. 2 PatG) (vgl. Ziff. 5.5.7.3, S. 22);

— Einreichung des Wiedereinsetzungsgesuchs (Art. 47 Abs. 2 PatG);

— Einreichung einer Patentanmeldung mit Beanspruchung des Prioritatsrechts und fur die
Prioritatserklarung (Art. 17 und 19 PatG);

— Anderung der technischen Unterlagen (Art. 58 Abs. 1 PatG);

— Einreichung eines Gesuchs um Erteilung eines ergdnzenden Schutzzertifikats (Art. 140f
Abs. 1, Art. 146 Abs. 2 und Art. 147 Abs. 3 PatG) oder dessen Verlangerung (Art. 1400
Abs. 1 PatG);

87 Zur Feststellung der Art einer Frist vgl. BVGer B-4177/2011, E. 3 m.w.H.

38 Bei der Verwirkung geht das Recht selbst unter, falls nicht innerhalb der Verwirkungsfrist die
gesetzlich vorgesehene Handlung vorgenommen wird. Eine Unterbrechung oder Erstreckung der Frist
ist nicht mdglich.
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— Erteilung des péadiatrischen erganzenden Schutzzertifikats (Art. 140v Abs. 1 PatG);

— Fristen, die durch Verordnung festgelegt worden sind und bei deren Uberschreitung die
Weiterbehandlung ausgeschlossen ist (Art. 14 Abs. 1 PatV). Dies betrifft namentlich
Fristen im Rahmen der Eingangs- und Formalprifung.

5.5.7.3 Verfahren

Der Antrag auf Weiterbehandlung muss innerhalb von zwei Monaten seit dem Zugang der
Benachrichtigung des IGE Uber das Fristversaumnis, (relative Frist), spéatestens jedoch
innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf der versaumten Frist eingereicht werden (absolute
Frist); innerhalb dieser Frist missen zudem die unterbliebene Handlung vollstéandig
nachgeholt®*® und die in der Verordnung daftir vorgesehene Gebuhr bezahlt werden. Der
Weiterbehandlungsantrag braucht nicht schriftlich zu sein (Art. 46a Abs. 1 PatG), sondern
kann durch blosse Zahlung der Weiterbehandlungsgebuhr erfolgen, sofern der Wille des
Gesuchstellers klar ersichtlich und die Zuordnung zum Verfahren fiir das IGE eindeutig ist.*°

Das Versaumnis dieser Fristen fihrt zum Verlust des Rechts auf Weiterbehandlung (Art. 46a
Abs. 4 lit. b PatG).

Werden nicht alle Voraussetzungen erfillt (indem beispielsweise lediglich die Gebuhr bezahlt
wird, ohne dass die unterbliebene Handlung nachgeholt wurde), wird der Antrag auf
Weiterbehandlung abgewiesen.

Werden samtliche Formalitaten fristgerecht erledigt, wird dem Antrag entsprochen und das
Verfahren wieder aufgenommen (Art. 46a Abs. 3 PatG).

5.5.8 Wiedereinsetzung in den friheren Stand

Die Wiedereinsetzung in den friheren Stand kann gewahrt werden, wenn der Gesuchsteller
oder sein Vertreter unverschuldeterweise abgehalten worden ist, innert Frist zu handeln (Art.
47 PatG). Das Gesuch muss innert zwei Monaten seit dem Wegfall des Hindernisses
(relative Frist), spéatestens jedoch innerhalb eines Jahres seit dem Ablauf der versaumten
Frist eingereicht werden (absolute Frist); innerhalb dieser Frist muss zudem die versaumte
Handlung nachgeholt werden. Ist die Wiedereinsetzungsgebiihr nicht bei der Einreichung
des Gesuchs bezahlt worden, so setzt das IGE dem Gesuchsteller eine Nachfrist (Art. 16
Abs. 1 PatV).

Die Wiedereinsetzung in den friiheren Stand ist im Gegensatz zur Weiterbehandlung nur
unter erschwerten Voraussetzungen mdoglich. Sie wird nur gewahrt, wenn der Antragsteller
ohne sein Verschulden die Frist nicht einhalten konnte (Art. 47 Abs. 1 PatG). Blosse
Arbeitsiiberlastung oder Ferien gentigen dabei den Anforderungen nicht. Das Verschulden
einer Hilfsperson ist dabei nach konstanter Rechtsprechung dem Antragsteller anzurechnen,
wobei stets zu prifen ist, ob ihm eine Verletzung seiner Pflichten vorgeworfen werden

39 Ein Fristerstreckungsgesuch geniigt diesem Erfordernis nicht.

40 Gemass Art. 6 Abs. 1 GebV-IGE muss jede Zahlung die Angaben enthalten, die den Zweck der
Zahlung ohne Weiteres erkennen lassen.
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kdnnte, wenn er selbst gehandelt hatte.** Dabei ist ihm auch ein einmaliges Verschulden
einer sonst zuverlassigen Hilfsperson anzurechnen.

Das Hindernis entfallt mit der Kenntnisnahme des Versaumnisses durch den Patentinhaber
oder seinen Vertreter. Von der Kenntnis des Versaumnisses ist in aller Regel spatestens mit
dem Erhalt der Léschungsanzeige des IGE auszugehen.*?

5.6 Register- und Akteneinsicht

5.6.1 Grundsatz

Nach Art. 95 PatV kann jede Person in das Patentregister Einsicht nehmen, tiber dessen
Inhalt Auskinfte einholen und Ausziige verlangen. Nach der Veroffentlichung der
Patentanmeldung kann jede Person auch Einsicht in das Aktenheft nehmen (Art. 65 Abs. 1
PatG). Ein berechtigtes Interesse ist in diesem Zusammenhang nicht notwendig.

Vor der Verdéffentlichung der Offenlegungsschrift oder der Erteilung des Patents kénnen
Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen, in das Aktenheft Einsicht nehmen (vgl.
Art. 90 PatV, vgl. auch Teil 4, Ziff. 5.2, S. 64). Diese Personen dirfen auch in Anmeldungen
Einsicht nehmen, auf die nicht eingetreten worden ist oder die abgewiesen oder
zurlickgezogen worden sind.

5.6.2 Ausnahmen

Beweisurkunden, die Fabrikations- oder Geschéaftsgeheimnisse offenbaren, werden auf
Antrag ausgesondert (Art. 89 Abs. 2 PatV, vgl. auch Art. 27 Abs. 1 lit. b VWVG) und
unterliegen nicht der Akteneinsicht.

Uber die Einsicht in nach Art. 89 Abs. 2 PatV ausgesonderte Beweisurkunden entscheidet
das IGE nach Anhorung derjenigen Partei, welche die Aussonderung verlangt hat (Art. 90
Abs. 5 PatV). Diesbezlglich vertritt die Rechtsprechung die Auffassung, dass im
Zusammenhang mit Art. 27 Abs. 1 lit. b VWVG, dessen Tragweite gleichwertig ist wie Art. 89
Abs. 2 PatV, nicht jedes entgegenstehende private Interesse eine Verweigerung oder
Beschrankung des Rechts auf Einsichtnahme in das Aktenheft rechtfertigt. Es ist Aufgabe
des IGE, im Einzelfall abzuwagen, ob ein konkretes Geheimhaltungsinteresse das
grundsétzlich (ebenfalls) wesentliche Interesse an der Akteneinsicht Gberwiegt. Ein
allgemeiner Ausschluss bestimmter Arten von Dokumenten vom Recht auf Einsichtnahme
ware unzulassig. Unter Berticksichtigung des Verhaltnismassigkeitsprinzips sind eine
sorgféltige und vollstandige Prifung sowie eine Beurteilung der sich widersprechenden
Interessen vorzunehmen.*?

Art. 28 VwWVG sieht vor, dass wenn einer Partei die Einsichthahme in ein Aktenstiick
verweigert wird, darf auf dieses zum Nachteil der Partei nur abgestellt werden, wenn ihr das

41 BGE 111 11 504, E. 3a; BGE 108 1 156, E. 1.
42 BGer 4A_158/2007, E. 4, m.w.H.
43 BVGer B-6980/2011, E. 4.1.1; BGE 115 V 297, E. 2c ff. m.w.H.
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IGE von seinem fur die Sache wesentlichen Inhalt schriftlich Kenntnis und ihr ausserdem
Gelegenheit gegeben hat, sich zu aussern und Gegenbeweismittel zu bezeichnen.

5.6.3 Inhalt des Aktenhefts

Vorbehaltlich der ausgesonderten Beweisurkunden** enthélt das von allen interessierten
Personen einsehbare Aktenheft des Patentes in erster Linie folgende Dokumente:

— das Eintragungsgesuch sowie alle Gesuche um Anderung des Registers;

— den gesamten Schriftenwechsel zwischen dem IGE und dem Inhaber einschliesslich
der Beweismittel beztglich einer materiellen oder rechtlichen Frage;

— die als Grundlage fir Registeranderungen gedient haben, wie namentlich fur die
Eintragung von Lizenzen, Pfandrechten, Kaufrechten etc.

5.7 Rechtliches Gehor

Der durch Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 29 VwWVG gewahrleistete Grundsatz des rechtlichen
Gehdrs umfasst insbesondere das Recht, sich vor Erlass eines in die Rechtsstellung
eingreifenden Entscheids zur Sache zu dussern, erhebliche Beweise vorzubringen, mit
erheblichen Beweisantrdgen gehort zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise
entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu dussern, wenn dieses
geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen.*

5.7.1 Recht, sich zur Sache zu aussern

5.7.1.1 Schriftenwechsel

Das IGE ist verpflichtet, die Parteien anzuhéren, bevor es verfugt (Art. 30 Abs. 1 VwWVG). Es
verzichtet darauf, wenn es den Begehren der Parteien voll entspricht (Art. 30 Abs. 2 lit. ¢
VWVG).

5.7.1.1.1 Gesuch fur die Eintragung schweizerischer Patente

Bei den Gesuchen fiir die Eintragung schweizerischer Patente gibt das IGE dem Anmelder in
der Regel die Moglichkeit, sich ein einziges Mal zu den Grinden zu aussern, die zur
vollstdndigen oder teilweisen Ablehnung eines Gesuchs flihren kénnen.

Ein zweiter Schriftenwechsel findet bei Schweizer Patentanmeldungen statt, bei denen
— sich der Sachverhalt geandert hat (z.B. wenn die Patentanspriiche geéndert wurden);

44 vgl. Ziff. 5.6.2 oben.

45 BGer 1C_690/2013, E. 3.1; BGE 137 1l 266, E. 3.2; BGE 135 Ill 670, E. 3.3.1; BVGer B-4820/2012,
E. 3.1.1 m.w.H.
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— die Umstande des konkreten Falls dies erfordern (z.B. wenn sich der Anmelder aus
Grunden des rechtlichen Gehors zu neuen Griinden oder Beweismitteln aussern kénnen
muss, die das IGE im Laufe des Verfahrens geltend macht)*¢;

— das erste Beanstandungsschreiben des IGE mangelhaft war (z.B. ungenigende
Begrindung der Zurtickweisung).

5.7.1.1.2 Verfahren im Zusammenhang mit der Registerfihrung

Im Rahmen der Verfahren zur Registerfuhrung (vgl. Teil 4, S. 59) gibt das IGE den
betroffenen Parteien die Moglichkeit, sich je nach den Umstanden des konkreten Falls bis zu
zweimal zu den vom IGE in Bezug auf das Gesuch angesprochenen Mangeln zu aussern.

5.7.1.2 Berucksichtigung verspateter oder erganzender Parteivorbringen

Verspatete oder erganzende Vorbringen der Parteien, die ausschlaggebend erscheinen,
kénnen grundsatzlich bis zum Verfahrensabschluss bertcksichtigt werden (Art. 32 Abs. 2
VWVG).4

5.7.2 Beweisanerbieten

Zwar hat eine Partei unter anderem das Recht, erhebliche Beweise beizubringen und mit
solchen Beweisantragen gehort zu werden (Art. 33 Abs. 1 VWVG),*8 aber das IGE kann
trotzdem auf Abklarungen verzichten, wenn es aufgrund bereits abgenommener Beweise
seine Uberzeugung gebildet hat und ohne Willkir in vorweggenommener Beweiswiirdigung
annehmen kann, dass seine Uberzeugung durch weitere Beweiserhebungen nicht geandert
wirde.*

5.8 Verfahrenssprache

Die Freiheit der Sprache ist bei Verfahren vor dem IGE gewahrleistet.®® Folglich konnen
Eingaben an das IGE nach Art. 4 Abs. 1 PatV wahlweise in einer Amtssprache des Bundes
(Deutsch, Franzosisch oder ltalienisch) gemacht werden, waobei flr Personen
ratoromanischer Sprache auch diese als Amtssprache gilt (Art. 70 Abs. 1 BV).

Das Anmeldeverfahren wird in der Regel in jener Amtssprache durchgefihrt, in der die
Anmeldung erfolgte (Art. 33a Abs. 1 VWVG, siehe auch Art. 123 PatG). Die Sprache, in der

46 In diesem Fall kann das IGE allerdings auf die Anordnung neuer Schriftenwechsel verzichten,
sofern es ohne Willkiir in vorweggenommener Beweiswiirdigung zur Uberzeugung gelangt, dass die
Beweismittel, die der Hinterleger vorlegen kénnte, nicht den erwarteten Beweis erbringen kénnen oder
auf keinen Fall gegeniber den anderen, vom IGE bereits abgenommenen Beweismitteln obsiegen
kénnten, d.h. wenn sie nicht geeignet sind, das von diesem als gegeben betrachtete Beweisergebnis
zu &ndern (BGE 138 11l 374, E. 4.3.2).

47 BVGer B-5557/2011, E. 2.

48 BGE 1361 265, E. 3.2; BGE 1351l 286, E. 5.1; BGE 129 Il 497, E. 2.2 und zitierte Entscheide.

49 BGE 130 11 425, E. 2.1; BGE 125 1 127, E. 6c/cc in fine; BGE 124 | 208, E. 4a und zitierte
Entscheide.

50 BVGer B-1297/2014, E. 2.1.
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die technischen Unterlagen eingereicht wurden, bestimmt grundsatzlich die
Verfahrenssprache fir das folgende Patentprufungsverfahren. Ein Wechsel der Sprache ist
bei hangigem Verfahren nicht zulassig.

Es gibt eine Reihe von Ausnahmen von der Regel der freien Sprachwahl. So werden
namentlich folgende Dokumente auch in Englisch akzeptiert: Prioritéatsbelege (vgl. Art. 124
Abs. 5 PatV), die Verzichtserklarung (Art. 38 Abs. 3 PatV), der Ausweis Uber die
Ausstellungsimmunitat (Art. 45 Abs. 3 PatV) sowie Angaben zur Feststellung der Identitat
des Anmelders (Art. 46 Abs. 2 i.V.m. Art. 46 Abs. 1 lit. b PatV).

Statuiert die Patentverordnung nicht explizit eine Ausnahme, gilt Folgendes:

— Wourde die Patentanmeldung nicht in Deutsch, Franzdsisch, Italienisch oder
Ratoromanisch eingereicht, wird gemass Art. 59 Abs. 2 PatG eine Nachfrist zur
Ubersetzung in eine Amtssprache angesetzt und auf das Gesuch gegebenenfalls nicht
eingetreten (Art. 4 Abs. 1, Art. 47 PatV i.V.m. Art. 70 Abs. 1 BV, Art. 59a Abs. 3 lit. b
PatG).

-~ Im Falle von Beweisurkunden (z.B. Volimachten, Ubertragungserklarungen) liegt es
gemass standiger Praxis im Ermessen des IGE, die Urkunde zu akzeptieren oder eine
Nachfrist zur Ubersetzung anzusetzen und bei ungenutztem Fristablauf die Eingabe — mit
der jeweils spezifischen Rechtsfolge — nicht zu berlcksichtigen. Englische Vollmachten
werden grundsatzlich akzeptiert.

6. Sistierung

Das IGE kann das Verfahren per Zwischenverfligung®! sistieren. Eine Sistierung des
Verfahrens ist insbesondere angezeigt, soweit dessen Ausgang von der Entscheidung in
einem anderen Verfahren abhéngt oder dadurch wesentlich beeinflusst werden kénnte,
sowie wenn in einem parallelen Verfahren die gleiche Rechtsfrage zur Entscheidung gelangt.

7. Verfligung

Das IGE schliesst das Verfahren durch Erlass einer Endverfigung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
VwWVG ab.

7.1 Inhalt und Begrindung

Verfiigungen sind als solche zu bezeichnen und zu begriunden (Art. 35 Abs. 1 VWVG). Das
Dispositiv der Verfligung muss als deren wesentlicher Bestandteil ausreichend genau sein,
damit die Verflgung vollstreckbar ist und ihre Einhaltung tberprift werden kann.52

Die Verfigung muss begrindet sein, damit ihr Adressat sich tber die Tragweite des
Entscheides ein Bild machen und ihn gegebenenfalls bei einer héheren Instanz sachgerecht
anfechten kann. Gegenstand und Genauigkeit der Begriindung hangen von der Art und den
besonderen Umstanden der Sache ab. Trotzdem gentigt es in der Regel, wenn das IGE

51 Zum Begriff der Zwischenverfiigung siehe Ziff. 8.2, S. 52.
52 BVGer B-5688/2009, E. 5.1 m.w.H.
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wenigstens kurz die Uberlegungen nennt, von denen es sich leiten liess. Ferner ist das IGE
nicht verpflichtet, sich mit jeder tatbestéandlichen Behauptung, jedem Beweismittel und jedem
rechtlichen Einwand auseinanderzusetzen. Vielmehr kann es sich nach Art. 32 Abs. 1 VWVG
ohne Willkir auf die fur den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschréanken.®3

Die Verfigung muss schliesslich eine Rechtsmittelbelehrung enthalten, d.h., sie muss das
zulassige ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist nennen
(Art. 35 Abs. 2 VWVG) (siehe auch Zziff. 8, S. 28). Wenn das IGE eine Patentanmeldung
gutheisst, gibt es nicht die Griinde an, von denen es sich zur Erreichung dieses Ergebnisses
leiten liess (Art. 35 Abs. 3 VWVG).

7.2 Verfahrenserledigung ohne materiellen Entscheid

Abgesehen vom Nichteintretensentscheid bei fehlenden Verfahrensvoraussetzungen fir die
Anmeldung eines Patentes kann das Verfahren auch durch Rickzug der Patentanmeldung
ohne materiellen Entscheid erledigt werden. Aufgrund der Dispositionsmaxime ist der
Anmelder jederzeit berechtigt, die Patentanmeldung zuriickzuziehen (Abstand). Der Riickzug
beendet das Verfahren unmittelbar. Er kann nicht widerrufen werden und auch nicht unter
einer Bedingung® erfolgen. Erfolgt der Riickzug der Patentanmeldung weniger als einen
Monat vor Publikation, wird die Publikation der Patentanmeldung nicht verhindert (Art. 60c

lit. a PatV).

7.3 Verfahrenskosten und Parteientschadigungen

Die Anmeldegebuhr und eine allféllige Anspruchsgebiihr sind bei der Anmeldung des
Patents zu bezahlen (Art. 41 PatG, Art. 17a PatV). Sie werden bei vollstandiger oder
teilweiser Zurtickweisung der Patentanmeldung sowie bei verspateter Zahlung nicht
zurlickerstattet.

Das IGE gewahrt bei Anmeldeverfahren keine Parteientschadigungen, auch wenn das
Gesuch nach einem langen Verfahren bewilligt wird.

7.4 Er6ffnung

7.4.1 Schriftlichkeit

Das IGE eroffnet seine Verfliigungen grundsatzlich schriftlich (Art. 34 Abs. 1 VWVG). Die
Er6ffnung erfolgt direkt, wenn die Partei nicht vertreten ist, oder ausschliesslich gegeniber
dem Vertreter, wenn ein solcher bestimmt wurde.

53 BVGer B-4820/2012, E. 3.2.1 m.w.H.

54 Das Bundesgericht hat den Grundsatz der Bedingungsfeindlichkeit von Prozesshandlungen
regelméssig bestatigt (vgl. BGer 5A_207/2007, E. 2.3 m.w.H.).
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7.4.2 Amtliche Publikation

In folgenden Ausnahmeféllen kann das IGE seine Verfigungen im Bundesblatt (BBI)
eroffnen:

— gegenlber einer Partei, die unbekannten Aufenthaltes ist und keinen erreichbaren
Vertreter hat (Art. 36 lit. a VWVG); dies ist der Fall, wenn das IGE trotz zumutbarer Suche
in den Ublichen Verzeichnissen keine giltige Adresse feststellen konnte;*

— gegenuber einer Partei mit Domizil im Ausland, die keinen Schweizer Vertreter bestimmt
oder kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet hat (Art. 36 lit. b VWVG in
Verbindung mit Art. 13 PatG).

Die Ubrigen in Art. 36 VWVG aufgezahlten Falle, in denen eine Er6éffnung durch amtliche
Publikation mdéglich ist, sind nicht anwendbar.

8. Rechtsmittel

8.1 Endverfiigungen

Gegen Endverfiigungen des IGE, d.h. Verfiigungen, die ein Verfahren beenden, kann
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben werden (Art. 31 und 33 lit. e VGG).

Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen ab Er6ffnung der Verfligung einzureichen

(Art. 50 Abs. 1 VwWVG). Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begriindung mit
Angabe der Beweismittel und die handschriftliche Unterschrift des Beschwerdefiihrers oder
seines Vertreters sowie eine Kopie der angefochtenen Verfligung und die geltend
gemachten Beweismittel zu enthalten, soweit der Beschwerdeflihrer sie in Handen hat
(Art. 52 Abs. 1 VWVG). Das Verfahren vor dem BVGer richtet sich nach dem VwVG, soweit
das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).

Gegen die Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Patentsachen kann Beschwerde in
Zivilsachen beim Bundesgericht erhoben werden. Das Verfahren vor dem Bundesgericht
richtet sich nach dem BGG.

8.2 Zwischenverfligungen

Gegen Zwischenverfiigungen des IGE, d.h. gegen selbststéndig ertffnete Verfligungen zu
Rechten und Pflichten, mit denen das Verfahren nicht beendet wird (Art. 5 Abs. 2 VWVG; z.B.
Sistierung des Verfahrens), kann unter folgenden Bedingungen Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht erhoben werden:

— wenn sie sich auf die Zustandigkeit oder den Ausstand beziehen: keine Bedingungen wie
bei Endverfiigungen (Art. 45 Abs. 1 VWVG);

— gegen die ubrigen Zwischenverfigungen kann nur Beschwerde erhoben werden, wenn
diese einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken konnen (Art. 46 Abs. 1 lit. a

55 NB: Es darf erwartet werden, dass eine Partei, die ein Verfahren selber eingeleitet hat und folglich
damit rechnen muss, dass ihr Verfahrenshandlungen eroffnet werden, etwaige Adressénderungen
wahrend des Verfahrens von sich aus mitteilt.
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VwWVG) oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid
herbeifihren und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten fir ein
weitlaufiges Beweisverfahren ersparen wirde (Art. 46 Abs. 1 lit. b VWVG).

Gemass der Rechtsprechung muss die Ursache des Nachteils in der angefochtenen
Zwischenverfugung selbst liegen, und die fehlende Moglichkeit der Wiedergutmachtung
hangt in der Regel mit dem Nachteil zusammen, den der Beschwerdefuhrer erleiden wirde,
wenn er die Endverfligung abwarten musste, um die Zwischenverfiigung anzufechten. Dabei
genugt ein tatsachlicher, auch rein wirtschaftlicher Nachteil, sofern es nicht lediglich darum
geht, eine Verteuerung des Verfahrens zu verhindern. Im Ubrigen ist es nicht notwendig,
dass der geltend gemachte Schaden im eigentlichen Sinne «nicht wieder gutzumachen» ist;
es genugt, dass er ein gewisses Gewicht hat. Anders ausgedriickt: Der Beschwerdeflhrer
muss ein schutzwiirdiges Interesse an der sofortigen Aufhebung oder Abénderung der
Zwischenverfiigung haben, ohne die Beschwerde gegen die Endverfiigung abzuwarten. Es
obliegt dem Beschwerdefiihrer, darzulegen oder nachzuweisen, weshalb die angefochtene
Zwischenverfiigung ihm einen solchen Schaden zufiigt oder zufiigen kénnte, ausser dies sei
von vornherein ohne jeden Zweifel klar.%®

Beschwerden gegen Zwischenverfugungen sind ebenfalls innerhalb von 30 Tagen
einzureichen (Art. 50 Abs. 1 VWVG) und haben die Formvorschriften von Art. 52 Abs. 1
VWVG zu erflllen (vgl. Ziff. 8.1, S. 28 oben).

9. Rechtskraft

9.1 Formelle Rechtskraft

Die Verfuigung wird formell rechtskraftig, sobald sie nicht mehr mit einem ordentlichen
Rechtsmittel angefochten werden kann.%” Die Verfligung wird 30 Tage nach Er6ffnung
rechtskréaftig.>®

9.2 Materielle Rechtskraft

Materielle Rechtskraft bedeutet Massgeblichkeit des Entscheides in jeder spéateren
Auseinandersetzung zwischen den Parteien (und ihren Rechtsnachfolgern).®® Die materielle
Rechtskraft bezieht sich auf das Dispositiv des Entscheides (nicht auf die Begriindung) und
wirkt gegeniber einem gleichen Rechtsbegehren aufgrund des namlichen Sachverhalts
(gestiitzt auf die gleiche Tatsachen- und Rechtslage).5°

% BVGer B-4363/2013, E. 1.4.1.1 m.w.H.

5" BGE 91194, E. 3a; BGE 124 V 400, E. 1a.

58 Art. 33 lit. e VGG in Verbindung mit Art. 50 VwWVG.
% BGE 133111 580, E. 2.1.

60 BGE 101 11 375, E. 1; BGE 116 11 738, E. 2a.
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10. Wiedererwagung und Revision

Im Falle einer Beschwerde kann das IGE die angefochtene Verfligung bis zur
Vernehmlassung von sich aus in Wiedererwagung ziehen (Art. 58 Abs. 1 VwWVG). Die
Wiedererwagung wird in Art. 58 VWVG nicht néher geregelt, entspricht aber einem
allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsatz. Dabei ist eine Interessenabwagung
vorzunehmen, und es ist vor Verfliigungserlass das rechtliche Gehor zu gewéhren (vgl.
Ziff. 5.7, S. 24).

Das IGE kann eine Verfigung nach den unten stehend dargelegten allgemeinen
Grundsétzen des Verwaltungsrechts auch ausserhalb eines Beschwerdeverfahrens in
Wiedererwagung ziehen. Die Eintragung eines Patentes kann vom IGE jedoch nicht
widerrufen werden.®! Einzig das Bundespatentgericht hat die Moglichkeit, den Bestand eines
eingetragenen Patents spater zu prifen und die Eintragung eines Patents fur nichtig zu
erklaren (z.B. im Rahmen einer Nichtigkeitsklage, Art. 26 PatG i.V.m. 26 PatGG).

Auch die Parteien konnen ein Gesuch um Wiedererwagung stellen, und zwar sowohl vor als
auch nach Eintritt der Rechtskraft der Verfiigung. Das Gesuch richtet sich an die verfliigende
Behdrde und enthalt das Ansuchen, die getroffene Anordnung nochmals zu tberprifen und
durch eine dem Gesuchsteller vorteilhaftere Verfiigung zu ersetzen. Die Verwaltung kann
eine Verfugung «pendente lite», die also noch nicht rechtskraftig ist, abandern, ohne an die
fur die Wiedererwagung formell rechtskraftiger Verfligungen geltenden besonderen
Voraussetzungen gebunden zu sein. Es soll damit dem objektiven Recht auf moglichst
einfache Weise zur Durchsetzung verholfen werden.%?

Das Gesuch ist ein blosser Rechtsbehelf, der keinen Anspruch auf materielle
Wiedererwagung begriindet. In bestimmten Fallen besteht allerdings eine Pflicht zur
Wiedererwagung.®® Nach der unter Art. 4 aBV entwickelten bundesgerichtlichen
Rechtsprechung, die unter Art. 29 Abs. 1 und 2 BV ihre Glltigkeit behalt, ist eine
Verwaltungsbehdorde verpflichtet, auf einen rechtskréftigen Entscheid zurickzukommen und
eine neue Prifung vorzunehmen, wenn ein klassischer Revisionsgrund vorliegt. Dies ist der
Fall, wenn der Gesuchsteller erhebliche Tatsachen oder Beweismittel anfihrt, die ihm im
friheren Verfahren nicht bekannt waren oder die schon damals geltend zu machen fur ihn
rechtlich oder tatsachlich unméglich war oder hierzu keine Veranlassung bestand.® Aus
Grunden der Rechtssicherheit ist in diesem Zusammenhang das Geltendmachen neuer
Tatsachen oder Beweismittel an die gleich strengen Voraussetzungen geknipft, die in der
Praxis bei der Bejahung eines Revisionsgrundes in den gesetzlich geregelten Fallen gelten.
Insbesondere dirfen Revisionsgesuche nicht dazu dienen, rechtskraftige Entscheide immer
wieder infrage zu stellen oder gesetzliche Vorschriften tber die Rechtsmittelfristen zu
umgehen.®

61 RKGE in sic! 2004, 932.

62 BGE 107 V 191, E. 1.

63 BGE 120 Ib 42, E. 2b; siehe auch: BGer 2C_349/2012, E. 4.2.1 und 5.1 m.w.H.
64 BGE 1271133, E. 6 m.w.H.

65 BGE 1271133, E. 6.
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Nach Art. 66 VWVG zieht die Beschwerdeinstanz ihren Beschwerdeentscheid von Amtes
wegen oder auf Begehren einer Partei in Revision, wenn ihn ein Verbrechen oder Vergehen
beeinflusst hat (Abs. 1), wenn eine Partei neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel
vorbringt (Abs. 2 lit. a) oder nachweist, dass die Beschwerdeinstanz aktenkundige erhebliche
Tatsachen oder bestimmte Begehren tbersehen hat (Abs. 2 lit. b), oder wenn sie nachweist,
dass die Beschwerdeinstanz die Bestimmungen Uber den Ausstand, die Akteneinsicht oder
das rechtliche Gehor verletzt hat (Abs. 2 lit. ¢). Bei Vorliegen eines Irrtums vonseiten der
Behdrden kénnen die Parteien dementsprechend tber Art. 66 VWVG ein Revisionsbegehren
stellen. Die Lehre und das Bundesgericht leiten aus Art. 66 VwWVG ab, dass die Parteien
berechtigt seien, bei Entdeckung eines Revisionsgrundes erst nach Ablauf der
Beschwerdefrist bei der verfiigenden Behérde ein Wiedererwagungsgesuch einzureichen.®®
In einem Zweiparteienverfahren ist allerdings das Interesse des schutzwirdigen Vertrauens
der Gegenpartei in den Bestand der Verfligung gegen die Interessen des Gesuchstellers
abzuwagen.®’

11. Gebihren

11.1 Im Allgemeinen

Das IGE ist berechtigt, fir die im Zuge der Verfahren erbrachten Leistungen Gebiihren zu
verlangen (Art. 13 Abs. 1 IGEG und insb. Art. 41, Art. 59 Abs. 5 und 6 PatG). Die
Einzelheiten sind in der GebV-IGE geregelt.

11.2 Pauschalgebiihren

Die vom IGE erhobenen Gebihren sind Pauschalgebiihren (vgl. Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE
sowie deren Anhang); sie sind vom Umfang (Anzahl Schriftenwechsel, umfangreiche
Beweiserhebungen) und Schwierigkeitsgrad der Angelegenheit unabhangig.

11.3 Falligkeit und Zahlungsmittel

Die Gebuhren sind bis zu dem vom IGE angegebenen Termin zu zahlen (Art. 4 Abs. 1
GebV-IGE).

Die Gebuhren sind in Schweizer Franken durch Einzahlung oder Uberweisung auf ein dafur
vorgesehenes Konto des IGEs oder durch eine andere vom IGE als zulassig erklarte
Zahlungsart (Art. 5 GebV-IGE) — zurzeit die Belastung eines beim IGE bestehenden
Kontokorrents oder die Zahlung mit Kreditkarte (vgl.
https://www.ige.ch/de/dienstleistungen/online-services/eingabewege-und-
zahlungsmoeglichkeiten.html) — zu bezahlen.

66 BGE 113 la 151, E. 3 m.w.H.
67 BGE 121 Il 273, E. la/aa.
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11.4 Ermachtigung zur Belastung eines Kontokorrents beim IGE

Fur Zahlungen aus dem Kontokorrent beim IGE bedarf es eines entsprechenden
ausdricklichen schriftlichen Belastungsauftrags der Partei. Nach den Allgemeinen
Geschaftsbedingungen zum Kontokorrent®® hat der Auftrag die Nummer des zu belastenden
Kontos sowie die Angaben zu enthalten, die den Zweck der Zahlung ohne Weiteres
erkennen lassen. Ein Auftrag zur Belastung eines alternativen Kontokorrents im Fall einer
ungeniligenden Ausstattung des Ublichen Kontokorrents wird nicht beriicksichtigt®®. Vermerke
wie «Konto belasten» oder «zulasten meines Kontos», die der Kunde auf Antragsformularen
usw. anbringt, werden als Auftrdge im genannten Sinn behandelt, vorausgesetzt, der
Zahlungszweck ist eindeutig bestimmt und Iasst sich ohne Weiteres dem Auftrag des
Kunden entnehmen. Enthalt der Schriftsatz keine derartigen Angaben, so darf das IGE nicht
aufgrund der blossen Einreichung davon ausgehen, dass es stillschweigend zur Belastung
des Kontokorrents erméachtigt ist. Ohne ausdriicklichen schriftlichen Belastungsauftrag gilt
die Gebuhr, falls der Mangel nicht mehr rechtzeitig korrigiert wird, als «nicht bezahlt», und
die Patentanmeldung wird zurlickgewiesen (Art. 59a PatG).

11.5 Einhaltung der Zahlungsfrist fir die Geblhren

Als Zahlungseingang fiir die Gebuhren gilt die Gutschrift des geschuldeten Betrags auf einem
Konto des IGE (Art. 7 Abs. 1 GebV-IGE).

Nach Art. 21 Abs. 3 VWVG und Art. 7 Abs. 2 GebV-IGE gilt die Zahlungsfrist als eingehalten,
wenn der geschuldete Betrag rechtzeitig bei der Schweizerischen Post einbezahlt oder in der
Schweiz einem Post- oder Bankkonto zugunsten des IGE belastet wurde.

Gemass der Rechtsprechung a&ndert diesfalls die Tatsache, dass der Betrag noch nicht auf
dem Konto des IGE gutgeschrieben wurde, nichts an der Einhaltung der Zahlungsfrist. Fur
die Einhaltung dieser Frist ist der Augenblick entscheidend, in dem der Betrag bei der
Schweizerischen Post zugunsten des IGE eingezahlt oder dem Post- oder Bankkonto der
Partei oder ihres Vertreters belastet wurde.” Die Erteilung des Zahlungsauftrages am letzten
Tag der Frist reicht somit in der Regel nicht aus, da der Betrag Ublicherweise erst am
nachsten Bankwerktag dem Konto belastet wird. Die Frist gilt hingegen grundsatzlich auch
bei einer fehlerhaften Erfassung der Kontonummer als eingehalten.”

Bei Zahlung mit Kreditkarte gilt als Zahlungseingang der Eingang der
Belastungserméachtigung beim IGE. Die Zahlung ist nur giltig, wenn der Betrag abzuglich der
vom Kreditkartenunternehmen erhobenen Kommission einem Konto des IGE gutgeschrieben
wird (Art. 8 GebV-IGE).

68 Publiziert auf https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/korrespondenz-und-
zahlung/zahlungsmoeglichkeiten/kontokorrent

69 Newsletter 2018/08 Marken..
70 BGer 9C_94/2008, E. 5.2 m.w.H.
72 \V/gl. nicht veroffentlichter Entscheid des BVGer vom 24. Mai 2011 in der Sache B-2415/2011 m.w.H.
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12. Erganzende Schutzzertifikate

Bei Arznei- und Pflanzenschutzmitteln muss zuerst eine Zulassung oder behdrdliche
Bewilligung eingeholt werden, bevor die patentierte Erfindung kommerziell genutzt werden
darf. Diese Genehmigungsverfahren dauern mitunter Jahre. Weil der Patentschutz wahrend
dieser Zeit bereits lauft, kann der Patentinhaber sein Patent nicht wéhrend der ganzen
Patentlaufzeit wirtschaftlich nutzen. Um diesen Zeitverlust auszugleichen, besteht die
Mdglichkeit, ein erganzendes Schutzzertifikat zu beantragen. Dieses verlangert den Schutz
fur ein zugelassenes Erzeugnis — d. h. einen Wirkstoff oder eine Wirkstoffzusammensetzung
— um bis zu 5 Jahre, und zwar ab dem Zeitpunkt, an dem der Patentschutz nach der
maximalen Schutzdauer (20 Jahre) erlischt. Ein ESZ ist ein eigenstandiges Schutzrecht, das
aber eng mit dem ihm zugrundeliegenden Patent verknipft ist (zum Erteilungsverfahren vgl.
Teil 3, S. 48).

Soweit die Bestimmungen Uber die ESZ (Art. 140a ff. PatG und Art. 127a ff. PatV) keine
Regelung enthalten, gelten die Bestimmungen des PatG sinngemass (Art. 140m PatG).
Damit sind auch die Patentrichtlinien zum Allgemeinen Teil grundséatzlich auf die ESZ
anwendbar. Es sind fiir den Allgemeinen Teil jedoch namentlich folgende Besonderheiten zu
beachten:

12.1 Weiterbehandlung

Nach Art. 46a Abs. 4 lit. a bis i PatG ist die Weiterbehandlung bei Versdumnis der Frist
ausgeschlossen fr:

- die Einreichung eines ESZ-Gesuchs (Art. 140f Abs. 1, Art. 146 Abs. 2 und Art. 147 Abs. 3
PatG);

- dessen Verlangerung (Art. 1400 Abs. 1 PatG);

- die Einreichung eines Gesuchs fir ein padiatrisches ESZ (Art. 140v Abs. 1 PatG);

- den Antrag auf Rickerstattung der Jahresgeblhren (Art. 46a Abs. 4 lit. i PatG und Art. 14
Abs. 1 lit. ji.V.m. Art. 127m Abs. 6 PatV).

12.2 Aktenheft und Akteneinsicht

Fur jedes Zertifikat wird ein Aktenheft erstellt. Es steht jedermann zur Einsicht offen (Art. 127i
PatG).

12.3 Widerruf der Verlangerung der Schutzdauer

Das IGE kann eine Verlangerung der Schutzdauer eines Zertifikats unter bestimmten
Voraussetzungen widerrufen (Art. 140r PatG). Jede Person kann beim IGE einen
entsprechenden Antrag stellen (Art. 140r Abs. 2 PatG). Im Rahmen dieses
Widerrufsverfahrens fuhrt das IGE i.d.R. nur einen einzigen Schriftenwechsel durch. Es kann
jedoch wo zweckmassig die Durchfiihrung zusatzlicher Schriftenwechsel anordnen (Art 127q
Abs. 3 PatV).
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12.4 Sistierung des Verfahrens um Erteilung des Zertifikats

Das IGE sistiert Verfahren um Erteilung eines ESZ von Amtes wegen, wenn gegen das
zugehorige Grundpatent ein Einspruchs- oder Beschwerdeverfahren héngig ist. ESZ-
Gesuche, bei welchen die maximale Schutzdauer des Grundpatents bald erreicht ist, werden
nicht sistiert bzw. deren Sistierung wird aufgehoben. ESZ-Gesuche mit dem gleichen
Erzeugnis, die auf einem anderen Grundpatent als dem am EPA angegriffenen basieren,
werden aufgrund des verfassungsmassigen Beschleunigungsgebotes nicht sistiert.”?

Ein Patentinhaber, der fir dasselbe Erzeugnis mehrere ESZ-Gesuche basierend auf
verschiedenen Patenten einreicht, muss sich im Rahmen des Prifungsverfahrens fur ein
einziges dieser Gesuche entscheiden (Art. 140c Abs. 2 PatG). Ein allfalliger Antrag des
Gesuchstellers, das Prifungsverfahren zu sistieren, um Zeit fiir die Auswahl zu gewinnen,
wird abgewiesen.”

2 BVGer B-1019/2010, E. 5.
73 \Vgl. Sachprifungsrichtlinien, Fn. 5, Ziffer 13.2.6; BVGer B-1019/2010, E. 5.
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1. Einleitung

Das Erteilungsverfahren beginnt mit der Einreichung der Anmeldung und ist mit der Erteilung
des Patents oder der Zuriickweisung der Anmeldung abgeschlossen (Art. 59a PatG). Es wird
unterteilt in Eingangspriufung, Formalprifung und Sachprifung, wobei Letztere in den
Sachprufungsrichtlinien behandelt wird.*

Steht das Anmeldedatum fest, diirfen die technischen Unterlagen nicht mehr so geéndert
werden, dass der Gegenstand der geanderten Patentanmeldung tber den Inhalt der
urspriinglich eingereichten technischen Unterlagen hinausgeht (Art. 58 Abs. 2 PatG; vgl.
Ziff. 3.4.8, S. 43). Nach der Erteilung darf das Patent nur noch so weit gedndert werden, als
der sachliche Geltungsbereich nicht erweitert wird (vgl. Art. 24-28a PatG).

2. Eingangsprufung

2.1 Anmeldung

Im Rahmen der Eingangsprifung (Art. 46a PatV) wird lediglich geprift, ob die Anmeldung
die Mindestanforderungen gemass Art. 56 Abs. 1 PatG erflillt, so dass ihr ein Anmeldedatum
zuerkannt werden kann. Folgende Punkte werden tberpruft:

2.1.1 Antrag auf Erteilung eines Patents

Aus den eingereichten Unterlagen muss ausdrticklich oder stillschweigend erkennbar sein,
dass ein Patent fir die Schweiz beantragt wird (Art. 56 Abs. 1 lit. a PatG i.V.m. Art. 46 Abs. 1
lit. a PatV). Die Patentanmeldung ist schriftlich einzureichen und muss nicht unterzeichnet
werden (Art. 3 Abs. 3 PatV). Eine elektronische Einreichung ist ausschliesslich tiber die vom
IGE zur Verfigung gestellte E-Mailadresse mdglich (patent.admin@ekomm.ipi.ch).

2.1.2 Identitat des Patentbewerbers

Aus den eingereichten Unterlagen muss die Identitdt des Anmelders hervorgehen oder es
muss mdglich sein, mit ihm in Kontakt zu treten (Art. 56 Abs. 1 lit. b PatG i.V.m. Art. 46 Abs.
1 lit. b PatV). Gepriift wird zudem die Angabe des Namens (bei natirlichen Personen,
Vereinen und Stiftungen) oder der Firma (bei juristischen Personen) sowie der Adresse (Art.
24 Abs. 1 lit. b PatV). Fehlen die nétigen Angaben, wird dies beanstandet.

1vgl. Fn. 5, Teil 1.
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2.1.3 Beschreibung

In den eingereichten Unterlagen muss eine Beschreibung der Erfindung vorhanden sein.
Diese kann auch aus einem Verweis auf eine frihere Anmeldung bestehen (Art. 56 Abs. 1
lit. c PatG i.V.m. Art. 46 Abs. 1 lit. ¢ PatV).

2.1.4 Unvollstandige Unterlagen

Fehlt eines der genannten Elemente, wird auf die Anmeldung nicht eingetreten (Art. 46a Abs.
1 PatV). Sind zwar die drei Mindesterfordernisse erflllt, entspricht die Anmeldung aber nicht
den Ubrigen Vorschriften gemass Art. 46 PatV, gibt das IGE dem Anmelder Gelegenheit,
innerhalb einer Frist von 3 Monaten die Mangel zu beheben (Art. 46a Abs. 2 PatV).

2.2 Anmeldedatum

Sobald die gesetzlichen Voraussetzungen gemass Art. 56 Abs. 1 PatG i.V.m. Art. 46 Abs. 1
PatV erfilllt sind (Antrag, Anmelder inkl. Adresse sowie Beschreibung der Erfindung), erhalt
die Anmeldung ein Anmeldedatum. Wurde die Anmeldung zun&chst unvollstandig
eingereicht, entspricht das Anmeldedatum dem Tag des Eingangs des letzten erforderlichen
Elementes (vgl. Ziff. 2.1, S. 35). Dies gilt grundsatzlich auch bei der elektronischen
Anmeldung, d.h. als Eingangsdatum gilt der Zeitpunkt, zu dem die Anmeldedaten vollstandig
und erfolgreich auf dem System des IGE gespeichert werden konnten. Bei der Ubermittiung
per E-Mail an patent.admin@ekomm.ipi.ch ist dies der Zeitpunkt, zu dem die vollstandigen
Anmeldedaten auf dem Informatiksystem des IGE eintreffen. Bei der Postaufgabe gilt als
Hinterlegungsdatum der Zeitpunkt, an welchem eine Sendung der Schweizerischen Post
zuhanden des IGE Ubergeben worden ist (Art. 2 PatV). Der Beweis fir das Aufgabedatum
liegt beim Anmelder.

3. Formalprifung

Im Rahmen der Formalprifung, welche Ublicherweise direkt an die Eingangsprifung
anschliesst, werden die Erfordernisse nach Art. 47 PatV gepruft. Das heisst, die Anmeldung
wird daraufhin geprift, ob ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen ist (Art. 48
PatV), der Antrag auf Erteilung eines Patents den Vorschriften entspricht (Art. 48a PatV),
eine Erfindernennung eingereicht worden ist (Art. 48d PatV), und die technischen Unterlagen
neben der Beschreibung mindestens einen Patentanspruch (Art. 48b PatV) und eine
Zusammenfassung (Art. 48c PatV) enthalten sowie den tbrigen nicht ihren Inhalt
betreffenden Vorschriften entsprechen (Art. 50 PatV, vgl. Ziff. 3.1, S. 36).

3.1 Antrag auf Erteilung eines Patents

Der Antrag auf Erteilung eines Patents muss neben den bereits im Rahmen der
Eingangsprufung gepriiften Angaben (Antrag, Anmelder inkl. Adresse sowie Beschreibung
der Erfindung) den Titel der Erfindung sowie ein Verzeichnis der eingereichten Akten
enthalten (Art. 24 Abs. 1 PatV).
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3.1.1 Formular

Fur den Antrag ist ein vom IGE zugelassenes Formular zu benttzen (Art. 23 Abs. 1 PatV).
Das IGE kann auf die Einreichung des Formulars verzichten, wenn eine im Ubrigen
formgultige Hinterlegung alle verlangten Angaben enthéalt (Art. 23 Abs. 2 PatV).

3.1.2 Anmelder

Der Erfinder, sein Rechtsnachfolger (zum Beispiel der Arbeitgeber im Falle von
Arbeitnehmererfindungen Art. 332 OR) oder der Dritte, welchem die Erfindung aus einem
andern Rechtsgrund gehort, kann eine Patentanmeldung einreichen (Art. 3 Abs. 1 PatG,
siehe auch Teil 1, Ziff. 3.1.1, S. 11). Haben mehrere eine Erfindung gemeinsam gemacht, so
steht ihnen das Recht auf die Erfindung gemeinsam zu (Art. 3 Abs. 2 PatG). Haben hingegen
mehrere die Erfindung unabhangig voneinander gemacht, so steht dieses Recht demjenigen
zu, der sich auf die friihere oder prioritatsaltere Anmeldung berufen kann (Art. 3 Abs. 3
PatG).

Das IGE pruft nicht, ob ein Anmelder an einer Erfindung berechtigt ist. Reicht ein Anmelder
eine Patentanmeldung ein, geht das IGE davon aus, dass dieser berechtigt ist (Art. 4 PatG).

Bestehen aufgrund der Angaben im Eintragungsgesuch erhebliche Unklarheiten Uber die
bzw. Zweifel an der Rechtspersonlichkeit des Hinterlegers (insb. bei juristischen Personen),
setzt das IGE dem Hinterleger unter Androhung der Zuriickweisung des Gesuchs eine Frist
zum Einreichen von weiteren Belegen (z.B. HR-Auszug oder vergleichbares Dokument (Art.
59a Abs. 3 lit. b PatG).

Treten mehrere Personen als Anmelder auf, liegt je nach Ausgestaltung des
zugrundeliegenden Rechtsverhéltnisses Miteigentum nach Art. 646 ff. ZGB oder
Gesamteigentum vor. Solange kein gemeinsamer Vertreter bestellt wurde, kénnen die
Miteigentimer nur gemeinschaftlich handeln. Eingaben an das IGE sind somit durch alle
Miteigentiimer zu unterzeichnen. Solange weder einer der Anmelder als
Mitteilungsempfanger bezeichnet, noch ein gemeinsamer Vertreter bestimmt wurde, wahlt
das IGE eine Person als Zustellungsempfanger aus (Art. 5 Abs. 2 PatV).

Verfugt der Anmelder in der Schweiz Uber keinen Wohnsitz oder Sitz, muss er ein
Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 13 PatG; vgl. Teil 1, Ziff. 4.3, S. 14).

3.2 Erfindernennung

Alle beteiligten Erfinder missen in einem besonderen Dokument mit Name, Vorname und
Wohnsitz genannt werden, sofern diese Angaben nicht bereits im Antrag enthalten sind (Art.
34 PatV).

Ein oder mehrere Erfinder kbénnen auf die Nennung im Patentregister und den
Veroffentlichungen der Patentschrift verzichten. Die entsprechende Verzichtserklarung muss
innerhalb von 16 Monaten ab Prioritats- oder Anmeldedatum eingereicht werden (Art. 38
Abs. 1 PatV). Die Verzichtserklarung muss unterschrieben und datiert sein (Art. 38 Abs. 2
PatV).
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Entspricht die Verzichtserklarung den Vorschriften, so wird sie zusammen mit der
Erfindernennung aus dem Aktenheft ausgesondert; auf das Vorhandensein dieser Urkunden
wird im Register hingewiesen (Art. 38 Abs. 4 PatV).

3.3 Prioritatsanspruch

Haben mehrere die Erfindung unabhé&ngig voneinander gemacht, so steht das Recht auf das
Patent demjenigen zu, der sich auf die frihere oder prioritatsaltere Anmeldung berufen kann
(Art. 3 Abs. 3 PatG). Prioritatsaltere Anmeldungen kénnen gestitzt auf die Pariser
Verbandsiibereinkunft (PVU) oder durch Gegenrechtsprioritat entstehen.

3.3.1 Prioritat nach Pariser Verbandslbereinkunft

Voraussetzung fir die Inanspruchnahme der Prioritat nach PVU (sog. Unionsprioritéat) ist
eine Ersthinterlegung in einem PVU-Vertragsstaat maximal zwolf Monate vor der
Hinterlegung in der Schweiz (Art. 4 lit. C Abs. 1 PVU i.V.m. Art. 17 Abs. 1 PatG). Der
Fristenlauf beginnt am Tag der ersten Hinterlegung (Art. 4 lit. C Abs. 2 PVU). Erfolgte also
beispielsweise die auslandische Ersthinterlegung des Patents am 3. Marz des Jahres X,
muss das Schweizer Eintragungsgesuch spatestens am 2. Marz des Folgejahres (X+1) um
Mitternacht eingereicht werden.

Im Weiteren muss gegenliber dem IGE bis spéatestens 16 Monate seit dem friihesten
beanspruchten Prioritdtsdatum eine Prioritatserklarung abgegeben werden (Art. 4 lit. D Abs.
1 PVU i.V.m. PatG und Art. 19 Abs. 1 PatG und Art. 39 Abs. 2 PatV). Wird diese Frist nicht
eingehalten, erlischt der Prioritatsanspruch (Art. 19 Abs. 2 PatG i.V.m. Art. 39 Abs. 2 PatV).
Das schweizerische Anmeldedatum bleibt davon unberuhrt. Die Prioritatserklarung ist an
keine besondere Form gebunden und erfolgt tGblicherweise unter der entsprechenden Rubrik
des Antrages. Sie hat das Land zu bezeichnen, das Datum sowie das Aktenzeichen der
Erstanmeldung (Art. 39 Abs. 1 PatV). Bei der Bezeichnung des Landes ist bei EP-
Anmeldungen ein in der EP-Anmeldung designiertes Land (z.B. Deutschland) anzugeben,
und nicht etwa das Anmeldeamt (z.B. EPA).

Neben der Prioritatserklarung muss dem IGE bis spatestens 16 Monate seit dem friihesten
beanspruchten Prioritdtsdatum ein Prioritatsbeleg eingereicht werden (Art. 19 Abs. 1 PatG
i.V.m. Art. 40 Abs. 4 PatV). Reicht der Anmelder die erforderlichen Dokumente nicht
rechtzeitig ein, so erlischt der Prioritatsanspruch (Art. 40 Abs. 4 PatV). Der Prioritatsbeleg
braucht nicht Ubersetzt zu werden.

Die Einreichung eines Prioritatsbelegs ist nicht erforderlich, wenn diese Unterlagen fir das
IGE in einer elektronischen, von ihm zu diesem Zweck akzeptierten Datensammlung
verflgbar sind (Art. 40 Abs. 5° PatV).

Blosse Anmeldebestéatigungen sind keine rechtsgentiglichen Prioritatsbelege, da damit kein
Nachweis erbracht wird, dass die zustandige Behérde eine formelle Eintretensprifung
abgeschlossen und ein Anmeldedatum vergeben hat.

Der Inhaber der prioritatsbegriindenden Anmeldung oder des Patents und der Anmelder in
der Schweiz missen identisch sein, unter Vorbehalt der Ubertragung der Anmeldung bzw.

38



Teil 2 — Erteilungsverfahren Patente

des Patents oder der Ubertragung des Prioritatsrechts. Ausserdem muss es sich um
dieselbe Erfindung handeln (Art. 4 lit. C Abs. 4 PVU).

Enthalt die Patentanmeldung Anspriiche, welche in der Prioritatsanmeldung nicht offenbart
waren, kann eine Teilprioritat (fur die offenbarten Anspriiche) beansprucht werden. Dies ist
auf dem Antrag in der entsprechenden Rubrik im Antrag zu vermerken.

3.3.2 Innere Prioritat

Das Prioritatsrecht kann auch vom Erstanmelder einer friiheren Schweizer Patentanmeldung
beansprucht werden (Art. 17 Abs. 1**" PatG). In diesem Falle geniigt die Angabe des
Aktenzeichens der Erstanmeldung im Antrag auf Erteilung des Patents als Prioritatserklarung
(Art. 39a Abs. 1 PatV).

3.3.3 Gegenrechtsprioritat

Ist die Erstanmeldung nicht in einem Mitgliedstaat der PVU erfolgt, kann die Prioritat nur
dann beansprucht werden, wenn der betreffende Staat der Schweiz Gegenrecht gewahrt
(Art. 17 Abs. 2 PatG). Da eine betrachtliche Anzahl der Nicht-PVU-Staaten das TRIPS-
Abkommen unterzeichnet hat, welches in Art. 2 die Anwendbarkeit der materiellrechtlichen
Bestimmungen der PVU statuiert, findet Art. 17 Abs. 2 PatG in der Praxis kaum noch
Anwendung.

Beziglich des Verfahrens zur Geltendmachung der Gegenrechtsprioritat vgl. Ziff. 3.3.1,
S. 38.

3.3.4 Ausstellungsimmunitat

Ist die Erfindung innerhalb von sechs Monaten vor dem Anmelde- oder dem Prioritatsdatum
auf einer offiziellen oder offiziell anerkannten Ausstellung im Sinne des Ubereinkommens
uber die internationalen Ausstellungen (SR 0.945.11) der Offentlichkeit zugénglich gemacht
worden, so zahlt diese Offenbarung nicht zum Stand der Technik, sofern der Anmelder dies
bei der Einreichung der Patentanmeldung erklart und durch einen genligenden Ausweis
rechtzeitig belegt (Art. 7b lit. b PatG).

Die Erklarung Uber die Ausstellungsimmunitat (Art. 7b lit. b PatG) besteht aus der genauen
Bezeichnung der Ausstellung sowie Erklarung Uber die tatséchliche Zurschaustellung der
Erfindung (Art. 44 Abs. 1 PatV). Sie erfolgt tblicherweise auf dem Antrag unter der
entsprechenden Rubrik.

Der Ausweis Uber die Ausstellungsimmunitat muss wahrend der Ausstellung von der dafur
zustandigen Stelle ausgefertigt worden sein und die Angaben geméss Art. 45 Abs. 2 PatV
enthalten. Ist der Ausweis nicht in einer Amtssprache oder in englischer Sprache abgefasst,
so ist eine Ubersetzung in eine dieser Sprachen einzureichen (Art. 45 Abs. 3 PatV).
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3.4 Technische Unterlagen

Die technischen Unterlagen bestehen aus der Beschreibung der Erfindung, den
Patentansprichen, der Zusammenfassung und gegebenenfalls den Zeichnungen (Art. 25
Abs. 1 PatV).

3.4.1 Urspringlich eingereichte technische Unterlagen

Die Unterlagen, die am Anmeldedatum eingereicht wurden oder durch eine Bezugnahme in
die Anmeldung einbezogen wurden, gelten als urspriinglich eingereichte technische
Unterlagen (Art. 46d PatV). Diese technischen Unterlagen dirfen nachtraglich nicht so
geadndert werden, dass der Gegenstand der geanderten Anmeldung Uber den Inhalt der
urspriinglich eingereichten technischen Unterlagen hinausgeht (Art. 64 Abs. 3 PatV). Die
Folge eines unzulassig erweiterten Patents ist dessen Nichtigkeit (Art. 26 Abs. 1 lit. ¢ PatG).

3.4.2 Allgemeines

Jeder Teil der eingereichten technischen Unterlagen muss auf einer neuen Seite beginnen
(Art. 25 Abs. 1 PatV). Dabei sollten die Bestandteile der technischen Unterlagen folgende
Reihenfolge haben: 1. Beschreibung der Erfindung, 2. Patentanspriiche, 3.
Zusammenfassung und 4. Zeichnungen. Falls bezuglich Gensequenzen ein
Sequenzprotokoll eingereicht wird, soll dieses am Schluss der Beschreibung angehangt
werden sowie als separates Dokument eingereicht werden. Werden die technischen
Unterlagen auf elektronischem Weg per E-Mail eingereicht, sind die Beschreibung, die
Patentanspriiche, die Zeichnungen und die Zusammenfassung in einem Dokument
zusammenzufassen. Zudem sollten die technischen Unterlagen immer als vollst&ndiger Satz
eingereicht werden.?

Die technischen Unterlagen mussen eine elektronische Vervielfaltigung, insbesondere durch
Scanning, gestatten (Art. 25 Abs. 3 PatV). Die Blatter missen das Format A4 haben, diirfen
nicht gefaltet sein und sind lediglich einseitig zu bedrucken (Art. 25 Abs. 3 und 4 PatV).

Die Textseiten mussen links einen unbeschrifteten Rand von mindestens 2,5 cm aufweisen.
Die Ubrigen Rander sollen 2 cm betragen (Art. 25 Abs. 5 PatV). Es ist mindestens ein
Zeilenabstand von 1% Zeilen einzuhalten. Die Schriftgrosse ist so zu wahlen, dass die
Grossbuchstaben eine Mindesthéhe von 0,21 cm aufweisen (was bei der Schriftart Arial ca.
10 pt entspricht). Diese Anforderungen werden bei kleineren Abweichungen (sofern die
Lesbarkeit fir Mensch und Maschine gegeben ist) nicht beanstandet.

Die Texte mussen mit Maschine geschrieben oder gedruckt sein. Die Schrift muss
unverwischbar sein (Art. 25 Abs. 7 PatV). Symbole und einzelne Schriftzeichen, chemische
oder mathematische Formeln kdnnen handgeschrieben oder gezeichnet sein (Art. 25 Abs. 7
PatV). Die Beschreibung, die Patentansprtiche und die Zusammenfassung dirfen keine
Zeichnungen enthalten (Art. 25 Abs. 8 PatV). Die weiteren allgemeinen Formerfordernisse

2 Newsletter 2021/09 Patente und Designs.
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an die technischen Unterlagen (z.B. Masseinheiten), werden im Rahmen der Sachprufung
gepriift (vgl. Sachprifungsrichtlinien?, Ziff. 8.1).

3.4.3 Beschreibung

Die Beschreibung soll mit einem Titel beginnen, der eine kurze und genaue technische
Bezeichnung der Erfindung enthdlt. Der Titel darf keine Fantasiebezeichnung enthalten. Der
endgultige Titel wird durch das IGE von Amtes wegen festgelegt (Art. 26 Abs. 1 PatV).

Die Beschreibung soll eine Aufzahlung der Figuren der Zeichnungen enthalten, mit einer
kurzen Angabe, was jede Figur darstellt (Art. 26 Abs. 4 PatV).

Die weiteren Anforderungen an die Beschreibung, werden im Rahmen der Sachpriifung
gepruft (vgl. Sachprifungsrichtlinien*, Ziff. 8.2).

3.4.4 Sequenzprotokoll

Sind in der Anmeldung Nukleotid- oder Aminosauresequenzen offenbart, so muss die
Beschreibung ein Sequenzprotokoll enthalten, das dem Anhang C der
Verwaltungsvorschriften zum Vertrag vom 19. Juni 1970 Uber die internationale
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) entspricht (Art. 27 Abs. 1 PatV).
Das Sequenzprotokoll muss folglich dem aktuellen Standard flir Sequenzprotokolle der
WIPO entsprechen.

Ein nach dem Anmeldedatum eingereichtes Sequenzprotokoll ist nicht Bestandteil der
Beschreibung (Art. 27 Abs. 2 PatV) und damit nicht Teil der urspriinglichen Offenbarung.

3.4.5 Patentanspriiche

Die Erfindung ist in einem oder mehreren Patentanspruchen zu definieren. Diese bestimmen
den sachlichen Geltungsbereich des Patentes. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind
nétigenfalls zur Auslegung der Patentanspriiche heranzuziehen (Art. 51 Abs. 3 PatG).

In den Patentanspriichen sind die technischen Merkmale der Erfindung anzugeben. Sie sind
systematisch, klar und Ubersichtlich zu gliedern und fortlaufend mit arabischen Zahlen zu
nummerieren (Art. 29 PatV).

Die weiteren formalen Anforderungen an die Patentanspriiche werden im Rahmen der
Sachprifung geprift (vgl. Sachprifungsrichtlinien®, Ziff. 6).

3.4.6 Zeichnungen

Die Anforderungen an die Zeichnungen ergeben sich im Einzelnen aus Art. 28 PatV. So sind
Zeichnungen in unverwischbaren, gleichmassig starken und klaren Linien und Strichen ohne
Farben oder Ténungen auf weissem Papier im Format A4 auszufiihren. Sie mussen sich far

3vgl. Fn. 5, Teil 1.
4Vgl. Fn. 5, Teil 1.
Svgl. Fn. 5, Teil 1.
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die elektronische Vervielféltigung sowie fur die Veroffentlichung, welche z.B. zu
Verkleinerungen fuhren kann, eignen. Auch der Massstab der Zeichnungen und die
zeichnerische Ausfilhrung missen gewahrleisten, dass die elektronische Wiedergabe alle
Einzelheiten mihelos erkennen I&sst.

Die benutzte Flache der Zeichnungsblatter darf dabei 17 cm mal 26,2 cm nicht Gberschreiten
und keine Umrahmungen aufweisen. Schnitte sind durch Schraffierungen zu kennzeichnen,
welche die Erkennbarkeit der Bezugszeichen und Fuhrungslinien nicht beeintrachtigen
durfen. Wird der Massstab auf der Zeichnung angegeben, so ist dieser zeichnerisch
darzustellen; andere Massangaben sind in der Regel nicht zulassig.

Zahlen, Buchstaben und Bezugszeichen in den Zeichnungen muissen einfach und eindeutig
sein. Die Bezugszeichen in den Zeichnungen und in der Beschreibung oder den
Patentansprichen missen miteinander Ubereinstimmen. Die einzelnen Figuren sind klar
voneinander zu trennen, aber platzsparend anzuordnen. Sie sind durch arabische Zahlen
fortlaufend und unabhé&ngig von den Zeichnungsblattern zu nummerieren. Die Zeichnungen
durfen keine Erlauterungen enthalten. Zugelassen sind lediglich kurze Bezeichnungen oder
Stichworte, die die Zeichnung besser verstandlich machen; sie sind in der Sprache der
Anmeldung abzufassen.

3.4.7 Zusammenfassung

Ist die Zusammenfassung bereits zum Anmeldezeitpunkt vorhanden, gehort sie zu den
urspriinglichen technischen Unterlagen und ist somit Teil der urspriinglichen Offenbarung
(Art. 46d PatV). Beim erteilten Patent hingegen dient die Zusammenfassung ausschliesslich
der technischen Information (Art. 55b PatG).

Die Zusammenfassung soll die technische Information enthalten, die es Dritten erméglicht zu
beurteilen, ob die Offenlegungs- oder die Patentschrift selbst eingesehen werden muss (Art.
32 Abs. 1 PatV). Sie muss eine Kurzfassung des Offenbarten enthalten und die
hauptsachlichen Verwendungsmaoglichkeiten der Erfindung angeben (Art. 32 Abs. 2 PatV).
Weisen die technischen Unterlagen chemische Formeln auf, die zur Charakterisierung der
Erfindung geeignet sind, so muss mindestens eine davon in der Zusammenfassung
enthalten sein; ihre Symbole sind zu erlautern (Art. 32 Abs. 3 PatV).

Enthalten die technischen Unterlagen Zeichnungen, die zur Charakterisierung der Erfindung
geeignet sind, so ist mindestens eine davon fur die Aufnahme in die Zusammenfassung zu
bezeichnen; die wichtigsten Bezugszeichen dieser Zeichnung sind in der Zusammenfassung
anzugeben (Art. 32 Abs. 4 PatV).

Jede ausgewahlte Figur muss sich fiir eine fotografische oder elektronische Wiedergabe
eignen, welche auch bei Verkleinerungen (z.B. fiir die Titelseite) alle Einzelheiten noch
erkennen lasst (Art. 32 Abs. 5 PatV).

Die Zusammenfassung soll aus nicht mehr als 150 Waértern bestehen (Art. 32 Abs. 6 PatV).
Sie soll nur Bezugszeichen enthalten, welche auch in der Zeichnung zur Zusammenfassung
vorhanden sind.
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3.4.8 Anderungen der technischen Unterlagen

Die technischen Unterlagen dirfen nicht so gedndert werden, dass der Gegenstand der
geénderten Anmeldung Uber den Inhalt der urspriinglich eingereichten technischen
Unterlagen hinausgeht (Art. 58 Abs. 2 PatG und Art. 64 Abs. 3 PatV).

Steht das Anmeldedatum fest, darf der Anmelder vor Ablauf von 16 Monaten ab dem
Anmelde- oder Prioritatsdatum die Patentanspriiche einmal von sich aus &ndern. Dazu muss
er innerhalb dieser Frist eine Neufassung der geanderten Patentanspriiche einreichen.
Ansonsten durfen die technischen Unterlagen bis zur Aufnahme der Sachprifung nur auf
Aufforderung des IGE hin geéndert werden (Art. 51 PatV).

Bei Aufnahme der Sachprifung kann der Anmelder von sich aus die technischen Unterlagen
andern (Art. 64 Abs. 1 PatV).

4. Spezielle Anmeldungen

4.1 Teilanmeldungen

Teilanmeldungen sind selbststéandige Anmeldungen, welche das Anmeldedatum der
Stammanmeldung erhalten (Art. 57 Abs. 1 PatG). Solange eine Stammanmeldung hangig ist,
kann gestlitzt darauf eine Teilanmeldung eingereicht werden. Es sind dieselben Gebihren
zu entrichten wie flr normale Anmeldungen. Fir eine Teilanmeldung gilt die Prioritat der
Stammanmeldung, sofern der Anmelder nicht auf das Prioritatsrecht verzichtet. Werden in
der Stammanmeldung mehrere Prioritaten beansprucht, muss der Anmelder angeben,
welche von ihnen fir die Teilanmeldung gelten sollen (Art. 43 PatV).

Eine Teilanmeldung muss bei ihrer Einreichung ausdriicklich als Teilanmeldung bezeichnet
werden (Ublicherweise unter der entsprechenden Rubrik im Antrag) und ihr Gegenstand darf
nicht Gber den Inhalt des friiheren Gesuches in der urspriinglich eingereichten Fassung
hinausgehen (Art. 57 PatG).

4.2 Eintritt nationale Phase PCT

Die internationale Anmeldung (PCT-Anmeldung) — fiir die das IGE Bestimmungsamt ist —
hat, wenn das Anmeldedatum feststeht, in der Schweiz dieselbe Wirkung wie eine beim IGE
vorschriftsmassig eingereichte schweizerische Patentanmeldung (Art. 135 PatG).

Soll eine PCT-Anmeldung in der Schweiz zu einem Patent fiihren, muss die nationale Phase
vor dem IGE eingeleitet werden. Dazu muss ein Anmelder gemass Art. 138 PatG bis zum
Ablauf des 30. Monats seit dem friihesten Prioritats- oder Anmeldedatum der PCT-
Anmeldung eine Ubersetzung in eine schweizerische Amtssprache einreichen, sofern die
Anmeldung nicht bereits in einer Amtssprache abgefasst ist, sowie die Erfinder nennen,
wenn sie nicht bereits im PCT-Antrag genannt wurden und gegebenenfalls Angaben Uber die
Quelle genetischer Ressourcen machen (Art. 49a PatG, Art. 45a PatV, vgl.
Sachprufungsrichtlinien®, Ziff. 11.4.2). Des Weiteren ist die Anmeldegebuihr zu zahlen sowie,

5vgl. Fn. 5, Teil 1.
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wenn der Anmelder im Ausland domiziliert ist, entweder ein Vertreter mit schweizerischem
Zustellungsdomizil zu bestellen oder ein eigenes Zustellungsdomizil in der Schweiz zu
nennen (Art. 124 PatV).

4.3 Errichtung neuer Patente

Ein Antrag auf Errichtung eines neuen Patentes kann innerhalb von 3 Monaten nach einem
teilweisen Verzicht (Art. 25 Abs. 2 PatG), nach einer teilweisen Nichtigerklarung (Art. 27 Abs.
3 PatG) oder nach einer teilweisen Abtretungsverfiigung (Art. 30 Abs. 2 PatG) gestellt
werden, wenn aufgrund einer nachtréglich eingetretenen Uneinheitlichkeit gewisse
Patentanspriche oder Teile davon nicht mehr im selben Patent verbleiben kénnen. Sie
erhalten das Anmeldedatum und die Prioritaten des urspriinglichen Patents (Art. 25 PatG).

4.4 Umwandlung einer Europaischen Patentanmeldung

In seltenen Fallen kann eine europdische Patentanmeldung in eine schweizerische
Patentanmeldung umgewandelt werden. Dies ist moglich, wenn die européische
Patentanmeldung in italienischer Sprache eingereicht worden ist und die Frist zur
Ubersetzung versaumt wird, oder wenn das IGE eine bei ihm eingereichte europaische
Patentanmeldung nicht rechtzeitig an das europaische Patentamt weiterleiten wirde (Art.
121 Abs. 1 lit. b PatG).

5. Bericht Uber den Stand der Technik

5.1 Bericht Uber den Stand der Technik auf Antrag des Anmelders

Der Anmelder kann innerhalb vom 14 Monaten ab dem Anmelde- oder Prioritdtsdatum
beantragen, dass ein Bericht Uber den Stand der Technik erstellt wird (Art. 53 PatV).
Voraussetzung ist, dass alle Erfordernisse der Formalprufung erfillt sind, mit Ausnahme von
der Erfindernennung’ und der Ubersetzung der technischen Unterlagen, sofern diese in
englischer Sprache abgefasst sind (Art. 54 Abs. 2 PatV). Die formalgeprtften technischen
Unterlagen dienen auch als Grundlage furr die Recherche. Fiur den Antrag auf Erstellung
eines Berichts tiber den Stand der Technik ist das entsprechende Formular des IGE zu
verwenden. Zudem ist innerhalb von 2 Monaten die Recherchegebiihr zu zahlen (Art. 53
PatV). Die Anzahl der zu recherchierenden Anspriiche ist im Antragsformular anzugeben.
Sind mehr als 10 Anspriiche zu recherchieren, sind ab dem 11. Patentanspruch zusatzliche
Anspruchsgebtihren zu zahlen (Art. 53a PatV).

Betrifft die zu recherchierende Erfindung Nukleotid- oder Aminosauresequenzen, so ist fur
die Durchfihrung der Recherche ein Sequenzprotokoll in elektronischer Form einzureichen
(Art. 54a PatV).

Entspricht die Anmeldung nach Auffassung des IGE nicht den Anforderungen an die
Einheitlichkeit der Erfindung, so erstellt es einen Bericht Gber den Stand der Technik flr
diejenigen Teile der Anmeldung, die sich auf die in den Patentanspriichen zuerst erwéhnte

7Vgl. Newsletter IGE 2021/12 Marken und Designs.
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Erfindung oder Gruppe von Erfindungen im Sinne von Artikel 52 Absatz 2 PatG beziehen
(Art. 57 Abs. 1 PatV).

Fur jede weitere Erfindung ist eine weitere Recherchegebiihr zu zahlen, wenn der Bericht
auch diese Erfindung(en) erfassen soll (Art. 57 Abs. 2 PatV).

5.2 Bericht Uber den Stand der Technik auf Antrag Dritter

Ist weder ein Bericht Uber den Stand der Technik noch eine Recherche internationaler Art
(siehe Ziff. 6, S. 45) beantragt und erstellt worden, so kann jeder Dritte, der nach Art. 90
PatV zur Akteneinsicht berechtigt ist, gegen Zahlung einer Gebihr beantragen, dass das
IGE einen Bericht Uber den Stand der Technik erstellt (Art. 59 Abs. 1 PatV). Ab der
Veroffentlichung kann damit jeder Dritte ohne Interessensnachweis einen Bericht Giber den
Stand der Technik verlangen. Vor der Veréffentlichung kénnen dies nur Dritte, die
nachweisen, dass ihnen der Anmelder die Verletzung seiner Rechte aus der Anmeldung
vorwirft oder, dass er sie vor solcher Verletzung warnt (z.B. in einem Abmahnschreiben). Ist
die Anmeldung bereits veréffentlicht oder das Patent bereits erteilt oder gar eingeschrankt,
dienen nicht die technischen Unterlagen als Grundlage fur den Bericht Uber den Stand der
Technik, sondern die vertffentlichten Fassungen der Patentanmeldung. Auch fir diesen
Antrag ist das Antragsformular des IGE zu verwenden und muss die Recherchegebihr
bezahlt werden (Art. 59 Abs. 2 PatV).

6. Recherche internationaler Art

Fur eine schweizerische Erstanmeldung kann anstelle eines Berichts Uber den Stand der
Technik auch eine Recherche internationaler Art, welche durch das EPA erstellt wird,
beantragt werden (Art. 126 Abs. 1 PatV). Der Antrag ist innert sechs Monaten seit dem
Anmeldedatum beim IGE zu stellen und es ist die Gebuhr fur eine Recherche internationaler
Art zu zahlen (Art. 126 Abs. 2 PatV). Ist die Sprache der Anmeldung nicht Deutsch,
Franzésisch oder Englisch, so ist gleichzeitig mit dem Antrag eine Ubersetzung in eine
Arbeitssprache einzureichen (Art. 126 Abs. 3 PatV).

7. Aussetzung der Sachprifung (Sistierung)

Nach Abschluss der Formalpriifung und solange die Sachprifung noch nicht abgeschlossen
ist, kann der Anmelder beantragen, dass das Erteilungsverfahren sistiert wird. Insbesondere
kann er die Aussetzung der Sachprifung verlangen, wenn er fur die gleiche Erfindung eine
europaische Patentanmeldung mit Benennung der Schweiz (Art. 62 Abs. 1 PatV) oder eine
internationale Anmeldung (Art. 62 Abs. 3 PatV) eingereicht hat, sofern diese beiden
Anmeldungen dasselbe Anmelde- oder Prioritdtsdatum haben. Gleiches gilt, wenn der
Anmelder die innere Prioritat einer alteren Schweizer Anmeldung beansprucht (Art. 62a Abs.
1 PatV). Die Aussetzung wird beendet, sobald das parallele Erteilungsverfahren rechtskraftig
abgeschlossen ist, d.h. sobald

a) die europaische Patentanmeldung mit Wirkung fur die Schweiz endgultig
zurickgewiesen oder zurickgenommen worden ist oder als zuriickgenommen gilt;
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b) die Einspruchsfrist in diesem Verfahren ungenutzt abgelaufen oder das
Einspruchsverfahren rechtskraftig entschieden worden ist (Art. 62 Abs. 2 PatV);

¢) die internationale Anmeldung mit Wirkung fur die Schweiz endgultig zurickgezogen
oder zuriickgewiesen worden ist;

d) die Einspruchsfrist in diesem Verfahren ungenutzt abgelaufen ist, oder das
Einspruchsverfahren rechtskraftig entschieden worden ist (Art. 62 Abs. 4 PatV);

e) oder Uber die prioritdtsbegrindende Schweizer Anmeldung rechtskréftig entschieden
worden ist (Erteilung, Zuriickziehung, Abweisung oder Nichteintreten; Art. 62a PatV).

8. Beschleunigte Sachprifung

Die Sachprifung kann auf Antrag hin beschleunigt durchgefiihrt werden. Die Beschleunigung
kann erst nach Abschluss der Formalprifung beantragt werden, wenn die formellen
Anforderungen nach den Art. 46 bis 52 PatV erflillt sind (Art. 63 Abs. 1 PatV). Es muss die
entsprechende Gebiihr entrichtet werden (Art. 63 Abs. 2 PatV). Ist diese Gebuhr entrichtet
worden, fordert das IGE die Prifungsgebiihr sowie allfallige Anspruchsgebihren ein. Erst
wenn auch diese vollstandig bezahlt wurden, auf den Anspruch verzichtet wurde oder dieser
infolge Nichtbezahlung gestrichen wurde, beginnt die Sachprifung.

9. Gebuhren

Das IGE ist berechtigt, fir die im Zuge des Eintragungsverfahrens erbrachten Leistungen
Gebiihren zu verlangen (Art. 41 PatG i.V.m. Art. 17a, 53, 63 und 126 Abs. 2 PatV). Die
GebV-IGE legt die Zahlungsmodalitaten (Art. 4 bis 9 GebV-IGE) und Hohe (Anhang GebV-
IGE) der jeweiligen Gebihr fest.

Die Anmeldegeblihr ist ab Vergabe des Anmeldedatums geschuldet und innerhalb vom 3
Monaten zu bezahlen (Art. 49 Abs. 2 PatV). Bei nicht fristgerechter Bezahlung wird das
Gesuch zuriickgewiesen (Art. 59a Abs. 3 PatG). Die Gebuhr bleibt auch nach der
Zurtickweisung geschuldet; verspéatet bezahlte Geblihren werden nicht zurlickerstattet (vgl.
Teil 1, ziff. 11.3, S. 31).

Der Anmelder muss die Prifungsgebihr innerhalb der vom IGE angesetzten Frist bezahlen
(Art. 61a Abs. 1 PatV). Zahlt er diese nicht rechtzeitig, wird die Anmeldung zuriickgewiesen
(Art. 59a Abs. 3 PatG). Enthélt die Patentanmeldung mehr als zehn Patentanspriiche, ist fir
jeden zusatzlichen Patentanspruch eine Anspruchsgebiihr zu bezahlen (Art. 61a Abs. 2
PatV). Zahlt der Anmelder nicht alle Anspruchsgebiihren, so werden die entsprechenden
Anspriiche beginnend vom letzten gestrichen (Art. 61a Abs. PatV).

Werden im Verlaufe des Eintragungsverfahrens zusatzliche Anspriche hinzugeftgt, sind
allfallige zusatzliche Gebiihren hierfur innert der vom IGE angesetzten Frist zu bezahlen.
Fallen im Verlaufe des Eintragungsverfahrens Anspriiche weg, werden die bereits bezahlten
Anspruchsgebihren nicht zurlickerstattet.

10. Veroffentlichung der Patentanmeldung

Unverziglich nach dem Ablauf von 18 Monaten ab Anmelde- oder Prioritdtsdatum
veroffentlicht das IGE die Patentanmeldung. Die Veréffentlichung enthélt die Beschreibung,
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die Patentanspriiche und gegebenenfalls die Zeichnungen, ferner die Zusammenfassung,
sofern diese vor Abschluss der technischen Vorbereitungen fur die Veréffentlichung vorliegt,
sowie gegebenenfalls den Bericht Gber den Stand der Technik oder die Recherche
internationaler Art nach Art. 59 Abs. 5 PatG. Liegt der Bericht Giber den Stand der Technik
oder die Recherche internationaler Art nach Art. 59 Abs. 5 PatG zum Zeitpunkt der
Veroffentlichung der Anmeldung noch nicht vor, wird fur diese eine gesonderte Schrift erstellt
(Art. 58a PatG, Art. 60 bis 60a PatV).

10.1 Vorzeitige Verdffentlichung

Stellt der Patentanmelder nach Abschluss der Formalprifung einen Antrag auf vorzeitige
Veréffentlichung, wird die Veréffentlichung der Anmeldung umgehend in die Wege geleitet
(Art. 58 Abs. 1 lit. b PatG, Art. 60b PatV).

10.2 Keine Veroffentlichung

Um die Verdffentlichung einer Patentanmeldung zu verhindern, muss diese vor Ablauf von
17 Monaten ab Anmelde- oder Prioritatsdatum zuriickgezogen werden (Art. 60c PatV). Das
IGE veroffentlicht die Patentanmeldung ferner dann nicht, wenn sie bis vor Ablauf von 17
Monaten rechtskraftig zurtickgewiesen wurde, oder aber aufgrund der beschleunigten
Durchfiihrung der Sachprufung (vgl. Ziff. 8, S. 46) bereits die Patentschrift veroffentlicht
wurde (Art. 60c lit. a und b PatV). Ebenfalls nicht veréffentlicht werden Teilanmeldungen,
Internationale Anmeldungen und daraus hervorgehende nationale Anmeldungen sowie
Anmeldungen, welche aus einer Umwandlung einer bereits verdffentlichten europaischen
Patentanmeldung hervorgegangen sind (Art. 60c lit. ¢ bis e PatV).

11. Patenterteilung und Vero6ffentlichung des Patentes

Das Patent wird vom IGE durch Eintragung ins Patentregister erteilt (Art. 60 Abs. 1 PatG)
und die massgeblichen Daten werden publiziert (Art. 60 Abs. 1° PatG und Art. 60 PatV,
Art. 94 PatV). Das vom IGE festgelegte Publikationsorgan (Art. 61 Abs. 3 PatG, Art. 108
PatV) ist Swissreg, abrufbar unter https://www.swissreg.ch.

Die Patentschriften werden am Tag der Patenterteilung veroffentlicht (Art. 109 PatV) und
enthalten Beschreibung, die Patentanspriiche, die Zusammenfassung und gegebenenfalls
die Zeichnungen sowie die Registerangaben gemass Art. 60 Abs. 1°s PatG (Art. 63 PatG).

12. Hochstdauer des Patentes

Das Patent kann langstens bis zum Ablauf von 20 Jahren seit dem Datum der Anmeldung
dauern (Art. 14 PatG).
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1. Gesuch um Erteilung eines Zertifikats

Das Erteilungsverfahren beginnt fir alle Arten von Zertifikaten mit dem Gesuch und ist mit
der Erteilung oder Zurickweisung abgeschlossen. Die Einzelheiten der jeweiligen Verfahren
richten sich nach den fur diese Verfahren anwendbaren Bestimmungen:

- Schutzzertifikate flr Arzneimittel: Art. 140] PatG i.V.m. Art. 127e und Art. 127f PatV

- Schutzzertifikate fur Pflanzenschutzmittel: Art. 140z i.V.m. Art. 140l PatG i.V.m Art.
127z7%¢xtes patV/ i.V.m. 127e und 127f PatV

- Padiatrische Zertifikate: Art. 140y i.V.m. Art. 140l PatG i.V.m. Art. 127y und 127z PatV

Es wird unterteilt in die Prifung anlasslich der Einreichung des Gesuches (Formalprifung)
und die Prufung der Voraussetzungen fur die Erteilung des Zertifikats oder die Verlangerung
der Schutzdauer (Sachprifung), wobei Letztere in den Kapiteln 13 und 14 der
Sachprufungsrichtlinien! behandelt wird.

2. Gesuch um Erteilung eines Zertifikats fur Arznei- und Pflanzenschutzmittel

In diesem Kapitel wird das Gesuch um Einreichung eines Zertifikats flr Arzneimittel und fur
Pflanzenschutzmittel behandelt. Der Ubersicht halber beziehen sich die zitierten Artikel von
Gesetz und Verordnung jeweils auf das Zertifikat fir Arzneimittel, gelten jedoch aufgrund der
Verweise in Art. 140z Abs. 2 PatG bzw. Art. 127z Aps. 2 PatV sinngemass auch fir
Zertifikate fur Pflanzenschutzmittel. Aus den gleichen Griinden wird im ganzen Kapitel von
der ersten Zulassung sowie der Arzneimittelinformation geschrieben. Fur
Pflanzenschutzmittel gelten die analogen Anforderung in Bezug auf die erste behdrdliche
Bewilligung und die Gebrauchsanweisung.

Das Gesuch um Erteilung des Zertifikats muss den entsprechenden Antrag, eine Kopie der
ersten Zulassung des Arzneimittels fur die Schweiz mit dem Erzeugnis, fur welches das
Zertifikat erteilt werden soll, und eine Kopie der vom Schweizerischen Heilmittelinstitut
(Swissmedic) genehmigten Arzneimittelinformation enthalten (Art. 127b Abs. 1 PatV).

Nach Eingang des Gesuchs prift das IGE, ob die Frist fiir dessen Einreichung eingehalten
ist und ob die Voraussetzungen nach den Art. 127b und 127c PatV erfillt sind. Wo nétig
raumt es dem Gesuchsteller eine Frist zur Verbesserung ein. Wird diese Frist nicht
eingehalten, so tritt das IGE auf das Gesuch nicht ein (Art. 127e PatV).

2.1 Antrag

Der Antrag auf Erteilung des Zertifikats muss erkennen lassen, dass die Erteilung eines
Zertifikats in der Schweiz angestrebt wird. Er muss zudem gemass Art. 127c¢ Abs. 1 PatV
folgende Angaben enthalten:

1vgl. Fn. 5, Teil 1.
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den Namen oder die Firma sowie die Adresse des Gesuchstellers und gegebenenfalls
dessen Zustellungsdomizil in der Schweiz;

die Nummer des Patents, auf welchem das Gesuch beruht (Grundpatent);
den Titel des Grundpatents;

das Datum der ersten Zulassung des Arzneimittels fir die Schweiz mit dem Erzeugnis, fur
das das Zertifikat erteilt werden soll; und

die Bezeichnung des von der Zulassung des Arzneimittels fir die Schweiz erfassten
Erzeugnisses und seine Zulassungsnummer.

2.1.1 Formular

Fur den Antrag ist ein vom IGE zugelassenes Formular zu beniitzen (Art. 127a Abs. 3 i.V.m.
Art. 23 Abs. 1 PatV). Das IGE kann auf die Einreichung des Formulars verzichten, wenn ein

im Ubrigen formgultiges Gesuch alle verlangten Angaben enthalt (Art. 127a Abs. 3 i.V.m. Art.
23 Abs. 2 PatV).

2.1.2 Gesuchsteller

Anspruch auf das Zertifikat hat der Patentinhaber (Art. 140c Abs. 1 PatG). Pro Erzeugnis und
Patentinhaber kann nur ein Zertifikat erteilt werden (Art. 140c Abs. 2 PatG). Fur dasselbe
Erzeugnis kénnen nur dann mehrere Zertifikate erteilt werden, wenn es sich um
unterschiedliche Patentinhaber mit unterschiedlichen Patenten handelt (Art. 140c Abs. 3
PatG)>2. Dieses Kriterium ist aber bei teilweiser Personenidentitat nicht erfullt: Wird fir das
gleiche Erzeugnis einmal durch A und einmal durch A+B je ein Gesuch gestitzt auf ein
separates Patent eingereicht, kann nur ein Zertifikat erteilt werden. A kann sich entscheiden,
welches der beiden Gesuche behandelt bzw. als erstes geprift werden soll.

Verfugt der Anmelder in der Schweiz Uber keinen Wohnsitz oder Sitz, muss er ein
Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 13 PatG; vgl. Teil 1, Ziff. 4.3, S. 14).

2.1.3 Grundpatent

Die Nummer und der Titel des Grundpatents missen im Antrag genannt werden (Art. 127c
Abs. 1 lit. c und d PatV). Das im Gesuch beanspruchte Erzeugnis als solches, ein Verfahren
zu seiner Herstellung oder eine Verwendung muss im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung
durch das Grundpatent geschutzt sein (vgl. Sachprifungsrichtlinien®, Ziff. 13.2.1).

2.1.4 Datum der Zulassung

Im Antrag ist das Datum der ersten Zulassung (vgl. Ziff. 2.1, S. 48) des Arzneimittels fir die
Schweiz mit dem Erzeugnis, fur das das Zertifikat erteilt werden soll, anzugeben (Art. 127¢
Abs. 1 lit. e PatV).

2 BVGer B-3064/2008, E. 2.2; siehe auchsic! 2/2011, 139.
3vgl. Fn. 5, Teil 1.
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2.1.5 Bezeichnung des Erzeugnisses

Der Antrag muss die Bezeichnung des von der Zulassung des Arzneimittels fir die Schweiz
erfassten Erzeugnisses und seine Zulassungsnummer enthalten (Art. 127¢ Abs. 1 lit. f PatV).

Damit keine Unklarheiten betreffend das Erzeugnis bestehen, muss die Bezeichnung auf
dem Zertifikatsantrag eindeutig sein. Sie darf nur die Bezeichnung des Wirkstoffs (bzw. der
Wirkstoffzusammensetzung) gemass der behérdlichen Zulassungsbescheinigung umfassen.*
Nicht angenommen werden andere Bezeichnungen und insbesondere Markennamen, da
letztere fUr eine pharmazeutische Spezialitat und nicht fir den Wirkstoff oder die
Wirkstoffzusammensetzung stehen®. Ebenfalls unzulassig sind Bezeichnungen des
Arzneimittels, wie ,nasale Verabreichungsform des Wirkstoffs A (fur weitere Erlauterungen
vgl. Sachprufungsrichtlinien®, ziff. 13.1).

2.2 Zulassung

Mit dem Gesuch um Erteilung eines Zertifikats muss eine Kopie der ersten Zulassung des
Arzneimittels fur die Schweiz mit dem Erzeugnis, fir welches das Zertifikat erteilt werden
soll, eingereicht werden (Art. 127 Abs. 1 lit. b PatV). Es muss sich hierbei um eine Zulassung
fur die Schweiz handeln (eine reine Exportzulassung ist nicht ausreichend) und es muss sich
um die erste Zulassung mit diesem Erzeugnis fir die Schweiz (nicht aber in der EU oder im
EWR) handeln. Als Kopie der Zulassung gentigt an Stelle einer Kopie der eigentlichen
Zulassungsbescheinigung auch eine Kopie einer 6ffentlich zuganglichen Mitteilung gleichen
Inhalts, z.B. aus dem Swissmedic Journal, jedoch nicht das sog. Public Summary SwissPAR
(vgl. Sachprifungsrichtlinien’, Ziff. 13.2.2).

Fur dasselbe Erzeugnis und pro Zertifikatsantrag konnen mehrere Zulassungsnummern mit
demselben Zulassungsdatum vorliegen.

Fur die Sachprifung von besonderer Relevanz sind die Angaben in der Zulassung, ob es
sich um eine NAS (New Active Substance) oder um eine neue Indikation/Formulierung
handelt.

2.3 Arzneimittelinformation

Ebenso muss mit dem Gesuch eine Kopie der von Swissmedic genehmigten
Arzneimittelinformation eingereicht werden (Art. 127b Abs. 1 lit. ¢ PatV). Diese dient als
Nachweis, dass das Erzeugnis im Handel ist. Arzneimittelinformationen aller in der Schweiz
zugelassenen Arzneimittel sind unter www.swissmedicinfo.ch zu finden.

4 BVGer B-4371/2019, E. 7.6.

5 Vgl. Botschaft zu einer Anderung des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente vom 18.
August 1993, BBI 1993 Ill 706, 729.

5vgl. Fn. 5, Teil 1.
7Vgl. Fn. 5, Teil 1.
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2.4 Einreichungsfrist

Das Gesuch auf Erteilung eines Zertifikats muss innerhalb von 6 Monaten nach Erteilung des
Grundpatents oder innerhalb von 6 Monaten nach der ersten Zulassung des Arzneimittels
mit dem Erzeugnis fur die Schweiz eingereicht werden, je nach dem, was spater eintritt. Wird
die Frist nicht eingehalten, tritt das IGE nicht auf das Gesuch ein (Art. 127e PatV). Zum
Einreichungszeitpunkt missen sowohl eine giiltige Zulassung wie auch ein in Kraft
stehendes Patent vorliegen (Art. 140b PatG).

3. Gesuch um Verlangerung der Schutzdauer

Fur erganzende Schutzzertifikate fur Arzneimittel kann ein Gesuch im Verlangerung der
Schutzdauer eingereicht werden, sofern die Voraussetzungen nach Art. 140n PatG erfullt
sind.

Das Gesuch um Verlangerung der Schutzdauer des Zertifikats muss folgende Angaben
enthalten:
- den entsprechenden Antrag;

- den Nachweis, wann das Gesuch um Zulassung des Arzneimittels fir die Schweiz mit
dem Erzeugnis und dem zugehérigen padiatrischen Prufkonzept (Art. 140n Abs. 1 lit. a
PatG) eingereicht wurde;

- die Bestétigung von Swissmedic nach Art. 140n Abs. 1 lit. a PatG; und

- den Nachweis, wann das Gesuch nach Art. 140n Abs. 1 lit. b PatG eingereicht wurde,
oder aber eine Erklarung, dass kein entsprechendes Gesuch eingereicht wurde, das alter
ist als das schweizerische (Art. 127b Abs. 2 PatV).

3.1 Antrag

Der Antrag auf Verlangerung der Schutzdauer des Zertifikats muss folgende Angaben
enthalten (Art. 127c PatV):

- den Namen oder die Firma sowie die Adresse des Gesuchstellers und gegebenenfalls
dessen Zustellungsdomizil in der Schweiz;

- sofern bestellt, den Namen, Adresse und gegebenenfalls das Zustellungsdomizil des
Vertreters;

- die Nummer des Patents, auf welchem das Gesuch beruht (Grundpatent) sowie den Titel
der durch das Grundpatent geschitzten Erfindung;

- die Bezeichnung des von der Zulassung des Arzneimittels fir die Schweiz erfassten
Erzeugnisses und seine Zulassungsnummer,

- das Datum des Gesuchs um Zulassung des Arzneimittels fur die Schweiz mit dem
Erzeugnis und dem zugehdrigen padiatrischen Prifkonzept (Art. 140n Abs. 1 lit. a PatG);

- das Datum des allfalligen Gesuchs nach Art. 140n Abs. 1 lit. b PatG und die zustandige
Behorde; und

- falls das Gesuch um Verlangerung der Schutzdauer des Zertifikats nicht zusammen mit
dem Gesuch um Erteilung des Zertifikats eingereicht wird: die Nummer des Gesuchs um
Erteilung des Zertifikats oder des erteilten Zertifikats enthalten.

51



Teil 3 — Erteilungsverfahren ESZ

3.1.1 Gesuchsteller

Der Gesuchsteller des Antrags auf Verlangerung muss der Inhaber des Zertifikats sein,
dessen Dauer durch den Antrag verlangert werden soll.

Verfugt der Anmelder bzw. sein Vertreter in der Schweiz Gber keinen Wohnsitz oder Sitz,
muss er ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen (Art. 13 PatG; vgl. Teil 1, Ziff. 4.3,
S. 14).

3.1.2 Zertifikat

Falls das Gesuch um Verlangerung des Zertifikats nicht zusammen mit dem Gesuch um
Erteilung des Zertifikats eingereicht wird, muss die Nummer des Gesuchs um Erteilung des
Zertifikats oder des erteilten Zertifikats angegeben werden (Art. 127c Abs. 2 lit. ¢ PatV).

3.2 Datum des Zulassungsgesuchs fur die Schweiz sowie dessen Nachweis

Im Antrag um Verlangerung des Zertifikats muss das Datum angegeben werden, an
welchem das Gesuch um Zulassung des Arzneimittels fur die Schweiz mit dem Erzeugnis
und dem zugehorigen padiatrischen Prufkonzept in der Schweiz eingereicht wurde (Art. 127¢
Abs. 2 lit. a PatV). Wurde zu einem bereits vorhandenen Zulassungsgesuch oder einer
vorhandenen Zulassung ein padiatrisches Prifkonzept nachgereicht, ist das Datum dieser
Nachreichung das relevante Datum.

Fur das im Antrag beanspruchte Gesuchsdatum um Zulassung des Arzneimittels fur die
Schweiz mit dem Erzeugnis und dem zugehdrigen padiatrischen Priifkonzept muss ein
ausreichender Nachweis erbracht werden (beispielsweise die entsprechende Verfligung von
Swissmedic; Art. 127b Abs. 2 lit. b PatV). Der Nachweis muss belegen, dass das Gesuch an
diesem Datum bei der Zulassungsbehdrde eingereicht wurde, dass das Zulassungsgesuch
das Erzeugnis betrifft, fir welches das Zertifikat beantragt oder erteilt wurde und dass zu
diesem Zulassungsgesuch zu diesem Erzeugnis zu diesem Zeitpunkt ein padiatrisches
Priifkonzept eingereicht oder nachgereicht wurde.

3.3 Datum des Zulassungsgesuchs im EWR sowie dessen Nachweis

Das Zulassungsgesuch fur die Schweiz mit zugehdrigem padiatrischen Prifkonzept darf
nicht spater als 6 Monate nach dem analogen Gesuch im EWR eingereicht worden sein.
Entsprechend ist im Antrag das Datum des ersten Gesuches um Zulassung eines
Arzneimittels mit demselben Erzeugnis im EWR mit padiatrischen Prifkonzept anzugeben
(Art. 127c Abs. 2 lit. b PatV).

Von der Angabe des entsprechenden Datums kann abgesehen werden, wenn vor dem
Gesuch um Zulassung des Arzneimittels fir die Schweiz mit dem Erzeugnis und dem
zugehdrigen padiatrischen Prifkonzept kein entsprechendes Gesuch im EWR eingereicht
wurde. In diesem Fall ist mit dem Gesuch um Verlangerung eine entsprechende Erklarung
abzugeben (Art. 127b Abs. 2 lit. d PatV).

Ebenso muss das entsprechende Datum nicht angegeben werden, wenn das Gesuch um
Zulassung des Arzneimittels fur die Schweiz mit dem Erzeugnis und dem zugehdérigen
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padiatrischen Prifkonzept bis spatestens am 30. Juni 2019 eingereicht wurde (gilt auch fir
Zulassungsgesuche, welche vor dem 1. Januar 2019 eingereicht wurden), da diese Gesuche
von einer Ubergangsregelung profitieren (vgl. Ubergangsbestimmungen zur Anderung vom
21. September 2018 Abs. 1 PatV).

Fur das im Antrag angegebene Gesuchsdatum um Zulassung des Arzneimittels im EWR mit
dem Erzeugnis und dem zugehoérigen padiatrischen Prifkonzept muss wie fir das
Gesuchdatum fir die Schweiz ein ausreichender Nachweis erbracht werden (zum Beispiel in
Form der entsprechenden Zulassungsunterlagen der Europaischen Arzneimittelagentur
EMA; Art. 127b Abs. 2 lit. ¢ PatV). Wie beim Schweizer Gesuchsdatum muss dieser
Nachweis belegen, dass das Gesuch zu diesem Datum der Zulassungsbehdrde eingereicht
wurde, dass das Zulassungsgesuch das Erzeugnis betrifft, flir welches das Zertifikat
beantragt oder erteilt wurde und dass zu diesem Zulassungsgesuch zu diesem Erzeugnis zu
diesem Zeitpunkt ein padiatrisches Priifkonzept eingereicht oder nachgereicht wurde.

3.4 Bestatigung von Swissmedic

Mit dem Gesuch um Verlangerung des Zertifikats muss die Bestatigung von Swissmedic
eigereicht werden, welche bestéatigt, dass die Arzneimittelinformation die Ergebnisse aller
Studien in Ubereinstimmung mit dem padiatrischen Prifkonzept wiedergibt (Art. 140n Abs. 1
lit. a PatG i.V.m. Art. 127b Abs. 2 lit. b PatV).

Diese Bestatigung muss sich nicht zwingend auf die erste Zulassung des Erzeugnisses
beziehen, jedoch muss es sich um eine Zulassung desselben Erzeugnisses handeln, fir
welches das ESZ erteilt wurde (vgl. Sachprufungsrichtlinien?, Ziff. 13.2.3).

3.5 Einreichungsfrist

Das Gesuch um Verlangerung der Schutzdauer eines Zertifikats kann friihestens zusammen
mit dem Gesuch um Erteilung eines Zertifikats, spatestens aber zwei Jahre vor Ablauf des
Zertifikats gestellt werden. Wird diese Frist nicht eingehalten, so tritt das IGE nicht auf das
Gesuch ein (Art. 1270 PatV).

Fur Gesuche um Verlangerung der Schutzdauer, die bis zum 31. Dezember 2023 eingereicht
werden, gilt die Ubergangsregelung geméass Art. 149 Abs. 1 PatG, wonach das Gesuch bis 6
Monate vor Ablauf des Zertifikats gestellt werden kann.

4. Gesuch um Erteilung eines padiatrischen Zertifikats

Das Gesuch um Erteilung des padiatrischen Zertifikats muss folgende Angaben enthalten
(Art. 127v Abs. 1 PatV):

- den entsprechenden Antrag;

- eine Kopie der Zulassung des Arzneimittels fir die Schweiz mit dem Erzeugnis, fur das
das Zertifikat erteilt werden soll;

- das zugehorige padiatrische Prufkonzept; und

8Vvgl. Fn. 5, Teil 1.
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- eine Kopie der von Swissmedic genehmigten Arzneimittelinformation enthalten (Art. 127v
Abs. 1 PatV).

Nach Eingang des Gesuchs prift das IGE, ob die Frist fur dessen Einreichung eingehalten

ist und ob die Voraussetzungen nach den Art. 127v und 127w PatV erfillt sind. Ist dies nicht

der Fall, raumt es dem Gesuchsteller eine Frist zur Verbesserung ein. Wird diese Frist nicht

eingehalten, so tritt das IGE auf das Gesuch nicht ein (Art. 127y PatV).

4.1 Antrag

Der Antrag auf Erteilung des padiatrischen Zertifikats muss erkennen lassen, dass die
Erteilung eines Zertifikats in der Schweiz angestrebt wird. Er muss zudem folgende Angaben
enthalten:

- den Namen oder die Firma sowie die Adresse des Gesuchstellers und gegebenenfalls
dessen Zustellungsdomizil in der Schweiz;

- sofern bestellt, den Namen, Adresse und gegebenenfalls das Zustellungsdomizil des
Vertreters;

- die Nummer des Patents, auf welchem das Gesuch beruht (Grundpatent);
- den Titel der durch das Grundpatent geschuitzten Erfindung;

- das Datum der Zulassung und das Datum des Gesuches der Zulassung des Arzneimittels
fur die Schweiz mit dem Erzeugnis und dem zugehdrigen padiatrischen Prifkonzept
(Art. 140t Abs. 1 lit. a PatG), fur das das Zertifikat erteilt werden soll;

- die Bezeichnung des von der Zulassung des Arzneimittels fir die Schweiz erfassten
Erzeugnisses und seine Zulassungsnummer; und

- das Datum des allfalligen Gesuchs nach Art. 140n Abs. 1 lit. b PatG und die zustandige
Behdrde enthalten (Art. 127w Abs. 1 PatV).

4.1.1 Formular

Fur das Gesuch ist ein vom IGE zugelassenes Formular zu benltzen (Art. 127u Abs. 3 PatV
i.V.m. Art. 23 Abs. 1 PatV). Das IGE kann auf die Einreichung des Formulars verzichten,
wenn eine im Ubrigen formguiltige Hinterlegung alle verlangten Angaben enthalt (Art. 127u
Abs. 3 PatV i.V.m. Art. 23 Abs. 2 PatV).

4.1.2 Gesuchsteller

Der Patentinhaber hat Anspruch auf das padiatrische Zertifikat (Art. 140u Abs. 1 PatG). Pro
Erzeugnis und Patentinhaber kann nur ein Zertifikat, entweder ein ESZ oder ein
padiatrisches Zertifikat erteilt werden (Art. 140u Abs. 2 PatG). Fur dasselbe Erzeugnis
kénnen jedoch mehrere Zertifikate erteilt werden, sofern es sich um unterschiedliche
Patentinhaber mit unterschiedlichen Patenten handelt. Zudem muss, wenn der
Patentinhaber und der Empfanger der Bestatigung von Swissmedic nach Art. 140t Abs. 1
lit. a PatG auseinanderfallen, die Zustimmung des Adressaten der Bestatigung vorliegen
(Art. 140u Abs. 3 PatG). Diese Zustimmung ist jedem Gesuch bei der Einreichung
beizulegen.
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Reicht ein Patentinhaber sowohl ein Gesuch fir ein padiatrisches Zertifikat wie auch fir ein
ESZ fir dasselbe Erzeugnis ein, so wird, ohne gegenteiligen Antrag, das Gesuch fir das
ESZ vorrangig gepruft.

4.1.3 Grundpatent

Die Nummer und der Titel des Grundpatents mussen im Antrag genannt werden (Art. 127w
Abs. 1 lit. c und d PatV). Das Erzeugnis als solches, ein Verfahren zu seiner Herstellung
oder eine Verwendung muss im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung durch das Grundpatent
geschutzt sein (Art. 140t Abs. 3i.V.m. Art. 140b PatG; vgl. Sachprufungsrichtlinien®,

Ziff. 13.1).

4.1.4 Datum der Zulassung

Im Antrag ist das Datum der Zulassung des Arzneimittels fir die Schweiz mit dem Erzeugnis
und dem zugehdrigen padiatrischen Prifkonzept, fiir das das Zertifikat erteilt werden soll,
anzugeben (Art. 127w Abs. 1 lit. e PatV).

4.1.5 Bezeichnung des Erzeugnisses

Der Antrag muss die Bezeichnung des von der Zulassung des Arzneimittels fur die Schweiz
erfassten Erzeugnisses und seine Zulassungsnummer enthalten (Art. 127w Abs. 1 lit.
PatV).

Damit keine Unklarheiten betreffend das Erzeugnis bestehen, muss die Bezeichnung auf
dem Zertifikatsantrag eindeutig sein. Sie darf nur die Bezeichnung des Wirkstoffs (bzw. der
Wirkstoffzusammensetzung) gemass der behdrdlichen Zulassungsbescheinigung
umfassen.’® Nicht angenommen werden andere Bezeichnungen und insbesondere
Markennamen, da letztere fur eine pharmazeutische Spezialitdt und nicht fur den Wirkstoff
oder die Wirkstoffzusammensetzung stehen. Ebenfalls unzulassig sind Bezeichnungen des
Arzneimittels, wie ,nasale Verabreichungsform des Wirkstoffs A“ (fur weitere Erlauterungen
vgl. Sachprufungsrichtlinient, Ziff. 14 i.V.m. Ziff. 13.2.1).

4.2 Datum des Zulassungsgesuchs fir die Schweiz sowie dessen Nachweis

Im Antrag um Erteilung des péadiatrischen Zertifikats muss das Datum angegeben werden,
an welchem das Gesuch um Zulassung des Arzneimittels fir die Schweiz mit dem Erzeugnis
und dem zugehdrigen padiatrischen Prifkonzept in der Schweiz eingereicht wurde (Art.
127w lit. h PatV). Wurde zu einem bereits vorhandenen Zulassungsgesuch oder einer
vorhandenen Zulassung ein padiatrisches Priifkonzept nachgereicht, ist das Datum dieser
Nachreichung das relevante Datum.

°Vgl. Fn. 5, Teil 1.
10 BVGer B-4371/2019, E. 7.6.
vgl. Fn. 5, Teil 1.
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Fur das im Antrag angegebene Gesuchsdatum um Zulassung des Arzneimittels fr die
Schweiz mit dem Erzeugnis und dem zugehdrigen padiatrischen Prufkonzept muss ein
ausreichender Nachweis erbracht werden (beispielsweise die entsprechende Verfligung von
Swissmedic; Art. 127v Abs. 1 lit. ¢ PatV). Der Nachweis muss belegen, dass das Gesuch an
diesem Datum bei der Zulassungsbehodrde eingereicht wurde, dass das Zulassungsgesuch
das Erzeugnis betrifft fir welches das Zertifikat beantragt oder erteilt wurde und dass zu
diesem Zulassungsgesuch zu diesem Erzeugnis zu diesem Zeitpunkt ein padiatrisches
Prifkonzept eingereicht oder nachgereicht wurde.

4.3 Datum des Zulassungsgesuchs im EWR sowie dessen Nachweis

Das Zulassungsgesuch fur die Schweiz mit zugehdrigem péadiatrischen Prifkonzept darf
nicht spater als 6 Monate nach dem analogen Gesuch im EWR eingereicht worden sein.
Entsprechend ist im Antrag das Datum des ersten Gesuches um Zulassung eines
Arzneimittels mit demselben Erzeugnis im EWR mit padiatrischen Prifkonzept anzugeben
(Art. 127w lit. h PatV).

Von der Angabe des entsprechenden Datums kann abgesehen werden, wenn vor dem
Gesuch um Zulassung des Arzneimittels fur die Schweiz mit dem Erzeugnis und dem
zugehdrigen padiatrischen Prifkonzept kein entsprechendes Gesuch im EWR eingereicht
wurde. In diesem Fall ist mit dem Gesuch eine entsprechende Erklarung abzugeben

(Art. 127v Abs. 1 lit. e PatV).

Ebenso muss das entsprechende Datum nicht angegeben werden, wenn das Gesuch um
Zulassung des Arzneimittels fur die Schweiz mit dem Erzeugnis und dem zugehdérigen
padiatrischen Prifkonzept bis spatestens am 30. Juni 2019 eingereicht wurden (gilt auch fr
Zulassungsgesuche welche vor dem 1. Januar 2019 eingereicht wurden), da diese Gesuche
von einer Ubergangsregelung profitieren (vgl. Ubergangsbestimmungen zur Anderung vom
21. September 2018 Abs. 1 PatV).

Fur das im Antrag angegebene Gesuchsdatum um Zulassung des Arzneimittels im EWR mit
dem Erzeugnis und dem zugehorigen padiatrischen Prufkonzept muss wie fir das
Gesuchsdatum fiir die Schweiz ein ausreichender Nachweis erbracht werden (zum Beispiel
in Form der entsprechenden Zulassungsunterlagen der EMA; Art. 127v Abs. 1 lit. e PatV).
Wie beim Schweizer Gesuchsdatum muss dieser Nachweis belegen, dass das Gesuch an
diesem Datum bei der Zulassungsbehdrde eingereicht wurde, dass das Zulassungsgesuch
das Erzeugnis betrifft fir welches das Zertifikat beantragt oder erteilt wurde und dass zu
diesem Zulassungsgesuch zu diesem Erzeugnis zu diesem Zeitpunkt ein padiatrisches
Prifkonzept eingereicht oder nachgereicht wurde.

4.4 Zulassung

Mit dem Gesuch um Erteilung eines padiatrischen Zertifikats muss eine Kopie der Zulassung
des Arzneimittels fur die Schweiz mit dem Erzeugnis und dem padiatrischen Prifkonzept, fur
welches das Zertifikat erteilt werden soll, eingereicht werden (Art. 140v Abs. 1 lit. b PatV). Es
muss sich hierbei um eine Zulassung fiur die Schweiz handeln (eine reine Exportzulassung
ist unzureichend), welche das Erzeugnis betrifft, auf welches sich auch das péadiatrische
Prifkonzept bezieht. Als Kopie der Zulassung genigt an Stelle der eigentlichen
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Zulassungsbescheinigung auch eine Kopie einer 6ffentlich zuganglichen Mitteilung gleichen
Inhalts, z.B. aus dem Swissmedic Journal (vgl. Sachprifungsrichtlinien?, Ziff. 14.1.1).

4.5 Bestatigung von Swissmedic und die Arzneimittelinformation

Mit dem Gesuch um Erteilung des padiatrischen Zertifikats muss die Bestatigung der
Zulassungsbehorde (Swissmedic) eingereicht werden, welche bestétigt, dass die
Arzneimittelinformation die Ergebnisse aller Studien in Ubereinstimmung mit dem
padiatrischen Prifkonzept wiedergibt (Art. 140t Abs. 1 lit a PatG i.V.m. Art. 127v Abs. 1 lit. d
PatV).Diese Bestatigung muss sich nicht zwingend auf die erste Zulassung des
Erzeugnisses beziehen (vgl. Sachprufungsrichtlinien®?, Ziff. 14.1.1).

Da mit dem Gesuch auf Erteilung eines péadiatrischen Zertifikats bereits die Bestatigung von
Swissmedic eingereicht werden muss, wonach die Arzneimittelinformation die Ergebnisse
aller Studien wiedergibt, die in Ubereinstimmung mit dem bei der Zulassung beriicksichtigten
padiatrischen Prifkonzept durchgefiihrt wurden, muss mit dem Gesuch keine Kopie der von
Swissmedic genehmigten Arzneimittelinformation eingereicht werden. Die Bestatigung von
Swissmedic wird als gentigender Nachweis betrachtet, wonach das Erzeugnis im Handel ist.

4.6 Einreichungsfrist

Das Gesuch um Erteilung eines padiatrischen Zertifikats muss spatestens zwei Jahre vor
Ablauf der Héchstdauer des Patents gestellt werden. Wird die Frist nicht eingehalten, so tritt
das IGE nicht auf das Gesuch ein (Art. 127y PatG).

Fur Gesuche, die bis zum 31. Dezember 2023 eingereicht werden, gilt die
Ubergangsregelung gemass Art. 149 Abs. 2 PatG, wonach das Gesuch bis 6 Monate vor
Ablauf des Zertifikats gestellt werden kann.

5. Geblhren

Fur das Zertifikat fir Arzneimittel oder Pflanzenschutzmittel sowie flr den Antrag auf
Verlangerung (Art. 140q PatG) sind eine Anmeldegebiihr und die entsprechenden
Jahresgebihren zu bezahlen (Art. 140h PatG bzw. Art. 140z Abs. 2 PatG i.V.m. Art. 140h
PatG; vgl. Teil 1, Ziff. 11, S. 31). FiUr padiatrische Zertifikate ist eine Gebuhr zu zahlen
(Art. 140w PatG). Die Hohe der jeweiligen Gebiihren richtet sich nach der GebV-IGE.

6. Veroffentlichung

Das IGE veroffentlicht Gesuche um Erteilung der Zertifikate nach Abschluss der
Formalprifung. Gleiches gilt fir das Gesuch um Verlangerung des Zertifikats.

2vgl. Fn. 5, Teil 1.
Bvgl. Fn. 5, Teil 1.
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7. Erteilung bzw. Verlangerung der Schutzdauer

Das IGE erteilt das Zertifikat durch Eintragung ins Patentregister (Art. 140g PatG bzw. Art.
140z Abs. 2 PatG sowie Art. 140y i.V.m. Art. 140g PatG).

Das IGE verlangert die Schutzdauer des Zertifikats durch deren Eintragung im Register (Art.
140p PatG). Mit Gutheissung des Gesuchs um Verlangerung des Zertifikats wird dessen
Laufzeit um 6 Monate verlangert.

8. Schutzdauer

Die Laufzeit des Zertifikats beginnt ab Ablauf des Patents. Sie dauert fur Zertifikate fir
Arzneimittel und Pflanzenschutzmittel ohne Verlangerung héchstens funf Jahre und
entspricht dem Zeitraum zwischen Anmeldedatum (Art. 56 PatG) und Datum der ersten
Zulassung des Arzneimittels bzw. Bewilligung eines Pflanzenschutzmittels mit dem
Erzeugnis fur die Schweiz, abzlglich 5 Jahre.

Wird ein Patent zum Beispiel am 13. Januar 2011 angemeldet, so endet dessen Laufzeit
spatestens am 12. Januar 2031. Wird ein entsprechendes Erzeugnis am 12. Oktober 2020
zugelassen, so lauft das Zertifikat vom 13. Januar 2031 bis zum 11. Oktober 2035 und hat
damit eine Laufdauer von nicht ganz 4 Jahren und 9 Monaten (13. Januar 2031 +

[12. Oktober 2020 -13. Januar 2011] - 5 Jahre = 11.10.2035) (Art. 140e PatG; flr
Pflanzenschutzmittel i.v.m. Art. 140z Abs. 2 PatG).

Wird fur ein Zertifikat fir ein Arzneimittel eine (padiatrische) Verlangerung gutgeheissen, so
wird die Schutzdauer des Zertifikats um 6 Monate verlangert (Art. 140n Abs. 1 PatG).

Padiatrische Zertifikate haben eine fixe Laufdauer von 6 Monaten (Art. 140t Abs. 1 PatG).
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1. Einleitung

Das IGE fiihrt im Interesse der Rechtssicherheit das Patentregister (Art. 60 PatG). Dritte
missen sich lber die eingetragenen Schutzrechte informieren kdnnen. Zu diesem Zweck
wird fur jede Patentanmeldung und jedes Patent ein Aktenheft erstellt und nachgefiihrt (Art.
89 PatV). Aus diesem Aktenheft sind sdmtliche das Patent betr. Verfahrensablaufe
ersichtlich. Dies betrifft unter anderem das Anmeldeverfahren, Anderungen oder auch die
Ldschung des betr. Patentes.

Das Register enthélt nebst den Angaben zur Eintragung des Patentes alle spateren
Anderungen betreffend das Recht am Patent (Art. 94 Abs. 1 bis 2 PatV). Weiter werden
veroffentliche Anmeldungen im Register vorgemerkt (Art. 93 Abs. 2 PatV). Das IGE kann
zudem weitere Angaben in das Register eintragen, sofern diese von offentlichem Interesse
sind (Art. 94 Abs. 3 PatV). Samtliche Anderungen eingetragener Angaben werden auf
https://www.swissreg.ch publiziert.

Antrage auf Anderungen von eingetragenen Angaben kénnen per Post/Kurier oder per E-
Mail (an die Adresse patent.admin@ekomm.ipi.ch) gesendet werden. Antrage, fir welche
Schriftlichkeit verlangt wird (teilweise oder vollstandige Léschung — Ziff. 4.2, S. 61 und 4.9,
S. 63), missen jedoch per E-Mail als PDF-Beilage eingereicht werden. Miissen einem
Antrag zusatzliche Dokumente beigelegt werden (z.B. eine Urkunde, wonach ein Patent auf
einen Erwerber Ubertragen wurde, vgl. Ziff. 4.1, S. 60), kdnnen diese ebenfalls als PDF-
Beilage eingereicht werden.

Das IGE bewahrt die Akten geléschter Patente wahrend mindestens funf Jahren nach der
Loschung auf (Art. 92 Abs. 1 PatV). Die Akten von Anmeldungen, auf die nicht eingetreten
worden ist oder die abgewiesen oder zuriickgezogen worden sind werden wahrend flnf
Jahren nach dem Nichteintreten, der Abweisung oder dem Riickzug aufbewahrt, mindestens
aber wéahrend zehn Jahren nach dem Anmeldedatum (Art. 92 Abs. 2 PatV).

Das IGE ist ab deren Erteilung auch fir die Registerfihrung Schweizer Teile Europaischer
Patente zusténdig. Es gibt keine Anforderungen fur die Validierung Schweizer Teile
Europdischer Patente, um in der Schweiz Wirksamkeit zu erlangen. Die nachfolgenden
Ausflihrungen gelten entsprechend sowohl fir nationale Schweizer Patente wie auch fiir
Schweizer Teile Europdischer Patente. Meldungen des EPA zu Schweizer Teilen
Europdischer Patente mit Wirksamkeit fiir die Schweiz (Beschrankung, Aufrechterhaltung in
geéndertem Umstand, Widerruf durch Einspruch und Widerruf durch den Patentinhaber)
werden im Register nachgetragen.

2. Erteilung

Nach Abschluss der Eingangsprifung (Art. 46a PatV, vgl. Teil 2, Ziff. 2, S. 35), der
Formalprifung (Art. 47 PatV, vgl. Teil 2, Ziff. 3, S. 36) und der Sachprifung (Art. 61a ff.
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PatV) tragt das IGE das Patent ein, wenn keine Abweisungs- oder Nichteintretensgrinde
vorliegen bzw. alle beanstandeten Mangel behoben worden sind (Art. 60 Abs. 1 PatG).

Veroffentlichte Patentanmeldungen werden im Register vorgemerkt. Mit der Patenterteilung
gelten die vorgemerkten Angaben als eingetragen (Art. 93 PatV). Dem Patentinhaber wird
die Erteilung bestatigt. Zudem wird ihm ein Exemplar der Patentschrift zugestellt (Art. 64
PatG).

3. Aufrechterhaltung / Jahresgebuhren

Zur Aufrechterhaltung des Patents sind ab dem vierten Jahr nach dem Anmeldedatum
Jahresgebiihren zu bezahlen. Der Patentschutz kann fir maximal zwanzig Jahre
aufrechterhalten werden (Art. 14 PatG i.V.m. Art. 18 PatV). Jahresgebiihren werden jedes
Jahr am letzten Tag des Monats fallig, in dem das der Anmeldung zuerkannte
Anmeldedatum liegt. Die Jahresgebihren werden unabhéngig davon fallig, ob sich die
Patentanmeldung noch in der Prifung befindet oder das Patent bereits erteilt ist.
Jahresgebuhren kdnnen frihestens zwei Monate vor ihrer Falligkeit bezahlt werden. Sie
missen jedoch spatestens innerhalb von sechs Monaten ab Falligkeit bezahlt werden
(Art. 18 und Art. 18c PatV). Werden die Jahresgebilhren nicht rechtzeitig bezahlt, wird auf
die Anmeldung nicht eingetreten resp. wird das Patent im Register geléscht (Art. 18b PatV).
Der Patentbewerber hat die Méglichkeit, die Weiterbehandlung zu beantragen (Art. 46a
PatG).

Das IGE macht den im Register eingetragenen Inhaber oder dessen Vertreter auf die
Falligkeit einer Jahresgebiihr aufmerksam und weist ihn auf das Ende der Zahlungsfrist und
die Folgen der nicht rechtzeitigen Zahlung der Gebuhr hin (Art. 18d PatV). Ins Ausland
werden keine Anzeigen versandt. Diese Mitteilung ist eine unverbindliche Dienstleistung des
IGE, aus deren Unterlassung der Inhaber keinerlei Rechte ableiten kann.

4. Anderungen und Léschung

4.1 Ubertragungen

Der Patentinhaber kann das Patent ganz oder teilweise Ubertragen (Art. 33 Abs. 1 PatG). Die
Ubertragung bedarf zu ihrer Giltigkeit der schriftlichen Form (Art. 33 Abs. 2°¢ PatG).

Eine Patentiibertragung ist grundsatzlich auch ohne entsprechende Anderung des
Registereintrages rechtswirksam. Ein aussenstehender Dritter wird in seinem guten Glauben
an den Registereintrag nur ausnahmsweise geschiitzt. Ein Rechtserwerb vom

nicht berechtigten eingetragenen Inhaber ist auch bei gutem Glauben nicht méglich.
Hingegen konnen Klagen nach dem PatG bis zur Eintragung der Ubertragung im Register
gegen den im Register eingetragenen Inhaber gerichtet werden (Art. 33 Abs. 3 PatG).

Fur die Eintragung der Ubertragung in das Patentregister muss ein Antrag eingereicht
werden. Dieser kann vom bisherigen Inhaber oder vom Erwerber gestellt werden und muss
eine ausdruckliche Erklarung des bisherigen Inhabers, das Patent an den Erwerber
Ubertragen zu wollen, oder eine andere gentigende Urkunde, nach welcher das Patent an
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den Erwerber Gbergegangen ist, enthalten! (Art. 105 Abs. 2 PatV). Geniigende Urkunden
sind beispielsweise ein Kaufvertrag oder eine separate Ubertragungserklarung. Der
Erwerber (falls nétig oder erwiinscht auch dessen Vertreter) muss genau bezeichnet sein.
Falls erforderlich, sind weitere Dokumente beizulegen (z.B. Volimacht bei Vertreterwechsel,
vgl. Teil 1, Ziff. 4.2, S. 13).

Die Registereintragung einer rechtsgeschéftlichen Ubertragung von Schutzrechten erfolgt
auf Grundlage einer formalen und summarischen Prifung. Im Falle einer bestrittenen
Inhaberschaft ist es dem Zivilgericht vorbehalten, diese umfassend materiell-rechtlich zu
prufen.?

4.2 Teilverzicht

Der Inhaber eines Schweizer Patentes oder des Schweizer Teiles eines Europaischen
Patentes kann auf das Patent teilweise verzichten (Art. 24 PatG, Art. 96 bis 98a PatV). Die
Wirkung des erteilten Patents gilt in dem Umfang, in dem der Patentinhaber auf das Patent
verzichtet, als von Anfang an nicht eingetreten (Art. 28a PatG).

Die Erklarung des teilweisen Verzichts auf das Patent darf an keine Bedingung geknupft sein
und es ist die entsprechende Geblhr zu entrichten (Art. 96 PatV). Durch den Teilverzicht
darf der sachliche Geltungsbereich des Patents nicht erweitert werden und es darf keine
Unklarheit Gber die rechtliche Tragweite der Patentanspriiche entstehen; die Art. 1, 1a, 2, 51,
52 und 55 PatG gelten auch fir die Neuordnung der Patentanspriiche (Art. 97 Abs. 1 PatV).
Die Beschreibung, die Zeichnungen und die Zusammenfassung kénnen nicht geandert
werden. Stattdessen muss die Erklarung des teilweisen Verzichts eine Erklarung folgender
Art enthalten: «Soweit Teile der Beschreibung und der Zeichnungen mit der Neuordnung der
Patentanspriiche nicht vereinbar sind, sollen sie als nicht vorhanden gelten» (Art. 97 Abs. 2
PatV).

Entspricht die Erklarung des teilweisen Verzichts den Vorschriften, so wird sie im
Patentregister eingetragen und die entsprechende Patentschrift veréffentlicht (Art. 98 Abs. 1
und 2 PatV). Ein teilweiser Verzicht auf das Patent kann nicht beantragt werden, solange
gegen das Patent ein Einspruch méglich oder Gber einen Einspruch noch nicht rechtskraftig
entschieden worden ist (Art. 98a PatV).

4.3 Teilnichtigkeit

Auf Klage hin kann ein Richter die teilweise Nichtigkeit eines Patentes feststellen (Art. 27
PatG). Die Wirkung des erteilten Patents gilt in dem Umfang, in dem der Richter auf Klage
hin die Nichtigkeit festgestellt hat, als von Anfang an nicht eingetreten (Art. 28a PatG). Das
IGE veréffentlicht im Register einen Hinweis, dass das Patent teilweise fur nichtig erklart
worden ist und erstellt die entsprechende Patentschrift.

1 Bei der Einreichung per E-Mail an patent.admin@ekomm.ipi.ch miissen diese Unterlagen als PDF-
Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.,
S. 15).

2 BVGer B-4137/2019, E. 2.3 m.w.H.
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4.4 Teilabtretung

Auf Klage hin kann ein Richter eine teilweise Abtretung eines Patentes verfugen (Art. 30
PatG). Das IGE veroffentlicht im Register einen Hinweis, und erstellt die entsprechende(n)
Patentschrift(en).

4.5 Lizenzen

Der Inhaber eines Patentes kann dieses Dritten mittels Lizenzvertragen zum Gebrauch
Uberlassen. Der Lizenzvertrag kann formfrei abgeschlossen werden. Mit einer
ausschliesslichen Lizenz (Art. 105 Abs. 3 PatV) wird dem Lizenznehmer das
ausschliessliche Recht zum Gebrauch des Patentes eingerdumt. Solange eine
ausschliessliche Lizenz im Register eingetragen ist, werden fur das gleiche Patent keine
weiteren Lizenzen eingetragen, die mit der ausschliesslichen Lizenz nicht vereinbar sind
(Art. 105 Abs. 3 PatV).

Analog der Regelung betr. die Ubertragung ist die Eintragung der Lizenz im Patentregister
grundsétzlich keine Gultigkeitsvoraussetzung. Allerdings schiitzt eine eingetragene Lizenz
den Lizenznehmer vor einem gutglaubigen Patenterwerber.

Der Antrag auf Eintragung der Lizenz kann sowohl vom Patentinhaber als auch vom
Lizenznehmer gestellt werden. Er muss von einer ausdriicklichen Erklarung des
Patentinhabers oder einer sonstigen geniigenden Urkunde® begleitet sein, aus der die
Uberlassung zum Gebrauch hervorgeht (Art. 105 Abs. 2 PatV). Im Weiteren muss der Antrag
die genaue Anschrift des Lizenznehmers sowie, falls gewtiinscht, die Art der Lizenz
(ausschliessliche Lizenz) enthalten. Weitere Angaben zur Art der Lizenz (wie bspw.
Vertriebs- oder Herstellungslizenz) werden nicht im Register eingetragen. Diese Angaben
sind aber im Rahmen einer Akteneinsicht zugénglich.

Vorstehendes gilt auch bei der Vergabe von Unterlizenzen. Sofern jedoch die Anmeldung
nicht vom Patentinhaber selbst eingereicht wird, muss zuséatzlich der Nachweis erbracht
werden, dass der Lizenznehmer zur Erteilung von Unterlizenzen berechtigt ist (Art.105
Abs. 3 PatV)

4.6 Nutzniessung, Pfandrecht und Zwangsvollstreckung

Der Inhaber kann ein Patent an Dritte verpfanden oder diesen zur Nutzniessung Uberlassen.
Die weiteren rechtlichen Grundlagen sind vor allem in den Art. 745 ff. und Art. 899 ff. ZGB
enthalten. Die Verpfandung eines Patents setzt wie die Ubertragung eine schriftliche
Vereinbarung voraus.

8 Bei der Einreichung per E-Mail an patent.admin@ekomm.ipi.ch miissen diese Unterlagen als PDF-
Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.,
S. 15).
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Die Eintragung der Verpfandung und der Nutzniessung erfolgt auf Antrag des Patentinhabers
oder aufgrund einer anderen geniigenden Urkunde* (Art. 105 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 105 Abs.
2 PatV). Wie bei der Ubertragung und der Lizenz ist die Registrierung nicht Voraussetzung
fur die Entstehung dieser Rechte; ohne Eintragung geht jedoch der Schutz gutglaubiger
Dritter vor (Art. 33 Abs. 4 PatG).

Die Eintragung einer Pfandung, einer Verfigungsbeschrankung oder eines Arrests erfolgt
auf Antrag der zustandigen Behdrden (Art. 105 Abs. 1 lit. d PatV).

4.7 Sonstige Anderungen

Der Name und die Adresse des Inhabers eines eingetragenen Patentes sowie der Name und
die Adresse eines allfalligen Vertreters gehdren zum gesetzlich vorgeschriebenen
Registerinhalt (Art. 94 Abs. 1 PatV) und missen im Interesse der Rechtssicherheit mit den
tatsachlichen Verhéltnissen tbereinstimmen. Dritte miussen sich Uber die eingetragenen
Patente informieren kénnen.

Alle Anderungen, die eingetragene Angaben betreffen (Anderung der Adresse, der Firma
oder des Namens des Inhabers oder Vertreters, Vertreteranderungen), werden aufgrund
einer entsprechenden Erklarung des Patentinhabers oder einer anderen gentigenden
Urkunde in das Patentregister eingetragen und veroffentlicht (Art.105 Abs. 2 PatV). Diese
Anderungen sind gebuhrenfrei.

4.8 Berichtigungen

Fehlerhafte Eintragungen im Patentregister werden auf Antrag des Inhabers oder, wenn sie
auf einem Versehen des IGE beruhen, von Amtes wegen berichtigt (Art. 107a PatV). In
beiden Fallen ist die Berichtigung gebihrenfrei.

Sprachliche Fehler, Schreibfehler und Unrichtigkeiten in den technischen Unterlagen kénnen
auf Antrag oder von Amtes wegen berichtigt werden. Die Berichtigung der Beschreibung, der
Patentanspriiche oder der Zeichnungen ist nur zulassig, wenn offensichtlich ist, dass die
fehlerhafte Stelle nichts anderes aussagen wollte (Art. 22 PatV).

4.9 Léschungen
Eine Patenteintragung oder Patentanmeldung wird geldscht, wenn
- der Inhaber oder sein Vertreter darauf verzichtet (Art. 15 Abs. 1 lit. a PatG);

- eine fallig gewordene Jahresgebuhr nicht rechtzeitig bezahlt wird (Art. 15 Abs. 1 lit. b
PatG);

- das Patent durch ein richterliches Urteil nichtig erklart wird (Art. 26 PatG);

4 Bei der Einreichung per E-Mail an patent.admin@ekomm.ipi.ch missen diese Unterlagen als PDF-
Beilage gesendet werden (vgl. Teil 1, Ziff. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.,
S. 15).
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- das Patent im Rahmen eines Einspruchsverfahrens widerrufen wird (Art. 59c Abs. 3
PatG);

- das EPA dem IGE die Léschung des Patentes mitteilt (nur fir Schweizer Teile
europaischer Patente).

Die Loschung einer Patenteintragung oder Patentanmeldung ist gebuhrenfrei.

5. Patentregister, Auskinfte und Akteneinsicht

5.1 Patentregister

Das IGE fuhrt das Patentregister fir erteilte Patente (Art. 93 Abs. 1 PatV) und erteilt
Auskunfte tber dessen Inhalt (Art. 95 PatV). Vor der Erteilung werden die relevanten
Informationen im Register vorgemerkt. Sobald die Patentanmeldung veroffentlicht ist, sind
die vorgemerkten Informationen fur jedermann zugéanglich. Mit der Patenterteilung gelten die
vorgemerkten Angaben als eingetragen (Art. 93 Abs. 2 PatV). Fir jede Patentanmeldung
und jedes Patent wird ein Aktenheft erstellt, aus welchem der Verlauf der Verfahren
bezlglich dieses Patentes ersichtlich sein muss (Art. 89 PatV). Auf Antrag erstellt das IGE
einen Auszug aus dem Register (Art. 95 Abs. 2 PatV).

5.2 Auskinfte und Akteneinsicht

Das IGE vertffentlicht Patentanmeldungen nach Ablauf von 18 Monaten nach dem
Anmeldedatum oder, wenn eine Prioritat in Anspruch genommen wurde, 18 Monate nach
dem Prioritatsdatum. Vor diesem Zeitpunkt veroffentlicht das IGE Patentanmeldungen nur
auf Antrag des Anmelders (Art. 58a PatG).

Gemass Art. 60 PatG i.V.m. Art. 95 PatV kann jede Person in das Patentregister Einsicht
nehmen und Uber dessen Inhalt Auskiinfte und Registerausziige verlangen. Zuséatzlich kann
Einsicht in das Aktenheft verdffentlichter Patentanmeldungen sowie eingetragener Patente
verlangt werden (Art. 90 Abs. 3 PatV).

Das Recht zur Einsicht in das Aktenheft einer Patentanmeldung vor der Veréffentlichung
resp. vor der Eintragung im Register ist beschrankt auf den Anmelder, dessen Vertreter
sowie Personen die entweder nachweisen kdnnen, dass ihnen vom Anmelder eine
Patentverletzung vorgeworfen wird, oder die vom Anmelder ausdricklich zur Einsichthnahme
ermachtigt worden sind (Art. 90 Abs. 1 PatV). Diese Personen durfen auch in Anmeldungen
Einsicht nehmen, auf die nicht eingetreten worden ist oder die zuriickgezogen worden sind
(Art. 90 Abs. 2 PatV). Die Legitimation derjenigen Personen, welche um Akteneinsicht
ersuchen, muss dem IGE mittels gentigender Belege dargelegt werden. Auf Antrag wird die
Einsichtnahme durch Abgabe von Kopien gewéhrt (Art. 90 Abs. 7 PatV).

Bezlglich des Inhalts des Aktenhefts und der Akteneinsichtsregeln wird auf den allgemeinen
Teil verwiesen (Teil 1, Ziff. 5.6.3, S. 24).
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6. Prioritatsbelege

Fur die Beanspruchung des Hinterlegungsdatums einer Ersthinterlegung in der Schweiz
gemass PVU stellt das IGE auf Antrag einen Prioritatsbeleg aus (Art. 43a PatV).
Massgeblich sind die urspriinglich eingereichten technischen Unterlagen.

7. Erganzende Schutzzertifikate

Soweit die Bestimmungen Uber die ESZ (Art. 140a ff. PatG, Art. 127a ff. PatV) keine
Regelung enthalten, gelten die Bestimmungen des ersten, zweiten, dritten und funften Titels
des PatGs sinngemass (Art. 140m PatG).

Fur erganzende Schutzzertifikate fur Pflanzenschutzmittel gelten die Bestimmungen der ESZ
sinngemass (Art. 140z Abs. 2 i.V.m Art. 140a Abs. 2 sowie Art. 140b bis 140m PatG). Auch
flr padiatrische erganzende Schutzzertifikate gelten die jeweiligen ESZ-Bestimmungen
sinngemass (Art. 140t Abs. 3 i.V.m. Art. 140b Abs. 1 PatG).

Damit sind auch die Patentrichtlinien zur Registerfiihrung grundsatzlich auf die ESZ
anwendbar. Es sind fiir die Registerfuhrung jedoch namentlich folgende Besonderheiten zu
beachten:

7.1 Erteilung

Das Gesuch durchlauft die Eingangs- und Formalprifung (Art. 127e PatV) sowie im
Anschluss die Sachprufung (Art. 127f PatV, zu den materiellen Voraussetzungen siehe
Sachprufungsrichtlinien®, Ziff. 13). Sofern keine Nichteintretens- oder Abweisungsgriinde
vorliegen (Art. 127e Abs. 2 und Art. 127f Abs. 3 PatV), wird das ESZ durch Eintragung im
Patentregister erteilt (Art. 127g PatV).

7.2 Aufrechterhaltung (Jahresgebiihren)

Das ESZ gilt fir maximal 5 Jahre (Art. 140e PatG). Zur Aufrechterhaltung des ESZ sind
Jahresgebihren zu bezahlen (Art. 140h Abs. 1 PatG). Die Jahresgebihren sind fir die
gesamte Laufzeit des ESZ auf einmal und im Voraus zu bezahlen (Art. 140h Abs. 2 PatG).
Sie werden am letzten Tag des Monats fallig, in dem entweder die Laufzeit des ESZ beginnt
oder aber, wenn das ESZ erteilt wird, wenn dies nach Ablauf der Hochstdauer des Patents
geschieht (Art. 1271 Abs. 2 PatV). Die Jahresgeblhren sind spatestens am letzten Tag des
sechsten Monats ab der jeweiligen Félligkeit zu zahlen. Erfolgt die Zahlung nach dem letzten
Tag des dritten Monats ab der Falligkeit, so ist ein Zuschlag zu entrichten (Art. 1271 Abs. 5
PatV; zur Hohe der Gebiihren und des Zuschlags Anhang Ziff. 3 GebV-IGE).

Das IGE setzt die Zahlungsfrist fur die Jahresgebtihren fur eine allfallige Verlangerung eines
ESZ auf den letzten Tag des Monats, in dem entweder die Laufzeit des ESZ beginnt oder
aber, wenn der Antrag auf Verlangerung gutgeheissen wird, wenn dies nach Ablauf der
Hochstdauer des Patents geschieht.

Svgl. Fn. 5, Teil 1.
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Werden die Gebuhren nicht rechtzeitig bezahlt, erlischt das ESZ (Art. 140i Abs. 1 lit. b PatG)
und das Erldschen wird im Register vermerkt (Art. 127h PatV).

Erlischt das ESZ vorzeitig durch Nichtigerklarung, Verzicht des Inhabers oder Wegfall der
relevanten Zulassungen, werden die Jahresgebuhren fir die restlichen vollen Jahre auf
Gesuch hin zurlickerstattet (fir den Berechnungsschlissel siehe Art. 127m PatV).

7.3 Sonstige Anderungen

Wird das Gesuch um Verlangerung der Dauer eines ESZ fur Arzneimittel («padiatrische
Verlangerung») gutgeheissen, verlangert das IGE die Schutzdauer des entsprechenden
Zertifikates durch Eintragung im Register (Art. 140p PatG).

Auch der Widerruf einer Verlangerung (Art. 140r PatG) wird im Register vermerkt.

7.4 Sistierung

Das erganzende Schutzzertifikat kann aus verschiedenen Griinden sistiert werden (siehe
z.B. Art. 140i Abs. 2 PatG, wenn alle das Zertifikat betreffenden Zulassungen sistiert
wurden). Das Datum der Sistierung wird im Register vermerkt (Art. 127h PatV).

7.5 Léschungen

Zertifikate kobnnen nach ihrer Erteilung vor Ablauf ihrer Hochstdauer erléschen oder aber
nichtig werden. Dies gilt sowohl fir erganzende Schutzzertifikate fir Arzneimittel (Art. 140i
und Art. 140k PatG), padiatrische erganzende Schutzzertifikate flr Arzneimittel (Art. 140x
und Art. 140y i.V.m. Art. 140i) sowie erganzende Schutzzertifikate fir Pflanzenschutzmittel
(Art. 140z Abs. 2 i.V.m. Art. 140i und Art. 140k PatG).

Im Interesse der Transparenz und der inhaltlichen Korrektheit des ESZ-Registers sowie der
Rechtssicherheit fur Dritte I6scht das IGE erloschene und nichtige Zertifikate von Amtes
wegen, wenn:

- der Inhaber schriftlich auf das Zertifikat verzichtet (Art. 140i Abs. 1 lit. a PatG);
- die Jahresgebuhren fur ein Zertifikat nicht bezahlt wurden (Art. 140i Abs. 1 lit. b
PatG);
- das IGE Kenntnis davon erhalt, dass alle relevanten Zulassungen betreffend das im
Zertifikat beanspruchte Erzeugnis erloschen sind (Art. 140i Abs. 1 lit. ¢ PatG), oder
- das IGE Kenntnis vom vollstandigen Wegfall des im Zertifikat beanspruchten Patents
(Grundpatent) vor Ablauf dessen Hochstdauer erhdlt. Dies ist z.B. dann der Fall,
wenn das Grundpatent:
e vor Ablauf seiner Hochstdauer erlischt, weil der Inhaber darauf verzichtet oder
die entsprechenden Jahresgebiihren nicht bezahlt (Art. 140k Abs. 1 lit. b
i.V.m. Art. 15 PatG);
e im Rahmen eines Einspruchs widerrufen wird (Art. 140k Abs. 1 lit. ¢ PatG);
oder
e vom zustandigen Gericht fur nichtig erklart wird (Art. 140k Abs. 1 lit. ¢ PatG).

Das Institut wird nur in denjenigen Fallen von Amtes wegen aktiv, in denen das Grundpatent
vollstandig und vor Ablauf seiner regularen Hochstdauer weggefallen ist. Ist das Grundpatent
nur teilweise weggefallen, z.B. im Rahmen einer teilweisen Nichtigkeitserklarung oder weil
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das Patent auf anderem Wege eingeschréankt wurde (z.B. Teilverzicht, vgl. Art. 140k Abs. 1
lit. d PatG), ist dagegen nicht ohne materielle Prufung klar, ob das verbleibende Grundpatent
das im Zertifikat beanspruchte Erzeugnis noch immer abdeckt. In diesen Fallen verzichtet
das IGE auf eine Léschung von Amtes wegen. Dritten steht die Méglichkeit offen, bei Gericht
die Nichtigkeit des Zertifikats einzuklagen (Art. 140k Abs. 2 PatG).

Das Datum des Widerrufs, des vorzeitigen Erldschens oder der Nichtigerklarung des ESZ
wird im Register vermerkt (Art. 127h PatV).

7.6 ESZ-Aktenheft und Register

Das IGE fiihrt ein ESZ-Register (einsehbar unter www.swissreg.ch).

Das Gesuch um Erteilung eines ESZ wird nach Abschluss der Formalprifung veroffentlicht
(Art. 127d PatV). Die anschliessende Erteilung des ESZ wird im Register eingetragen.

Nach Abschluss der Formalpriifung eines Verlangerungsantrages wird der Antrag im
Register vermerkt, ebenso die Gutheissung des Antrags. Wird der Antrag auf Verlangerung
eines ESZ gutgeheissen, wird im Register zudem die Laufzeit des ESZ angepasst.

Betreffend Auskiinften und Akteneinsicht gelten die Regeln fiir Patente analog (Teil 1,

Ziff. 5.6, S. 23). Das Aktenheft des Zertifikats wird dem Aktenheft des Grundpatents
beigeflgt, es steht jeder Person zur Einsicht offen (Art. 127i PatV). Die das Zertifikat
betreffenden Eintragungen werden auf dem Registerblatt des Grundpatents vorgenommen
(Art. 127k PatV).
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