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Ubersicht

Eine qualifizierte Beratung in Patentsachen ist fir den Innovationsstandort
Schweiz wichtig. Das Patentanwaltsgesetz gestattet daher nur Personen mit nach-
gewiesener Berufsqualifikation das Fuhren bestimmter Berufsbezeichnungen.
Dieser Titelschutz stellt die fachliche Beféhigung der Dienstleistungserbringer
sicher, schafft Transparenz beim Dienstleistungsangebot und schitzt innovative
Personen und Unternehmen vor unqualifizierter Beratung.

Ausgangslage

Innovative Personen und Unternehmen sind wegen der Komplexitat des Erfindungs-
schutzes auf professionelle und kompetente Beratung angewiesen. Die internationa-
len Verflechtungen und die Besonderheiten in der Schweiz stellen zunehmend hohe
fachliche Anforderungen an die Beratung in Patentsachen. Weil der Patentanwalts-
beruf in der Schweiz nicht reglementiert ist, kdnnen allerdings auch Personen in
Patentsachen beratend tatig werden, die den hohen Anforderungen an diese Dienst-
leistung nicht gentigen. Der regelungsfreie Zustand macht die Schweiz zudem zum
Anziehungspunkt flr Personen, welche die Qualifikationen fiir die im Ausland meist
reglementierte Berufsausiibung nicht erflllen. Der Schaden einer unsachgemassen
Beratung ist flr die Betroffenen gross und kann existenziell sein: Patente sind viel-
fach das entscheidende wirtschaftliche Startguthaben fiir Einzelerfinderinnen bzw.
Einzelerfinder und innovative Unternehmen. Eine mangelhafte Beratung zeigt sich
allerdings in der Regel erst in einem Zeitpunkt, in dem eine Korrektur kaum mehr
moglich ist. Das Informationsgefélle erschwert dem Laien die Wahl einer Dienst-
leistungserbringerin bzw. eines Dienstleistungserbringers: Er kann die Angebote
nicht hinsichtlich ihrer Qualitat und der Kompetenz der anbietenden Person beurtei-
len. Die mangelnde Transparenz und fehlende Qualitatssicherung wirken sich
negativ auf die Schweiz als Innovationsstandort aus.

Inhalt der Vorlage

Das Patentanwaltsgesetz bezweckt, eine qualifizierte Beratung in Patentsachen zu
gewahrleisten. Dies wird Uber einen Titelschutz erreicht: Bestimmte Berufsbezeich-
nungen dirfen nur von Personen mit ausgewiesenen Berufsqualifikationen gefiihrt
werden. Vor Aufnahme der Berufstatigkeit haben sie sich in ein Patent-
anwaltsregister eintragen zu lassen. Dabei missen sie die geforderten Berufsqualifi-
kationen (Hochschulabschluss, Weiterbildungsabschluss und Berufspraktikum)
nachweisen. Die gewerbsmassige Beratung und Vertretung in Patentsachen steht
zwar nach wie vor allen Personen offen. Der Titelschutz in Verbindung mit dem
Patentanwaltsregister ermdéglicht jedoch dem Publikum die Wahl einer fachlich
kompetenten Dienstleistungserbringerin bzw. eines fachlich kompetenten Dienstleis-
tungserbringers. Die vorgeschlagene Lésung schafft zudem eine bessere Ausgangs-
lage fir Patentanwaltinnen und Patentanwalte, die im Rahmen der Personenfreizii-
gigkeit ihren Beruf auch in der Europdischen Gemeinschaft ausiiben wollen.

Das Patentanwaltsgesetz tragt auch dem Geheimhaltungsinteresse der Beratenen
Rechnung, indem es eine Verschwiegenheitspflicht fir Patentanwéltinnen und Pa-
tentanwalte statuiert.
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Erlauternder Bericht

1 Grundzlige der Vorlage
1.1 Ausgangslage und Regelungsbedarf

Qualitét der Beratung und Vertretung in Patentsachen

Patentanwéltinnen und Patentanwélte nehmen beim Erfindungsschutz eine vorberei-
tende und bei der Durchsetzung von Patenten eine beratende Funktion wahr; ihnen
kommt damit eine zentrale und verantwortungsvolle Stellung innerhalb des Innova-
tionsprozesses zu.

Die Anforderungen an die Qualitat der Beratung und Vertretung in Patentsachen
sind insbesondere mit Blick auf die internationale Verflechtung des Patentwesens in
den letzten Jahren massiv angestiegen. Aber auch das rudimentére nationale Ertei-
lungsverfahren, das keine Priifung der Neuheit und erfinderischen Tétigkeit kennt,
stellt hohe Anforderungen an die Beratung. Die beschrénkte Prifung bietet ndmlich
keine Gewéhr daflr, dass ein erteiltes Schutzrecht auch wirklich rechtshesténdig ist.
Die Revision des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19541 (ber die Erfindungspatente
(Patentgesetz, PatG) halt trotz eines massvollen Ausbaus des Priifungsverfahrens an
der eingeschrankten Priifung fest.2 Patentanwéltinnen bzw. Patentanwalte tragen
daher auch die Verantwortung fiir die Gultigkeit eines ausgestellten Schutztitels; das
Vertrauen ihrer Klientschaft muss deshalb geschiitzt werden.

Heute liegt die Aus- und Weiterbildung der Patentanwaltinnen und Patentanwaélte in
erster Linie in deren eigener Verantwortung. Sie wird teilweise durch die verschie-
denen Patentanwaltsverbdnde sichergestellt, indem diese fachliche Anforderungen
an ihre Mitglieder stellen. Eine Verbandszugehorigkeit ist allerdings nicht zwingend.
Daher kdnnen heute auch unqualifizierte Personen die Tétigkeit einer Patentanwéltin
oder eines Patentanwalts austiben und den entsprechenden Titel fihren.

Die Situation ist anders bei den vor dem Europaischen Patentamt (EPA) zugelasse-
nen Vertreterinnen und Vertretern. Der Eintrag in die beim EPA geflihrte Liste der
zugelassenen Vertreter setzt das erfolgreiche Bestehen einer anspruchsvollen Eig-
nungsprifung voraus, zu der wiederum nur zugelassen wird, wer den Abschluss
einer postsekunddren Ausbildung von mindestens drei Jahren und mehrere Jahre
Berufserfahrung nachweisen kann. Mit dem Eintrag in die Liste sind sodann das
ausschliessliche Vertretungsrecht vor dem EPA sowie eine Mitgliedschaft beim
Institut der beim Europdischen Patentamt zugelassenen Vertreter verbunden.

Fir die Belange der Schweiz kann nicht allein auf diesen europdischen Fachtitel
abgestellt werden. Denn obschon zu dessen Erlangung sehr hohe Anforderungen zu
erfiillen sind, weist die fachliche Qualifikation Liicken auf: Die Eignungspriifung
deckt namentlich nicht das zivilprozessuale Verletzungsverfahren oder die Beson-
derheiten des schweizerischen Verwaltungsverfahrens ab.

1 SR23214

2 Botschaft zur Anderung des Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss tiber die Genehmi-
gung des Patentrechtsvertrags und der Ausfuihrungsordnung vom 23. November 2005,
BBI 2006 1, Ziff. 2.1.7



Angesichts des fehlenden Bezeichnungsschutzes im Angebotsbereich der Beratung
in Patentsachen ist es den Anmelderinnen und Inhaberinnen bzw. Anmeldern und
Inhabern von Patenten kaum mdglich, inkompetente Angebote von professionellen
zu unterscheiden. Sie laufen Gefahr, ungeniigend beraten zu werden, was mit erheb-
lichen finanziellen oder gar existenziellen Folgen verbunden sein kann (siehe auch
Ziff. 1.4). Die Interessen von Anmelderinnen und Inhaberinnen bzw. Anmeldern
und Inhabern von Patenten werden heute folglich nicht ausreichend geschiitzt.

Europaisches Umfeld

In den umliegenden Léandern (namentlich in Frankreich, Deutschland, Osterreich
und Liechtenstein) ist der Patentanwaltsberuf bereits seit l&ngerer Zeit geregelt. Der
regelungsfreie Zustand in der Schweiz und die bilateralen Vertrdge machen die
Schweiz fiir Personen attraktiv, die an den Zulassungsvoraussetzungen im Ausland
gescheitert sind oder diese meiden wollen und deshalb auf den schweizerischen
Patentanwaltsmarkt drangen.

Die Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 ber eine allgemeine
Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijéhrige
Berufsausbildung abschliessen3, enthalt ein allgemeines System zur Anerkennung
der Hochschuldiplome (siehe im Einzelnen nachstehend Ziff. 1.6). Schweizer Pa-
tentanwaltinnen und Patentanwalte, die ihren Beruf in einem EU/EFTA-Staat, wel-
cher diesen Beruf reglementiert hat, ausiiben wollen, missen in diesem Staat nach
Massgabe der Richtlinie 89/48/EWG um Anerkennung ihrer Ausbildung und Be-
rufserfahrung ersuchen. Der jeweilige Aufnahmestaat hat das Recht, die im Her-
kunftsstaat erworbene Ausbildung und allfallige Berufserfahrung mit den in seinem
Land gliltigen Anforderungen zu vergleichen. Werden wesentliche Unterschiede in
Bezug auf Dauer oder Inhalt festgestellt, muss die Bewerberin oder der Bewerber
diesen Mangel ausgleichen (mit einem Anpassungslehrgang oder einer Eignungspri-
fung), um den Zugang zum Beruf zu erhalten.

Die fehlende schweizerische Berufsregelung fiihrt dazu, dass Schweizer Patentan-
waltinnen und Patentanwalte, die in einem EU/EFTA-Land tétig sein wollen, nebst
ihrer Ausbildung als Patentanwdltin oder Patentanwalt mindestens zwei Jahre Be-
rufserfahrung nachweisen missen. Wird ihre Qualifikation vom Aufnahmestaat
nicht als gleichwertig anerkannt, tritt der Ausgleichsmechanismus in Kraft. Mangels
nationaler Vorschriften, welche die fachliche Qualifikation von Patentanwaltinnen
und Patentanwaélten in der Schweiz gewahrleisten, befinden sich diese in Bezug auf
den Zugang zum Beruf in Europa faktisch in einer weniger vorteilhaften Ausgangs-
lage.

Eine Regelung, welche die Aufnahme oder Ausiibung des Patentanwaltsberufs in der
Schweiz an den Besitz bestimmter beruflicher Befahigungsnachweise bindet, kénnte
in Bezug auf die hier vorliegende Problematik eine gewisse Abhilfe schaffen. Eine
Anerkennung der beruflichen Qualifikationen schweizerischer Patentanwéltinnen
und Patentanwélte in Europa als gleichwertig kann damit allerdings nicht gewéhr-
leistet werden. Wie die Bewertung der fachlichen Qualifikation durch die einzelnen
Drittstaaten erfolgt, lasst sich letztlich nicht beeinflussen. Gerade der Aspekt der
Kenntnis des nationalen (Patent)rechts im Aufnahmestaat erschwert eine direkte

3 ABI. L 19 vom 24.1.1989, S. 16, in der Fassung gemass Richtlinie 2001/19/EG des
Europdischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2001, ABI. L 206 vom 31.7.2001,
S.1



Anerkennung von Patentanwéltinnen und Patentanwélten aus anderen Mitgliedstaa-
ten.

Der Umstand, dass der Zugang zum Patentanwaltsberuf in den EU/EFTA-Staaten
fur Schweizer Patentanwéltinnen und Patentanwaélte mit Hirden verbunden ist, fihrt
dazu, dass zusétzlich zur inlandischen Vertretung oft auslandische Patent- oder
Rechtsanwaltinnen bzw. Patent- oder Rechtsanwélte beigezogen werden. Die Zu-
satzkosten gehen zu Lasten der Vertretenen. Die resultierende Verteuerung der
Dienstleistung bedeutet eine zusdtzliche finanzielle Hirde fur Einzelerfinderinnen
bzw. Einzelerfinder und KMU.

Attorney-Client Privilege

Im Rahmen der Beratung und Vertretung in Patentsachen erhalten Patentanwéltin-
nen und Patentanwélte Kenntnis von vertraulichen Informationen ihrer Klientschaft
oder - im Falle einer Unternehmenspatentanwaltin oder eines Unternehmenspatent-
anwalts - von Personen innerhalb des Unternehmens. Diese Informationen sind
haufig von grosser wirtschaftlicher Bedeutung, so dass die Klientschaft bzw. das
Unternehmen darauf angewiesen sind, dass Dritte keine Kenntnis davon erhalten.

Im Ausland wird dem Interesse an der Geheimhaltung der vertraulichen Informatio-
nen materiell durch die Statuierung einer Geheimhaltungspflicht fur Patentanwaltin-
nen und Patentanwalte Rechnung getragen, welche verfahrensrechtlich durch Zeug-
nisverweigerungsrechte verstérkt wird.

Die Situation in den Vereinigten Staaten von Amerika ist in dieser Hinsicht beson-
ders. Der Schutz vertraulicher Informationen besteht dort im Zivilprozess auf der
Grundlage verschiedener Privilegien, insbesondere des «Attorney-Client Privilege».
Es schiitzt die Kommunikation zwischen einer Anwaltin bzw. einem Anwalt und der
Mandantin bzw. dem Mandanten, die eine Rechtsberatung zum Inhalt hat. Es ver-
steht sich prozessual als Schranke gegeniiber der Mdglichkeit von Beteiligten an
einem Zivilprozess, eine Zeugenaussage oder die Vorlage von Unterlagen zu errei-
chen. Das Privileg beruht im Wesentlichen auf der Praxis der erstinstanzlichen
Gerichte. Diese Praxis ist allerdings nicht konsistent und uneinheitlich. Uberein-
stimmung besteht nur in Bezug auf die elementaren Grundziige des Privilegs.

Das Attorney-Client Privilege gilt fur Rechtsanwaltinnen und Rechtsanwalte, die bei
einem US-amerikanischen Gericht zugelassen sind. Es findet auch auf Patentspezia-
listinnen und Patentspezialisten Anwendung, die zugleich Rechtsanwéltinnen bzw.
Rechtsanwdlte sind («Patent Attorneys»). Dies ist in den Vereinigten Staaten von
Amerika die Mehrheit der auf diesem Rechtsgebiet beratend tatigen Personen. Fir
Patentspezialistinnen und Patentspezialisten, die zwar beim US-amerikanischen
Patentamt zugelassen, jedoch keine Rechtsanwdéltinnen bzw. Rechtsanwélte sind
(«Patent Agents»), ist die Anwendbarkeit des Attorney-Client Privilege in der
Rechtsprechung nicht restlos geklért. Die Gerichte nehmen unterschiedliche Stand-
punkte ein. Ebenso besteht keine einheitliche Handhabe in der Umschreibung der
Kommunikationsinhalte, die von der Offenlegung befreit sind. Es besteht die Ten-
denz, nicht jede Kommunikation im Zusammenhang mit der Beratung und Vertre-
tung in Patentsachen zu privilegieren, namentlich auch nicht jede Mitteilung an das
US-amerikanische Patentamt. In der Tendenz sind nur vertrauliche Informationen
zwischen Patentspezialistin bzw. Patentspezialist und Klientschaft, die im Rahmen
einer Rechtsberatung im Hinblick auf eine gerichtliche Auseinandersetzung ausge-
tauscht werden, geschitzt.



Eine Mehrheit der erstinstanzlichen Gerichte erkennt an, dass auch im Falle einer
Beratung in Patentsachen im Ausland die betroffene Kommunikation Schutz vor der
Offenlegung im amerikanischen Zivilprozess geniessen kann. Die Spruchpraxis lasst
allerdings in Bezug auf die Umstadnde und Modalititen kein einheitliches Prinzip
erkennen. Einige Gerichte wenden unter Berufung auf das volkerrechtliche Prinzip
der Hoflichkeit nationale Regelungen an, sofern der Inhalt der Kommunikation nur
die jeweiligen L&nder und nicht auch die Belange der Vereinigten Staaten von
Amerika beriihrt. Nach einem anderen, funktionalen Ansatz gewéhren Gerichte das
Attorney-Client Privilege, sofern die ausléndische Patentspezialistin bzw. der aus-
landische Patentspezialist eine funktional &quivalente Aufgabe zu derjenigen eines
amerikanischen Patent Attorney wahrgenommen hat. Dabei stellen die Gerichte
tendenziell auf die Art der Tétigkeit der in Frage stehenden Personen ab und weniger
auf die Berufsbezeichnung. Andere Gerichte wiederum knipfen die Anwendung des
Attorney-Client Privilege an die Gleichwertigkeit des Schutzes im Referenzland mit
dem Schutz in den Vereinigten Staaten.

In Verletzungsverfahren in den Vereinigten Staaten von Amerika (und anderen
Landern gleicher Rechtstradition) besteht fiir Einzelpersonen oder Unternehmen in
der Schweiz aufgrund der dargelegten Rechtslage die Gefahr, dass die Korrespon-
denz mit ihren schweizerischen Patentanwaltinnen und Patentanwalten der Gegen-
partei zuganglich gemacht werden muss. Der regelungsfreie Zustand begiinstigt dies.
Ausléndische Konkurrenzunternehmen bzw. deren Patentanwaltinnen oder Patent-
anwalte, flr die das nationale Recht ein Berufsgeheimnis und ein Zeugnisverweige-
rungsrecht vorsieht, kdénnen sich demgegeniiber gegebenenfalls auf das nationale
Berufs- und Prozessrecht berufen. Ihre Ausgangslage ist damit gunstiger, obschon
auch sie keine Gewahr dafiir haben, dass sie von einer Aussage oder der Vorlage
von Unterlagen befreit sind. Diese Situation hat flir die schweizerischen Patentan-
waltinnen und Patentanwalte einen Wettbewerbsnachteil zur Folge: Klientinnen und
Klienten, die befiirchten, in Rechtsstreitigkeiten in den Vereinigten Staaten von
Amerika verwickelt zu werden, sehen zuweilen davon ab, schweizerische Patentan-
waltinnen und Patentanwélte mit der Wahrung ihrer Interessen zu beauftragen. Vor
diesem Hintergrund bemiihen sich die interessierten Kreise um die Statuierung einer
Geheimhaltungspflicht verbunden mit einem Zeugnisverweigerungsrecht. Auch
wenn eine solche Ldsung die Gewahrung eines dem Attorney-Client Privilege
entsprechenden Schutzes ihrer Beratungstatigkeit durch die US-amerikanischen
Gerichte nicht garantieren kann, so verbessert sie doch die Ausgangslage der
schweizerischen Patentanwaltinnen und Patentanwalte und fiihrt zu einer Gleichstel-
lung gegentiiber dem europdischen Ausland.

1.2 Die beantragte Neuregelung

Die Neuregelung tragt dem oben dargestellten Regelungsbedarf angemessen Rech-
nung. Die fachliche Qualitat der Beratung und Vertretung in Patentsachen wird tiber
einen Titelschutz gewdhrleistet. Die Berechtigung zum Fihren bestimmter Berufs-
bezeichnungen héngt demnach von der Erflillung gesetzlich festgelegter VVorausset-
zungen (natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Hochschulabschluss; Weiterbil-
dungsabschluss auf dem Gebiet des Immaterialgiterrechts; Berufserfahrung) ab.
Diese stellen eine hohe fachliche Befahigung derjenigen Personen sicher, welche die
geschitzten Berufsbezeichnungen fiihren. Auf diese Weise wird erreicht, dass diese
Personen qualitativ hoch stehende Dienstleistungen anbieten.



Fir innovative Personen und Unternehmen, welche Leistungen auf dem Gebiet der
Beratung und Vertretung in Patentsachen in Anspruch nehmen, ist es wichtig, dass
die fachliche Qualifikation von Patentanwaltinnen und Patentanwdlten in der
Schweiz transparent ist. Sie missen auf einfache und verléssliche Art und Weise
prifen kénnen, ob eine die Dienstleistung anbietende Person die gesetzlichen Vor-
aussetzungen erfiillt. Dies stellt ein vom Eidgendssischen Institut fiir Geistiges
Eigentum (IGE) gefuhrtes Patentanwaltsregister sicher. Das IGE tragt darin eine
Bewerberin oder einen Bewerber ein, sobald es festgestellt hat, dass die fachlichen
Voraussetzungen erfullt sind und ein Zustellungsdomizil in der Schweiz vorhanden
ist. Der Registerinhalt wird dem Publikum in geeigneter Weise zuganglich gemacht.

Der Gesetzesentwurf behélt die Vertretung und Beratung in Patentsachen nicht
ausschliesslich den im Patentanwaltsregister eingetragenen Personen vor. Weiterhin
konnen auch Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer, welche die VVoraussetzun-
gen flir den Eintrag in das Patentanwaltsregister nicht erflllen, ihre Dienstleistungen
anbieten. Sie durfen dies allerdings nicht unter Verwendung einer der geschitzten
Berufshezeichnungen tun. Der Eintrag in das Patentanwaltsregister nach Feststellung
der Voraussetzungen durch das IGE stellt in hinreichender Weise sicher, dass inno-
vative Personen und Unternehmen eine fachlich qualifizierte Dienstleistungserbrin-
gerin oder einen fachlich qualifizierten Dienstleistungserbringer einfach ermitteln
kdnnen. Ein ausschliessliches Recht zur gewerbsmaéssigen Vertretung der im Patent-
anwaltsregister eingetragenen Patentanwéltinnen und Patentanwadlte bringt keine
zusatzlichen Vorteile, die den weitgehenden Eingriff in die Wettbewerbsfreiheit
aufzuwiegen vermdgen.

Der Gesetzesentwurf sieht keine persdnlichen Anforderungen fiir die Ausiibung des
Patentanwaltsberufs vor und stellt keine Berufsregeln auf. Die Statuierung einer
Berufsethik sowie deren Durchsetzung bleiben den Patentanwaltsverbdnden bzw.
dem Institut der beim Europdischen Patentamt zugelassenen Vertreter tberlassen.
Heute wird die Uberwiegende Mehrheit der fir die Schweiz wirksamen Patente (iber
das Europdische Patentlibereinkommen erteilt. Die vor dem Europdischen Patentamt
zugelassenen Vertreterinnen und Vertreter sind Mitglieder des Instituts der beim
Européischen Patentamt zugelassenen Vertreter (epi) und unterstehen den entspre-
chenden Standes- und Disziplinarregeln. Sorgfaltspflichten im Rahmen der Beratung
und Vertretung in Patentsachen ergeben sich daneben aus dem Auftragsrecht. Die
Aufsicht Uber die Vertreterinnen und Vertreter (darunter fallen nicht nur die Tréage-
rinnen und Tréager des geschutzten Titels) wird vom EJPD wahrgenommen (vgl. Art.
48b PatG; Ziff. 2.6).

Der Gesetzesentwurf sieht ein Berufsgeheimnis vor. Die im Patentanwaltsregister
eingetragenen Patentanwaéltinnen und Patentanwaélte sind zur Verschwiegenheit tiber
alles verpflichtet, was ihnen infolge ihres Berufes anvertraut worden ist oder das sie
in dessen Ausiibung wahrgenommen haben. Diese Verschwiegenheitspflicht tragt in
erster Linie dem Umstand Rechnung, dass die Patentanwaltinnen und Patentanwalte
im Rahmen der Beratung und Vertretung in Patentsachen Kenntnis von regelméssig
hdchst vertraulichen Informationen erhalten. Die Geheimnisherren werden durch das
Berufsgeheimnis in ihrem Vertrauen auf Wahrung der Verschwiegenheit geschiitzt.
Zugleich wird die Ausgangslage fir die Patentanwdltinnen und Patentanwadlte mit
Bezug auf den Schutz ihrer Beratungstétigkeit in Verletzungsverfahren insbesondere
in den Vereinigten Staaten von Amerika verbessert (siehe zum Attorney-Client
Privilege Ziff. 1.1).



Den wohlerworbenen Rechten von Personen, welche bereits vor dem Inkrafttreten
des Patentanwaltsgesetzes eine patentanwaltliche Téatigkeit ausgeiibt haben, wird im
Rahmen einer Ubergangsregelung Rechnung getragen, die auch sicherstellt, dass die
Qualitétssicherung als Ziel der VVorlage nicht in Frage gestellt wird.

1.3 Untersuchte Lésungsmaglichkeiten

Im Vorfeld zur Ausarbeitung des Gesetzesentwurfs hat das fur das Geschéft feder-
flihrende EJPD verschiedene Mdglichkeiten zur Behebung der festgestellten Defizite
des gegenwartigen regelungsfreien Zustands gepruft. Es hat dabei auch dem Aspekt
der Verhaltnismassigkeit des regulatorischen Eingriffs in die Wirtschaftsfreiheit
besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Gestiitzt auf die Abwagung der Vor- und
Nachteile der unterschiedlichen Lésungsmdglichkeiten hat sich das EJPD fur die
vorliegend unterbreitete Losungsmaglichkeit entschieden. Mit den vorgeschlagenen
gesetzgeberischen Massnahmen lassen sich bestehende Unzulénglichkeiten mit
vertretbaren Kosten sowie mit einem geringen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit
beheben. Die angestrebte fachlich hoch stehende Beratung sowie der Schutz des
Publikums vor unqualifizierten Anbieterinnen und Anbietern werden damit erreicht.

Die gepriiften, aber verworfenen Alternativen zur vorgeschlagenen Ldsung sind im
Wesentlichen:

—  Selbstregulierung durch die Berufsverbande: Die Patentanwaltsverbande
stellen in ihren Statuten Anforderungen an die Verbandsmitglieder insbe-
sondere beziiglich Ausbildung und Berufserfahrung, statuieren Standesre-
geln und wachen dber deren Einhaltung. Der Staat sieht aus ordnungspoliti-
schen Erwégungen von einem regulierenden Eingriff in die Wirt-
schaftsfreiheit ab und (Gberlasst den interessierten Berufsverbanden, in
Eigenverantwortung fiir eine hohe Qualitat der Beratung und Vertretung in
Patentsachen zu sorgen. Eine Pflicht zur VVerschwiegenheit ergibt sich aus
Auftragsrecht. Diese Ldsung hat gewichtige Nachteile: Die Durchsetzung
eines hohen Qualitatsstandards ist mangels Zwangsmitgliedschaft und we-
gen der Mehrzahl bestehender Berufsverbénde fraglich. Die Transparenz bei
der Suche nach kompetenter Beratung ist jedenfalls dann nicht garantiert,
wenn jeder Verband eigene Normen und Titel schafft. Auch lasst sich auf
diese Weise keine Verbesserung beim Zugang zum Patentanwaltsberuf in
Europa erreichen. Ein Zeugnisverweigerungsrecht bleibt fraglich. Im Ergeb-
nis bringt diese Losung keine substantielle Verbesserung gegentiber dem ge-
genwartigen Zustand.

—  Bewilligungssystem mit ausschliesslicher Vertretungsbefugnis: Die gewerbs-
massige Vertretung im patentrechtlichen Verwaltungsverfahren wird einer
Bewilligungspflicht unterstellt und ist - ebenso wie bestimmte Berufsbe-
zeichnungen - den Bewilligungsinhaberinnen und Bewilligungsinhabern
vorbehalten. Wer die Voraussetzungen flir die Bewilligung nicht erfiillt,
kann hochstens beratend und unter einer anderen Berufshezeichnung tétig
werden. Bewilligungsinhaberinnen und Bewilligungsinhaber unterstehen ei-
nem Berufsgeheimnis und haben ein Zeugnisverweigerungsrecht. Die Unzu-
langlichkeiten des gegenwadrtigen Zustands werden durch diese Lésung be-
hoben. Die ausschliessliche Vertretungsbefugnis greift andererseits in
starkerem Ausmass als der Gesetzesentwurf in die Wirtschaftsfreiheit ein.



Der Vorteil des besseren Schutzes des Publikums vor unqualifizierten An-
bieterinnen und Anbietern vermag diesen Eingriff nicht als verhéltnismassig
zu rechtfertigen.

—  Bewilligungssystem mit ausschliesslicher Vertretungsbefugnis sowie Berufs-
regeln und Disziplinaraufsicht: Die gewerbsmaéssige Vertretung im patent-
rechtlichen Verwaltungsverfahren ist Patentanwéltinnen und Patentanwalten
mit einer Bewilligung vorbehalten (siehe vorstehend). Bei der Ausiibung ih-
res Berufes unterstehen sie einer Disziplinaraufsicht, welche an Berufsregeln
gekoppelt ist. Die Aufsicht wird vom EJPD oder vorzugsweise von einer
vom Bund eingesetzten Aufsichtskommission wahrgenommen. Berufsregeln
und Disziplinaraufsicht gewéhrleisten beste Praktiken bei der Berufsaus-
Gbung und stérken dadurch das Vertrauensverhaltnis der Klientschaft zu ih-
rer Patentanwaltin oder ihrem Patentanwalt. Dies fiihrt allerdings zu einem
weit reichenden Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit und zu einer hohen Rege-
lungsdichte. Eine neu zu schaffende Aufsichtskommission generiert zudem
zusétzliche Vollzugskosten.

1.4 Begrindung und Bewertung der vorgeschlagenen Lésung

Begrundung

Erfindungspatente sind vielfach das entscheidende wirtschaftliche Startguthaben fir
Einzelerfinderinnen bzw. Einzelerfinder und innovative Unternehmen. Allerdings
sind insbesondere Einzelerfinderinnen bzw. Einzelerfinder sowie KMU mit der
Komplexitat des Patentrechts haufig uberfordert. Sie sind auf professionelle Hilfe
angewiesen, wenn sie ihre Erfindungen durch Patente schiitzen und den Schutz
anschliessend auch durchsetzen wollen.

Eine unqualifizierte Beratung oder Vertretung kann zu kostspieligen Verletzungs-
prozessen bzw. zur Abweisung oder zum Verlust eines Patents fuhren. Aufgrund der
internationalen Verflechtung des Patentwesens kann sie den Verlust des Patent-
schutzes weltweit bedeuten. Eine ungeniigende Qualitat der Vertretung wird oft erst
Jahre nach der Anmeldung der Erfindung manifest, namentlich wenn das Patent
bereits endgultig feststeht und nicht mehr Kkorrigiert werden kann. Betroffen sind
séamtliche innovativ tatigen Personen oder Unternehmen, die auf externe Fachkunde
angewiesen sind. Der Verlust eines einzelnen Schutzrechts kann tber deren Fort-
kommen bzw. Existenz entscheiden. Eine inkompetente Beratung wirkt sich folglich
nicht nur auf die betroffenen Unternehmen, sondern letztlich auch auf die Gesamt-
wirtschaft negativ aus.

Wegen der verantwortungsvollen Stellung von Patentanwaltinnen und Patentanwaél-
ten im Innovationsprozess kommt einem qualifizierten Berufsstand, der die Wirt-
schaft in diesem komplexen Gebiet unterstiitzen kann, eine wesentliche Bedeutung
fur den Innovationsstandort Schweiz zu. Der Gesetzesentwurf will daher in erster
Linie eine hohe fachliche Eignung bei der Beratung und Vertretung in Patentsachen
sicherstellen. Er stellt zu diesem Zweck fachliche Anforderungen als VVoraussetzung
fiir die Auslibung des Patentanwaltsberufs unter einer geschiitzten Berufshezeich-
nung auf, die bei Aufnahme der Berufstatigkeit geprift werden. Ein Patentanwalts-
register schafft Publizitdt und Transparenz (siehe im einzelnen Ziff. 1.2). Der mit
dem Titelschutz verbundene Eingriff in die Wettbewerbsfreiheit rechtfertigt sich

10



durch das lberwiegende Interesse am Schutz der Anmelderinnen und Inhaberinnen
bzw. Anmelder und Inhaber von Patenten vor unqualifizierter Vertretung. Die Statu-
ierung eines Berufsgeheimnisses flir die im Patentanwaltsregister eingetragenen
Patentanwéltinnen und Patentanwélte starkt das Vertrauensverhaltnis zwischen
diesen und ihrer Klientschaft.

Fur die Erreichung einer hohen Berufsqualifikation ist es nicht erforderlich, die
Vertretungsherechtigung fiir den Bereich der Patente als ausschliessliche auszuges-
talten (analog dem Anwaltsmonopol in Gerichtssachen). Die Vertretung und Bera-
tung in Patentsachen kann als Dienstleistung folglich auch von Marktteilnehmerin-
nen und Marktteilnehmern angeboten werden, welche die fachlichen Anforderungen
nicht erfillen. Da ihnen allerdings nicht erlaubt ist, im Rahmen ihrer beruflichen
Téatigkeit die geschitzten Berufsbezeichnungen zu verwenden, ist der Schutz des
Publikums vor unqualifizierten Anbieterinnen und Anbietern dennoch gewahrleistet.
Durch eine Bewerbung der geschutzten Berufsbezeichnung haben es die Patentan-
waltsverbande zudem in der Hand, diese noch starker im Bewusstsein der Ratsu-
chenden zu positionieren.

Vernehmlassung zur Patentgesetzrevision

Im Rahmen des vom Bundesrat vom Juli bis Oktober 2004 durchgefiihrten Ver-
nehmlassungsverfahrens zur Teilrevision des Patentgesetzes wurde bereits (ber
einen Regelungsbedarf beziiglich des Patentanwaltsberufs informiert und diesen in
der breiten Offentlichkeit zur Diskussion gestellt: Die Mehrzahl der Kantone, das
Bundesgericht, Wirtschafts- und Industriekreise, Hochschulen und Forschungsinsti-
tute sowie Fachrechtskreise befiirworteten im Grundsatz die Schaffung einer Berufs-
regelung fiir Patentanwaltinnen und Patentanwalte; begriindet wurde die Zustim-
mung inshesondere mit der Komplexitat der Materie. Ablehnend &usserten sich
insbesondere zwei Kantone sowie die Schweizerische Volkspartei. Befiirchtet wurde
inshesondere, die Regelung wirde zu einer Kartellisierung des Marktes fuhren, die
Preise in die Hohe treiben und fir KMU ungiinstige Bedingungen schaffen.

Im Vergleich zu anderen Teilaspekten der Revision erwies sich eine Ausbesserung
der Schwachstellen bei der Beratung in Patentsachen als weniger dringlich. Eine
Beriicksichtigung dieses Anliegens zusammen mit den anderen Aspekten hatte eine
erhebliche Verzdgerung bei den anderen Themen der Revision bedeutet. Der Bun-
desrat beschloss deshalb, sich vorerst auf den Kernpunkt der Revision, ndmlich auf
die Frage der Patentierung biotechnologischer Erfindungen, zu konzentrieren.

Parlamentarische Initiative

Am 17. Juni 2005 reichte Frau Standeratin Helen Leumann-Wirsch eine parlamen-
tarische Initiative (05.418) ein, mit welcher sie die Schaffung einer Berufsregelung
flir Patentanwalte und eines Bundespatentgerichts verlangt.

Bezuglich der Berufsregelung fiir Patentanwalte macht sie geltend, die Komplexitat
der Materie fithre vor allem bei KMU zu einer Uberforderung. Eine Beratung durch
Spezialisten sei flr die Wirtschaft heute unabdingbar. In der Schweiz sei ein qualifi-
zierter Berufsstand nicht garantiert, selbst unqualifizierte Personen kénnten sich als
Patentanwalte bezeichnen und die Ratsuchenden tauschen. In samtlichen umliegen-
den Léndern seien die Qualititsanforderungen an den Patentanwaltsberuf geregelt.

Die wichtigsten Griinde fiir die Schaffung eines Patentanwaltsgesetzes seien Sicher-
stellung der beruflichen Qualifikation und der Qualitat der Berufsausiibung sowie
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gegenseitige Anerkennung und Vermeiden einer Benachteiligung im internationalen
Kontext.

Die Initiative verlangt zudem, dass ein Berufsgeheimnis gesetzlich verankert wird.
Dieses solle sicherstellen, dass von Schweizer Patentanwalten verfasste Gutachten
der Gegenpartei nicht zugénglich gemacht werden mussten, wahrend sich die aus-
landischen Konkurrenzunternehmen bzw. deren Patentanwaélte auf das so genannte
«Attorney-Client Privilege» berufen kénnten.

Der Gesetzesentwurf entspricht dem zentralen Anliegen der Initiative, eine fachlich
hohe Befahigung bei den in Patentsachen beratend und vertretend tatigen Personen
sicherzustellen. Personliche Anforderungen fiir die Ausiibung des Patentanwaltsbe-
rufs sowie Berufsregeln sieht der Gesetzesentwurf demgegeniiber nicht vor. Die
Subsidiaritat eines regulatorischen Eingriffes spricht dafiir, den Verbanden die
Statuierung von Berufsregeln und deren Durchsetzung zu (berlassen. Die beantragte
Regelung bleibt daher hinsichtlich der «Berufsethik» hinter den Forderungen der
parlamentarischen Initiative zuriick. Gleichwohl ist dadurch das Regelungsziel nicht
in Frage gestellt. Wie das Beispiel des Instituts der beim Europdischen Patentamt
zugelassenen Vertreter zeigt, sind Disziplinar- und Berufsregeln der Selbstregulie-
rung ohne weiteres zuganglich.

Betreffend das Berufsgeheimnis entspricht der Gesetzesentwurf wiederum der
parlamentarischen Initiative, selbst wenn er in Bezug auf das Zeugnisverweige-
rungsrecht auf eine Gleichstellung mit Rechtsanwaélten verzichtet. Wegen der inkon-
sistenten Praxis der US-amerikanischen Gerichte zum Attorney-Client Privilege
(ziff. 1.1) kann ein dem Attorney-Client Privilege entsprechender Schutz der Bera-
tungstatigkeit schweizerischer Patentanwéltinnen und Patentanwalte in Rechtsstrei-
tigkeiten vor US-amerikanischen Gerichten zwar nicht garantiert werden. Das Be-
rufsgeheimnis verbunden mit Zeugnisverweigerungsrechten schafft jedoch eine
gegeniiber der heutigen Rechtslage bessere Ausgangslage der schweizerischen
Patentanwaltinnen und Patentanwalte und fiihrt zu einer Gleichstellung gegeniiber
dem europdischen Ausland.

1.5 Abstimmung von Aufgaben und Finanzen

Der Gesetzesentwurf schafft neue Aufgaben im Bereich der Priifung der Vorausset-
zungen zur Fihrung der geschitzten Berufsbezeichnungen nach Artikel 2 im Zu-
sammenhang mit einem Gesuch um Eintragung im Patentanwaltsregister sowie aus
der Flhrung des Patentanwaltsregisters selbst. Diese Aufgaben werden vom IGE
tbernommen. Das IGE wird sich bei der Prifung der Voraussetzungen nach Arti-
kel 2 auf Akkreditierungs- und Anerkennungsentscheide der hierfir zustandigen
Stellen stutzen kdnnen. Diesen durfte aufgrund der vorgeschlagenen Regelung kein
zusétzlicher Aufwand erwachsen, der sich nicht im Rahmen der bestehenden Aufga-
ben bewaltigen und mit den verfiigbaren Mitteln finanzieren liesse.

Der Aufwand, der dem IGE erwdchst, kann durch Gebiihren und im Bedarfsfall aus
anderen Einnahmen des Instituts finanziert werden. Angesichts der Bedeutung einer
qualifizierten Vertretung und Beratung in Patentsachen fiir den Innovationsstandort
Schweiz stehen Regelungsziel und der zu seiner Erreichung erforderliche Aufwand
in einem vertretbaren, wenn nicht sogar glinstigen Verhaltnis zueinander.
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1.6 Rechtsvergleich und Verhéltnis zum européischen Recht

Berufsqualifikationen und Berufsgeheimnis fur Patentanwéltinnen und
Patentanwélte

Der Beruf der Patentanwaltin oder des Patentanwalts ist im europdischen Recht nicht
gemeinschaftsweit geregelt. Die Mehrzahl der Mitgliedstaaten der Européischen Ge-
meinschaft hat jedoch eine Berufsregelung. Eine Ubersicht des Instituts der beim
EPA zugelassenen Vertreter4 zeigt auf, dass der Zugang zum Beruf der Patentanwal-
tin oder des Patentanwalts in Abhdngigkeit von nationalen Gegebenheiten und
Bedurfnissen von Land zu Land unterschiedlich weitgehend geregelt ist. Die Mehr-
heit der europdischen Staaten knipft die Auslibung des Patentanwaltsberufs an
fachliche Qualifikationen: Meist ist ein Abschluss einer postsekundéaren Ausbildung
von mindestens drei Jahren und ein mehrjéhriges Berufspraktikum gefordert. In
vielen Landern missen Bewerberinnen und Bewerber zusétzlich auch eine besonde-
re Fachpriifung bestehen.

Dieses uneinheitliche Bild widerspiegelt die national unterschiedliche Ausgangsla-
ge. Es macht dennoch deutlich, dass der vorliegende Gesetzesentwurf mit der Siche-
rung eines qualifizierten Berufsstands der Patentanwaltinnen und Patentanwélte ein
Anliegen aufgreift, dem in weiten Teilen Europas bereits entsprochen wurde. Der im
Unterschied zu den Nachbarlédndern regelungsfreie Zustand in der Schweiz ver-
schérft sogar den Regelungsbedarf: Es ist zu beflirchten, dass der hiesige Dienstleis-
tungsmarkt zum Anziehungspunkt flir Personen wird, welche die Qualifikationen fiir
die Berufsausiubung im Ausland nicht erfilllen. Der Gesetzesentwurf beschreitet in
Bezug auf die fachlichen Qualifikationserfordernisse einen européischen Mittelweg.
Er unterscheidet sich einerseits von der Regelung in Staaten mit einer nationalen
Fachprifung, stellt andererseits fur die Befahigung nicht lediglich auf die Berufser-
fahrung ab.

Européische Staaten mit einer Berufsregelung statuieren vielfach auch eine Ver-
schwiegenheitspflicht fir Patentanwéltinnen und Patentanwélte. Insbesondere die
Nachbarlander Frankreich, Deutschland, Osterreich und Liechtenstein kennen ein
Berufsgeheimnis. Auch die Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten des Instituts
der beim Europdischen Patentamt zugelassenen Vertreter verpflichten die vor dem
EPA zugelassenen Vertreterinnen und Vertreter zur Verschwiegenheit uUber Ge-
heimnisse, die ihnen bei Ausibung des Berufs anvertraut wurden. Regel 101a der
kiinftigen, revidierten Ausfihrungsordnung zum Européischen Patentiibereinkom-
mens statuiert ein entsprechendes Zeugnisverweigerungsrecht im Verfahren vor dem
EPA. Soweit ersichtlich, steht bei all diesen Regelungen der Vertrauensschutz der
Klientin bzw. des Klienten als Regelungszweck im Vordergrund. Das Attorney-
Client Privilege war allerdings Anlass fiir die Revision von Artikel L 422-11 des
franzosischen Code de la propriété intellectuelle sowie fiir die neue Regel 101a der
revidierten Ausfihrungsordnung zum Européischen Patentiibereinkommen. Der
Gesetzesentwurf entspricht dem Rechtsstand in Europa.

4 http://216.92.57.242/patentepi/deutsch/300/390/in<dex.php
5 Inder Fassung des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 12. Dezember 2002, ABI. EPA
Sonderausgabe Nr. 1 2003, S. 74 ff.
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Erleichterung der Personenfreiziigigkeit

Vorschriften eines Vertragsstaates, welche die Ausiibung oder den Zugang zu einem
Beruf von nationalen Qualifikationserfordernissen (Diplomen usw.) abhangig ma-
chen (reglementierte Berufe), kdnnen sich als wesentliche Hindernisse fir die Ver-
wirklichung der Personenfreiziigigkeit erweisen. Zur Erleichterung der Personenfrei-
zligigkeit sieht das Gemeinschaftsrecht (und mit ihm das Sektorielle Abkommen®)
verschiedene gemeinschaftliche Rechtsakte zur Anerkennung von beruflichen Féhig-
keitsnachweisen vor. Die gemeinschaftlichen Rechtsakte umschreiben die Voraus-
setzungen, welche Staatsangehdrige einer Vertragspartei erfillen missen, um in
einem anderen Vertragsstaat eine dort reglementierte (d.h. den Inhaberinnen und
Inhabern eines bestimmten nationalen Ausbildungsnachweises vorbehaltene) Tétig-
keit auszuiiben. Damit sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass in
anderen Vertragsstaaten ausgebildete Personen nicht mit dem Hinweis auf ihre
mangelhafte fachliche Qualifikation an der Ausubung ihres Berufs gehindert wer-
den.

Fiir einzelne Berufe (wie z.B. fiir Arzte, Zahnarzte, Apotheker, Hebammen, Rechts-
anwalte usw.) gibt es sektorielle Richtlinien, welche die quasi autonome Aner-
kennung von Diplomen regeln und die anzuerkennenden Diplome in abschliessen-
den Listen festhalten. Fur die nicht durch sektorielle Richtlinien erfassten
universitaren Berufe gilt (derzeit) die Richtlinie 89/48/EWG7. Diese Richtlinie
beinhaltet eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome. Sie
bezweckt die Anerkennung der Diplome nicht auf der Grundlage einer vorgéngigen
Koordinierung der Studiengange, sondern nach dem Grundsatz des gegenseitigen
Vertrauens in die Ausbildung. Die Richtlinie 89/48/EWG geht davon aus, dass die
Aushildung in den Vertragsstaaten sowie die von ihnen anerkannten Drittstaatendip-
lome grundsatzlich gleichwertig sind. Verfligen Angehdrige eines Vertragsstaates
tiber ein Diplom, das in einem anderen Vertragsstaat zur Ausiibung dieses Berufs
berechtigt, so ist grundsétzlich von der Gleichwertigkeit der Ausbildung auszuge-
hen. Sofern der betreffende Beruf im Herkunftsland nicht reglementiert wird, ist die
grundsatzliche Gleichwertigkeit auch dann gegeben, wenn die Angehdrigen des
Vertragsstaates Uber einen Aushildungsnachweis verfiigen, aus dem hervorgeht, dass
diese ein mindestens dreijahriges Studium absolviert und in den vergangenen zehn
Jahren diesen Beruf zwei Jahre vollzeitlich ausgeiibt haben. Die Anerkennung nach
der Richtlinie 89/48/EWG erfolgt im Gegensatz zu den sektoriellen Richtlinien nicht
automatisch. Es besteht zwar eine Pflicht, die beruflichen Befahigungsnachweise
anzuerkennen, soweit die antragstellende Person die in ihrem Heimatstaat notwendi-
gen Qualifikationen besitzt. Da die Ausbildung in diesen Bereichen nicht koordiniert
ist, steht es den Vertragsstaaten jedoch frei, bei wesentlichen Unterschieden in der
Ausbildungsdauer und im Ausbildungsinhalt so genannte Ausgleichsmassnahmen
vorzusehen. Dazu gehdren z.B. der Nachweis von Berufserfahrung oder ein Anpas-
sungslehrgang bzw. eine Eignungspriifung.

6 Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Europaischen Gemeinschaft und ihren
Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits tber
die Freiziigigkeit; SR 0.142.112.681

7 Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 iiber eine allgemeine Regelung
zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijahrige Berufsbildung
abschliessen (ABI. L 19 vom 24.1.1989, S. 16, in der Fassung gemass Richtlinie
2001/19/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2001, ABI. L 206
vom 31.7.2001, S. 1)
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Fir den Patentanwaltsberuf besteht keine sektorielle Richtlinie. Die Anerkennung
von Berufsqualifikationen richtet sich folglich nach der Richtlinie 89/48/EWG. Aus
dem Vorstehenden folgt, dass Diplome und Ausbildungsnachweise von Patentan-
waltinnen und Patentanwalten, die ihnen in ihrem Herkunftsstaat das Recht zur
Berufsausiibung geben, von den Vertragsstaaten grundsatzlich als gleichwertig anzu-
erkennen sind. Bestehen jedoch wesentliche Unterschiede in den Anforderungen, die
zur Berufsausubung berechtigen, so kdnnen die Vertragsstaaten die erwéhnten Aus-
gleichsmassnahmen verlangen.

Die Richtlinie 89/48/EWG wird mit Wirkung vom 20. Oktober 2007 aufgehoben
und durch die Richtlinie 2005/36/EG des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 7. September 2005 (ber die Anerkennung von Berufsqualifikationen8 abgeldst
werden. Diese neue Richtlinie findet auf alle reglementierten Berufe Anwendung
und soll die geltenden Grundsétze vereinheitlichen, neu ordnen und straffen. Das
europaische System der Anerkennung bleibt im Grundsatz allerdings gleich.

2 Erlauterungen zu einzelnen Artikeln
2.1 Gegenstand und Geltungsbereich

Art. 1

Nach Absatz 2 ist das Gesetz anwendbar auf Personen, die in der Schweiz unter
Verwendung einer Berufsbezeichnung nach Absatz 1 Buchstabe a oder ¢ die Bera-
tung oder Vertretung in Patentsachen wahrnehmen. Wer die Voraussetzungen zum
Fihren der dort genannten Berufsbezeichnungen nicht erfillt, darf in der Schweiz
weiterhin in Patentsachen beratend oder vertretend tatig sein, allerdings nur unter
Verwendung einer anderen Berufsbezeichnung.

Absatz 3: Nach Artikel 8 des Patentschutzvertrags vom 22. Dezember 19789 mit
dem Firstentum Liechtenstein kdnnen natirliche und juristische Personen, die im
Firstentum Liechtenstein ihren Wohnsitz oder Sitz haben, in den Verfahren vor dem
IGE als Vertreter bestellt werden, sofern sie nach liechtensteinischem Recht zur ge-
schéftsméssigen Vertretung in Patentsachen befugt sind. lhre Rechtsstellung ergibt
sich unmittelbar aus dem Patentschutzvertrag, weshalb sie nicht in den Geltungsbe-
reich des vorliegenden Gesetzes fallen. Nach dem liechtensteinischen Recht zur
Austibung des Patentanwaltsberufs zugelassene Personen sind folglich befugt, sich
in Verfahren vor dem IGE als Vertreterinnen oder Vertreter bestellen zu lassen und
die in Artikel 9 des liechtensteinischen Gesetzes vom 9. Dezember 1992 (ber die
Patentanwélte10 vorgesehene Berufsbezeichnung «Patentanwalt» auch in der
Schweiz zu filhren, selbst wenn sie die Voraussetzungen von Artikel 2 nicht erfillen
(vgl. Art. 15 Abs. 2).

8  ABI. L 255 vom 30.9.2005, S. 22
9 SR 0.232.149.514
10 Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1993 Nr. 43
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2.2 Titelschutz

Art. 2 Patentanwaltin oder Patentanwalt

Artikel 2 ist eine Schlusselbestimmung fiir die Gewéhrleistung einer fachlich hoch-
wertigen Beratung und Vertretung in Patentsachen. Nur wer einen anerkannten
natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Hochschulabschluss, einen anerkannten
Weiterbildungsabschluss auf dem Gebiet des Immaterialglterrechts und eine min-
destens dreijahrige praktische Tatigkeit absolviert hat, kann sich im Patentanwalts-
register (vgl. Art. 12) eintragen lassen und darf unter Verwendung einer der ge-
schiitzten Berufsbezeichnungen in der Schweiz die Beratung und Vertretung in
Patentsachen wahrnehmen. Diese Berufsbezeichnungen garantieren innovativ tati-
gen Personen oder Unternehmen eine qualifizierte Fachperson als Dienstleistungs-
erbringerinnen bzw. Dienstleistungserbringer. Personen, die nicht uber die nétigen
Qualifikationen verfiigen, missen ihre Dienstleistungen unter einer anderen Berufs-
bezeichnung anbieten. Die unbefugte Verwendung einer der geschutzten Berufshe-
zeichnungen ist unter Strafe gestellt (vgl. Art. 15).

Absatz 1 fuhrt die geschutzten Berufsbezeichnungen abschliessend auf. Es sind dies
die in den Landessprachen und im Englischen géngigen Berufsbezeichnungen fir
Personen, die in Patentsachen beratend oder vertretend tétig sind. Die Verwendung
einer dieser Berufsbezeichnungen setzt voraus, dass die fachlichen Voraussetzungen
nach Absatz 2 erfullt sind und ein Eintrag in das Patentanwaltsregister erfolgt ist.

Absatz 2 stellt die fachlichen Anforderungen auf, die zum Eintrag in das Patentan-
waltsregister und zum Fihren der geschiitzten Berufshezeichnungen berechtigen.
Verlangt sind ein anerkannter natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Hochschulab-
schluss, ein anerkannter Weiterbildungsabschluss auf dem Gebiet des Immaterialgu-
terrechts und eine mindestens dreijahrige praktische Té&tigkeit (Buchstaben a—c).
Diese Anforderungen werden in den Artikeln 4-9 naher ausgefiihrt. Die geforderten
fachlichen Qualifikationen widerspiegeln die Anforderungen, die an eine kompeten-
te Beratung durch Patentanwéltinnen und Patentanwélte gestellt werden: Letztere
wirken als Mittlerinnen bzw. Mittler zwischen den technisch-naturwissenschaftlich
ausgebildeten Erfinderinnen respektive Entwicklerinnen bzw. Erfindern respektive
Entwicklern einerseits und der Rechtswissenschaft andererseits. Ein vertieftes Ver-
stdndnis der naturwissenschaftlichen Zusammenhénge einer Erfindung ist unum-
géanglich, um den Kerngedanken fir eine Patentanmeldung in meist verallgemei-
nernde Worte fassen und damit einen effektiven Schutz uber Patente gewéhrleisten
zu koénnen. Wollen Patentanwaéltinnen und Patentanwalte ihre Klientschaft kompe-
tent und umfassend beraten, mussen sie neben einer fundierten technischen Grund-
ausbildung auch tber spezialisierte und detaillierte Rechtskenntnisse verfiigen: Eine
ganzheitliche Beratung setzt Kenntnisse im Patentrecht, aber auch solche im Ubrigen
Immaterialguterrecht sowie in jenen Rechtsgebieten voraus, welche bei der Verwer-
tung und Durchsetzung der Rechte an Geistigem Eigentum zur Anwendung gelan-
gen (insbesondere Verwaltungs- und Zivilverfahrensrecht, Vertragsrecht sowie
schweizerisches Wettbewerbsrecht). Sodann ist zu berlicksichtigen, dass die Tatig-
keit der Patentanwéltinnen und Patentanwalte zunehmend international ausgerichtet
ist. Heute wird die Uiberwiegende Mehrheit der fiir die Schweiz wirksamen Patente
uber das Europdische Patentiibereinkommen erteilt. Vor diesem Hintergrund haben
die Schweizer Unternehmen ein vitales Interesse an einer kompetenten Beratung
auch in Bezug auf europdische und internationale Patentverfahren sowie an einer
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qualitativ hoch stehenden Vertretung vor den nationalen und internationalen Behor-
den.

Absatz 2 Buchstabe d verlangt zusétzlich zu den fachlichen Anforderungen ein Zu-
stellungsdomizil in der Schweiz. Diese Bestimmung stitzt sich auf Artikel 7 des
Patentrechtsvertrags, der dem Parlament zur Genehmigung unterbreitet wurdell.
Demnach kann jede Vertragspartei verlangen, dass der Vertreter fiir ein VVerfahren
vor dem Amt eine Anschrift in dem von der Vertragspartei bezeichneten Gebiet hat.
Mit dem Patentrechtsvertrag nicht vereinbar sind demgegeniiber nationale Rechts-
vorschriften, wonach die Vertreterin oder der Vertreter in dem betreffenden Ver-
tragsstaat niedergelassen sein muss.

Art. 3 Européische Patentanwaltin oder europdischer Patentanwalt

Der Eintrag in die beim EPA gefuhrte Liste der zugelassenen Vertreter setzt das
erfolgreiche Bestehen einer anspruchsvollen Eignungspriifung voraus, zu der wie-
derum nur zugelassen wird, wer einen Hochschulabschluss und mehrere Jahre Be-
rufserfahrung nachweisen kann.

Artikel 3 fuhrt die Titel auf, deren Verwendung in der Schweiz denjenigen Personen
vorbehalten ist, die in der beim EPA gefilhrten Liste der zugelassenen Vertreter
eingetragen sind. Die Titel stellen das sprachliche Aquivalent zu der englischen
Bezeichnung («european patent attorney») dar, die sich in der Praxis durchgesetzt
hat. Im Européischen Patentiibereinkommen fehlt eine Regelung beziglich der
Berufshezeichnung. Auch der Verwaltungsrat der Européischen Patentorganisation
hat bislang davon abgesehen, die Berufsbezeichnung fur die zugelassenen Vertrete-
rinnen und Vertreter verbindlich zu regeln.

Die Patentanwéltinnen und Patentanwaélte aus der Schweiz, welche vor dem Europé-
ischen Patentamt als Vertreterinnen bzw. Vertreter zugelassen sind, verwenden
zurzeit ausschliesslich die Bezeichnung «european patent attorney». Die Berufsbe-
zeichnungen «zugelassener Vertreter vor dem EPA» bzw. «europdischer Patentver-
treter» werden gemieden, da diese Bezeichnungen den Berufsstand in die Nahe von
kommerziellen Produktvertretern riickten. Mit Hilfe von Artikel 3 des Patentan-
waltsgesetzes streben die schweizerischen Patentanwéltinnen und Patentanwélte den
Gebrauch inshesondere der mit der englischsprachigen aquivalenten Berufsbezeich-
nung «europaischer Patentanwalt» auch im durch das EPU geschaffenen Verfahren
an.

Ein Titel nach Artikel 3 kann neben oder anstelle einer Berufsbezeichnung nach
Artikel 2 verwendet werden. Es ist daher auch denkbar, dass die Beratung oder
Vertretung in Patentsachen nur unter dem europaischen Fachtitel angeboten wird.
Zwar weist die fachliche Qualifikation der Personen, die in der vom EPA gefiihrten
Liste der Vertreterinnen und Vertreter eingetragen sind, bezogen auf die Schweiz
Licken auf: Die Eignungsprifung deckt namentlich nicht das zivilprozessuale
Verletzungsverfahren oder die Besonderheiten des schweizerischen Verwaltungsver-
fahrens ab. Angesichts der zentralen Bedeutung, die das européische Erteilungsver-
fahren fur den Patentschutz in der Schweiz hat, erscheint es indessen unangemessen,
den Schutz des europdischen Titels generell an die Voraussetzungen von Artikel 2

11 Siehe Botschaft zur Anderung des Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss iber die
Genehmigung des Patentrechtsvertrags und der Ausfiihrungsordnung vom 23. November
2005, BBI 2006 1, Ziff. 2.2.3.3
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Absatz 2 zu knipfen. Der damit verbundene Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit liesse
sich nicht durch die Tauschungsgefahr fiir die Ratsuchenden aufwiegen.

Art. 4 Anerkannte inlandische Hochschulabschliisse

Artikel 4 konkretisiert in Verbindung mit Artikel 5 die Voraussetzung eines abge-
schlossenen Hochschulstudiums geméss Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a. Erforder-
lich ist der Abschluss einer natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung von
mindestens drei Jahren auf Vollzeitbasis oder der Abschluss einer gleichwertigen
Teilzeitausbildung. Es muss sich um eine Ausbildung der Tertidrstufe an einer
Hochschule im Sinne des kunftigen Hochschulrahmengesetzes12 (also einer Fach-
hochschule, einer technischen Hochschule oder einer Universitat) handeln (ISCED13
5A oder 5A/6). Die Hochschule muss als solche nach Artikel 8 akkreditiert sein.
Damit ist die Qualitat der Ausbildung gewdhrleistet. Der Gesetzestext flhrt die
mdglichen Abschlisse auf, die dem IGE als Grundlage fiir den Eintrag in das Pa-
tentanwaltsregister vorgelegt werden konnen.

Art. 5 Anerkannte auslandische Hochschulabschliisse

Zur Sicherstellung der internationalen Mobilitt werden auslandische natur- oder
ingenieurwissenschaftliche Hochschulabschliisse fur den Zweck von Artikel 2 Ab-
satz 2 Buchstabe a anerkannt, sofern ihre Gleichwertigkeit mit einem anerkannten
inlandischen Hochschulabschluss in einem Vertrag tber die gegenseitige Anerken-
nung mit dem betreffenden Staat oder mit einer tberstaatlichen Organisation (z.B. in
den sektoriellen Vertragen mit der EG, dem EFTA-Ubereinkommen oder kiinftig
mdglicherweise dem General Agreement on Trades and Services [GATS]) vorgese-
hen ist oder im Einzelfall nachgewiesen wird.

Ein anerkannter auslédndischer Hochschulabschluss hat grundsétzlich dieselben
Rechtswirkungen wie ein anerkannter inlandischer Hochschulabschluss.

Wird ein ausléandischer Hochschulabschluss nicht anerkannt, so liegt es in der Ent-
scheidungskompetenz der zustindigen Stellen, nach Massgabe des anwendbaren
Rechts gegebenenfalls Ausgleichsmassnahmen zu bestimmen, damit die Anforde-
rung von Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a erfullt werden kann (Abs. 2).

Der Bundesrat bestimmt die Stellen, die fiir den Entscheid tber die Gleichwertigkeit
eines ausléndischen Hochschulabschlusses mit einem schweizerischen zusténdig
sind (Abs. 3). Diese Delegation trdgt dem Umstand Rechnung, dass nach Annahme
der Neuordnung der Verfassungsbestimmungen zur Bildung!4 am 21. Mai 2006 die
institutionellen Strukturen und Zustandigkeiten fiir den derzeitigen Fachhochschul-
bereich und den universitéren Bereich mit dem Hochschulrahmengesetz angepasst
werden. Dabei sollen auch die bestehenden Zusténdigkeiten zusammengefasst
werden. Die Neuordnung steht heute allerdings noch nicht abschliessend fest.

Derzeit ist die Zustandigkeit fur die Anerkennung wie folgt geregelt: Bei Hoch-
schulabschliissen, die von Institutionen verliehen wurden, die mit einer technischen
Hochschule oder Fachhochschule vergleichbar sind, ist das Bundesamt fiir Berufs-
bildung und Technologie zustandig; bei Hochschulabschliissen, die von Institutionen

12 Sjehe Botschaft vom ...; BBI ...
13 International Standard Classification of Education
14 BBI 2005 7273
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verliehen wurden, die mit einer Universitat vergleichbar sind, sind es die Kantone,
die auf der Grundlage einer Empfehlung der (zentralen) Informationsstelle fir
akademische Anerkennungsfragen (Swiss ENIC) entscheiden.

Art. 6 Anerkannte inlandische Weiterbildungsabschliisse

Artikel 6 konkretisiert in Verbindung mit Artikel 7 die VVoraussetzung eines Weiter-
bildungsabschlusses auf dem Gebiet des Immaterialgiiterrechts geméss Artikel 2
Absatz 2 Buchstabe b. Die Bewerberin oder der Bewerber muss dem IGE im Rah-
men der Eintragung in das Patentanwaltsregister einen Nachweis fiir einen inlandi-
schen Weiterbildungsabschluss vorlegen, der nach Artikel 8 akkreditiert wurde. Als
Anbieter kommen Hochschulen im Sinne des Hochschulrahmengesetzes, aber auch
private Anbieter von Weiterbildungsgangen in Frage.

Nach Absatz 2 regelt der Bund die Ziele, den Umfang und die Dauer der Weiterbil-
dung. Er bestimmt namentlich die Fachbereiche, in denen der Weiterbildungsgang
den Teilnehmenden Wissen vermitteln soll. Neben Kenntnissen auf dem Gebiet des
nationalen und internationalen Patentrechts (einschliesslich des Verfahrensrechts)
werden die fur die Durchsetzung von Patenten erforderlichen Kenntnisse in anderen
Rechtsbereichen (namentlich im Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht sowie
im Vertrags- und Haftpflichtrecht) zu vermitteln sein. Der Bundesrat wird die Inhal-
te in Abstimmung mit den interessierten Kreisen festlegen. In Abhéngigkeit davon
wird er die Dauer des Ausbildungslehrganges bestimmen und dabei beriicksichtigen
missen, dass die Bewerberinnen und Bewerber auch die Mdglichkeit haben sollen,
den Weiterbildungslehrgang begleitend zum Berufspraktikum zu absolvieren. Wei-
ter wird er zu beachten haben, dass sich die vor dem EPA zugelassenen Vertreterin-
nen und Vertreter oder Absolventinnen und Absolventen eines juristischen Zweit-
studiums unter Umstanden einen Teil des Fachwissens bereits angeeignet haben, so
dass gegebenenfalls ein verkirzter bzw. eingeschrankter Weiterbildungsgang in
Frage kommt.

Art.7 Anerkannte auslandische Weiterbildungsabschliisse

Artikel 7 regelt entsprechend Artikel 5 die Anerkennung ausléndischer Weiterbil-
dungsabschlisse. Es kann auf die Erlauterungen zu Artikel 5 verwiesen werden.

Die Zustandigkeit im Bereich der Anerkennung von Weiterbildungsgangen liegt hier
nicht ausschliesslich beim Bund und den Kantonen. Sie wird voraussichtlich auch
nicht durch das Hochschulrahmengesetz vereinheitlicht werden. Indessen bestehen
Uberlegungen zu einem Weiterbildungsgesetz. Bei der Umsetzung des vorliegenden
Gesetzes werden die parallel dazu laufenden Entwicklungen zu bericksichtigen sein.

Art. 8 Akkreditierung von Hochschulen und Weiterbildungsgangen

Sowohl die institutionelle Akkreditierung der schweizerischen Hochschulen, als
auch die Akkreditierung von Weiterbildungsgangen wird sich nach dem kiinftigen
Hochschulrahmengesetz richten. Zustandige Akkreditierungsinstanz wird der ge-
plante Akkreditierungsrat sein. Als Akkreditierungsorgan wird das Organ flr die
Akkreditierung und Qualitatssicherung die Akkreditierungsgesuche fur den Akkredi-
tierungsrat priifen. Das Hochschulrahmengesetz wird auch das Verfahren regeln.
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Art. 9 Praktische Téatigkeit

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen wahrend einer Dauer von wenigstens drei
Jahren unter der Aufsicht einer eingetragenen Patentanwaéltin oder eines eingetrage-
nen Patentanwalts bzw. einer Person mit gleichwertiger fachlicher Qualifikation
Praxiserfahrung sammeln (Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 Bst. c). Diese Erfahrung ist
unerlasslich, weil ein grosser Teil des Wissens, (iber das eine Patentanwaltin oder
ein Patentanwalt verfiigen muss, ausschliesslich bei der praktischen Tétigkeit erwor-
ben wird.

Im Hinblick auf die zunehmend international ausgerichtete Téatigkeit der Patentan-
waltinnen und Patentanwadlte kann die Berufserfahrung grundsétzlich auch im Aus-
land gesammelt werden. In jedem Fall muss allerdings gewahrleistet sein, dass min-
destens ein Jahr der praktischen Tatigkeit einen ausreichenden fachlichen Bezug zur
Schweiz hat (Abs. 2).

Die Einzelheiten der praktischen Tétigkeit (insbesondere die Ziele und die Inhalte,
die Anforderungen an eine nicht im Patentanwaltsregister eingetragene Aufsichts-
person oder an den Bezug zur Schweiz) wird der Bundesrat in Abstimmung mit den
interessierten Kreisen in den Ausfiihrungsbestimmungen regeln (Abs. 3). Was na-
mentlich den fachlichen Bezug des Berufspraktikums zur Schweiz anbelangt, wird
ein Mindestmass an Beratungs- und Vertretungsaktivitat in nationalen Verfahren
gefordert werden missen. Allerdings kann nicht schematisch auf eine einjéhrige
praktische Tatigkeit bei einer Patentanwéltin oder einem Patentanwalt in der
Schweiz abgestellt werden. Der Bezug zu den schweizerischen Verfahren ist damit
noch nicht hinreichend gewéhrleistet: Die Patentanwadltin oder der Patentanwalt
konnte beispielsweise praktisch ausschliesslich vor dem EPA vertretend oder im
internationalen Anmeldeverfahren beratend tatig sein. Umgekehrt ist auch denkbar,
dass eine Patentanwaltin oder ein Patentanwalt im angrenzenden Ausland angesichts
der Abschaffung des Niederlassungserfordernisses in Artikel 13 PatG h&ufig in
nationalen Verfahren beratend tatig ist und daher die erforderliche Expertise besitzt.

Die Person, unter deren Aufsicht das Berufspraktikum durchgefiihrt wird, hat im
Hinblick auf den Eintrag der Bewerberin oder des Bewerbers in das Patentanwalts-
register das Erflllen der inhaltlichen Anforderungen zu Handen des Instituts zu
bestatigen.

2.3 Berufsgeheimnis

Art. 10

Im Rahmen der Beratung und Vertretung in Patentsachen werden den Patentanwél-
tinnen und Patentanwélten von ihren Auftraggeberinnen und Auftraggebern regel-
massig hdchst vertrauliche Informationen (betreffend eine noch nicht angemeldete
Erfindung oder Geschéftsgeheimnisse, die im Zusammenhang mit der Erfindung
stehen) zugénglich gemacht. Ebenso oft erarbeitet die Patentanwaltin oder der Pa-
tentanwalt bei Ausfiihrung des Auftrags selbst vertrauliche Informationen (z.B. bei
der Abklarung der Neuheit einer Erfindung oder bei der Beurteilung mdglicher
Kollisionen mit bestehenden Patenten Dritter). Dabei ist es flr die auftraggebende
Person von eminenter wirtschaftlicher Bedeutung, dass Dritte (zumindest bis zu
einem bestimmten Verfahrenszeitpunkt) keine Kenntnis von diesen Informationen
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erhalten. Sie muss deshalb vorbehaltlos in die Verschwiegenheit der Patentanwaltin
oder des Patentanwalts vertrauen und alle erheblichen Umsténde offen legen kon-
nen. Nur dann kann auch die Patentanwaéltin oder der Patentanwalt die Auftraggebe-
rin oder den Auftraggeber richtig beraten und wirksam vertreten.

Entsprechend verpflichtet Artikel 10 die Patentanwéltinnen und Patentanwélte zur
Verschwiegenheit Uber Geheimnisse, die ihnen infolge ihres Berufes anvertraut
worden sind oder die sie in dessen Ausiibung wahrgenommen haben. Zwischen der
Kenntnis des Geheimnisses und der patentanwaltlichen Tatigkeit muss ein Zusam-
menhang bestehen, wobei in jedem Einzelfall zu prifen ist, ob die betroffene Infor-
mation aufgrund einer berufsspezifischen Tatigkeit anvertraut bzw. wahrgenommen
wurdel5. VVon der Pflicht zur Geheimhaltung ausgeschlossen bleibt, was die Patent-
anwadltin oder der Patentanwalt als Privatperson wahrgenommen hat oder allgemein
bekannt ist.

Das Berufsgeheimnis der Patentanwaltinnen und Patentanwdlte gilt zeitlich unbe-
grenzt und grundsatzlich gegenliber jedermann. Eine Ausnahme besteht fiir ange-
stellte Patentanwéltinnen oder Patentanwalte gegeniiber ihrem Arbeitgeber: Soweit
sie betriebseigene Patentsachen betreuen, ist der Arbeitgeber selbst (bzw. die von
diesem eingesetzten Personen) der Geheimnisherr, von dem die vertraulichen Infor-
mationen stammen und an den vertrauliche eigene Erkenntnisse abgeliefert werden
mussen. Aber auch in jenen Féllen, in denen Patentanwéltinnen oder Patentanwalte
im Namen ihres Arbeitgebers Dritte in Patentsachen beraten oder vertreten, missen
sie jenem umfassend Rechenschaft ablegen (konnen): Hier handeln sie als wei-
sungsgebundene Hilfspersonen ihres Arbeitgebers, welcher seinerseits gegenuber
der Auftraggeberin bzw. dem Auftraggeber fir die ordnungsgemasse Ausfilhrung
des ihm erteilten Auftrags einstehen muss. Soweit angestellte Patentanwéltinnen
oder Patentanwadlte nebenberuflich im eigenen Namen Dritte beraten und vertreten,
besteht auch fiir sie die Geheimhaltungspflicht uneingeschrankt.

Kein spezifisches Problem des Berufsgeheimnisses sind mégliche Konflikte zwi-
schen den Interessen verschiedener Auftraggeberinnen oder Auftraggeber einer
Patentanwéltin oder eines Patentanwalts. Fur die Annahme und Ausfuhrung von
Auftrédgen gelten die allgemeine Treuepflicht nach Artikel 398 des Obligationen-
rechts (OR)16 sowie allféllige Standesregeln der Berufsverbande.

Das Berufsgeheimnis nach Artikel 10 ist in zwei Richtungen rechtlich abgesichert:
Zum einen ist die Verletzung des Berufsgeheimnisses durch Patentanwaltinnen und
Patentanwélte sowie durch deren Hilfspersonen strafbar (vgl. Art. 16). Zum anderen
besteht als prozessuales Gegenstiick ein Zeugnisverweigerungsrecht: Patentanwal-
tinnen und Patentanwalte kdnnen in Zivilverfahren die Mitwirkung verweigern und
in Strafverfahren von der Verfahrensleitung von der Zeugnispflicht befreit werden,
soweit sie glaubhaft machen, dass das Geheimhaltungsinteresse das Interesse an der
Wahrheitsfindung tberwiegt (Art. 163 Abs. 2 der Zivilprozessordnungl7, Art. 170
Abs. 2 der Strafprozessordnung?8).

15 BGE 112 1b 606

16 SR 220

17 Siehe Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), BBI
2006 7221, 7317 ff

18  Siehe Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts,
BBI 2006 1085, 1198 ff
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Was das Attorney-Client Privilege anbelangt, ist bereits in anderem Zusammenhang
darauf verwiesen worden, dass den schweizerischen Patentanwaltinnen und Patent-
anwalten wegen der inkonsistenten Praxis der US-amerikanischen Gerichte kein
diesem Privileg entsprechender Schutz ihrer Beratungstatigkeit durch die US-
amerikanischen Gerichte garantiert werden kann (Ziff. 1.1). Doch ermdglicht das
vorliegend festgeschriebene Berufsgeheimnis verbunden mit den Zeugnis-
verweigerungsrechten im Zivil- und Strafprozess die Zuerkennung eines Attorney-
Client Privilege in einem US-amerikanischen Zivilprozess und fiihrt zu einer
Gleichstellung gegeniiber dem europdischen Ausland.

2.4 Patentanwaltsregister

Art. 11 Registerfiihrung

Gemadss Absatz 1 wird das Patentanwaltsregister vom IGE gefiihrt. Dieses flihrt auch
die Register fiir Marken, Patente, Designs und Topographien und verfiigt damit tber
eine geeignete Infrastruktur. Schon heute ist das IGE die naheliegendste Anlaufstelle
insbesondere fur patentunerfahrene Personen, welche eine Patentanwéltin oder einen
Patentanwalt in ihrer Region suchen; dafir steht ihnen neu das 6ffentliche Patentan-
waltsregister zur Verfligung (vgl. Art. 14). Auch kiinftig wird das IGE keine konkre-
ten Empfehlungen abgeben.

Das Patentanwaltsregister kann in elektronischer Form gefuhrt werden (Abs. 2). Eine
entsprechende Vorschrift findet sich auch in allen Spezialgesetzen des Geistigen Ei-
gentums (Art. 16a ToG29, Art. 40 MSchG20, Art. 26aDesG?2!, Art. 65aPatG22). Der
Einsatz zeitgemasser Arbeitsmittel erlaubt eine effiziente und kostengiinstige Regis-
terfihrung.

Art. 12 Eintrag in das Patentanwaltsregister

Wer in das Patentanwaltsregister eingetragen werden will, hat einen entsprechenden
Antrag zu stellen und eine gestiitzt auf Artikel 13 IGEG?23 erhobene Gebiihr zu
bezahlen (Abs. 1). Dem Antrag sind geeignete Unterlagen beizulegen, aus denen
hervorgeht, dass die Antragstellerin oder der Antragsteller die Voraussetzungen
nach Artikel 2 Absatz 2 erfiillt (Abs. 2). Die Priifung des IGE beschréankt sich im
Wesentlichen auf die Frage, ob die vorausgesetzten Aus- und Weiterbildungen
sowie die praktische Té&tigkeit ausreichend dokumentiert sind und ob die antragstel-
lende Person (ber ein Zustellungsdomizil in der Schweiz verfiigt.

Sind alle Voraussetzungen erfillt, tragt das IGE die Patentanwéltin oder den Patent-
anwalt in das Register ein und stellt ihr oder ihm eine Bescheinigung aus. Wer sich
nicht in das Patentanwaltsregister eintragen lasst oder wem die Eintragung mangels
gegebener VVoraussetzungen verweigert wird, darf gleichwohl Dritte in Patentsachen

19 Topographiengesetz vom 9. Oktober 1992, SR 231.2

20 Markenschutzgesetz vom 28. August 1992, SR 232.11

21 Designgesetz vom 5. Oktober 2001, SR 232.12

22 Ppatentgesetz vom 25. Juni 1954, SR 232.14

23 Bundesgesetz vom 24. Marz 1995 tiber Statut und Aufgaben des Eidgendssischen Insti-
tuts fiir Geistiges Eigentum (IGEG), SR 172.010.31
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beraten und vertreten, dabei aber keine der in Artikel 2 erwahnten Berufsbezeich-
nungen verwenden.

Die Eintragung oder Verweigerung der Eintragung im Patentanwaltsregister wird in
Form einer Verfiigung erdffnet, welche der Beschwerde an das Bundesverwaltungs-
gericht (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes24) und gegebenenfalls an das Bun-
desgericht unterliegt. Letzterem steht Artikel 83 Absatz 1 Buchstabe t des Bundes-
gerichtsgesetzes?5 nicht entgegen, da das IGE keine materielle Fahigkeitsbewertung
vornimmt und (ber kein Ermessen verfligt, welches vom Bundesgericht nicht tber-
pruft werden konnte; das IGE prift vielmehr nur formell, ob die vorausgesetzten
Nachweise vorliegen, was als reine Rechtsfrage vom Bundesgericht vollumfanglich
Uberprift werden kann.

Die Bestimmungen zum elektronischen Behdrdenverkehr (Abs. 3 und 4) entsprechen
den oben (vgl. die Erlauterungen zu Art. 11) zitierten Vorschriften der immaterialgi-
terrechtlichen Spezialerlasse. Der VVorbehalt zugunsten der allgemeinen Bestimmun-
gen der Bundesrechtspflege stellt sicher, dass die dort normierten Verfahrensgrund-
sétze vorliegend ebenfalls zur Anwendung gelangen. Gleichzeitig kann der Bundes-
rat die Regelung von technischen Einzelheiten an das IGE delegieren, damit dieses
die Kompatibilitat mit seinen tbrigen Systemen — welche ihrerseits mit der Weltor-
ganisation flr geistiges Eigentum, dem Européischen Patentamt und den nationalen
Partnerdmtern kompatibel sein miissen — gewéhrleisten kann.

Art. 13 Registerinhalt

Gemadss Absatz 1 werden in das Patentanwaltsregister jene Angaben eingetragen, die
erforderlich sind, um die angestrebte Transparenz zu erreichen: Nebst dem Umstand
der Eintragung als solcher (und ihres Datums) steht die eindeutige Identifikation der
eingetragenen Patentanwéltinnen und Patentanwalte im Vordergrund, was durch die
Eintragung von Name und Vorname, Geburtsdatum sowie Heimatort oder Staatsan-
gehdrigkeit gewéhrleistet wird (Buchstabe b stimmt insoweit mit Artikel 5 Absatz 2
Buchstabe a des Anwaltsgesetzes vom 23. Juni 200026 {berein). Hinzu kommen
Angaben zur Erreichbarkeit sowie der Name eines allfalligen Arbeitgebers.

Gemdss Absatz 2 kann das Institut weitere Angaben von oOffentlichem Interesse
eintragen. Mit dem Register soll in erster Linie sichergestellt werden, dass innovati-
ve Personen und Unternehmen eine fachlich qualifizierte Dienstleistungserbringerin
oder einen fachlich qualifizierten Dienstleistungserbringer einfach ermitteln kdnnen.
Inshesondere der Fall, in dem das Institut erméachtigt wurde, eine Person, deren
Geschéftsgebaren zu Klagen Anlass gab, als Vertreterin oder Vertreter auszuschlies-
sen (vgl. Art. 48b PatG?27, Ziff. 2.6), tangiert den Kerngehalt der Eintragung einer
Patentanwaltin oder eines Patentanwalts im Register und ein entsprechender Ver-
merk im Patentanwaltsregister diirfte somit im &ffentlichen Interesse liegen. Zumin-
dest in den Féllen, in denen das EJPD gestiitzt auf Artikel 48b Absatz 3 PatG die
Veroffentlichung der Sanktion anordnet, steht einer entsprechenden Eintragung im
Patentanwaltsregister auch aus der Sicht des Datenschutzes nichts entgegen.

24 SR 173.32, AS 2006 2197

25 SR 173.110, AS 2006 1205

26 SR 935.61

27 Patentgesetz vom 25. Juni 1954, SR 232.14
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Damit das Patentanwaltsregister jederzeit auf dem neusten Stand gehalten werden
kann, haben die eingetragenen Patentanwaltinnen und Patentanwélte gemass Absatz
3 dem IGE jede Anderung der sie betreffenden Angaben unverziglich mitzuteilen.

Stellt das IGE fest, dass eine der Voraussetzungen fiir den Registereintrag nicht
mehr erfillt oder dass die betreffende Patentanwéltin oder der betreffende Patentan-
walt verstorben ist, wird es die Ldschung des Eintrags von Amtes wegen vorneh-
men.

Art. 14 Offentlichkeit des Registers; Akteneinsicht

Erst durch seine Offentlichkeit kann das Patentanwaltsregister die angestrebte Trans-
parenz schaffen: Absatz 1 statuiert deshalb ein allgemeines Recht auf Einsicht in das
Register; ebenso kann beim IGE lber dessen Inhalt Auskunft verlangt werden. Um
die Einsichtnahme in das Register zusatzlich zu erleichtern, kann das IGE den Re-
gisterinhalt im Internet online zugénglich machen (Abs. 2).

Absatz 3 regelt die Einsicht in das Aktenheft eingetragener Patentanwaéltinnen und
Patentanwélte. Er schafft einen sachgerechten Ausgleich zwischen den Interessen
der Betroffenen und der Person, welche die Akten einsehen will: Einerseits hat jede
Person das Recht auf Akteneinsicht, ohne dafir ein besonderes Interesse nachweisen
zu missen. Andererseits wird der Zugang jedoch nur insoweit gewéhrt, als dadurch
nicht die Privatsphére der Patentanwaltin oder des Patentanwalts beeintrachtigt wird.
Entsprechend diirfen namentlich Notenblatter oder Arbeitszeugnisse nicht zugang-
lich gemacht werden bzw. sind vor der Einsichtnahme auszusondern, es sei denn, es
werde ausnahmsweise ein Uberwiegendes Interesse an der Einsichtnahme nachge-
wiesen.

2.5 Strafbestimmungen

Art. 15 Titelanmassung

Diese Bestimmung steht in Zusammenhang mit den Artikeln 2 und 3. Wer fir sich
einen der dort genannten Titel unerlaubterweise verwendet, kann mit Busse bestraft
werden. Die in Artikel 2 genannten Berufsbezeichnungen dirfen als solche von
Nichtberechtigten nicht verwendet werden. Im Zusammenhang mit den Berufsbe-
zeichnungen nach Artikel 3 ist auch die Verwendung verwechselbarer Titel (z.B.
«europdischer Patentvertreter») unter Strafe gestellt.

Die Berufshezeichnungen gemass den Artikeln 2 und 3 werden an sich auch durch
das Bundesgesetz vom 19. Dezember 198628 gegen den unlauteren Wettbewerb
(UWG) geschiitzt: Gestiitzt auf Artikel 3 Buchstabe ¢ in Verbindung mit Artikel 23
UWG wird auf Antrag mit Gefangnis oder Busse bis zu 100 000 Franken bestraft,
wer unzutreffende Titel oder Berufshezeichnungen verwendet, die geeignet sind, den
Anschein besonderer Auszeichnungen oder Fahigkeiten zu erwecken. Der Umstand,
dass die entsprechende strafrechtliche Verfolgung lediglich auf Antrag erfolgt und
nicht jedermann zur Klage legitimiert ist, lasst diese Massnahme im hier vorliegen-
den Zusammenhang als ungeniigend erscheinen. Mittels einer eigenen Strafbestim-

28 SR 241
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mung im Patentanwaltsgesetz kann dessen spezifischen Schutzinteressen besonders
Rechnung getragen werden. Eine Titelanmassung im Sinne von Artikel 15 wird von
Amtes wegen verfolgt. Dies dient dem Schutz innovativer Personen und Unterneh-
men vor unqualifizierter Beratung und somit dem Innovationsstandort Schweiz. Der
Strafrahmen von Artikel 15 ist im Zusammenhang mit dem Tatbestand der Titelan-
massung angebracht. Der Strafrahmen gemass UWG (Gefangnis oder Busse bis zu
100 000 Franken) bezieht sich auf s&mtliche Formen des unlauteren Wettbewerbs
und ist deshalb hoher. Eine Geféngnisstrafe erscheint im Zusammenhang mit dem
hier vorliegenden Tatbestand als nicht angebracht.

Absatz 2 macht einen Vorbehalt in Bezug auf die nach dem liechtensteinischen
Recht zur Auslibung des Patentanwaltsberufs zugelassenen Personen. Diese sind
gestltzt auf Artikel 8 des Patentschutzvertrags vom 22. Dezember 197829 mit dem
Firstentum Liechtenstein befugt, sich in Verfahren vor dem IGE als Vertreter
bestellen zu lassen. Folglich muss ihnen in diesem Rahmen auch das Recht zuste-
hen, die in Artikel 9 des liechtensteinischen Gesetzes vom 9. Dezember 1992 (ber
die Patentanwélte30 vorgesehene Berufsbezeichnung «Patentanwalt» in der Schweiz
zu fuhren, selbst wenn sie die Voraussetzungen von Artikel 2 nicht erftllen.

Art. 16 Verletzung des Berufsgeheimnisses

Nach Artikel 10 und aus den dort dargestellten Griinden (vgl. Ziff. 2.3) unterstehen
Patentanwaltinnen und Patentanwélte einer weit reichenden Pflicht zur Verschwie-
genheit. Soweit sie zur Erfullung patentanwaltlicher Aufgaben Hilfspersonen beizie-
hen, sind auch diese dem Berufsgeheimnis zu unterstellen. Dabei ist es zum Schutze
des Vertrauensverhdltnisses zwischen der auftraggebenden Person und der Patent-
anwdltin bzw. dem Patentanwalt unverzichtbar, die Geheimhaltungspflicht bei
Bedarf mit den Mitteln des Strafrechts durchzusetzen. Jedoch erscheint der Straf-
rahmen von Artikel 321 des Strafgesetzbuchs vom 21. Dezember 193731, wonach
die Verletzung des Berufsgeheimnisses durch Vertreterinnen bzw. Vertreter ausge-
wiahlter Berufe — Geistliche, Rechtsanwilte, Arzte und weitere Personen, denen
typischerweise nicht nur Geschaftsgeheimnisse, sondern auch solche aus der Privat-
oder Intimsphére des Geheimnisherrn anvertraut werden — mit Gefangnis bedroht
wird und damit ein Vergehen darstellt, vorliegend zu hoch. Stattdessen soll die
Verletzung des Berufsgeheimnisses von Patentanwdltinnen und Patentanwélten als
Ubertretung mit einer Busse bis zu 20 000 Franken bestraft werden.

Die Geheimnispflicht ist nicht absolut. VVorbehalten bleiben die eidgendssischen Be-
stimmungen (ber die Zeugnispflicht und tber die Auskunftspflicht gegentiber einer
Behorde (Abs. 2). Eine Zeugnispflicht besteht namentlich in zivil- oder strafrechtli-
chen Verfahren vor Gerichten, soweit das Interesse an der Wahrheitsfindung das
Geheimhaltungsinteresse Uberwiegt (Art. 163 Abs. 2 der Zivilprozessordnung3?;
Art. 170 Abs. 2 der Strafprozessordnung33). Absatz 2 begriindet keine Pflicht zur
Aussage, sondern stellt Klar, dass die Erflllung von in anderen bundesrechtlichen

29 SR 0.232.149.514

30 Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1993 Nr. 43

31 SR311.0

32 Siehe Botschaft vom 28. Juni 2006 zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), BBI
2006 7221, 7317 ff

33 Siehe Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts,
BBI 2006 1085, 1198 ff
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Erlassen vorgesehenen Zeugnispflichten keine Verletzung des Berufsgeheimnisses
darstellt.

2.6 Schlussbestimmungen

Art. 18 Ubergangsbestimmung

Den wohlerworbenen Rechten von Personen, welche bereits vor dem Inkrafttreten
des Patentanwaltsgesetzes einer patentanwaltlichen Tatigkeit nachgegangen sind,
soll insoweit Rechnung getragen werden, als diese zum Fihren der Berufsbezeich-
nungen nach Artikel 2 zugelassen werden, auch wenn die Anforderungen von Arti-
kel 2 Absatz 2 nur teilweise erfillt sind, sofern sichergestellt ist, dass insbesondere
die Ziele des Gesetzes der Qualitatssicherung und des Schutzes von Ratsuchenden
vor Tauschung nicht wieder zuriickgenommen werden:

Wer im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Patentanwaltsgesetzes in der Schweiz
bereits eine patentanwaltliche Tatigkeit ausgetbt hat, soll einen Anspruch auf eine
Eintragung in das Patentanwaltsregister haben, sofern die entsprechende Gebuhr
bezahlt wurde und alternativ eine der Voraussetzungen gemass Absatz 1 Buchstaben
a oder b erfllt sind:

—  Eine patentanwaltliche Tétigkeit (auf Vollzeitbasis) wahrend wenigstens 6
Jahren; oder:

—  Eine patentanwaltliche Tétigkeit (auf Vollzeitbasis) wahrend wenigstens 3
Jahren in Kombination mit einer Zulassung als Europdische Patentvertreterin
oder Europdischer Patentvertreter.

Im zweiten Fall wird die kiirzere Dauer der verlangten patentanwaltlichen Tatigkeit
durch die hohen Anforderungen insbesondere beziiglich Qualifikation und Berufser-
fahrung kompensiert, die an die Bewerberinnen und Bewerber um die européische
Zulassungspriifung gestellt werden.

Art. 19 Anderung bisherigen Rechts

Art. 42 Abs. 1 MSchG, Art. 18 Abs. 1 DesG und Art. 13 Abs. 1 PatG

Artikel 42 Absatz 1 MSchG34, Artikel 18 Absatz 1 DesG3% sowie Art. 13 Abs. 1
PatG36 bestimmen, dass ein vom Hinterleger bestellter Vertreter in der Schweiz
niedergelassen sein muss. In der Praxis wird das Niederlassungserfordernis aller-
dings nicht strikte durchgesetzt und das IGE stellt vielmehr auf das Vorliegen eines
Zustellungsdomizils in der Schweiz ab. In Angleichung an die Rechtslage insbeson-
dere im Verwaltungsverfahren (Art. 11b VwVG37) muss eine Person, die in der
Schweiz keinen Wohnsitz oder Sitz hat, neu lediglich ein Zustellungsdomizil in der

34 Markenschutzgesetz vom 28. August 1992 SR 232.11

35 Designgesetz vom 5. Oktober 2001, SR 232.12

36 Ppatentgesetz vom 25. Juni 1954, SR 232.14

37 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 iiber das Verwaltungsverfahren, SR 172.021



Schweiz bezeichnen. Der Vertreterzwang fiir ausserhalb der Schweiz domizilierte
Personen soll daher aufgehoben werden. In Ubereinstimmung mit dem Patentrechts-
vertrag, der dem Parlament zur Genehmigung unterbreitet wurde38, werden in Art.
13 PatG die Handlungen aufgefiihrt, die im Ausland domizilierte Personen selbst
ohne Zustellungsdomizil in der Schweiz vornehmen kénnen.

Art. 48a (neu) und Art. 48b (neu) PatG

Mit Artikel 48a Absatz 1 PatG3° wird Kklargestellt, dass niemand verpflichtet ist, sich
in einem Verfahren nach diesem Gesetz vor den Verwaltungsbehdrden vertreten zu
lassen.

Absatz 2 prézisiert, wer als Vertreter bestellt werden kann. Inhaltlich entspricht die
Bestimmung im Wesentlichen Artikel 9 Absatz 1 PatV40, wobei allerdings das
Niederlassungs- bzw. Sitzerfordernis fallengelassen und durch das Zustellungsdomi-
zil ersetzt wurde (vgl. auch die Ausfuhrungen oben zu Art. 2 Abs. 2 Bst. d).

Artikel 48b enthélt die Regelung von Artikel 9 Absatze 2 bis 4 PatV. Die Aufsichts-
funktion des EJPD uber die Vertreterinnen und Vertreter gewinnt mit der Einfuh-
rung des Patentanwaltsgesetzes an Bedeutung. Diesem Umstand wird Rechnung
getragen, indem die entsprechenden Bestimmungen auf Gesetzesebene gehoben
werden. Gleichzeitig soll damit einem allfélligen rechtsstaatlich motivierten Ein-
wand vorgebeugt werden, Artikel 9 PatV sei als Grundlage fir eine Disziplinarauf-
sicht des EJPD und inshesondere das Verhangen einer Sanktion (moglicherweise
verbunden mit einem Eingriff in die Wetthewerbsfreiheit der betroffenen Person)
ungenigend.

Art. 120 PatG

Diese Bestimmung wurde aufgrund von Art. 143 EPU anlasslich der Patentgesetzre-
vision von 1976 eingefiigt. Sie sollte als Grundlage fiir eine gegenseitige staatsver-
tragliche Freizugigkeitsregelung im Hinblick auf die Zulassung schweizerischer
Patentvertreterinnen und Patentvertreter in dem durch das Gemeinschaftspatentiber-
einkommen vorgesehenen Verfahren dienen. Das Gemeinschaftspatentiibereinkom-
men ist bis zum heutigen Zeitpunkt nicht in Kraft getreten und die Einfuhrung des
Gemeinschaftspatents ist in absehbarer Zeit nicht vorgesehen. Aus diesem Grund
wird die Streichung dieser Bestimmung beantragt. Dies rechtfertigt sich umso mehr,
als vorgesehen ist, dass grundsétzlich jede Person mit Zustellungsdomizil in der
Schweiz in Patentsachen vor dem Institut als Vertreterin oder Vertreter tétig sein
kann (vgl. Art. 48a Abs. 2 PatG). Eine kiinftige Einfiihrung des Gemeinschaftspa-
tents wiirde zudem gegebenenfalls ohnehin weitere Gesetzesanpassungen erforder-
lich machen.

38 Siehe Botschaft zur Anderung des Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss tber die
Genehmigung des Patentrechtsvertrags und der Ausfiihrungsordnung vom 23. November
2005, BBI 2006 1, Ziff. 2.2.3.3

39 Patentgesetz vom 25. Juni 1954, SR 232.14

40 patentverordnung vom 19. Oktober 1977, SR 232.141
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3 Auswirkungen
3.1 Auswirkungen auf den Bund und auf Kantone und Gemeinden

Der Vollzug des Patentanwaltsgesetzes obliegt in erster Linie dem Bund. Neue
Vollzugsaufgaben ergeben sich aus der Priifung der Voraussetzungen zur Fihrung
der geschiitzten Berufsbezeichnungen nach Artikel 2 im Zusammenhang mit einem
Gesuch um Eintragung im Patentanwaltsregister sowie aus der Fiihrung des Patent-
anwaltsregisters selbst. Diese Aufgaben werden vom IGE (ibernommen. Das IGE
wird sich bei der Prifung der VVoraussetzungen nach Artikel 2 auf Akkreditierungs-
und Anerkennungsentscheide der hierfiir zustandigen eidgendssischen und kantona-
len Stellen stitzen konnen. Diesen dirfte aufgrund der vorgeschlagenen Regelung
kein zusatzlicher Aufwand erwachsen, der sich nicht im Rahmen der bestehenden
Aufgaben bewaltigen und mit den verfiigharen Mitteln finanzieren liesse.

Der Aufwand, der dem IGE aufgrund seiner neuen Aufgaben erwdchst, kann durch
Gebihren und im Bedarfsfall aus anderen Einnahmen des Instituts finanziert wer-
den. Die zusétzlichen Aufgaben haben somit fur den Bund keine personellen, finan-
ziellen oder organisatorischen Auswirkungen.

Neben bestehenden Vollzugsaufgaben im Hochschulbereich ist die Strafverfolgung
Sache der Kantone. Es ist indessen nicht zu erwarten, dass die neu geschaffenen
Straftatbestande zusétzliche personelle Ressourcen erforderlich machen.

3.2 Auswirkungen auf die Volkswirtschaft
3.2.1 Notwendigkeit und Mdoglichkeit staatlichen Handelns

Konsumentinnen und Konsumenten sind oftmals nicht voll informiert Uber die
Eigenschaften bestimmter Dienstleistungen und nur die anbietenden Personen haben
das notwendige Wissen uber die tatsachlichen Qualitatseigenschaften. Diese Infor-
mationsasymmetrie kann zu Problemen des «adverse selection» und «moral hazard»
flihren. Um diese beiden ungewiinschten Phdanomene zu (iberwinden und der Infor-
mationsasymmetrie entgegenzuwirken, sind Mindest-Qualitatsstandards ein geeigne-
tes Mittel4l zur Regulierung von Markten. Sie geben den Konsumentinnen und
Konsumenten verlassliche Informationen (iber die Eigenschaften von Dienstleistun-
gen. Gleichzeitig verringern Mindest-Qualititsstandards so genannte Transaktions-
und Suchkosten auf Markten mit asymmetrischer Informationsverteilung42. Konsu-
mentinnen und Konsumenten missen somit weniger Zeit und Geld darauf verwen-
den, die Qualitdt von Produkten und Dienstleistungen vor ihrem Kauf zu prifen.
Gleichzeitig schaffen Minimum-Qualitatsstandards die Voraussetzung fiir Netz-
werkeffekte, die eine weite Verbreitung und Nutzung des Standards sicherstellen.

Das Informationsgefélle ist auch bei den von Patentanwéltinnen und Patentanwélten
angebotenen Dienstleistungen festzustellen. Ratsuchende auf dem Gebiet des Patent-
rechts (meist kleine und mittlere Unternehmen) konnen die bestehenden Dienstleis-
tungsangebote nicht in Bezug auf die fachliche Befédhigung der Anbieterinnen oder

41 Leland, H.E. (1979), ,Quacks, lemons and licensing: a theory of minimum quality stan-
dards’, Journal of Political Economy, 87, 1328-46.

42 Hudson, J. P. Jonas (2001), ,Measuring the efficiency of stochastic signals of product
quality” Information Economics and Policy, 13 (1), 35-49.
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der Anbieter Uberprifen. Der Gesetzesentwurf sieht fachliche Anforderungen an das
Fihren der Berufsbezeichnung Patentanwaltin oder Patentanwalt in der Schweiz vor.
In Verbindung mit den geschitzten Berufsbezeichnungen hilft die geforderte Be-
rufsqualifikation, vergleichbar einem Mindest-Qualitatsstandard, die angebotene
Dienstleistung und ihre Qualitat transparenter zu machen. Zugleich wirken sie sich
qualitatssteigernd auf den Berufsstand aus. Schweizerische Unternehmen verfligen
damit Uber ein besseres Dienstleistungsangebot, was zu einer besseren Nutzung und
Verbreitung des Patentsystems beitrégt.

Die Schweiz ist eines der wenigen L&nder, in denen der Patentanwaltsberuf bisher
keiner Regulierung unterliegt. Der vorliegende massvolle Regulierungseingriff
schafft einen klaren Rechtsrahmen fiir die gegenseitige Anerkennung von gleichwer-
tigen Aus- und Weiterbildungsgéangen sowie Berufserfahrung von Patentanwaltinnen
und Patentanwaélten im européischen Umfeld. Dies verbessert die Ausgangslage von
Schweizer Patentanwéltinnen und Patentanwaélten fiir den Zugang zum europdischen
Dienstleistungsmarkt.

3.2.2 Auswirkungen auf einzelne gesellschaftliche Gruppen

Bereits etablierte, qualifizierte Patentanwaltinnen und Patentanwalte werden durch
die vorgesehene Regulierung nicht vom Markt verdrangt. Dafiir sorgen Ubergangs-
regeln. Sie werden sich freilich in Zukunft einem grésseren Wettbewerb aus dem
europaischen Ausland ausgesetzt sehen. Gleichzeitig sollte ihnen die vorgesehene
Regulierung einen erleichterten Zugang zur Vertretung in anderen L&ndern ermdgli-
chen.

Patentanwéltinnen und Patentanwélte, die in Zukunft ihre Tatigkeit in der Schweiz
aufnehmen, werden eine héhere Eingangshiirde vorfinden, um ihre Dienstleistungen
anbieten zu kénnen. Die Gesetzesmassnahmen stellen aber keine absolute Zugangs-
beschrankung dar, sondern nur eine qualitative. Ihre Berufsbezeichnung steht gleich-
zeitig als Garant fur ihre Qualifikation und die Qualitét ihrer Arbeit. Generell bleibt
der Marktzugang jeder potenziellen Dienstleistungserbringerin und jedem potenziel-
len Dienstleistungserbringer auf dem Gebiet der Beratung und Vertretung in Patent-
sachen gedffnet.

Ausléndischen Patentanwaltinnen und Patentanwélten wird der Zugang zum schwei-
zerischen Dienstleistungsmarkt nicht durch hohe Eintrittshiirden verunmdglicht.
Lediglich das Fihren bestimmter, geschiitzter Berufsbezeichnungen ist an den Nach-
weis von Berufsqualifikationen gekniipft. Soweit auslandische Anbieterinnen und
Anbieter diese Qualifikationen erfullen, kénnen sie selbst einen Eintrag in das
Patentanwaltsregister anstreben. Sie kénnen aber auch ihre Dienstleistungen unter
einer anderen Berufshezeichnung mit dem einzigen Vorbehalt eines Zustellungsdo-
mizils in der Schweiz anbieten. Somit ist nicht zu beflrchten, dass der Eingriff des
Gesetzgebers den Wettbewerb in diesem Dienstleistungssektor behindert.

Es wird befirchtet, dass eine Standardisierung des Berufsstandes der Patentanwal-
tinnen und Patentanwaélte in der Schweiz eine Verteuerung der Dienstleistungen zur
Folge haben wird. Diese wirde insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen die
effektive Nutzung des Patentsystems erschweren bzw. nicht mehr ermdglichen.
Dieses Argument ist gekoppelt an eine mutmassliche Kartellisierung der Mérkte in
der Schweiz durch eine Berufsregelung (dazu sogleich nachstehend). Nur unter
dieser Voraussetzung konnte es zu einer Erhéhung der Preise flr die angebotenen
Dienstleistungen kommen. Doch ist angesichts der zunehmenden Mobilitat und des
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Abbaus der Hirden im Verhaltnis zur Europdischen Gemeinschaft eher mit einer
Intensivierung des Wettbewerbs in der Schweiz zu rechnen. Héhere Kosten fir die
Dienstleistungen zulasten von KMU sind daher eher unwahrscheinlich.

Fir die Kundschaft der Patentanwéltinnen und Patentanwélte wird der Berufsstand
mit einem Qualitatssiegel versehen. Die geschiitzten Berufsbezeichnungen werden
flr die Kundinnen und Kunden nachvollziehbar machen, welche Qualifikation und
Qualitat der Arbeit von Patentanwaltinnen und Patentanwaélten in der Schweiz
zuzuordnen ist. Such- und Transaktionskosten fiir Dienstleistungen hoher Qualitat
verringern sich dadurch flr die Ratsuchenden.

3.2.3 Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft

Sinn und Zweck von Immaterialguterrechten ist die Erhéhung des Innovationsauf-
kommens in Mérkten, in denen der freie Markt Innovation behindert. Innovation
schafft mehr Arbeitsplatze, hoheres Wachstum und damit eine Erhdhung der Attrak-
tivitdt des Wirtschaftsstandortes Schweiz. Patentanwaltinnen und Patentanwélten
kommt eine zentrale Stellung innerhalb des Innovationsprozesses zu. Insofern ist die
Regelung des Standes der Patentanwéltinnen und Patentanwalte in der Schweiz auch
als eine Massnahme der Innovationsférderung zu verstehen. Durch Standardisierung
und Qualitatserhéhung soll die Effizienz und die innovationsférdernde Wirkungs-
weise des fir die Schweiz bedeutenden Patentsystems gewdahrleistet werden.

Es wird befiirchtet, dass ein Patentanwaltsgesetz zu einer Kartellisierung der Markte
in der Schweiz filhren kdnnte. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass nur eine Art
der Berufsaustibung an den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen gebunden ist,
namlich das Fiihren bestimmter Berufsbezeichnungen. Im Ubrigen ist dieser Dienst-
leistungsbereich nicht durch Rechtsvorschriften reglementiert. Er steht auch auslan-
dischen Anbieterinnen und Anbietern mit geringfligigen Einschrankungen offen.
Daher ist eher eine Zunahme des Wettbewerbs als eine Kartellisierung des Schwei-
zer Marktes flir Beratungsdienstleistungen zu erwarten.

3.2.4 Alternative Regelungen

Es gibt eine Reihe von Ldsungsoptionen. Die wichtigsten wurden bereits besprochen
(ziff. 1.3). Eine Selbstregulierung der betroffenen Verbénde bedeutet zwar einen
Verzicht auf einen Regulierungseingriff des Gesetzgebers; sie vermag allerdings die
Ziele einer fachlich hoch stehenden Befahigung von Patentanwaéltinnen und Patent-
anwalten sowie des Schutzes von Ratsuchenden vor Téuschung tber die Qualitét der
beanspruchten Dienstleistung nicht zu gewéhrleisten. Die anderen Ldsungsoptionen
flihren demgegentiiber zu einer weitergehenden Reglementierung des Berufs, die
indessen nicht durch zusétzliche Vorteile bei der Erreichung des Regelungszwecks
aufgewogen wird.

3.2.5 Zweckmassigkeit im Vollzug

Der vorliegende Gesetzesentwurf erfordert keine neuen Verwaltungsstrukturen. Der
zusétzliche Aufwand, welcher den eidgendssischen und kantonalen Verwaltungsein-
heiten erwdchst, ist bescheiden oder lasst sich im Falle der neuen Aufgaben des
Instituts Gber Gebihren finanzieren (Ziff. 3.1).

Fur Patentanwéltinnen und Patentanwdlte bringt der Gesetzesvorschlag im Vollzug
dann eine Erschwernis, wenn sie sich bei unterschiedlichen Instanzen um die Aner-
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kennung von auslandischen Aus- oder Weiterbildungsgangen bemthen mssen. Im
Ubrigen ist der administrative Aufwand ohne weiteres vertretbar.

Fir die Kundin oder den Kunden ist der Vollzug unkompliziert, da sie oder er sich
kiinftig die gewiinschten Dienstleistungserbringerinnen oder Dienstleistungserbrin-
ger einfacher auswéhlen kann.

4 Verhaltnis zur Legislaturplanung und zum Finanzplan

Beim hier zur Diskussion stehenden Anliegen handelt es sich um einen Teilaspekt
der Patentgesetzrevision und wurde als solcher im Bericht tber die Legislaturpla-
nung 2003-2007 als Richtliniengeschaft mittelbar angekiindigt43.

5 Rechtliche Aspekte
5.1 Verfassungs- und Gesetzmassigkeit
Rechtsgrundlage

Der vorliegende Gesetzesentwurf stltzt sich primér auf Artikel 95 BV, der den Bund
erméchtigt, VVorschriften uber die Austibung privatwirtschaftlicher Erwerbstéatigkeit
zu erlassen. Zu berticksichtigen ist auch Artikel 97 BV, der dem Bund die Kompe-
tenz einrdumt, Massnahmen zum Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten zu
treffen.

Vereinbarkeit mit den Grundrechten

Die Ausilibung einer patentanwaltschaftlichen Tatigkeit fallt in den Schutzbereich
der Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 Abs. 1 BV). Beschréankungen dieser Freiheit bedr-
fen einer gesetzlichen Grundlage, mussen durch ein 6ffentliches Interesse gerecht-
fertigt sowie verhéltnismassig sein.

Die gesetzliche Grundlage wird mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf geschaffen.
Die Regelungskompetenz (Art. 3 BV) ergibt sich aus dem Vorstehenden.

Das offentliche Interesse an einer Berufsregelung fir Patentanwaltinnen und Patent-
anwalte ergibt sich einerseits aus dem Anspruch des Publikums, vor fachlich unqua-
lifizierten Anbieterinnen und Anbietern geschiitzt zu werden, als auch aus dem
Umstand, dass eine fachlich qualifizierte Beratung und Vertretung in Patentsachen
flir den Innovationsstandort Schweiz eine wichtige Rahmenbedingung darstellt.

Der vorliegende Gesetzesentwurf ist verhdltnismassig; die Schwachstellen der
bisherigen Rechtslage werden auf massvolle Art und Weise behoben. Es wird na-
mentlich davon abgesehen, Patentanwéltinnen und Patentanwalten im patentrechtli-
chen Verwaltungsverfahren ein ausschliessliches Vertretungsrecht einzurdumen.
Weiter wird darauf verzichtet, im Gesetz Berufsregeln festzulegen oder eine speziel-
le Disziplinaraufsichtsbehdrde einzusetzen. Der regulatorische Eingriff beschrankt
sich somit auf das fur die Erreichung des Regelungszwecks Erforderliche.

43 BBI 2004 1162, 1192
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5.2 Vereinbarkeit mit internationalen Verpflichtungen der Schweiz

Personenfreiziigigkeit

Zur Erleichterung der Personenfreiziigigkeit sieht das Gemeinschaftsrecht und mit
ihm das Sektorielle Abkommen44 verschiedene Regeln (gemeinschaftliche Rechts-
akte) zur Anerkennung von beruflichen Fahigkeitsnachweisen vor. Im vorliegenden
Zusammenhang einschldgig ist die Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. De-
zember 1988 (iber eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschul-
diplome, die eine mindestens dreijdhrige Berufsausbildung abschliessen4s (siehe
Ziff. 1.6).

Der Gesetzesentwurf ist mit den Verpflichtungen der Schweiz aus dem Sektoriellen
Abkommen, insbesondere mit der Richtlinie 89/48/EWG, vereinbar. Auf die folgen-
den Aspekte ist besonders hinzuweisen:

—  Da der Gesetzesentwurf mit der Fiihrung spezifischer Berufsbezeichnungen
eine Art der Ausiibung des Patentanwaltsberufs an bestimmte Qualifikatio-
nen knipft, wird der Patentanwaltsberuf insoweit als reglementierter Beruf
im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie 89/48/EWG zu
sehen sein.

—  Der Gesetzesentwurf tragt der Verpflichtung zur Beriicksichtigung der in
einem anderen Mitgliedstaat erworbenen Qualifikationen Rechnung, indem
die Anerkennung von auslandischen Hochschulabschliissen in Artikel 5, die-
jenige von auslandischen Weiterbildungsabschliissen in Artikel 7 und die
Anerkennung von im Ausland gemachter Berufserfahrung in Artikel 9 vor-
gesehen ist. Damit sind die in der Richtlinie 89/48/EWG enthaltenen Vorga-
ben in Bezug auf die Anerkennung allfalliger auslandischer Diplome sowie
der Berufserfahrung des Antragstellers (Art. 3 der Richtlinie 89/48/EWG)
berticksichtigt.

- Der Gesetzesentwurf schafft in Ubereinstimmung mit Artikel 4 der Richtli-
nie 89/48 EWG die Rechtsgrundlage, um bei wesentlichen Unterschieden in
der Ausbildungsdauer und im Ausbildungsinhalt Ausgleichsmassnahmen
anzuordnen (vgl. Art. 5 Abs. 2 sowie Art. 7 Abs. 2).

Die Richtlinie 89/48/EWG wird mit Wirkung vom 20. Oktober 2007 aufgehoben
und durch die Richtlinie 2005/36/EG des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 7. September 2005 uber die Anerkennung von Berufsqualifikationen4é abgeldst
werden. Das Inkrafttreten der neuen Richtlinie fiir die Schweiz setzt allerdings
voraus, dass der Gemischte Ausschuss EG-Schweiz gestiitzt auf die Artikel 14 und
18 des Sektoriellen Abkommens eine entsprechende Anderung des Anhangs 111 zum
Abkommen beschliesst. Da das europdische System der Anerkennung im Grundsatz
gleich bleibt, wird der Gesetzesentwurf auch mit dieser neuen Richtlinie vereinbar
sein.

44 Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Europaischen Gemeinschaft und ihren
Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits tiber
die Freizigigkeit; SR 0.142.112.681

45 ABI. L 19 vom 24.1.1989, S. 16, in der Fassung gemass Richtlinie 2001/19/EG des
Européischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2001, ABI. L 206 vom 31.7.2001,
S.1

46 ABI. L 255 vom 30.9.2005, S. 22
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Patentrechtsvertrag

Der Gesetzesentwurf trégt auch den Verpflichtungen aus dem Patentrechtsvertrag
Rechnung, der dem Parlament zur Genehmigung unterbreitet wurde47. Es kann hier
auf die Erlduterung zu Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d verwiesen werden (Ziff. 2.2).

5.3 Erlassform

Die Vorlage beinhaltet wichtige rechtsetzende Bestimmungen, die nach Artikel 164
Absatz 1 BV in der Form des Bundesgesetzes zu erlassen sind. Die Zustandigkeit
der Bundesversammlung ergibt sich aus Artikel 163 Absatz 1 BV.

5.4 Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen

Eine Delegation von Rechtssetzungsbefugnissen an den Bundesrat ist in Artikel 6
Absatz 2 sowie in Artikel 9 Absatz 3 vorgesehen. Sie ermachtigen den Bundesrat
einerseits, die Ziele, den Umfang oder die Dauer der Weiterbildung und andererseits
die Ziele und Inhalte der praktischen Téatigkeit, die Anforderungen an eine nicht im
Patentanwaltsregister eingetragene Aufsichtsperson sowie die raumlichen und in-
haltlichen Anforderungen an den Bezug der praktischen Tétigkeit zur Schweiz zu
regeln. Diese Delegationen zielen auf eine Entlastung des Gesetzestextes von Rege-
lungen, deren Einzelheiten den Konkretisierungsgrad der Gesetzesebene wesentlich
uberschreiten wiirden. Aufgrund der fortlaufenden Entwicklung des wirtschaftlichen
und rechtlichen Umfelds bediirfen die Ziele sowie der Umfang oder die Dauer der
Weiterbildung ebenso wie die Ziele und die Inhalte der praktischen Tatigkeit einer
kontinuierlichen Uberpriifung. Zudem ist denkbar, dass sich aus den gewonnenen
Erfahrungen nach der Inkraftsetzung des Gesetzes Anpassungsbedarf zeigt. Unter
diesen Umstanden muss sich der Gesetzesentwurf teilweise darauf beschréanken, den
Rahmen zu setzen und das Weitere dem Bundesrat als Verordnungsgeber zu uber-
lassen. Allzu konkrete Inhalte wirden die Entwicklung hemmen, wenn unter Um-
stdnden nicht sogar notwendige Anpassungen verunmdglichen. Die Delegations-
normen umschreiben den Regelungsgegenstand nach Inhalt, Zweck und Ausmass
hinreichend konkret, so dass die eingerdumte Verordnungskompetenz dem Be-
stimmtheitsgrundsatz gerecht wird.

Artikel 5 Absatz 3 und Artikel 7 Absatz 3 geben dem Bundesrat auf, die fur die
Anerkennung von auslandischen Hochschul- und Weiterbildungsabschliissen zu-
stdndige Stelle zu bezeichnen. Die Delegation trdgt dem Umstand Rechnung, dass
nach Annahme der Neuordnung der Verfassungsbestimmungen zur Bildung4® am
21. Mai 2006 die institutionellen Strukturen und Zustandigkeiten fiir den derzeitigen
Fachhochschulbereich und den universitaren Bereich mit dem Hochschulrahmenge-
setz angepasst werden, derzeit allerdings noch nicht abschliessend feststehen.

47 Siehe Botschaft zur Anderung des Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss tber die
Genehmigung des Patentrechtsvertrags und der Ausfiihrungsordnung vom 23. November
2005, BBI 2006 1, Ziff. 2.2.3.3

48 BBI 2005 7273
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