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Clemens THIELE

I. Einleitung

Die folgende Untersuchung beschrankt sich auf eine uberblicksméaRige Erorte-
rung der Gesetzgebung im Jahr 2014 sowie der hochstgerichtlichen Judikatur
zum Patentrecht einschlieBlich der Gebrauchsmuster, Schutzzertifikate und Sor-
tenschutzrechte. Dabei wird zun&chst versucht — nach einer kurzen Darstellung
der Gesetzgebungsaktivitditen — die hdchstgerichtlichen Lésungen kritisch zu
hinterfragen und die Entscheidungen insgesamt in den methodisch-dogmati-
schen Zusammenhang des europaischen und 6sterreichischen Patentrechts iwS
einzuordnen. In (chronologischer) Reihenfolge wird zT in wesentlich unterschied-
licher Tiefe auf die Judikate eingegangen.*

Die Zahl der Patentanmeldungen beim EPA lag im Jahr 2014 so hoch wie
noch nie, namlich bei 273.000 Patentantrdgen. Das bedeutet eine Steigerung
von 3,0 % gegeniiber 2013 (266.000) und damit einen neuen Rekord. Die Zahl
der erteilten Patente ging mit 64.600 im Vergleich zu 2013 (66.700) allerdings
leicht zuriick, bleibt aber nach wie vor auf hohem Niveau.

Bei der geografischen Herkunft der Anmeldungen halten die wichtigsten
Trends der letzten Jahre an. Eine klare Mehrheit (ca 65 % aller Anmeldungen
2014) stammt aus aufRereuropaischen Staaten.?

Il. Gesetzgebungsaktivitaten

1. VO des Rates Uber das Gemeinschaftspatent

Unmittelbar anschlieRend an den Berichtszeitraum des Vorjahres hat der EuGH
Uber die weiteren Klagen des Mitgliedstaates Spanien zu entscheiden. Gegen-
stand dieser neuen Verfahren sind nun die zwei Européischen Verordnungen,3
die den Beschluss Uber die verstarkte Zusammenarbeit und das Européische
Patent mit einheitlicher Wirkung teilweise mit Inhalten ausftillen.

a. EU-Patentlll

Im Jahr 2014 hat Generalanwalt Yves Bot seine Schlussantrége4 vorgelegt. Er
schlagt vor, die Klage Spaniens gegen das einheitliche EU-Patent abzuweisen.
Die EPat-VO sei durch eine ausreichende Rechtsgrundlage gedeckt, da der
verliehene einheitliche Schutz einen tatséchlichen Vorteil hinsichtlich Einheitlich-

1 Stichtag fiir die folgende Entscheidungsubersicht von EuGH, OLG Wien und OGH
ist der 31.12.2014. Samtliche Judikate sind im Volltext unter <www.eurolawyer.at>
abrufbar.

2 Vgl die statistischen Daten des Europaischen Patentamts, abrufbar unter
<www.epo.org/news-issues/news/2015/20150226_de.htmI> (04.03.2015).

3 Verordnung (EU) 1257/2012 des Rates liber die Umsetzung der Verstarkten Zusam-
menarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes (EPat-VO),
ABI L 2012/361, 1; Verordnung (EU) 1260/2012 des Rates Uber die Umsetzung der
verstarkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patent-
schutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Ubersetzungsregelungen (EPatUbers-VO),
ABI L 2012/361, 89.

4 GA 18.11.2014, C-146/13, C-147/13 (Spanien ./. Parlament und Rat) = ECLI:EU:C:
2014:2380.
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keit und Integration bringe. Die Sprachenregelung in der EPatUbers-VO sei zwar
bis zu einem gewissen Grad diskriminierend, aber zur Senkung der Uberset-
zungskosten gerechtfertigt.

Der Zweck der EPat-VO liege namlich allein darin, einen Rahmen fiur die An-
erkennung der einheitlichen Wirkung eines europaischen Patents zu schaffen,
das bereits gemaR dem Ubereinkommen erteilt worden ist. Diese VO verleiht
den européischen Patenten somit nur eine zusatzliche Eigenschaft, namlich die
einheitliche Wirkung, und beriihrt das im Ubereinkommen geregelte Verfahren
nicht. Der verliehene Schutz wird durch die einheitlichen Durchfiihrungsbestim-
mungen der Verordnung geregelt. Dieser Schutz bringt einen tatsachlichen Vortell
fur die Einheitlichkeit und also die Integration. Der GA legt dar, dass die EPat-VO
keine ,leere Hulle" ist, da die darin vorgesehenen Vorschriften ausreichend sind
und der Unionsgesetzgeber eine zwischen ihm und den Mitgliedstaaten geteilte
Zustandigkeit auslibt. Nach Ansicht des GA durfte der Unionsgesetzgeber auf
das nationale Recht verweisen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der einheitliche
Schutz nicht gewabhrleistet ist. Jedes Europdische Patent mit einheitlicher Wir-
kung unterliegt dem nationalen Recht eines einzigen Mitgliedstaats und diese
Rechtsvorschriften gelten im gesamten Hoheitsgebiet der an der verstarkten
Zusammenarbeit teilnehmenden Mitgliedstaaten. Im Ubrigen sei der EuGH nicht
befugt, das Ubereinkommen (iber das einheitliche Gericht im Rahmen der vorlie-
genden Klagen auf Nichterklarung der Verordnung(en) inhaltlich zu Gberprifen.

Zur EPatUbers-VO fiihrte der GA begriindend aus, dass es ihr Ziel sei, das
ordnungsgemafle Funktionieren des Patentbetriebes zu gewahrleisten. Es wirde
diesen Grundsatzen widersprechen, wenn die Verordnung angewendet wirde,
wahrend das einheitliche Gericht noch nicht errichtet sei. Der GA appellierte
einmal mehr an den Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit in der Union und
hielt zur Sprachenregelung fest, dass die getroffene Sprachen(aus)wahl ein
legitimes Ziel verfolgt, sachgerecht ist und in einem angemessenen Verhaltnis zu
den Garantien und den Gesichtspunkten steht, die ihre diskriminierende Wirkung
deutlich abschwéachen. Das neue EU-Patent-System soll einen einheitlichen
Schutz des Patents im Hoheitsgebiet aller an der verstarkten Zusammenarbeit
teilnehmenden Mitgliedstaaten gewahrleisten, dabei aber durch die Sprachen-
regelung die Entstehung zu hoher Kosten vermeiden. Der GA legt dar, dass es
sachgerecht ist, fiir das Européische Patent mit einheitlicher Wirkung die Spra-
chenzahl zu begrenzen, weil dies einen einheitlichen Schutz der Patente im
Hoheitsgebiet der an der verstarkten Zusammenarbeit teilnehmenden Mitglied-
staaten gewahrleistet und dabei eine erhebliche Senkung der Ubersetzungskos-
ten ermdglicht.

Der GA billigt auch das Kompensationssystem zur Erstattung aller Uber-
setzungskosten fir jene Personen, die ihre Anmeldung eines europdaischen
Patents in einer der Amtssprachen des EPA eingereicht haben. Das Kompensa-
tionssystem steht ausdriicklich nur KMU, natirlichen Personen, Organisationen
ohne Gewinnerzielungsabsicht, Hochschulen und 6ffentlichen Forschungsein-
richtungen zur Verfugung, die ihren Wohn- oder Geschéftssitz in einem Mitglied-
staat haben. Der Unionsgesetzgeber wollte dadurch die schwachsten Personen
bzw Einrichtungen gegenuber den maéchtigeren Strukturen schutzen, die mit
betrachtlichen finanziellen Mitteln ausgestattet sind und in ihrem Personal Be-
schéftigte haben, die européische Patentanmeldungen direkt in einer der Amts-
sprachen des Europaischen Patentamts abfassen kénnen.
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AbschlieBend hélt der GA fest, dass der Grundsatz der Rechtssicherheit
zweifellos besser gewahrleistet wird, wenn nur eine Sprache verbindlich ist.®
Wenn alle Ubersetzungen verbindlich waren, wiirde dies die Gefahr von Abwei-
chungen zwischen den verschiedenen Sprachfassungen und folglich Rechtsun-
sicherheit schaffen.

Zusammenfassung: Nach Auffassung von GA Yves Bot sind die Klagen
Spaniens gegen die Verordnungen, die die verstarkte Zusammenarbeit im Be-
reich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes umsetzen, abzuweisen.®
Der verliehene einheitliche Schutz bringt einen tatsachlichen Vorteil fiir die Ein-
heitlichkeit und Integration, wéahrend die Sprachenwahl die Ubersetzungskosten
erheblich senkt und den Grundsatz der Rechtssicherheit besser gewéhrleistet.
Mit einem Urteil des EuGH ist im Jahr 2015 zu rechnen.

b. Stand der weiteren Umsetzung

1. EU-Ebene

Der sog ,Vorbereitende Ausschuss” hat am 6. Marz 2014 den 16. Entwurf einer
Verfahrensordnung fiir das Einheitliche Patentgericht (VfO-EPG) verdffentlicht.
Man kann davon ausgehen, dass diese Version keine groRen Anderungen mehr
erfahren wird.” Aufbauend auf dem 15. Entwurf vom 31. Mai 2013 konnte das
Drafting Committee schlie3lich den 16. Entwurf abstimmen und veroffentlichen.
Dieser vorgelegte Entwurf klart wesentliche Streitfragen zu Einstweiligen MaR3-
nahmen und der Beweissicherung, der Sprachenregelung, dem Verhaltnis zwi-
schen Rechtsbestands- und Verletzungsverfahren sowie dem Rechtsschutz
gegenuber Entscheidungen des EPA. Im Laufe des Jahres 2015 soll nach einer
offentlichen Anhérung die finale Version der Verfahrensordnung vorliegen.8

2. Umsetzungsstand in Osterreich

Als erster Mitgliedstaat (von 13 notwendigen Ratifizierungen) hat Osterreich am
7. August 2013 die Ratifizierungsurkunde zum neuen EU-Patent hinterlegt. Im
Mérz 2014 hat Frankreich und kurz darauf haben Belgien, Danemark und
Schweden im Juni 2014 ratifiziert.’ Die Ratifikation Maltas ist noch immer nicht
verifiziert. Die baltischen Staaten dirften bald folgen, ist doch dort eine Regio-
nalkammer des einheitlichen Patentgerichts mit Sitz in Stockholm und Englisch
als Verfahrenssprache gegriindet worden.™

5 Im Fall des Européischen Patents mit einheitlicher Wirkung wird es die Verfahrens-
sprache sein.
6 GA 18.11.2014, C-146/13, C-147/13.

7 Haberl/Schallmoser, Der aktuelle Entwurf der Verfahrensordnung fur das Einheit-
liche Patentgericht, GRURPrax 2014, 171.
8 Einen guten Zugang zu den relevanten Materialien sowie einen aktuellen Stand

bietet die von der Fernuniversitat Hagen gewartete Website unter <www.fernuni-
hagen.de/wpradt/das_einheitspatent.shtml> (27.01.2015).

9 Vgl den langwierigen ,Countdown® unter <ec.europa.eu/internal_market/indprop/
patent/ratification/index_de.htm> (26.01.2015).

10  Holzer, Da waren es plétzlich drei ..., OBl 2014/34, 153.
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Osterreich bekommt ebenfalls eine eigene Kammer im heimischen Patentge-
richt. Das hat der nationale Ministerrat am 20.01.2015 beschlossen.**

2. Patentverfahrensreform

Die Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 hat eine Neuordnung des Instan-
zenzuges sowie des anwendbaren Verfahrens im Rechtsmittelbereich gebracht,
der nunmehr ausschlieRlich bei den ordentlichen Gerichten besteht. Im ,Uber-
gangsrecht* des Jahres 2014 hat der OGH zuletzt mehrfach in markenrecht-
lichen Verfahren darauf abgestellt, ob die jeweilige Verfahrenshandlung vor oder
nach dem Geltungsbeginn der Novelle gesetzt wurde: Wurde sie vor der Geltung
der Novellierung einer Verfahrensvorschrift gesetzt, ist auf sie die frihere Rechts-
lage anzuwenden.™ Besonderes Augenmerk legte der 4. Senat dabei auf die seit
1. Janner 2014 bestehenden Rechtsanwaltspflicht vor dem OGH in Patent- und
Markensachen.™

a. Rechtsanwaltspflicht in Patentsachen vor dem OGH

Die einschlagigen Umsetzungsbestimmungen des BGBI | 126/2013, insbesondere
8§16 Abs 1, § 21 Abs 6 und § 23 Abs 1 PatentanwaltsG, § 144 Satz 4 und § 145
Abs 2 PatG, § 43c Satz 4 und 8§ 43d Abs 2 MuSchG, § 32 Abs 5, § 39 Abs 6,
§ 50b Satz 4 und 8§ 50c Abs 2 GMG sowie § 61 Abs 5 MSchG bildeten den Ge-
genstand eines von Patentanwélten und Patentanwaltsgesellschaften ange-
strengten Normprufungsverfahrens beim VfGH nach Art 140 Abs 1 letzter
Satz B-VG, das noch 2013 anhangig gemacht wurden.™

Statt beim Obersten Patent- und Markensenat (OPM) enden Verfahren nun
beim OGH. Von einer Vertretung dort sind Patentanwélte ausgeschlossen; sie
haben statt eines juristischen ein technisches oder naturwissenschaftliches Stu-
dium. Eine relativ groBe Gruppe von Patentanwalten klagte daher beim VfGH
gegen die ihrer Meinung nach gleichheitswidrigen Regelungen. Dariiber hinaus
machten sie ua eine Verletzung ihres Grundrechts auf Erwerbsausiibungsfreiheit
geltend, da sie durch die Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 um ihre ein-
traglichen Vertretungshonorare in héchster Instanz gebracht worden waren.

11 Vgl die APA-Meldung zitiert auf <www.schutzverband.at/nui/detail_news.asp?
zeitraum=a&newskatid=1&newsid=309> (26.01.2015).

12  Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz 1970, das Gebrauchsmustergesetz, das
Patentvertrage-Einfihrungsgesetz, das Schutzzertifikatsgesetz 1996, das Halbleiter-
schutzgesetz, das Markenschutzgesetz 1970, das Musterschutzgesetz 1990, das
Patentamtsgebiihrengesetz, das Sortenschutzgesetz 2001, das Patentanwaltsge-
setz und die Jurisdiktionsnorm geéndert werden (Patent- und Markenrechts-Novelle
2014), BGBI 1 126/2013.

13 Vgl grundlegend OGH 18.12.2006, 8 Ob 89/06f = ECLI:AT:OGH0002:2006:
00800B00089.06F.1218.000.

14  OGH 17.02.2014, 4 Ob 10/14w (Jimi Hendrix 1) = ecolex 2014/215, 545 (Horak) =
GRURINnt 2014, 585 = OBl 2014/46, 222 (Schmid) = RdW 2014/374, 338; OGH
17.02.2014, 4 Ob 11/14t (Expressglass) = OBI-LS 2014/37/38/39/40/41, 166 = RdW
2014/373, 337 = whl 2014/102, 296; OGH 25.03.2014, 4 Ob 9/14y (Jimi Hendrix Il) =
OBI-LS 2014/46; OGH 20.05.2014, 4 Ob 57/14g (IONIT/IsoNit) = OBI-LS 2014/49 =
whl 2014/183, 532.

15  VIGH 09.10.2014, G 95/2013 = OBI-LS 2015/7, 9 (Alge und Prunbauer-Glaser) =
Zak 2014/807, 422.
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Der VfGH gab den Gesetzesheschwerden keine Folge.16 Dass Patentanwalte
in Patent- oder Markenrechtssachen nicht mehr vor der zivilen Héchstinstanz
vertretungsbefugt sind, sondern ein Rechtsanwalt erforderlich ist, erachteten die
Hochstrichterinnen als verfassungsrechtlich unbedenklich. Insbesondere handel-
te es sich nicht um eine unsachliche Regelung oder einen unverhaltnismaRigen
Eingriff in die Erwerbsaustbungsfreiheit der betroffenen Patentanwélte. Patent-
anwalte hatten bereits nach der Rechtslage vor dem 01.01.2014 keine Vertre-
tungsbefugnis vor dem OGH. Aus dem Vertrauensgrundsatz war daher ebenfalls
keine schiitzenswerte Rechtsposition fiir die Beschwerdefiihrer ableitbar. Im
Ubrigen garantiere der Vertrauensschutz auch nicht, dass bestehende Institutio-
nen und Instanzen bzw Instanzenziige beibehalten werden missen.

Aus der Begrundung des VIGH sticht vor allem die Argumentation heraus,
dass es die Verfassungsrichterinnen angesichts der Konzentration des OGH auf
Rechtsfragen fiir legitim halten, dort nur Rechtsanwalte vertreten zu lassen.”’
Die daraus folgende Beschrankung der Erwerbsaustbung der Patentanwaélte ist
im Ermessen des Gesetzgebers. In Verfahren vor dem OGH geht es nicht mehr
um die Klarung des Sachverhaltes und von Tatfragen, sondern um (haufig kom-
plexe) Rechtsfragen und zwar solche, denen fur die Wahrung der Rechtseinheit,
Rechtssicherheit oder Rechtsentwicklung erhebliche Bedeutung zukommt. Der
VIGH ubersieht dabei nicht, dass die Unterscheidung zwischen Tatsachenfragen
und Rechtsfragen sehr schwierig sein kann und teilweise ein unmittelbarer Zu-
sammenhang zwischen diesen besteht. Dazu kommt, dass dem OGH fur den
Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit eine besondere Leitfunktion zur Wah-
rung der Rechtseinheit, Rechtssicherheit und Rechtsentwicklung zukommt. Es
kann dem Gesetzgeber daher nicht entgegengetreten werden, wenn er die Ver-
tretungsbefugnis vor dem OGH auf Rechtsanwaélte beschrankt. Daran vermdgen
die Hinweise der Antragsteller auf die Ausnahme betreffend die Vertretung durch
Notare nichts zu andern, weil diese im AulRerstreitverfahren eine besondere
Funktion haben.™®

Ausblick: Bemerkenswert ist, dass der VfGH eine Anfechtung der gesamten
Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 abgelehnt hat. Die Anfechtung einer
Novellierungsanordnung ist nadmlich nur ausnahmsweise zulassig, etwa dann,
wenn sich eine Gesetzesnovelle in der Aufhebung von Bestimmungen erschopft
und gegen diese Aufhebung verfassungsrechtliche Bedenken bestehen. Im
vorliegenden Fall richten sich die Bedenken der Antragsteller jedoch nicht gegen
die Auflésung des OPM und gegen den damit einhergehenden Verlust ihrer
Vertretungsbefugnis vor dem OPM, sondern gegen die im Rahmen des neu
geregelten Instanzenzuges an die ordentlichen Gerichte verliehenen neuen
Vertretungsbefugnisse.

Die Patentanwalte missen sich endgtltig damit abfinden, ihre Mandanten nur
noch in zwei Instanzen vertreten zu dirfen. Der VIGH hat nichts dagegen einzu-
wenden, dass in patent- und markenrechtlichen Verfahren vor dem Hochstgericht —
entgegen der bisherigen jahrzehntelangen, gesetzlich gedeckten Rechtspraxis —
ausschlief3lich Rechtsanwaélte als Parteienvertreter auftreten durfen.

16  VfGH 09.10.2014, G 95/2013 Rz 93 bis 96.

17 VfGH 09.10.2014, G 95/2013.

18  Zust Kalteis/Lindermuth/Oswald/Pinetz/Schaffer, Rechtsprechung des Verfassungs-
gerichtshofs, ecolex 2015, 78 (79).
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Zusammenfassung: Dass seit der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014
in dritter Instanz (nunmehr ausschlieBlich beim OGH) die Patentanwélte nicht
mehr vertretungsbefugt sind, sondern absoluter Anwaltszwang besteht, ist verfas-
sungsrechtlich unbedenklich. Eine verfassungswidrige Unsachlichkeit oder ein
unverhaltnismafiger Eingriff in die Erwerbsaustibungsfreiheit der Patentanwalte
ist darin nach Ansicht des VfGH nicht zu erblicken.*

b. Verfahrensrechtliche Neuordnung

Da die vor der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 bestehende Rechtslage mit
der neu geschaffenen Rechtslage nicht ohne weiteres vergleichbar ist, haben sich
bereits einige verfahrensrechtliche Fragen gestellt, die zum Teil (abschlieRend)
geklart werden konnten. Die Neuordnung der bundesverfassungsrechtlichen Be-
stimmungen Uber die Verwaltungsgerichtsbarkeit durch die Verwaltungsgerichts-
barkeits-Novelle 2012 hatte zwingend eine Neuordnung der Behdrden zur Folge,
wobei sich der Gesetzgeber entschloss, von der neugeschaffenen Mdéglichkeit
des Art 94 Abs 2 B-VG Gebrauch zu machen und von der Verwaltungsbehorde
einen neuen Instanzenzug an die ordentlichen Gerichte einzurichten, vor denen
dementsprechend grundsétzlich die Verfahrensvorschriften der ZPO bzw des
AuRStrG gelten.

Die Aufgaben des OPM sind dabei auf das OLG Wien l'Jbergegangen.20 Es
hat bereits im Berichtszeitraum erstmals nach § 138 PatG nF Uber Beschlisse
der Technischen Abteilung entschieden.”* Vorab ist aus verfassungsrechtlicher
Perspektive22 anzumerken, dass dieser Rechtszug von einer Verwaltungsbehérde
zu einem ordentlichen Gericht — abseits der bereits seit Jahrzehnten geibten
und verfassungsmafig abgesicherten sukzessiven Zustandigkeit des Art 94
Abs 2 B-VG? - rechtsstaatlichen Bedenken begegnet. Es wird damit das Verbot
beriihrt, ein und dieselbe Behorde gleichzeitig als Gerichts- und Verwaltungsbe-
hoérde einzurichten. Andererseits kdnnte die Anordnung des § 138 PatG dem
Gebot zuwiderlaufen, eine Angelegenheit — und zwar zur Ganze — zur Vollzie-
hung entweder den Gerichten oder den Verwaltungsbehérden zuzuweisen.?* Es
stellt sich namlich die verfassungsrechtliche Frage, ob das Gericht als Instanz
eines Rechtsmittelverfahrens oder (funktional wohl erstmals) in einem Erkennt-
nisverfahren tber civil rights iS des Art 6 EMRK sowie Art 47 iVm Art 17 GRC
tatig wird.

Zunachst wertet das OLG Wien® véllig zutreffend die an die Rechtsmittelab-
teilung des Patentamts gerichtete ,Beschwerde” der Antragstellerin als Rekurs,
Uber den es nach § 176b Abs 1 Z 1 PatG zu entscheiden hat. § 139 PatG ordnet
die sinngeméalRe Anwendung des Au3StrG an. Verfahrensgesetze sind, sofern
nicht ausdriicklich eine andere Regelung getroffen wurde, immer nach dem

19  VfGH 09.10.2014, G 95/2013 Rz 98.

20 Patent-und Markenrechts-Novelle 2014, BGBI | 126/2013.

21  OLG Wien 19.08.2014, 34 R 34/14s (Benzimidazol Derivate) = ECLI:AT:OLG0009:
2014:03400R00034.14S.0819.000.

22 Vgl VfGH 03.03.1987, G 134/86 = VfSIg 11.259.

23 ZB im Verfahren Uber Sozialrechtssachen.

24 Deutlich Gotzl in Gotzl/Gruber/Reisner/Winkler, Das neue Verfahrensrecht der Ver-
waltungsgerichte 8 7 VWGVG Rz 3 aE (2015).

25  OLG Wien 19.08.2014, 34 R 34/14s.
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letzten Stand anzuwenden.?

Die Patentinhaberin beantragt, eine mindliche Verhandlung anzuberaumen,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Teilverzicht zur Kenntnis zu
nehmen sowie die Beschwerdegeblhr zurtckzuerstatten. Damit legt sie den
Beschwerdeumfang fest. Das Gericht®” behandelt die Rekursbegehren durchaus
differenziert:

Das OLG Wien lehnt die Durchfihrung einer miindlichen Verhandlung unter
Hinweis auf 8 52 Abs 1 erster Satz AuRStrG ab, da es diese nicht fur erfor-
derlich erachtet. Selbst bei Vorliegen eines Antrags ist nach hm?® eine Ver-
handlung nicht zwingend vorzunehmen. Darlber hinaus fiihrt der Richterin-
nensenat aus, dass besondere Sachverhaltsfragen sich im konkreten Fall
nicht stellen wirden. Die Rechtslage sei auch nicht von besonderer Komple-
xitat. Die Beurteilung der Einschrankung eines Patents erfolgt rein durch Aus-
legung der jeweiligen Patentanspriiche. Aus diesem Grund wirde Art6
EMRK dem Unterbleiben einer Verhandlung nicht entgegenstehen.

Zum Prufungsumfang im Patentbeschrankungsverfahren hélt der Senat fest,
dass Gegenstand der vorzunehmenden Priifung ausschlief3lich der beantragte
Teilverzicht auf das dem Patentinhaber bereits erteilte Patent ist. Zu prifen
sind demnach Begriindetheit und Zulassigkeit der beantragten Einschran-
kung. Dabei kniipfen die Richterlnnen unmittelbar am erteilten Patent an, wo-
bei die materielle Verfugungsbefugnis des Patentinhabers Uber sein Schutz-
recht anerkannt und demzufolge der Rechtsbestand des Patents per se nicht
in Frage gestellt wird. Grundsatzlich bedeutet namlich die Registrierung des
Patents einen — allenfalls durch Gegenbeweis entkraftbaren — prima-facie-
Beweis firr die Rechtsbestandigkeit.?®

Das Rekursgericht hat ausgesprochen, dass kein weiterer Rechtszug mehr
gegeben sei. Grundsétzlich kdnnen aber Rekursentscheidungen gem § 140
Abs 1 PatG nF nach MaRRgabe von § 62 AuRStrG mit Revisionsrekurs ange-
fochten werden. Im vorliegenden Fall durfte der Patentinhaberin allerdings die
dafir erforderliche Beschwer fehlen.

AbschlieBend gewahrt das Rekursgericht nach § 139 Z 7 PatG keinen Kos-
tenersatz und weist damit den Antrag auf Rickerstattung der Beschwerdege-
blhr — inzidenter — ab.

Aus 8 141 Abs 2 bzw § 142 Abs 3 PatG, die die sinngemé&fle Anwendung der

Bestimmungen der ZPO in patentrechtlichen Verfahren vor dem OLG Wien an-
ordnen, sowie aus § 144 PatG und § 67 ZPO folgt, dass es der zu vertretenden
Partei offensteht, bekannt zu geben, ob sie sich von einem Rechtsanwalt oder
von einem Patentanwalt vertreten lassen will; es obliegt ihr auch, einen ge-

26
27
28

29
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Deutlich zum geénderten Markenrechtsverfahren bereits OGH 20.05.2014, 4 Ob 57/14q.
OLG Wien 19.08.2014, 34 R 34/14s.

StRsp deutlich OGH 21.07.2011, 1 Ob 117/11d = EF-Z 2011/135, 228 = EF-Z
2011/144, 238 = iFamZ 2011/247, 335 (Deixler-Hubner): zu ehelichen Aufteilungs-
anspriichen = Zak 2011/612, 332; Klicka in Rechberger (Hrsg), AuRStrG2 § 52 Rz 1
(2013); G. Kodek in Gitschthaler/Hollwerth (Hrsg), AuRStrG § 52 Rz 9 (2013): ge-
bundenes Ermessen.

Deutlich OGH 12.04.2011, 17 Ob 4/11d (Lichtdurchlassiger Schi I) = ECLLAT:
OGH0002:2011:01700B00004.11D.0412.000; dazu Thiele, Gesetzgebung und ak-
tuelle Judikatur im Patentrecht, in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch
2012 (2012) 103 (114 f).
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wiinschten Vertreter allenfalls namhaft zu machen. Den Winschen der Partei ist
dann nach Mdglichkeit im Einvernehmen mit dem genannten Vertreter zu ent-
sprechen.®

Mit dem OGH wurde fiur das in Rede stehende Rechtsgebiet eine neue
Rechtsmittelinstanz eingerichtet, wie sie vorher nicht existierte. Gemaf § 176b
Abs 1 Z 2 PatG*' geht die Zustandigkeit zur Weiterfihrung der mit Ablauf des
31.12.2013 beim OPM in dritter Instanz anhéngigen Verfahren auf den OGH
Uber. Vor dem OGH sind die Bestimmungen der ZPO bzw des Au3StrG anzu-
wenden.* Die ZPO sieht firr den Fall des Wechsels in der Person des Vertreters
in § 160 ZPO vor, dass eine Unterbrechung des Verfahrens eintritt, bis ein ande-
rer Rechtsanwalt von der Partei bestellt und von diesem Rechtsanwalt seine
Bestellung unter gleichzeitiger Aufnahme des Verfahrens dem Gegner angezeigt
wird. In jenen Fallen, in denen bis zum Ablauf des 31.12.2013 kein Rechtsmittel
erhoben wurde, muss ein solches nunmehr unter Beiziehung eines Rechtsan-
waltes eingebracht werden. Die in patent- und markenrechtlichen Verfahren
vorgesehene Frist von zwei Monaten ist ausreichend, um einen Rechtsanwalt zu
bestellen und diesen mit der Einbringung des Rechtsmittels zu betrauen.®

[1Il. Patentrecht

1. EuGH

a. Reichweite des TRIPS-Ubereinkommens®

Nachdem der EuGH bereits 2013 in der Rs Daiichi Sankyo35 geurteilt hatte, dass
das Ubereinkommen iiber die handelsbezogenen Aspekte der Rechte des geis-
tigen Eigentums (TRIPS) in die ausschlieB3liche Zusténdigkeit der Union fallt,
konnte er in den gleichgelagerten, aus Griechenland stammenden Fallen im
vereinfachten Verfahren entscheiden:

= Art 27 TRIPS gehért zur gemeinsamen Handelspolitik.

= Art 27 TRIPS ist dahin auszulegen, dass die Erfindung eines pharmazeuti-
schen Erzeugnisses wie des chemischen Wirkbestandteils eines Arzneimittels
unter den in Art 27 Abs 1 leg cit aufgefihrten Voraussetzungen Gegenstand

30 Vgl VfGH 09.10.2014, G 95/2013.

31 IdF BGBI | 126/2013.

32 Zur zT unterschiedlichen Fristenberechnung instruktiv bereits Hinger, Die Rechtsmit-
telfrist von zwei Monaten im immaterialglterrechtlichen Nichtigkeitsverfahren und
der § 222 ZPO, OBI 2014/54, 261.

33  VfGH 09.10.2014, G 95/2013.

34  EuGH 30.01.2014, C-372/13 (Warner-Lambert Company LLC und Pfizer Ellas AE ./
. SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia) = ECLI:EU:C:2014:61 und EuGH
30.01.2014, C-462/13 (Warner-Lambert Company, Pfizer Ellas .. Minerva
Farmakeftiki) = ECLI:EU:C:2014:62.

35 EuGH 18.07.2013, C-414/11 (Daiichi Sankyo, Sanofi-Aventis) = EuZW 2013, 791 =
GRUR 2013, 1018 = GRURInt 2013, 895 = IPRB 2013, 219 (Harmsen) = wbl 2014,
121 (Urlesberger), dazu Thiele, Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patent-
recht, in Staudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2014 (2014) 147
(155 f) mwN.
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eines Patents sein kann, wenn keine Ausnahme nach Art 27 Abs 2 oder
Abs 3 TRIPS vorliegt.

= Ein aufgrund einer Anmeldung der Erfindung sowohl des Verfahrens der
Herstellung eines pharmazeutischen Erzeugnisses als auch dieses pharma-
zeutischen Erzeugnisses als solchen erlangtes Patent, das jedoch nur fiir das
Herstellungsverfahren erteilt wurde, umfasst nicht wegen der Art. 27 und 70
TRIPS ab dessen Inkrafttreten die Erfindung dieses pharmazeutischen Er-
zeugnisses.

Schutzrechtsinhaber sollten daher nach der nunmehr als gefestigt anzuse-
henden Rsp beachten, dass der Schutz eines ergdnzenden Schutzzertifikats
regelmafig nicht weiter reicht, als derjenige des zugrunde liegenden Grundpa-
tents. De facto bewirkt ein Schutzzertifikat insoweit lediglich eine Verlangerung
des Patentschutzes.

b. Vorlagefrage zum LTE-Standard

Nach wie vor sei auf ein deutsches Vorabentscheidungs.ersuchen36 hingewiesen,
Uber das der EuGH voraussichtlich erst im Jahr 2015 entscheiden wird. Vom
Luxemburger Urteil ist die Beantwortung der weitreichenden Frage zu erwarten,
wann sich der angebliche Patentverletzer mit dem Argument verteidigen kann, er
habe einen Anspruch auf eine Lizenz des Standardessentiellen Patents (SEP)
zu fairen und nicht-diskriminierenden Konditionen.*”

Im Ausgangsfall erhob der chinesische Telekom-Konzern Huawei beim LG
Dusseldorf eine Patentverletzungsklage gegen ZTE, ebenfalls ein chinesisches
Unternehmen, gerichtet auf Unterlassung, Rechnungslegung, Ruckruf und
Schadenersatz. Huawei besitzt ein europaisches Patent, das als ,essenziell” fur
den ,Long Term Evolution“ (LTE)-Standard gilt, der vom Europaischen Institut fir
Telekommunikationsnormen (ETSI) normiert wird. Der LTE-Standard ist ein
Mobilfunkstandard der néchsten (4.) Generation. Weil bei Nutzung dieses Stan-
dards die Lehre des Patents von Huawei zwangslaufig verwirklicht wird, wurde
es als ,essenziell* eingestuft. Huawei zeigte sein Patent gegentber ETSI an,
dem das Unternehmen als Mitglied angehért. Zudem verpflichtete sich Huawei
zur Erteilung von Lizenzen an Dritte zu fairen, zumutbaren und diskriminierungs-
freien Bedingungen, die generell auf Englisch als FRAND® bezeichnet werden.
ZTE vertrieb in Deutschland ua Basisstationen mit LTE-Software, die automa-
tisch das Patent von Huawei benutzten. Nachdem die Gesprache zwischen
Huawei und ZTE Uber den Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedin-
gungen scheiterten, klagte Huawei auf dem deutschen Markt. Nach Auffassung
von ZTE stellte die Patentverletzungsklage aber den Missbrauch einer beherr-
schenden Stellung dar, da sie ihre Bereitschaft zu Verhandlungen uUber eine
Lizenz erklart hatte.

36 LG Dusseldorf, 21.03.2013, 4b O 104/12 (LTE-Standard) = GRUR 2013, 614 =
GRURRR 2013, 200 (Hoppe-Janisch); dazu Harmsen/Pearson, Der kartellrechtliche
Zwangslizenzeinwand auf dem Priifstand, IPRB 2014, 90.

37 Instruktiv Wittmann, Marktmissbrauch durch Inhaber standardessentieller Patente,
MR-Int 2014, 52; Heinemann, Immaterialgiterrecht und Wettbewerbsrecht: Diver-
genz oder Konvergenz?, MRInt 2014, 85 jeweils mwN.

38  Fair, Reasonable and Non-Discriminatory terms (FRAND).

64



Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europaischen Union und Osterreichs

In seinen SchIussantraigen?’9 betonte GA Wathelet zunachst, dass eine
marktbeherrschende Stellung nicht offenkundig ware und UberlieR die ndhere
Prifung dieses Fragenbereiches dem nationalen Gericht.

Zusammenfassend gelangt der GA zur Ansicht, dass der Inhaber eines SEP
durchaus verpflichtet sein kann, einem Patentverletzer ein konkretes Lizenzan-
gebot zu unterbreiten, bevor er eine Unterlassungsklage gegen ihn erhebt. Dies
ist der Fall, wenn der Inhaber des Patents eine beherrschende Stellung innehat
und sich gegenlber der Standardisierungsorganisation verpflichtet hat, Dritten
zu fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen eine Lizenz zu
erteilen und der Patentverletzer bereit, willens und fahig ist, einen Vertrag Uiber
eine solche Lizenz zu schliel3en.

Ausblick: Sollte der EuGH der Auffassung des GA Wathelet folgen, so missten
kiinftig Inhaber eines SEP einem mdglichen Verletzer ein konkretes schriftliches
Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen unterbreiten. Andernfalls sei der Ver-
such, ein Verkaufsverbot fir angeblich verletzende Produkte zu erreichen, als
Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung unzuldssig. Gleichzeitig hat der
vermutete Patentverletzer das Recht, vor Gericht die tatséachliche Verletzung und
die Gultigkeit des Schutzrechts anzufechten. Bezogen auf das konkrete SEP im
Anlassfall — das Europaische Patent EP2090050 fur den LTE-Standard — wirden
die Rechte vieler Patentnutzer vor allem im Mobilfunkbereich gestérkt. Der GA
wies namlich zutreffend darauf hin, dass alleine fiir LTE rund 4.700 Patente als
standardessenziell registriert seien. Es ist aber nicht auszuschlieen, dass ein
nennenswerter Teil davon nicht gultig oder nicht entscheidend fir den Standard ist.

Zusammenfassung: Erst verhandeln, dann klagen. Der Inhaber eines stan-
dardessenziellen Patents kann verpflichtet sein, einem Patentverletzer ein kon-
kretes Lizenzangebot zu nicht-diskriminierenden Bedingungen (FRAND) zu
unterbreiten, bevor er eine Unterlassungsklage gegen ihn erhebt.

c. Biopatent und Parthenogenese®

Die Anmelderin, die International Stem Cell Inc., hatte im Vereinigten Kénigreich
zwei Patente Uber menschliche Stammzellen angemeldet. Sie hatte eine Tech-
nologie entwickelt, mit der aus parthenogenetisch aktivierten Eizellen sogenannte
pluripotente Stammzellen hergestellt werden. Pluripotent werden Zellen genannt,
die sich zu jedem Zelltyp eines Organismus differenzieren, aber keinen gesamten
Organismus bilden kénnen. Pluripotente Stammzellen sollen helfen, schwere
Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson zu heilen sowie Gewebe- und Organ-
schaden zu reparieren. Die Anmeldungen betrafen im Wesentlichen die Herstel-
lung pluripotenter menschlicher Stammzellenlinien aus parthenogenetisch akti-
vierten Eizellen (sog ,Parthenoten”). Die Stammzellen wurden dabei aus Eizellen
gewonnen, die nicht befruchtet waren, sondern durch chemische und elektrische
Verfahren aktiviert wurden. Diese menschlichen Parthenoten erreichten zwar das
Blastozystenstadium, kénnten sich jedoch nie zu einem Menschen entwickeln.*
Der Patentamtsprifer entschied, dass die in den Anmeldungen offenbarten

39 GA 20.11.2014, C-170/13 (Huawei ./. ZTE) = ECLI:EU:C:2014:2391.

40 EuGH 18.12.2014, C-364/13 (International Stem Cell Corporation) = ECLI:EU:C:
2014:2451.

41 Vgl Hieger, Patente auf Zellen aus menschlichen Eizellen? ecolex 2014, 161.
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Erfindungen gem Il lit d des Schedule A2 des Patent Act 1977 von der Paten-
tierbarkeit ausgeschlossen waren. Diese Vorschrift setzte in Grof3britannien
letztlich die unionsrechtliche Norm des Art 6 Abs Il lit ¢ RL 98/44/EG (Biotechno-
logie-RL) um, wonach Erfindungen als nicht patentierbar gelten, die ,die Ver-
wendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen
Zwecken" betreffen. Gegen die Zurickweisungen wandte sich die Anmelderin.
Der High Court of Justice legte die Sache* daraufhin dem EuGH zur Vorabent-
scheidung mit folgender Frage vor: ,Sind unbefruchtete menschliche Eizellen,
die im Wege der Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwicklung angeregt
worden sind und die im Unterschied zu befruchteten Eizellen lediglich pluripotente
Zellen enthalten und nicht fahig sind, sich zu einem Menschen zu entwickeln,
vom Begriff ,menschliche Embryonen* in Art 6 Abs 2 lit ¢ Biotechnologie-RL um-
fasst?"

Die Hochstrichterlnnen konkretisieren die Begriffsdefinition dahingehend,
dass die Eizellen zwingend die inhdrente Fahigkeit haben missten, sich auch
tatsachlich zu einem Menschen zu entwickeln, um von einem ,menschlichen
Embryo" auszugehen. Das trifft gewiss nicht auf alle menschlichen Eizellen zu,
die im Wege der Parthenogenese aktiviert werden. Die Antragstellerin hat genau
dies geltend gemacht und beabsichtigt, sich die Verwendung eben solcher Or-
ganismen patentieren zu lassen.

Der EuGH ist der Ansicht von GA Cruz Villalén in seinem S(:hlussantrag43 aus
dem Juli sehr rasch gefolgt. Stammzellenforscherlnnen in Europa durften den
Richterspruch aus Luxemburg begrii3en. Das verneinende Urteil ist keineswegs
lebensbejahend. Ein Organismus, der sich nicht zu einem Menschen entwickeln
kann, ist nach EU-Recht kein menschlicher Embryo. Ein auf die Entwicklung von
neuen Therapieverfahren fir schwere Krankheiten wie Parkinson spezialisiertes
Unternehmen kann damit zumindest theoretisch eine neue Technologie zur
Herstellung von Stammzellen schiitzen lassen. Der Gerichtshof prazisierte damit
seine Argumentation aus dem bislang richtungsweisenden Briistle-Urteil.** Dort
hatte der EuGH namlich entschieden, dass das Patentverbot fir Embryonen mit
der Befruchtung beginnt. Das Verbot gilt demnach auch fur kinstlich hergestellte
Embryonen, die sich zu einem Menschen entwickeln kdnnen.

Das Patentverbot fir menschliche Embryonen besteht ab dem nunmehrigem
Urteil zufolge nicht, wenn sich Eizellen zwar nach Anregung im Wege der soge-
nannten Parthenogenese teilen, sich aber gleichwohl kein Mensch aus ihnen
entwickeln kann. Der EuGH hatte in der Rs Bristle die Parthenoten noch aus-
driicklich als vom Ausschlussgrund des Art 6 Abs 2 lit ¢ Biotechnologie-RL um-
fasst angesehen.45 Ausgehend vom damaligen Stand der Wissenschaft war der
Gerichtshof dabei aber irrigerweise von der inhdrenten Fahigkeit von Partheno-
ten ausgegangen, sich zu einem Menschen entwickeln zu kénnen. Nach dem
derzeitigen Kenntnisstand verhindert jedoch das Phanomen der genomischen

42 Zur Vorlageentscheidung siehe Uhrich, Erneute EuGH-Vorlage zum Begriff
»,menschliche Embryonen“, GRURPrax 2013, 407.

43  GA 17.07.2014, C-364/13 = GRURPrax 2014, 368 (zust Uhrich).

44  EuGH 18.10.2011, C-34/10 (Brustle) = EuGRZ 2011, 576 = RdM-LS 2012/15 = wbl
2012/25, 90 = ZfRV-LS 2011/70 = ZTR 2012, 55 (Metzler); dazu bereits Thiele in
Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2012, 103 (112 ff).

45  Darauf weisen Kendziur/Klein, Entscheidungsanmerkung, GRURPrax 2011, 494
besonders hin.
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Pragung, dass sich menschliche Parthenoten bis zur Vollendung entwickeln. Es
kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass Parthenoten durch geneti-
sche Manipulation die Fahigkeit erlangen, sich zum Menschen zu entwickeln.
Solche manipulierten Eizellen unterfielen dann dem Patentierungsausschluss
nach Art 6 Abs 2 lit ¢ Biotechnologie-RL.

Ausblick: Nach dem Richterspruch der Grof3en Kammer miissen nun die bri-
tischen Behorden klaren, ob die Organismen, die die Anmelderin patentieren
mochte, die Féhigkeit haben, sich zu einem Menschen zu entwickeln.

Das bisherige Briistle-Tabu, wonach manipulierte menschliche Eizellen, aus
denen nach einigen Tagen der Entwicklung Stammzellen gewonnen werden,
nicht patentierbar sind, gewinnt an Kontur. Zugleich wirft der EuGH neue Fragen
zum Abgrenzungskriterium der ,inhdrenten Féhigkeit, sich zu einem Menschen
zu entwickeln“ auf. Dass — auch nach einem mehrsprachigen Textvergleich des
Urteils — der Gerichtshof zwischen ,menschlichen Embryonen“ einerseits und
.Menschen“ andererseits unterscheiden mdchte, féllt auf: Embryonen entwickeln
sich nicht ,als* Menschen, sondern ,zu“ einem Menschen. Bei genauerer Be-
trachtung schlief3t sich eine weitere offene Frage zur ,Inharenz* der Fahigkeit an,
maW welche aufReren Bedingungen dirfen bzw missen zu den inneren Bedin-
gungen hinzugedacht werden, damit noch eine als ,inhdrent* verstandene Ent-
wicklungsfahigkeit angenommen werden kann.

Einmal mehr sind die nationalen Gerichte ge- und mdglicherweise tberfor-
dert: Denn in Zukunft will nicht mehr der EuGH selbst beurteilen, ob Zellen bzw
Organismen die ,inharente Fahigkeit haben, sich zu einem Menschen zu entwi-
ckeln®. Dazu missen die nationalen Gerichte ,im Lichte der [jeweils] gegenwarti-
gen wissenschaftlichen Erkenntnisse” priifen, ob eine solche Entwicklungsfahig-
keit vorliegt.*® Das Risiko dieser Anknuipfung des (Patent-)Rechtsbegriffs des
.menschlichen Embryos“ an den Stand der biologischen und medizinischen
Wissenschaften tragt der aufmerksame Rechtsanwender. Diesem ist als ultima
ratio lediglich Art 1 GRC zur Unterstlitzung gegeben, also ein normatives Fun-
damentalkonzept, dem jederzeitige Korrekturen je nach momentanem Erkennt-
nisstand der Wissenschaft wohl zuwiderlaufen.

Praxistipp: Fur die patentrechtliche geschitzte Stammzellenforschung gilt es
zu beachten: Erfindungen, deren Ausfiihrung die Verwendung von Parthenoten
voraussetzt, bleiben jedenfalls bis auf weiteres patentierbar. Das gibt der euro-
paischen Stammzellenforschung wichtige Impulse und weiterhin die Mdglichkeit,
schwere, bislang unheilbare Krankheiten eines Tages doch in den medizinischen
Griff zu bekommen.

Zusammenfassung: Bestimmte, aus menschlichen Stammzellen gewonnene,
nicht lebensfahige Parthenoten stellen nach rechtsverbindlicher Ansicht des
EuGH keine ,menschlichen Embryonen* dar, die dem Patentierungsverbot der
Biotechnologie-RL unterliegen. Das Verbot gilt namlich nur dann, wenn sich aus
den benutzten Stammzellen auch ein Mensch entwickeln kann. Zellen, die das
trotz Stimulation keinesfalls kénnen, gelten nicht als menschlichen Embryonen.
Damit ist die technische Verwendung eines solchen Organismus zu industriellen
oder kommerziellen Zwecken grundsatzlich patentierbar.

46  EuGH 18.12.2014, C-364/13 Rz 33.
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2. OGH

a. Verfahrenspatente im Verletzungsprozess®’

Die Klagerin war Inhaberin des Patents EP2014746 mit Prioritdt vom Juni 2007.
Dabei handelte es sich um ein auch in Osterreich registriertes Verfahrenspatent
fur ,Verfahren zum Herstellen von Abbrandkérpern (,Ziindwolle) aus einem aus
Holzwolle gedrehten Seil, das in einem Wachsbad mit Wachs, insbesondere
Paraffin, getrankt und nach einer Abkiihlung zu den Abbrandkérpern in Stiicke
getrennt wird, sowie auf einen nach diesem Verfahren hergestellten Abbrand-
korper“. Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemafRen Verfahrens liegt darin,
dass das aus Holzwolle gefertigte Seilstiick zur Herstellung der Abbrandkdrper in
verhaltnismafig kurzer Zeit durch das fliissige Wachs gezogen wird, so dass hier
ein erheblicher Vorteil in der Produktion gegeniiber dem Stand der Technik ge-
geben ist. In der Zeichnung ist die Erfindung anhand eines Anlagenschemas
dargestellt:

6 5 4 3 7 2 1\
V_L V—LI ‘ — | D ...... o !
1 I ] T

L 1

Die spater Beklagte vertrieb in Osterreich einen von einem niederlandischen
Unternehmen bezogenen Abbrandkdrper (Zindwolle), der nach Angaben ihres
Lieferanten in einem anderen Verfahren hergestellt wurde. Ein vergleichbarer
Abbrandkérper wurde von einem Schweizer Unternehmen schon seit dem Jahr
1938 produziert. Die Holzwolle war dazu zu einem festen Seil versponnen, das
anschlieRend auf die Lange der Abbrandkérper zugeschnitten wurde. Die auf
diese Weise hergestellten Seilstiicke wurden in einem weiteren Arbeitsschritt mit
einem hochwertigen Brennstoff, wie Ol, Petroleum, Paraffin odgl getrankt. Diese
bekannten Abbrandkdrper waren dabei so aufgebaut, dass sie mdglichst viel
moglichst schnell abbrennendes Material enthalten.

© Favorit

Das Erstgericht konnte nach Einholung eines Gutachtens nicht feststellen,
dass der Abbrandkorper der Beklagten nach dem patentierten Verfahren der

47 OGH 17.07.2014, 4 Ob 101/14b (Zundwolle) = ECLI:AT:O0GH0002:2014:
00400B00101.14B.0717.000.
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Klagerin hergestellt worden ware. Es folgte eine Klagsabweisung mangels
Nachweises einer Patentverletzung. Das Berufungsgericht bestatigte.

Aufgrund der aul3erordentlichen Revision der Klagerin musste sich das
Hochstgericht mit der Frage einer allfélligen Anwendung der Beweislastumkehr
des 8 155 PatG befassen, insbesondere ob eine behauptete Beweisvereitelung
vorlag, weil sich die Lieferanten der Beklagten geweigert hatten, konkretere
Angaben zu ihrem Herstellungsverfahren zu machen.

Der OGH wies das auf3erordentliche Rechtsmittel zurlick. Die Beweislastumkehr
nach § 155 PatG war im vorliegenden Fall deshalb nicht anwendbar, weil sich
das patentierte Verfahren nicht auf die Herstellung eines neuen Produkts bezog.
Damit traf die Beweislast fur die Patentverletzung nach allgemeinen Grundsat-
zen die Klagerin. Die Entscheidungen der Vorinstanzen waren daher insgesamt
aufgrund des eingeholten Gutachtens nicht zu beanstanden.

Die Verletzung eines Verfahrenspatents*® ist oft schwierig nachzuweisen, da
eben nicht unmittelbar ein fertiges Erzeugnis, sondern ein Herstellungsprozess
geschutzt ist. Mangels Sach- und damit Beweisnahe zur Produktion des Eingriffs-
gegenstandes missten Verfahrenspatentverletzungsprozesse von vornherein
scheitern. § 155 PatG schafft daher insoweit eine Beweiserleichterung fiir den
Patentinhaber im Wege einer widerlegbaren Rechtsvermutung: Beweist er dem-
nach, dass das vom Beklagten vertriebene Erzeugnis die gleichen Eigenschaften
hat, wie ein nach dem patentierten Verfahren hergestelltes Erzeugnis, und be-
weist der Beklagte nicht, dass er sein Erzeugnis nach einem anderen Verfahren
herstellt, so ist davon auszugehen, dass der Beklagte das Klagspatent verletzt.*®
Mit der vorliegenden Entscheidung prazisiert der OGH dankenswerterweise den
Normzweck der Vorschrift, der nach der Beschrankung des Stoffschutzverbots
durch die jingere Rsp5° vor allem im Arzneimittelbereich neu zu akzentuieren
ist.>* Demnach kommt es entscheidend fiir die Beweislastumkehr des § 155
PatG darauf an, ob sich das Verfahrenspatent auf die Herstellung eines neuen
Produkts bezieht oder nicht. Im konkreten Fall ist das Produkt der Anzindhilfe
LZundwolle* aus der in der Schweiz erfolgten Vorveréffentlichung langst bekannt.
Der 4. Senat hat es daher zu Recht abgelehnt, die Beweislastumkehr zugunsten
der klagenden Patentinhaberin anzuwenden. § 155 PatG liegt namlich die Wer-
tung zugrunde, dass ein wegen Verletzung eines Verfahrenspatents in Anspruch
genommener Unternehmer sein Herstellungsverfahren nur dann offen legen
muss, wenn wegen der Neuheit des Produkts eine gewisse Wahrscheinlichkeit
besteht, dass auch er sich dieses Verfahrens bedient. Trifft das nicht zu, Uber-
wiegt nach der Wertung des Gesetzes grundsatzlich das Interesse an der Nicht-
preisgabe der Produktionsmethoden. Abweichungen von der Beweislast des

48  Zum Wesen eines Verfahrenspatents vgl OPM 14.07.2010, Op 2/10 (Falschungs-
sicheres Dokument) = OBI-LS 2011/20, 16 = PBI 2010, 176.

49  Deutlich OGH 09.04.2002, 4 Ob 47/02v (Sprayback-Problem) = ecolex 2002/234,
598 (Schanda) = EvBI 2002/146 = OBl 2002/52, 245 (Herzig) = OBI-LS 2002/142,
176 = OJZ-LSK 2002/162 = RZ 2002, 168 = SZ 2002/44; dazu H. Schmidt, Beweis
und Gegenbeweis bei Verfahrenspatenten, OBl 2002/59, 267 und Kucsko, Die Be-
weis-/Bescheinigungslast bei Verfahrenspatenten, OBl 2004/2, 4 jeweils mwN.

50 Siehe OGH 23.09.2008, 17 Ob 26/08k (Pantoprazol) = HS 39.259 = OBl 2009/35,
191 (Schultes) = OBI-LS 2009/46/47/48/49/50, 20; vgl auch Burgstaller, Swiss-
Claims. Indikationsgebundene Patentanspriiche und Stoffschutzverbot, ecolex 2010,
467 mwN.

51 Vgl auch Weiser, Osterreichisches Patentgesetz? (2005) 410 f.
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Patentinhabers bedirften daher in solchen Fallen einer ganz besonderen Recht-
fertigung.

Auf die Frage einer allfallig ,gleichen Beschaffenheit** kommt es nicht mehr
an. Ebenso wenig darauf, ob auch nur eine Eigenschaft, dh ein am Erzeugnis
feststellbares Merkmal, von jener bzw jenem des patentgemalR hergestellten
Erzeugnisses abweicht; diesfalls ware die Rechtsvermutung gleicher Beschaf-
fenheit widerlegt.>®

Davon abgesehen ist der beklagten Partei der Sachverstéandigenbeweis ge-
lungen, dass sie ihr Produkt zumindest nach einem Alternativverfahren herstellen
hat lassen.* Der bloRe Nachweis der Klagerin, dass die vorgefundene Ziindwol-
le der Beklagten ident bzw die gleiche Beschaffenheit wie ihre durch das Verfah-
renspatent geschaffenen Erzeugnisse aufweist, hat daher nicht ausgereicht.

«52

Ausblick: Der 4. Senat zeigt durchaus einen Anwendungsbereich des 8§ 155
PatG flr jene Falle auf, in denen sich eine Haufung von Indizien fir eine Verfah-
renspatentverletzung feststellen lasst.>® Die Weigerung der Beklagten, konkrete
Lieferanten zu nennen, ware allenfalls im Wege einer Beweisriige nach § 272
ZPO im Berufungsverfahren aufzugreifen gewesen; nicht hingegen in der allein
mit Rechtsriigen befassen Ill. Instanz.

Zusammenfassung: Gemal § 155 PatG gilt jedes Erzeugnis gleicher Be-
schaffenheit, wie das patentierte Erzeugnis, bis zum Beweis des Gegenteils als
nach dem patentierten Verfahren hergestellt. Die Beweislastumkehr nach 8§ 155
PatG ist nach Ansicht des OGH dann nicht anzuwenden, wenn es sich um ein
alteres Produkt handelt. Ein in Anspruch genommener Unternehmer muss daher
sein Herstellungsverfahren lediglich dann offenlegen, wenn wegen der Neuheit
des Produktes eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass er sich des paten-
tierten Verfahrens bedient.

b. Marke versus Patent®

Die Klagsmarke war eine als zu CTM 011293362 eingetragene Gemeinschafts-
bildmarke fir ,pharmazeutische Praparate zur Behandlung von Demenz des
Alzheimertyps" in der Farbgebung ,grau und beige" mit folgendem Aussehen:

52 IS der stofflich-strukturellen Kennzeichen, die ein Erzeugnis am Ende des Verfah-
rens angenommen hat (OGH 11.12.1973, 4 Ob 313/73 [Lysin] = OBI 1974, 55)

53  Weiser, PatG?, 412.

54  Zutreffend Weiser, PatG?, 411: Beweis des Gegenteils.

55 Vgl die Zitierung von BGH 27.01.1994, | ZR 326/91 (Indizienkette) = GRUR 1995,
693: Unlautere Schéadigung eines Unternehmens durch Produktpiraterie bei bewuR3-
tem Sichverschliel3en eines Mittaters vor Kenntnisnahme.

56  OGH 21.10.2014, 4 Ob 162/14y (Transdermal-Pflaster 1l) = ECLI:AT:OGH0002:2014:
00400B00162.14Y.1021.000.
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Dabei bezeichnete die Farbe ,beige die Pflasterflache und ,grau” die ber-
stehende Tragerfolie.

Demgegenulber wies der Eingriffsgegenstand eine transparente Tragerfolie
und eine Pflasterflache in hellem Grau auf:

© Exelon®

Es handelt sich um ein auf demselben Wirkstoff, flir den der Patentschutz
abgelaufen war, beruhendes Erzeugnis. Beide Pflaster besal3en eine runde
Wirkstoffflache in gleicher Gro3e auf quadratischer Tragerflache, wobei die Wirk-
stoffflache von einem Ring punktférmiger Abstandhalter in unterschiedlicher
Dichte umgeben war.

Figur 1
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Nach dem bescheinigten Sachverhalt vertrieben die Streitteile ihre Pflaster
jeweils in Kartonverpackungen, die bei bestimmungsgemalem Gebrauch erst
unmittelbar vor der Applikation entfernt wurden. Der Vertrieb beider Arzneimittel
erfolgte durch Beratungsgespréche von Pharmareferenten der jeweiligen Her-
steller gegeniiber Arzten, unter Beachtung des arzneimittelrechtlichen Her-
kunftshinweises. Fallweise wurde in solchen Gesprachen dem Arzt das Pflaster
auch auBerhalb der Verpackung prasentiert, der Hersteller aber jeweils bekannt
gegeben. Nach dem Ergebnis einer in Osterreich durchgefiihrten Studie gaben
bei Vorlage der Gemeinschaftsmarke der Erstklagerin 25 % der Arzte, die haufig
Alzheimer-Demenz behandelten, und 16 %, die nur gelegentlich damit befasst
waren, an, das Pflaster zu kennen; 28 % bzw 11 % dieser Gruppen assoziierten
mit der Gemeinschaftsmarke frei die auf der Verpackung und dem Klagspflaster
zT angebrachte Wortmarke bzw Wirkstoffkiirzel.

Die Klagerinnen begehrten im Sicherungsverfahren Unterlassung des Ver-
triebs der Erzeugnisse der Beklagten und stutzten sich auf ihr Markenrecht so-
wie unlauteres Imitationsmarketing und einen VerstoRR gegen 88 1, 2 UWG. Die
ersten beiden Instanzen wiesen den Sicherungsantrag ab.

Der OGH hatte sich letztlich mit der Kollision zwischen einer eingetragenen
Bildmarke und einem patentfrei gewordenen Erzeugnis zu befassen.
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Der 4. Senat bestatigte die Entscheidungen der Unterinstanzen mangels Ver-
wechslungsgefahr aufgrund schwacher Kennzeichnungskraft. Die beteiligten Ver-
kehrskreise fur ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel — gegensténdlich also
die Medikamente gegen Alzheimer-Demenz verabreichenden Medizinerlnnen —
kdnnten durchaus die unterschiedliche Herkunft der beiden Transdermal-Pflaster
unterscheiden. Selbst wenn man von einer durchschnittlichen bis erhéhten Kenn-
zeichnungskraft der klagerischen Marke infolge langjahriger Monopolstellung
beim Wirkstoff ihres Arzneimittels ausgehen wollte, wéare die von den Vorinstanzen
vorgenommene Abwagung zugunsten der Beklagten nicht unvertretbar. Ein aus-
reichender Verkehrsgeltungsnachweis iS einer Bekanntheit wére nicht erbracht
worden.

Gerichtlich ausgetragene Streitigkeiten zwischen einer Bildmarke, die aus der
bloRBen Produktabbildung besteht, gegen ein ehemals patentrechtlich (verbote-
nes) Erzeugnis und nunmehriges Generikum sind in der Praxis &uf3erst selten.
Aufgrund der unterschiedlichen Schutzrichtungen der beiden Registerrechte ist
eine Konfliktsituation (theoretisch) kaum vorstellbar; allein der vorliegende Fall
macht die Sache anschaulich.

Dass ein monolithisches transdermales Pflaster zur Verabreichung von diver-
sen Wirkstoffen durch die Haut umfassend patentiert werden kann, dirfte be-
kannt sein. Die Patenterteilung schafft bereits im Provisorialverfahren einen
prima facie-Beweis flr das Bestehen eines Patentrechts und kann im hei3 um-
kampften Arzneimittelmarkt gegen Zulassungsinhaber anderer transdermaler
Matrixpflaster erfolgreich eingesetzt werden.”’

Neu ist der mit der gegenstandlichen, letztlich gescheiterten Klage einge-
schlagene Weg, lber den aus der Produktabbildung bestehenden Markenschutz
eine AusschlieRlichkeit der Darbietung bzw Verabreichung von Alzheimer-Medi-
kamenten zu erlangen. Dass das in Deutschland gefiihrte Parallelverfahren®®
zugunsten der (im Konzern verbundenen) Klagerin ausgegangen ist, muss der
Vollstandigkeit erwahnt sein.

Ausblick: Die vorliegende Entscheidung bereichert das Recht zum Schutz
Geistigen Eigentums um den Konflikt Bildmarke vs patentfreies Erzeugnis. Der
aufmerksame Rechtsanwender bemerkt: Ein Produkt zu fotografieren und als
Bildmarke registrieren lassen, kann dazu fihren den ablaufenden bzw abgelau-
fenen Patentschutz zu substituieren. Diese &uflerst kreative Markenmetamor-
phose kommt auch fir Erzeugnisse aus Gebrauchsmustern oder fiir sterbende
Designs in Betracht. Aufgrund der Neuheitsschadlichkeit der patent- oder ge-
brauchsmusterrechtlichen Veréffentlichung ist eine ahnlich ablaufende ,Design-
metamorphose* wesensgeman wohl nur fur ein ,Ubertragungsmuster* relevant.
Bei einem Ubertragungsmuster liegt die Neuheit bereits dann vor, wenn entdeckt
wird, dass mit einem vorhandenen Muster neben dem bisher bekannten Zweck
noch ein anderer Zweck erreicht werden kann.*®

Zusammenfassung: Ein patentfreies Erzeugnis (hier: als Generikum vertrie-
benes Transdermal-Pflaster gegen Alzheimer-Demenz) kann in den Schutzbereich

57 Vgl OGH 14.07.2009, 17 Ob 12/09b (Transdermal-Pflaster 1) = OBI-LS 2009/280,
249 (Adocker).

58 OLG Hamburg 13.02.2014, 3 U 113/13 (24-Stunden transdermales Pflaster) =
GRUR-RR 2014, 287.

59 Vgl CD 000003066-0001: Mobiltelefon in Violinenform.
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einer Bildmarke eingreifen, die aus dem bloRen Produktfoto des Originalarznei-
mittels besteht. Die Frage des Eindrucks der beteiligten Verkehrskreise ist eine
Rechtsfrage, wenn zu ihrer Beurteilung die Erfahrungen des téglichen Lebens
ausreichen; sie ist eine Tatfrage, wenn dies nicht der Fall ist. Letzteres trifft ins-
besondere dann zu, wenn die von besonderen Kenntnissen abhangige Auffas-
sung von Fachkreisen (hier: Arzte, die ein rezeptpflichtiges Arzneimittel bei Alz-
heimer-Demenz verschreiben) zu beurteilen ist.

c. Patentlizenzvertragsrecht®

Der Klager war Inhaber des 6sterreichischen Patents Nr 399.386 ber eine ,An-
ordnung zur Regelung einer mechanisch beschickten Feuerungsanlage fur Spane,
Hackgut, Stroh usw". Das Patent genoss Schutz ab Februar 1990 und wurde im
April 2009 geldscht. In diesem Patent war eine Lambda-Sonde nicht enthalten,
obwohl diese bereits dem Stand der Technik fir den Betrieb von Hackgutanlagen
entsprach. Im Jahr 1995 war das Grundprinzip, Luft- und Brennstoffzufuhr konti-
nuierlich zu regeln, bereits Stand der Technik und eine Voraussetzung, auf die
eine erfolgreiche Verbrennungsregelung mittels Lambda-Sonde aufsetzen konnte.
Letztere wurde seit dem Jahr 1991 als ,neu etablierter Stand der Technik* ange-
sehen.

Im Mai 1999 schloss der Klager als Lizenzgeber mit den Rechtsvorgangern
der spater beklagten Parteien als Lizenznehmerinnen zwei gleichlautende Stlick-
lizenzvertrage auf unbestimmte Zeit ab, die ua den Lizenzgeber zur kostenlosen
Verbesserung und Weiterentwicklung verpflichteten. Wirtschaftlicher Zweck dieser
Lizenzvereinbarungen war, dem Klager, welcher zugleich der Cousin des (da-
mals) geschaftsfiihrenden Gesellschafters der Lizenznehmerinnen war, auf diese
~Steuerprivilegierte Weise" seine Mitwirkung an der Priifung von Heizanlagen(-tei-
len) und an der Weiterentwicklung dieser Heizanlagen, aber auch die dem Patent
zugrunde liegende Erfindung abzugelten.

Im April 2006 kam es zu einem Streit zwischen dem Klager und seinem
Cousin und letztlich zum Zerwirfnis der Vertragsparteien. Die Beklagten fassten
die AuRerung des Klagers, ,nicht mehr arbeiten zu kénnen und zu wollen® letzt-
endlich als Kiindigung auf. Nicht feststellbar war, ob der Klager auch sagte, dass
Lizenzgebuhren zu zahlen waren, solange seine bisherige Steuerung verwendet
wirde. Der Klager verzichtete gegenuber den Beklagten oder ihren Rechtsvor-
gangerinnen nie auf eine Lizenzgebihr, forderte aber zwischen 2007 und Mérz
2008 keine Entgelte mehr.

Der Klager begehrte mit Stufen- und Bucheinsichtsklage zusammengefasst
letztlich fur die von den Beklagten im Zeitraum vom 01.04.2007 bis 28.3.2009
verkauften Heizanlagen mit eingebauter SPS-Steuerung (= speicherprogram-
mierbare Steuerung), die auf Basis seines Patents AT 399.386 zu einer elektro-
nischen Steuerung weiterentwickelt worden sei, eine angemessene Vergutung.
Die Beklagten wendeten die Lizenzvertragskiindigung per April 2006 ein. Dar-
Uber hinaus wirden sie in ihre Heizkessel nicht den patentierten Bauteil, sondern
eine vollig andere elektronisch gesteuerte Regelung einbauen, nadmlich eine
~SPS-Steuerung” (= speicherprogrammierbare Steuerung), die allgemein Stand
der Technik und keine geistig eigentiimliche Leistung des Klagers ware.

60 OGH 25.11.2014, 10 Ob 26/14t (Hackgut-Befeuerungsanlage) = ECLI:AT:OGHO0002:
2014:01000B00026.14T.1125.000
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Das Erstgericht wies die Klage ab. Das Berufungsgericht gab ihr hingegen
statt. Bei Abschluss der Lizenzvertrage hétten die Vertragsparteien die Steuerung
mit dem damals aktuellen Entwicklungsstand gemeint und diese zum Gegen-
stand der Lizenzvertrdge gemacht. Die Lizenzvertrage waren daher noch aufrecht
und die Beklagten vertraglich verpflichtet, den Klager in die Aufzeichnungen
einsehen zu lassen.

Im Wege der auRerordentlichen Revision hatte sich der OGH mit der Aus-
legung und Beendigung der Patentlizenzvertrage zu befassen.

Der 4. Senat gab der ao Revision Folge und wies die Klage endgiiltig ab.
Nach dem Empfangerhorizont mussten die Lizenznehmer die AuRerungen des
Klagers vom April 2006 nach ihrem objektiven Erklarungswert lediglich als Kin-
digung der Lizenzvertrdge verstehen, die der Cousin des Klagers auch zur
Kenntnis nahm. Dies umso mehr als der Klager danach gar keine Tatigkeiten
mehr fur die Lizenznehmerinnen entfaltete und erst im Jahr 2008 mit dem Ge-
schéftsfuhrer der Beklagten Verhandlungen Uber eine allfallige kiinftige Mitarbeit
aufnahm. Die Lizenzvertrage waren also bereits vor dem klagsgegenstandlichen
Rechnungslegungszeitraum beendet.

Dem vorliegenden Urteil ist im Ergebnis zuzustimmen, insbesondere unter
Berilicksichtigung des Umstandes, dass der Klager ab April 2006 keine weiteren
Lizenzgebuhren in Rechnung stellte und vom Geschéftsfiihrer der Beklagten erst
im Jahr 2008 die Leistung einer Lizenzgebihr pro Steuerung als Bezahlung fur
eine kiinftige Zusammenarbeit verlangte. Im Ubrigen hatte der Klager die Fest-
stellung, dass der Klager mit den Beklagten (neue) Lizenzvertrége flr eine zu-
kunftige Zusammenarbeit abschlieRen wollte, (wohl aus Wahrheitsgriinden) nicht
bekampft.

Allein die Begrundung des Urteils lasst einiges vermissen, insbesondere die
Zitierung von § 35 PatG. Dies ist fir ein Héchstgericht nur mit unbotm&nig gro-
Rem Arbeitsanfall und ausgediinnter Personalressource erklarbar. Streitigkeiten
aus Patentlizenzvertragen sind in der gerichtlichen Praxis namlich selten. Dies
obwohl das Patentgesetz ausdriicklich in § 35 PatG die ,Lizenz" definiert. Dem
Allgemeinen Biirgerlichen Gesetzbuch ist der Begriff ,Lizenz* oder ,Lizenzver-
trag" fremd. ,Lizenz" bedeutet dem Wortsinn nach Erlaubnis. § 35 PatG versteht
darunter die Uberlassung der Benitzung der Erfindung an Dritte durch einen
Patentinhaber. 88 11, 28 MSchG sprechen vom ,Lizenzrecht* am Markenrecht.
Nach einhelliger Meinung ist daher eine Lizenz die Erlaubnis, ein fremdes ge-
werbliches Schutzrecht zu nutzen.®

Das Urheberrechtsgesetz beispielsweise vermeidet den Ausdruck ,Lizenz":
Die Befugnis, das Werk auf einzelne oder alle der nach den §§ 14 bis 18 UrhG
den Urheber vorbehaltenen Verwertungsarten zu benutzen, wird, wenn sie mit
ausschlieflicher Wirkung eingeraumt wird, Werknutzungsrecht, sonst, also ohne
ausschlie3liche Wirkung, Werknutzungsbewilligung genannt. GemaR § 24 UrhG
werden bei der Einrhumung von Werknutzungsrechten (Nutzungsrechten) nicht
urheberrechtliche Befugnisse verauRert; vielmehr wird dadurch ein neues abso-
lutes Recht begrindet und das Verwertungsrecht belastet, ahnlich wie das Ei-
gentum durch eine Dienstbarkeit.> Der Inhaber eines Werknutzungsrechtes ist
demnach nicht Rechtsnachfolger des Urhebers, sondern Rechtsnehmer des

61  Statt vieler Schonherr, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Grundri
Allgemeiner Teil (1982) Rz 410.1.
62  OGH 10.10.1978, 4 Ob 340/78 (Festliches Innsbruck) = OBI 1978, 162 = SZ 51/134.
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Urhebers und erwirbt ein vom Verwertungsrecht unabhangiges absolutes Recht.
Werknutzungsbewilligungen werden in aller Regel nur flr einzelne Verwertungs-
arten und nicht ausschlief3lich erteilt und begriinden nach bisherigem Verstand-
nis keine absolute Schutzposition des Bewilligungsnehmers.

Der Lizenzvertrag ist in Osterreich daher ein Vertrag eigener Art, dessen Kern
der Verzicht des Schutzrechtsinhabers auf die Ausiibung seines Verbotsrechtes
gegeniiber dem Lizenznehmer bildet. Es handelt sich um ein Dauerschuldverhalt-
nis.*® Dass damit nach der Vertrauenstheorie® zu beurteilende Auflésungserkla-
rungen zur Vertragsbeendigung flhren kdnnen, erscheint als Binsenweisheit.

Etwas mehr Mihe macht sich das Hoéchstgericht bei der Behandlung des
Revisionsarguments eines ,automatischen Wegfalls* der ,steuerschonenden
Lizenzvertrage (8 38 EStG)65 infolge finanzstrafrechtlicher Verschleierung®. Ohne
das durch den Ablauf des Patentschutzes eingetretene Ende der Patentlizenz-
vertrage zu bemiihen,®® halt der 10. Senat fest, dass es letztlich unerheblich ist,
ob die Lizenzvertrdge als Scheingeschéafte oder wohl zumindest teilweise als
Umgehungsgeschz‘ifte67 zu beurteilen seien, weil von einer wirksamen Auflésung
dieser Vertrage durch den Klager auszugehen ist.

Ausblick: Offen lassen kdnnen die Hochstrichterinnen — mangels entspre-
chenden Vorbringens in der Revisionsbeantwortung — zu Recht die Frage nach
einer allfalligen Klagsstattgabe aus ,patent-, urheber-, wettbewerbs-, und/oder
bereicherungsrechtlichen Griinden“ fir den Fall, dass von einem ,vertragslosen
Zustand“ auszugehen sei. In Betracht kommt wohl nur dann ein lauterkeitsrecht-
licher Anspruch auf Rechnungslegung,68 wenn den Beklagten die unlautere
Nachahmung fremder Arbeitsergebnisse anzulasten ist,*® was jedoch dem fest-
gestellten Sachverhalt nicht zu entnehmen war.

Zusammenfassung: Nach Ansicht des OGH kommt es fiir die vorzeitige Be-
endigung eines Patentlizenzvertrages darauf an, ob der Empfanger (hier: Li-
zenznehmer) aus der Auflésungserklarung des Patentinhabers einen rechtsge-
schéftlichen Willen auf Beendigung annehmen durfte und angenommen hat. Der
Umstand, keine weiteren Lizenzgebuhren mehr zu verrechnen, stitzt diesen
objektiv zu beurteilenden Erklarungswert.

63 Vgl Schonherr, Grundriss, Rz 417.1.

64 Vgl Bollenberger in Koziol/Bydlinski/Bollenberger (Hrsg), ABGB* (2014) § 914 Rz 1
mwN.

65 Vgl dazu grundlegend Tumpel/Rief, Patentverwertung und Ertragsbesteuerung,
ecolex 1991, 199 mwN.

66 Vgl OGH 28.09.2006, 4 Ob 128/06m (Gasmischanlage) = OBI-LS 2007/108, 116 =
OJZ-LS 2007/6, 78 = RZ 2007/EU 144/145/146, 116 = SZ 2006/142.

67  Umgehungsgeschafte sind im Gegensatz zu Scheingeschaften nicht schlechthin
nichtig. Sie unterliegen vielmehr denjenigen Rechtsvorschriften, zu deren Umgehung
das Geschéft geschlossen wurde (OGH 24.06.2008, 5 Ob 127/08z = immolex
2009/29, 80 = MietSlg 60.253 = RdW 2008/659, 712 = Zak 2008/644, 373).

68 OGH 16.12.2009, 17 Ob 21/09a (Manpower VIII) = OBl 2010/53, 275 (Kletzer) =
OBI-LS 2010/69/70/71, 116 = OJZ EVBI-LS 2010/75, 475 = RdW 2010/377, 345.

69 Vgl OGH 28.10.1997, 4 Ob 285/97h (Rahmenschalungselemente) = OBI 1998, 66 =
wbl 1998/107.
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3. OLG Wien

Der Entscheidung Benzimidazol Derivate lag eine Teilverzichtsproblematik zu-
grunde.” Die Antragstellerin begehrte — auBerhalb eines Anfechtungsverfahrens
— einen Teilverzicht gemaR § 46 PatG ihrer Anspriche am bereits mit
31.01.1992 angemeldeten europaischen Patent EP 0 502 314 B1 (in Osterreich
E 166 346) mit der Bezeichnung ,Benzimidazole, diese Verbindungen enthalten-
de Arzneimittel und Verfahren zu ihrer Herstellung“. Gegenstand des erteilten
Patents war, dass die neuen Benzimidazole von der allgemeinen Formel
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abgeleitet wurden, aber noch wertvollere Angiotensin-ll-Antagonisten als die
literaturbekannten bildeten. Gegenstand der vorliegenden Erfindung waren da-
her die neuen Benzimidazole der obigen allgemeinen Formel | und deren Salze,
insbesondere fur die pharmazeutische Anwendung deren physiologisch vertrag-
lichen Salze mit anorganischen oder organischen S&auren oder Basen, diese
Verbindungen enthaltende Arzneimittel und Verfahren zu ihrer Herstellung.

Die begehrten Abénderungen der urspriinglich zehn Patentanspriiche betra-
fen die urspriinglichen Anspriche 1 bis 4 (nunmehr Anspruche 1 bis 3 [in An-
spruch 3 wurden die Verbindungen gemanR (d) und (I) gestrichen]) und den ur-
spriinglichen Anspruch 8 (nunmehr Anspruch 7). Das OPA wies den Teilverzicht
nach § 46 Abs 1 Z 3 PatG zurlick und sprach aus, dass die bisherigen Patentan-
spriiche aufrecht blieben. Dies ua mit der Begriindung, dass im Antrag unzulds-
sigerweise die Anderung des Anspruchs durch Aufnahme von Merkmalen aus
der Beschreibung erfolgt wéare. Es lage eine bloRe Verschiebung des Erfin-
dungsgegenstands vor. Die Abénderung des Anspruchs 7 (urspringlich An-
spruch 8) im Sinn eines Teilverzichts wére insbesondere nicht zulassig.

Aufgrund der Beschwerde der Patentinhaberin musste nunmehr — nach In-
krafttreten der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 — d s OLG Wien Uber den
als Rekurs zu wertende Rechtsmittel entscheiden; inhaltlich daruber, ob die
freiwillige Patentbeschrankung im Wesentlichen — vor dem Hintergrund der ge-
anderten Vorgaben durch die EuGH-Rsp71 zu ergénzende Arzneimittelschutzzer-
tifikate fir Kombinationspraparate — zulassig ware.

70  OLG Wien 19.08.2014, 34 R 34/14s.

71 Vgl dazu EuGH 28.07.2011, C-195/09 (Synthon) = OBI-LS 2011/116, 309 = RdM-LS
2011/51, 159; zur weiteren Entwicklung Thiele in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigen-
tum. Jahrbuch 2014, 147 (188 ff) mwN.

76



Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europaischen Union und Osterreichs

Das OLG Wien gab dem Rekurs Folge und fasste die Patentanspriiche auf-
grund des Teilverzichts in eingeschranktem Umfang neu. Das Rekursgericht hielt
zunichst fest, dass nach Art 69 EPU der Inhalt der Patentanspriiche den
Schutzbereich européischer Patente festlegt. Die Beschreibung und die Zeich-
nungen waren jedoch zur Auslegung der Patentanspriiche heranzuziehen. Zu
achten sei insbesondere auf die Formulierung der (kennzeichnenden Teile der)
Patentanspriiche: Diese kdnnten abschlieRend oder mehr oder weniger offen
textiert sein. Fur den konkreten Fall wiirde daher der Schutzbereich des bean-
tragten Anspruchs 7 kleiner als der eines Anspruchs fiir den Gegenstand per se,
sodass insoweit die urspriingliche Offenbarung nicht Uberschritten wurde. Die
nunmehr in Anspruch 7 angefiihrten Wirksubstanzen als Kombinationsmittel
waren bereits in der Beschreibung des urspriinglichen Patents EP 0 502 314 B1
enthalten. Durch ihre Aufnahme in den Anspruch wurde die urspriingliche Offen-
barung daher nicht verletzt.

SchlieBlich war der beantragte Arzneimittelanspruch 7 auf die Kombinations-
praparate aus einem Wirkstoff aus den Patentansprichen 1 bis 6 und einem
weiteren Wirkstoff aus einer stofflich bestimmt eingehaltenen Anzahl bereits
bekannter Wirkstoffe beschréankt. Diese stofflich bestimmt eingehaltene Anzahl
der mit den erfindungsgemafen Wirkstoffen zu kombinierenden bereits bekann-
ten Wirkstoffe war als Teilgegenstand der Erfindung in der Beschreibung des
Patents angefiihrt. Ein unzuldssiges Aliud lage durch die urspriinglich offene
Anspruchsformulierung ,erhaltend” in Anspruch 8 nicht vor.

Die vorliegende Entscheidung festigt die relativ junge Rechtspraxis der freiwil-
ligen Ein- und Beschrankung von Patentanspriichen. § 91 Abs 3 PatG er-
moglicht Anderungen der Beschreibung und der Patentanspriiche im Erteilungs-
verfahren vor der Fassung des Erteilungsbeschlusses nach § 101c PatG, mawW
im Anmelde- bzw Erteilungsverfahren.

Ein Verzicht auf das schon erteilte Patent ist aber auch davon unabhangig je-
denfalls gem § 46 Abs 1 Z 3 PatG zulassig. Das war nicht immer so. Die hL'* hat
zunéchst die Zulassigkeit einer unter Ruckgriff auf die Beschreibung vorgenom-
menen Einschrankung und deren Vornahme durch einen ,Teilverzicht, abge-
lehnt. Demgegeniiber macht die vorliegende Entscheidung neuerlich”® die Vor-
schrift des § 46 Abs 1 Z 3 PatG fruchtbar und bestatigt, dass ein (Teil-)Verzicht
auf das schon erteilte Patent auch ohne Vorliegen der Voraussetzungen des
§ 91 Abs 3 PatG zulassig ist.”* Der von der Antragsgegnerin erklérte Teilverzicht
hat eine Einschrankung des Schutzbereichs ohne Uberschreitung der urspriing-
lichen Offenbarung bewirkt und stellt nicht eine Anderung iS des § 91 Abs 3
PatG dar, sondern lediglich eine Einschrankung eines bzw mehrerer Anspriiche.
Betrifft der Verzicht nur einzelne Teile des Patents, so bleibt das Patent in seinen
Ubrigen Teilen aufrecht, sofern diese noch den Gegenstand eines selbststandigen

72 Friebel/Pulitzer, Osterreichisches Patentrecht® (1972) 376; Weiser, PatG? 292 ff;
Beetz, Die Beschrankung von Patenten und deren erster Anschein, OBl 2010/23,
110; deutlich auch die SN der Osterreichischen Patentanwaltskammer vom 3.8.2007
im Begutachtungsverfahren zur PatG-Nov 2007,10/SN-81/ME.

73 Davor bereits OPM 09.10.2013, Op 1/13 (Diphosphonsé&ure-Verbindungen) = OBI-
LS 2014/20, 70 (Adocker) = PBI 2014, 54.

74  OGH 23.09.2008, 17 Ob 26/08k; OGH 19.11.2009, 17 Ob 24/09t (Nebivolol) = ecolex
2010/57, 173 (Schénherr/Adocker) = OBl 2010/28, 134 = OBI-LS 2010/51/52/53/54/55/56,
61 = SZ 2009/154 = wbl 2010/60, 156; vgl auch dazu Beetz, OBl 2010/23, 110 (112).
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Patents bilden konnen.”

Das OLG Wien stellt erfreulicherweise klar, dass unter den erfillten Voraus-
setzungen — keine Uberschreitung der urspriinglichen Offenbarung und keine
Erweiterung des Schutzbereichs — selbst ein Kategoriewechsel zulassig ist.”® Es
bestehen daher nach der vorliegenden Entscheidung keine Bedenken, die Kom-
binationspraparate dann zu Ubernehmen, wenn der Patentgegenstand im erteil-
ten Anspruch offen formuliert ist und der auf die reinen Stoffanspriiche riickbe-
zogene Arzneimittelanspruch dann aul3er Frage steht, sowie wenn diese
Kombinationspraparate und die zu kombinierenden Wirkstoffe in der Beschrei-
bung als zur betreffenden Erfindung gehérend offenbart sind.”’

Ausblick: Das nunmehr gefestigte (Teil-)Verzichtsverfahren nach § 46 Abs 1
Z 3 PatG stellt ein einseitiges Verfahren mit dem Patentinhaber als Antragsteller
dar. Das nationale Beschrankungsverfahren dient nicht, auch nicht teilweise, der
Uberpriifung der Rechtsbestandigkeit des im europaischen Verfahren erteilten
Patents. Gegenstand der Prifung im nationalen Beschrankungsverfahren ist
ausschlie3lich der beantragte Teilverzicht auf das dem Patentinhaber bereits
erteilte Patent, inshesondere hinsichtlich seiner Begriindetheit und Zulassigkeit.
Dabei knipft die freiwillige Einschrédnkung unmittelbar an dem erteilten Patent
an. Ein Teil der Lehre’® sieht die Moglichkeit der Beschrankung eines Patents
nach Erteilung mitunter durchaus zweischneidig, begruf3t aber die vom OLG
Wien eingeschlagene Richtung.79

Die Patentbehdrde und gegebenenfalls das Gericht erkennen die materielle
Verfiigungsbefugnis des Patentinhabers Uber sein Schutzrecht an und stellen
demzufolge den Rechtsbestand des Patents per se nicht in Frage. Fragen Uber
die Bestandstauglichkeit des Patents, Ausfuhrbarkeit und Rechtsbestandigkeit
gegenuber dem Stand der Technik bleiben allein dem Nichtigkeitsverfahren
vorbehalten.? Insbesondere nach Inkrafttreten der Patentrechts-Novelle 2014
stellt das Verzichtsverfahren einen raschen und letztlich kostengiinstigen Weg
dar, uU angreifbare nationale Patente an geanderte unionsrechtliche Vorgaben
anzupassen. Der Teilverzicht kann selbst noch zu einem Zeitpunkt erklart wer-
den, in dem bereits von anderen die Nichtigerklarung des Schutzzertifikats bean-
tragt worden ist.®!

Zusammenfassung: Nach erster Rsp des OLG Wien ist ein Teilverzicht auf
einen oder mehrere Patentanspriiche nach § 46 Abs 1 Z 3 PatG immer dann
zulassig, wenn die beschrankten Anspriiche keine Uberschreitung der urspriing-
lichen Offenbarung und keine Erweiterung des Schutzbereichs bedeuten. Bei
Einhaltung dieser Voraussetzungen ist selbst ein Kategoriewechsel zulassig.

75 OGH 23.09.2008, 17 Ob 26/08k.

76 Vgl OGH 23.09.2008, 17 Ob 26/08k.

77  So die stRsp in Deutschland seit BGH, 30.09.1976, X ZB 6/76 (Piperazinoalkylpy-
razole) = GRUR 1977, 212.

78  Nemec/Vogele, (Nochmals:) Zur Beschrankung des Patents nach Erteilung — der
JTritonus* im osterreichischen Patentrecht?, OBl 2015/2, 4 mwN.

79  Nemec/Vigele, OBl 2015/2, 4 (8).

80 Vgl die stRsp zu § 64 dPatG BGH 11.06.1996, X ZR 76/93 (Bogensegment) =
GRUR 1996, 862; BGH 07.02.1995, X ZR 58/93 (Isothiazolon); BPatG 31.07.2013,
15 W (pat) 25/12 mwN.

81  Davor bereits OPM 09.10.2013, Op 1/13.
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IV. Gebrauchsmusterrecht

Nachzutragen ist zunéchst, dass im zweiten Rechtsgang die Haftungsklage der
Masseverwalterin gegen einen Rechtsanwalt wegen angeblich unrichtiger Bera-
tung iZm einem Gebrauchsmusterprozess82 abgewiesen wurde. Nach den er-
ganzend getroffenen Feststellungen ergibt sich in rechtlicher Wiirdigung, dass
die Parteien des Vergleichs die Rechtsbestandigkeit des Gebrauchsmusters
nicht zur Grundlage des Vergleichs gemacht haben, weshalb der Klager des
Vorprozesses den Unterlassungsanspruch trotz Nichtigkeit des Gebrauchsmus-
ters auf den Vergleich stiitzen habe kénnen.®®

Im Berichtszeitraum ist bereits eine nunmehr vom OLG Wien in der Nachfolge
des OPM entschiedene Gebrauchsmusterstreitigkeit zu verzeichnen:**

Die Antragsteller beantragten im Oktober 2010 die teilweise Nichtigerklarung
des spateren Streitgebrauchsmusters AT 11 067 U2 im Umfang der Anspriiche 1
bis 5, 11, 17, 19 und 21 wegen fehlender Neuheit und/oder mangelnder Erfindungs-
hohe. Sie beriefen sich dazu auf das vorbekannte Patent EP 0 827 806 B1, das
ein Spannsystem mit einem Spannzylinder und mit einem Einzugsnippel offen-
barte, sowie auf den internationalen Recherchebericht WO 2006/103041 A3 und
das EP 1 602 426 Al, worin beide Spannvorrichtungen zum positionsgenauen
Verspannen von zwei Kuppelungselementen in den Funktionen als Spannfutter
und als Werkstucktrager offenbart wiirden.

Beim Streitgebrauchsmuster der Antragsgegnerin handelte es sich demge-
genuber um eine aus dem Européischen Patent EP 1 952 922 Al abgeleitete
Abzweigung fur eine fiir eine Spanneinrichtung mit einem Spannfutter und einem
I6sbar daran fixierbaren Werkstiicktrager bestehend aus insgesamt 28 abgeleite-
ten und riickbeziglichen Anspriichen.

Die Nichtigkeitsabteilung (NA) des Patentamtes zog die Anspriiche 1 bis 3 in
den modifizierten Anspruch 1 (neu) zusammen, gab dem Antrag im Ubrigen
hinsichtlich der Anspriiche 1 bis 5, 11, 17, 19 und 21 teilweise Folge, hielt aber
das Streitgebrauchsmuster fiir weitgehend rechtsbestandig. Die NA stellte das
Europdische Patent 0 827 806 B1 als ndchstkommenden Stand der Technik fest
und wies insbesondere auf die darin enthaltene Figur 9 hin, die eine Stirnansicht
des Verriegelungskolbens zeigte:

82 Vgl OGH 09.08.2011, 17 Ob 11/11h (Taxikomm/Teletaxi) = ecolex 2012/196, 472 =
MR 2011, 379 = RZ 2012 EU33, 66 = SZ 2011/105; dazu ausfiihrlich Thiele in Stau-
degger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2012, 103 (134 ff).

83  OGH 23.09.2013, 4 Ob 137/13w (Taxikomm/Teletaxi II).

84  OLG Wien 21.08.2014, 34 R 67/14v (Spanneinrichtung) = PBI 2015, 13.
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Da sich die &ltere Patentschrift nicht mit dem Problem der Erhéhung der tber-
tragbaren Zugkrafte auseinandersetzte, fehlte insoweit eine Lehre zum neue-
rungsgemafen Handeln. Lediglich am Rande — aber doch — wurde die ,flachenhafte
Beruihrung” offenbart, die im ursprunglichen Anspruch 2 des Streitgebrauchsmus-
ters enthalten und deutlich in Figur 1 der alteren Patentschrift erkennbar war:

r s s raca T

Demgegeniber unterschied sich der urspriingliche Anspruch 3 doch erheb-
lich, der erforderte, fordert, dass die zentrale Offnung des Spannfutters einen
Boden hat, auf dem sich der Werksticktrager abstitzt.

Aufgrund der Berufung der Antragsteller musste sich das OLG Wien letztlich
mit der Neuheit und der notwendigen Erfindungshéhe des von der NA modifizier-
ten, verbleibenden Anspriiche der geschiitzten Spanneinrichtung befassen.

Im ohne mundlicher Verhandlung durchgefiihrten Berufungsverfahren85 be-
statigte der 34. Senat die Rechtsbestandigkeit des Streitgebrauchsmusters mit
der Maf3gabe, dass zur klaren Kennzeichnung der Inhalte des Standes der
Technik und zur Trennung von den kennzeichnenden Teile des Gebrauchsmus-
ters eine (neuerliche) Modifizierung des Anspruchs 1 vorgenommen wurde. Der
urspriingliche Anspruch 2, der durch das EP 0 827 806 B1 vorweggenommen
worden war, wurde vor die Worte ,dadurch gekennzeichnet" gestellt und dem-
nach eindeutig als zum Stand der Technik gehérend definiert. Das OLG Wien
hielt ergédnzend fest, dass fiir Gebrauchsmuster eine gewisse erfinderische Leis-
tung gefordert wird. Nach wohl gefestigter Rsp86 muss die Erfindungsqualitat
muss jedoch blof? in geringerem Ausmalfd gegeben sein, als dies fir die Patentie-
rung erforderlich ist.

85  OLG Wien 21.08.2014, 34 R 67/14v (Spanneinrichtung) = PBI 2015, 13.

86  OGH 30.01.1996, 4 Ob 6/96 (Wurfpfeilautomat) = OJZ-LSK 1996/124/125 = ecolex
1996, 380 = OBI 1996, 200 = EvBI 1996/152 = MR 1996, 245; 30.10.2003, 8 Ob A
19/03g (Trocknungsofen) = ASoK 2004, 246 = ARD 5522/3/2004 = ArbSlg 12.371;
vgl auch Lang, 10 Jahre Gebrauchsmusterschutz in Osterreich — Riickblick und
Ausblick, OBI 2005, 60.
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Der Gebrauchsmusterschutz setzt als ,kleines Patent” stets Erfindungen voraus,
die ,neu” iS des § 3 GMG sind und auf einem ,erfinderischen Schritt* iSv § 1 Abs 1
GMG beruhen. Die Rsp87 hat bereits klar herausgearbeitet, dass der Neuheits-
begriff des Gebrauchsmusters mit jenem des Patents tbereinstimmt. Der Spielraum
zwischen Neuheit und nicht Naheliegendem ist namlich zu klein, um ein dazwi-
schen liegendes Niveau fur die erfinderische Leistung eines Gebrauchsmusters
konkret im Unterschied zur ,Erfindungshdhe* nach dem PatG definieren zu kénnen.

Die Neuheitsbegriffe von § 3 PatG und § 3 GMG stimmen grundsatzlich
uberein.® Wenn einzelne Elemente des Inhalts der Erfindung bereits vorher
bekannt waren, so bedeutet dies aber noch keineswegs, dass die Erfindung
selbst nicht mehr als neu angesehen werden kénnte. Eine Erfindung kann auch
darin bestehen, dass bereits bekannte Einrichtungen durch eine besondere Art
ihrer Verwendung oder durch Verbindung mit noch unbekannten Einrichtungen
dazu verwendet werden, ein technisches Problem zu Iosen. ®

Die vorliegende Entscheidung enthalt bemerkenswerte Aussagen zu Verfah-
rensfragen, die deshalb zu beachten sind, weil das OLG Wien mit dem Inkrafttreten
der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014% funktional auch in Gebrauchsmus-
terangelegenheiten den OPM als Berufungsinstanz per 1.1.2014 abgelést hat:

= Es stellt im Nichtigkeitsverfahren grundsatzlich eine Rechtsfrage dar, ob eine
Erfindung auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht und somit auch ob ein er-
finderischer Schritt vorliegt.

= Im Berufungsverfahren nach § 480 Abs 1 ZPO gibt es kein Antragsrecht der
Parteien (mehr) auf Anberaumung einer mindlichen Berufungsverhandlung.
Eine mundliche Berufungsverhandlung ist seit Inkrafttreten der Novelle nur
noch anzuberaumen, wenn der Berufungssenat dies im einzelnen Fall fur er-
forderlich halt.

= Eine derartige Notwendigkeit besteht
— bei ausreichenden Bedenken gegen die Wirdigung der Erhebungsergeb-

nisse der Nichtigkeitsabteilung (NA) des Patentamts und

— wenn die Feststellungen der NA gesetzmalig bek&mpft werden
nicht hingegen bei bloRer Behauptung einer Mangelhaftigkeit des erstinstanz-
lichen Verfahrens.

Ausblick: Die — soweit ersichtlich erste — Entscheidung des OLG Wien in Ge-
brauchsmustersachen zeugt von hohem Fachversténdnis. Sie ist von dem Bemihen
getragen, die bisher von OPM und OGH entwickelte Rsp kontinuierlich weiterzu-
fiihren und die veranderten prozessualen Rahmenbedingungen auszuschépfen.”

Zusammenfassung: Im Berufungsverfahren vor dem OLG Wien besteht in
Nichtigkeitsverfahren gegen Gebrauchsmuster kein Anspruch auf Durchfiihrung
einer mindlichen Verhandlung. Fur die erforderlichen Erfindungsqualitdt nach
§ 1 GMG genlgt eine Uber die fachménnische Routine hinausgehende Lésung,

87 OPM 22.12.2010, OGM 1/10 (Teleskopausleger) = PBI 2011, 71 = OBI-LS 2011/68;
vgl auch Thiele in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2012, 103 (142).

88  Ebenso Wiltschek, Patentrecht® (2013), § 1 GMG Anm 3.

89  So bereits zum Neuheitsbegriff des PatG OGH 30.11.1971, 4 Ob 374/71 (Mehr-
schichtenski) = OBI 1973, 3.

90 BGBI | 126/2013.

91 Die am 11.12.2014 entschiedene Gebrauchsmustersache ,Dichtungsstopfen” des
OLG Wien zu GZ 34 R 94/14 bleibt dem Jahrbuch GE 2016 vorbehalten.
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die aber fir den Durchschnittsfachmann grundsatzlich auffindbar ist. Der Neu-
heitsbegriff fir Patent und Gebrauchsmuster stimmt grundséatzlich tiberein.

V. Schutzzertifikatsrecht Arzneimittel

1. EuGH

Das Européische Hdchstgericht hatte sich bereits Anfang 2014 mit Schutzzertifi-
katen fiir Arzneimittel (im Weiteren: SRC) zu befassen. Uber die Rs Montelukast
sodium® wurde bereits berichtet.”® Demzufolge kann dem Inhaber eines Patents
und eines ergédnzenden Schutzzertifikats fur ein Arzneimittel nicht mehr als 15
Jahre AusschlieBlichkeit ab der ersten in einem beliebigen Mitgliedstaat erteilten
Genehmigung fiir das Inverkehrbringen eingerdumt werden.

a. Synflorix 1I**

Der OPM hatte noch im letzten Jahr seines Bestehens dem EuGH folgende
Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:95

»L. Kann nach Art 1 lit b und Art 3 lit a und b der VO (EG) 469/2009 des Eu-
ropaischen Parlaments und des Rates v 6. 5. 2009 Uber das erganzende
Schutzzertifikat flr Arzneimittel bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen ein
Schutzzertifikat fur einen durch ein Grundpatent geschiitzten Wirkstoff (hier:
Protein D) erteilt werden, wenn dieser Wirkstoff im Arzneimittel (hier: Synflorix) in
kovalenter (molekularer) Verbindung mit anderen Wirkstoffen enthalten ist, dabei
jedoch seine eigene Wirkung behalt?

2. Wenn Frage 1 bejaht wird:

2.1. Kann nach Art 3 lit a und b VO (EG) 469/2009 ein Schutzzertifikat flr den
vom Grundpatent geschiitzten Stoff (hier: Protein D) erteilt werden, wenn dieser
eine eigene therapeutische Wirkung hat (hier als Impfstoff gegen Haemophilus-
influenzae-Bakterien), sich die Genehmigung des Arzneimittels aber nicht auf
diese Wirkung bezieht?

2.2. Kann nach Art 3 lit a und b VO (EG) 469/2009 ein Schutzzertifikat fur den
vom Grundpatent geschiitzten Stoff (hier: Protein D) erteilt werden, wenn die
Zulassung diesen Stoff als ,Trager” fur die eigentlichen Wirkstoffe (hier:
Pneumokokkenpolysaccharide) bezeichnet, er als ,Adjuvans” die Wirkung dieser
Stoffe verstarkt, diese Wirkung in der Genehmigung des Arzneimittels aber nicht
ausdrucklich genannt wird?*

Im zugrundeliegenden Verfahren vor dem Osterreichischen Patentamt, (iber
das im Vorjahr an dieser Stelle bereits berichtet wurde,96 meldete der aus
Schweden stammende Herr Arne Forsgren ein erganzendes Schutzzertifikat fir

92 EuGH 13.02.2014, C-555/13 (Merck Canada ./. Accord Healthcare) = EuZW 2014,
301 (Jukic) = GRURInt 2014, 349 = wbl 2014/91, 276 = ZIP 2014, 1100; instruktiv
Hayback/Breit, Zur Bedeutung des Grundpatents fir die Erteilung eines ergénzen-
den Schutzzertifikats fur Arzneimittel, wbl 2014, 616 (626).

93  Thiele in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2014, 147 (190 f).

94  EuGH 15.01.2015, C-631/13 (Forsgren) = GRUR 2015, 245 (Seitz).

95 OPM 28.08.2013, OBp 1/13 (Synflorix) = ecolex 2014/139, 353 (Hieger) = OBI-LS
2014/21, 71 (Musger) = PBI 2014, 18.

96  Thiele in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2014, 147 (194 ff).
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das Erzeugnis Protein D an. Er war namlich Inhaber des auch fiir Osterreich
erteilten Europaischen Grundpatents ,Protein D — ein IGD-bindendes Protein von
Haemophilus Influenza® mit Prioritdt aus dem Jahr 1990. Es erfasste als Sub-
stanz das ,Protein D*, welches im Arzneimittel ,Synflorix* enthalten war. Das
Inverkehrbringen dieses Arzneimittels wurde in der EU im Jahr 2009 zugelassen.
Synflorix ist ein fur Sauglinge und Kleinkinder entwickelter Impfstoff gegen durch
Pneumokokken (Streptococcus pneumoniae) verursachte Erkrankungen, insbe-
sondere Mittelohrentziindung. Das vom Grundpatent geschutzte Protein D war
im Arzneimittel nicht als solches enthalten, sondern in kovalenter (molekularer)
Verbindung mit anderen Substanzen. Protein D dient in Synflorix als Adjuvans
fur Serotypen des Streptococcus pneumoniae. Wahrend die Zulassung Synflorix
nur als Pneumokokken-Impfstoff bezeichnete, dessen Wirkung gegen Haemo-
philus-influenzae-Bakterien ,nicht ausreichend nachgewiesen“ ware, bestand
eine solche Wirkung sehr wohl.

Die Technische Abteilung (TA) wies die Anmeldung zuriick. Das Protein D
ware bloR3 ein Hilfsstoff, aber kein zertifikatstauglicher Wirkstoff. Die Rechtsmit-
telabteilung (RA) bestétigte die Abweisung ua mit der Begriindung, fir das vom
Grundpatent geschitzte Erzeugnis Protein D lage keine (gesonderte) Genehmi-
gung als Arzneimittel vor. Aufgrund der Beschwerde des Antragstellers musste
sich der OPM ua mit der Behauptung auseinander setzen, bei Protein D wirde
es sich um einen Wirkstoff gegen Haemophilus-influenzae-Bakterien handeln,
der in Synflorix enthalten wére und legte die Sache dem EuGH zur Vorabent-
scheidung vor.

Zunachst verweist die Achte Kammer zum Versagungsgrund des OPA, das
Protein D sei nur als Hilfsstoff im Arzneimittel enthalten, auf den Begriff des
Erzeugnisses nach Art 1 lit b SRC-VO. Nach der von der Rsp entwickelten Defi-
nition fallen Stoffe, die keine eigenen Wirkungen auf den menschlichen oder
tierischen Organismus entfalten, nicht unter den Begriff des ,Wirkstoffes* und
damit nicht unter den Begriff des ,Erzeugnisses”, der als ,Wirkstoff oder die
Wirkstoffzusammensetzung eines Arzneimittels” verstanden wird.%’

Die Besonderheit des Synflorix-Falles besteht lediglich darin, dass das Pro-
tein D nicht isoliert in einer der Wirkstoffkombinationen enthalten war, sondern
vielmehr eine kovalente (molekulare) Bindung mit anderen Wirkstoffen gegeben
ist. Der EuUGH entschied, dass eine solche kovalente Bindung unschédlich sei,
solange eben eine eigene pharmakologische, immunologische oder metaboli-
sche Wirkung dem Stoff selbst (hier: dem Protein D) zuzuschreiben ist.

Zu den beiden Folgefragen betonte die Achte Kammer zunéchst die vier Vo-
raussetzungen zur Erteilung eines SRC nach Art 3 SRC-VO, néamlich dass
= das Erzeugnis zum Zeitpunkt der Anmeldung durch ein Grundpatent ge-

schitzt ist,
= fiir das Erzeugnis noch kein SRC erteilt ist,
= fUr das Erzeugnis eine Zulassung als Arzneimittel erteilt worden ist, und
= es sich bei dieser Zulassung um die erste Zulassung handelt.

Daraus ergibt sich fir den EuGH, dass ein Wirkstoff nicht Gegenstand eines

97  EuGH 04.05.2006, C-431/04 (Massachusetts Institute of Technology) Rz 28 ff = OBI
2006/69, 287 = OBI-LS 2006/157, 217 = wbl 2006/163, 375 (Urlesberger) = ZER
2007/163, 50; vgl auch Art 1 der Arzneimittel-RL, RL 2001/83/EG zur Schaffung eines
Gemeinschaftskodex fur Arzneimittel, ABI L 2001/311, 67.
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SRC sein kann, dessen therapeutische Wirkungen nicht zu den Anwendungsge-
bieten gehoren, fiir die eine Zulassung erteilt wurde.

Zur Beantwortung der Frage 2.2. stellte der EuGH letztlich auf die Wirkung
ab. Es kommt nadmlich entscheidend darauf an, ob ein Trégerprotein, das in
einem Arzneimittel verwendet wird, ohne eine eigene von der Zulassung erfasste
immunogene Wirkung zu entfalten, als ,Wirkstoff* angesehen werden konne,
wenn es eine solche Wirkung (tatséchlich) ausubt, sobald es mittels einer kova-
lenten Bindung an einen Antikdrper angedockt ist. Art 1 lit b SRC-VO verlangt in
einem solchen Fall, dass das Tragerprotein eine eigene pharmakologische,
immunologische oder metabolische Wirkung ausubt. Dies zu klaren ist aber
Sache des vorlegenden Gerichts.

Im Ergebnis gibt der EuGH die Sache — verhéaltnismafig rasch — zur weiteren
Sachverhaltsklarung an den nunmehr zustandigen98 OGH zuriick; allerdings
nicht ohne deutlich Vorgaben zu machen. Bemerkenswert ist, dass die Achte
Kammer zu ihrer klaren Auffassung gelangt ist, ohne Schlussantrdge des Gene-
ralanwalts einzuholen.

Inhaltlich sticht die klare Aussage hervor, dass nach Art 3 lit a SRC-VO ein
Arzneimittelschutzzertifikat nicht fir Wirkstoffe erteilt werden kann, die in An-
spriichen des Grundg)atents nicht genannt sind, auf das die betreffende Anmel-
dung gestutzt wird.*® Die nunmehr gewonnene Rechtssicherheit zeichnet sich
auch fur Schutzzertifikate von Pflanzenschutzmitteln ab. Auch dazu hat der
EuGH letztlich darauf abgestellt, dass der schutzbegriindende Stoff eine eigene
toxische, phytotoxische oder pflanzenschiitzende Wirkung entfaltet.'

Zusammenfassung: Nach dem vorliegenden Urteil kommt die Erteilung eines
Schutzzertifikatsrechts fiir ein Arzneimittel jedenfalls nur dann in Betracht, wenn
einem Wirkstoff des Grundpatents eine eigene Wirkung iS des Erzeugnisbegriffs
nach Art 1 lit b SRC-VO zukommt. Dafir reicht die blof3e Tragerschaft eines Stof-
fes fur ein molekular mit ihm verknipftes, geschutztes Wirkstoffelement nicht aus.

b. Anhangige Verfahren

Nach wie vor anhéngig ist das Vorabentscheidungsersuchen des High Court of
Justice (England & Wales) zu Rs C-577/13 aus November 2013 im Rechtsstreit
zwischen Actavis Group PTC EHF/Actavis Limited gegen Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH. Was die dem EuGH betreffend die Wirkstoffzusammensetzung
aus Telmisartan vorgelegten Fragen101 anbelangt, so ist nach einem Teil der
Lehre'® die in der Entscheidung Actavis/Sanofi'®® erfolgte Auslegung des Art 3

98 Gem § 176b Abs 1 Z 2 PatG idF der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014, BGBI |
2013/126.

99  Offen lassend noch EuGH 14.11.2013, C-210/13 (Glaxosmithkline Biologicals) =
GRURPrax 2014, 14 (Seitz), wonach eine bloR verstarkende Wirkung eines Hilfs-
stoffes nicht SRC-begriindend sein kann.

100 EuGH 19.06.2014, C-11/13 (Bayer CropScience .. DPMA) = EuZW 2014, 668
(Seitz) = GRUR 2014, 756 = GRURInt 2014, 798 = GRURPrax 2014, 356 = ZTR
2013, 289; dazu gleich unten Pkt VI.

101 Verdffentlicht in ABI C 31/2014, 2.

102 Haybéck/Breit, wbl 2014, 616 (621) mwN.

103 EuGH 12.12.2013, C-443/12 (Actavis Group und Actavis) Rz 30 = GRURPrax 2014,
12 (Schacht).
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lit ¢ iV Art5 VO bereits ausreichend, die nunmehr verbundenen Rechtsfragen,
soweit sie Unionsrecht betreffen, hinreichend zu klaren. Die weitere Entwicklung
bleibt abzuwarten und zu berichten.

Das Urteil des EUGH in der Rs Merck Canada und Merck Sharp & Dohme'*
wird im nachsten Jahrbuch behandelt.

2. OLG Wien'®

Im Berichtszeitraum hat das nunmehr anstelle des OPM zustandige OLG Wien
ein Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH zur Frage der Laufzeitberech-
nung eines SRC gerichtet:

»L. Ist der Zeitpunkt der ersten Genehmigung fur das Inverkehrbringen in der
Gemeinschaft nach Art 13 Abs 1 der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europa-
ischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 Uber das ergédnzende
Schutzzertifikat fur Arzneimittel nach Gemeinschaftsrecht bestimmt oder verweist
diese Regelung auf den Zeitpunkt, zu dem die Genehmigung nach dem Recht
des jeweiligen Mitgliedstaats wirksam wird?

2. Fur den Fall, dass der Gerichtshof der Européaischen Union eine Bestim-
mung des Zeitpunkts nach Frage 1 durch Gemeinschaftsrecht bejaht: Auf welchen
Zeitpunkt ist dabei abzustellen — auf jenen der Genehmigung oder auf jenen der
Mitteilung?*

Die spatere Antragstellerin, das Pharmaunternehmen Seattle Genetics Inc.,
ist Inhaberin des Patents E 516 818 (EP 1545613) fur ,Auristatin-Konjugate und
ihre Verwendung zur Behandlung von Krebs, einer Autoimmunkrankheit oder
einer Infektionskrankheit*. Sie beantragte beim OPA davon abgeleitet die Ertei-
lung eines erganzenden Schutzzertifikats (SRC) unter der Vorlage der arzneimit-
telrechtlichen EU-Genehmigung vom 25.10.2012. Die technische Abteilung (TA)
gab dem Antrag statt und setzte die maximale Dauer des Schutzzertifikats mit
25.10.2027 fest. Dagegen erhob die Antragstellerin Rekurs mit der wesentlichen
Begrundung, der Beschluss tber die Marktzulassung ihres Medikaments datierte
zwar vom 25.10.2012, die Veroffentlichung der Schutzzulassung erfolgte aber
erst am 30.10.2012, sodass nach diesem ,Datum der ersten Genehmigung” iS
des Art 13 SRC-VO die Giiltigkeitsdauer des erteilten SRC erst am 30.10.2027
enden wirde, dh 15 Jahre ab dem Tag der Zustellung bzw Kundmachung der
Zulassung, nicht mit dem Datum des Erteilungsbeschlusses.

Im Rekursverfahren stellte sich daher die Frage, welcher Zeitpunkt als ,Da-
tum der ersten Genehmigung” iS von Art 13 SRC-VO heranzuziehen und letzt-
lich fur den Beginn der Geltung des Schutzzertifikats maf3geblich ist.

Das OLG Wien unterbrach das Verfahren und legte dem EuGH die eingangs,
leitsatzartig wiedergegebenen Fragen zur Vorabentscheidung vor. Die Wiener
Richterlnnen mussten namlich feststellen, dass fir die Berechnung der Aus-
schlielichkeitsfrist unionsweit von den jeweiligen nationalen Patentdmtern zB in
Belgien, Slowenien, Portugal oder GroRbritannien durchaus unterschiedliche
Anfangszeitpunkte herangezogen werden. Daruber hinaus wére ganz generell in
Lehre und Praxis strittig, ob die Fristenberechnung nach dem jeweils nationalen

104 EuGH 12.02.2015, C-539/13 (Merck Canada Inc, Merck Sharp & Dohme Ltd) =
GRURPrax 2015, 87 (Schonig).

105 OLG Wien 02.10.2014, 34 R 87/14k (Auristatin-Konjugate) = ecolex 2014/462, 1079
(Hieger).
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Verfahrensrecht vorzunehmen ware. Je nach MaRgeblichkeit der Ausstellung der
Zulassungsurkunde, ihrer Zustellung an die Partei oder dem Datum der Kund-
machung ergdben sich abweichende Anfangs- und damit Endzeitpunkte der
SRC-Schutzdauer. Aus Sicht des OLG Wien liegt daher kein acte clair vor, da
zur Vorschrift des Art 11 Abs 1 lit d und e SRC-VO, der eher eine Bekanntma-
chung zu favorisieren schien, bislang eine Klarung durch den EuGH fehlte.

Die Wiener Richterlnnen wollen letztlich wissen, ob nach zwingendem Uni-
onsrecht die Benachrichtigung von der Genehmigung oder das Entscheidungs-
datum maRgeblich dafiir sein sollte, um die Laufzeit des Schutzzertifikats zu
berechnen, insbesondere ob insoweit das nationale Recht zur Fristenberech-
nung heranzuziehen ist oder unionsrechtliche Vorgaben zu beachten waren.*®

Die vorliegende Entscheidung macht zunachst in verdienstvoller Weise den
Schutzzweck der SRC-VO fir Arzneimittel deutlich: Die Erteilung von Schutzzer-
tifikatsrechten soll demjenigen, der gleichzeitig Inhaber eines Patents und eines
Zertifikats ist, (héchstens) 15 Jahre Ausschlie3lichkeit ab der ersten Genehmi-
gung fir das Inverkehrbringen des betreffenden Arzneimittels im EWR einrau-
men.” In seiner stRsp*® fuhrt der Gerichtshof aus, dass Art 13 Abs 1 SRC-VO
dahingehend auszulegen ist, dass er auf die Genehmigung fur das Inverkehr-
bringen eines Erzeugnisses abstellt, das in den Schutzbereich des Grundpatents
fallt, auf das sich die Anmeldung des erganzenden Schutzzertifikats bezieht. Die
erste Genehmigung fir das Inverkehrbringen in der Union dient demnach einem
rein zeitlichen Zweck.'® Der Begriff der ,ersten Genehmigung fur das Inverkehr-
bringen“ in Art 13 Abs 1 SRC-VO muss eine einheitliche Auslegung erhalten. In
der Iressa-Entscheidung™® hat die Achte Kammer namlich festgehalten, dass
genau dieses Tatbestandsmerkmal nicht von der Bestimmung der VO (EG)
469/2009 abhéngen kann, in der er sich findet, so dass dieser Begriff wie der
Begriff ,Genehmigung fur das Inverkehrbringen® in Art 3 dieser Verordnung eine
Genehmigung fur das Inverkehrbringen bezeichnen muss, die gemaR der Richt-
linie 2001/83/EG und eventuell nach Abschluss des in der VO (EG) 726/2004
vorgesehenen Verfahrens erteilt wird.*** Davon ausgehend bietet sich eine ein-
heitliche Fristenberechnung nach Unionsrecht und zwar sowohl fir den Beginn
der Fristenberechnung als auch fur ihre Dauer an. Auf diese Weise ist sicherge-
stellt, dass ,gleiches Recht fir alle in der Union“ gilt und ein Europa der unter-
schiedlichen Geschwindigkeiten vermieden wird.

Ausblick: Mit Spannung darf die Beantwortung durch den EuGH schon des-
halb erwartet werden, weil das fur die Fristenberechnung an sich anzuwendende
Recht auf dem Prifstand steht. Eine bloRe Auslegung von Art 13 SRC-VO wiirde

106 Vgl Hieger, Entscheidungsanmerkung, ecolex 2014/462, 1079.

107 So bereits OGH 14.03.2006, 4 Ob 191/05z (Carvedilol) = JUS Zz/4197 = OBI
2006/56, 233.

108 Deutlich EuGH 19.07.2012, C-130/11 (Neurim Pharmaceuticals) = GRURPrax 2012,
412 (Seitz) = PharmR 2012, 259 = ZTR 2012, 188; vgl dazu Thiele, Gesetzgebung
und aktuelle Judikatur im Patentrecht, in Staudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigen-
tum. Jahrbuch 2013 (2013) 171 (205 f) mwN.

109 EuGH 12.06.1997, C-110/95 (Yamanouchi Pharmaceutical) Rz 24 = wbl 1997, 343 =
ZER 1997/120, 184.

110 EuGH 14.11.2013, C-617/12 (Iressa) Rz 48 = GRURPrax 2014, 13 (Schonig).

111 Vgl In diesem Sinn bereits EuGH 11.12.2003, C-127/00 (H&assle) Rz 57 und 58 = whbl
2004/52, 130 = ZER 2004/374, 137.
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daher zu kurz greifen. Wie auch immer das Urteil aus Luxemburg ausfallt, SRC-
Anmelder wollen kiinftig wissen, wie die Fristen des Art 3 lit d oder Art 7 SRC-VO
zu berechnen sind. Die ¢sterreichische Anfrage wird beim EuGH als Rs C-471/14
(Seattle Genetics) gefiihrt.™'? Mit einer Entscheidung ist voraussichtlich Anfang
des néchsten Jahres zu rechnen.

Zusammenfassung: Nach Ansicht des OLG Wien ist die Fristberechnung
ausgehend vom ,Zeitpunkt der ersten Genehmigung“ nach Art 13 SRC-VO auf-
grund der unterschiedlichen Erteilungspraxis der europdischen Patentdmter
klarungsbedirftig. Dabei kommt der Frage nach einer Anwendbarkeit rein natio-
nalen Rechts oder einer unionsweit einheitlichen Fristberechnung ganz wesentli-
che Bedeutung zu.

VI. Sortenschutzrecht

Im Berichtszeitraum hat das Europdische H('jchstgericht113 einen aus Deutsch-
land stammenden Fall zum Sortenschutzrecht entschieden.

Die Bayer CropScience AG beantragte beim Deutschen Patent- und Marken-
amt (DPMA) ein erganzendes Schutzzertifikat (SPC) nach der VO (EG) 1610/96
Uber die Schaffung eines SPCs fiir Pflanzenschutzmittel (SPC-VO) fur einen von
einem fir Deutschland erteilten europdischen Patent umfassten ,Safener Iso-
xadifen”. Darunter ist eine Substanz zu verstehen, die die schadigende Wirkung
eines Herbizides auf die Kulturpflanze verringert oder verhindert und so eine
erfolgversprechende Anwendung des Herbizides haufig erst ermdglicht.

Das DPMA wies den Antrag zunéchst aus formellen Grinden zurtick. Im Be-
schwerdeverfahren wies das BPatG die formalen Einwande des DPMA zuriick,
legte dem EuGH aber die Frage vor, ob die Begriffe ,Erzeugnis” in Art 3 Abs 1
iVm Art 1 Nr 8 VO 1610/96 und ,Wirkstoffe* in Art 1 Nr 3 der SRC-VO dahin
auszulegen waren, dass auch ein Safener darunter fiele. Dies kénnte deshalb
problematisch sein, da Safener gerade keine Wirkstoffe im Sinne der RL
91/414/EWG Uber das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (PSM-RL)
oder der diese abldsenden VO 1107/2009 (PSM-VO) waren.

Der EuGH bejahte die Mdglichkeit der Erteilung von ergdnzenden Schutzzer-
tifikaten fur Safener, sofern die Voraussetzungen des Art 3 Abs 1 SRC-VO vor-
liegen und der Safener eine eigene Wirkung toxischer, phytotoxischer oder
pflanzenschiitzender Art entfaltet. Zur Begriindung fuhrt er an, dass die Definition
des ,Wirkstoffs" grundsatzlich autonom nach den Wertungen der SPC-VO zu
erfolgen habe. Hiernach seien Wirkstoffe ,Stoffe [...] mit allgemeiner oder spezi-
fischer Wirkung [...] gegen Schadorganismen [oder] auf Pflanzen [...].*** Eine
Unterscheidung von Wirkstoffen nach mittelbaren und unmittelbaren Wirkungen
erfolge unter der SPC-VO nicht.

Der Umstand, dass Safener in Anlage | der PSM-RL nicht eingetragen seien
und die PSM-VO sogar explizit zwischen ,Wirkstoffen* und ,Safenern* unter-
scheide, stehe der Klassifikation von Safenern als Wirkstoffen unter der SRC-VO
nicht entgegen. Safener seien von der Verzégerung der wirtschaftlichen Ver-

112 ABI L 2014/462, 16.
113 EuGH 19.06.2014, C-11/13.
114 EuGH 19.06.2014, C-11/13 Rz 31.
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wertbarkeit des Patentes aufgrund des Genehmigungsverfahrens fur Pflanzen-
schutzmittel ebenfalls betroffen, da die fur die Zulassung notwendigen Unterlagen
unter anderem auch Angaben zu Safenern enthalten missen, weshalb eine
Schutzverlangerung deshalb grundsatzlich geboten sei, wenn diese eine eigene
Wirkung entfalteten. Fur die Feststellung der tatsachlichen Wirkung des streitigen
Safeners verweist die Dritte Kammer jedoch an das BPatG zuriick.

Die Entscheidung ist aus Sicht der Industrie zu begriRen, da die wirtschaft-
liche Verwertbarkeit von patentierten Safenern durch das Genehmigungsverfah-
ren fir das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln genauso gehemmt wird
wie diejenige des gesamten Pflanzenschutzmittels. Dies gilt insbesondere unter
dem Regime der PSM-VO, nach der sich die materiellen Zulassungsvorausset-
zungen flr einen Safener nur marginal von denen des Wirkstoffs unterscheiden.
Auch wenn im Anlassfall noch die inzwischen aufgehobene PSM-RL Anwendung
gefunden hat, bleiben fur das nunmehr geltende Regime die gleichen Grundsat-
ze maligeblich.

Das vorliegende Urteil steht auch im Einklang mit der ,Biozid-Produkte“-Ent-
scheidung, **°> wonach der Begriff ,Biozid-Produkte* auch nur mittelbar auf die
betreffenden Schadorganismen einwirkende Produkte erfasst, sofern sie einen
oder mehrere Wirkstoffe enthalten, die eine chemische oder biologische Wirkung
als Teil einer Kausalitatskette herbeiftihren, die bei den betreffenden Schad-
organismen eine Hemmwirkung hervorrufen sollen. Ahnliches hat die Rsp116 Zu
den arzneimittelbezogenen Schutzzertifikaten herausgearbeitet. Dort stellt die
Beurteilung gleichermal3en auf das Vorliegen einer ,eigenen* Wirkung ab. Im
Fall des Biozid-Produkts wurde auch eine mittelbare Wirkung fur ausreichend
erachtet. Den Aspekt der eigenen Wirkung muss der Antragsteller eines SRC
daher stets deutlich hervorheben, um bestehen zu kénnen. Es bleibt aber abzu-
warten, ob im konkreten Fall die geforderte Wirkung auch tatséchlich nachge-
wiesen werden kann.

Ausblick: AbschlieBend ist ein Querverweis auf das aus dem Arzneimittelbe-
reich stammende, gegenwartig beim EuGH anhangige SRC-Verfahren in der
Rs C-631/13 angebracht."*” Darin geht es um einen Wirkstoff, der in kovalenter
Verbindung mit anderen Wirkstoffen enthalten ist, dabei jedoch seine eigene
Wirkung behalt. Mit einer Entscheidung ist jedoch erst im Lauf des Jahres 2015
zu rechnen.

Zusammenfassung: Nach rechtsverbindlicher Auffassung des EuGH ist die
Erteilung von ergdnzenden Schutzzertifikaten im Pflanzenschutzbereich fir sog
LSafener’ grundsatzlich moéglich. Darunter sind iS von Art 2 Abs 3 lita der VO
(EG) 107/2009 Stoffe oder Zubereitungen, die einem Pflanzenschutzmittel beige-
fugt werden, um die phytotoxische Wirkung des Pflanzenschutzmittels auf be-
stimmte Pflanzen zu unterdriicken oder zu verringern. Einzige Voraussetzung
bildet, dass der Safener eine eigene toxische, phytotoxische oder pflanzenschiit-
zende Wirkung entfaltet.

115 EuGH 01.03.2012, C-420/10 (Soll) = ZTR 2012, 129.

116 Zu einem Tragerstoff: EUGH 04.05.2006, C-431/04 (Massachusetts Institute of
Technology); zu einem Adjuvans: EuGH 14.11.2013, C-210/13 (Glaxosmithkline Bio-
logicals).

117 OPM 28.08.2013, OBp 1/13 (Synflorix).
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AbschlieBend soll noch auf zwei weitere im Berichtszeitraum anhangig ge-
machte Vorabentscheidungsersuchen zum Sortenschutzrecht hingewiesen wer-
den. Im ersten aus Deutschland stammenden Fall'*® ist ua die Klarung der Frage
beabsichtigt, ob ein Landwirt, der, ohne hiertuber vertragliche Vereinbarungen mit
dem Sortenschutzinhaber getroffen zu haben, durch Nachbau gewonnenes
Vermehrungsgut einer geschitzten Sorte genutzt hat, zur Zahlung einer ange-
messenen Vergitung nach Art 94 Abs 1 GemSortV — bei Vorsatz oder Fahrlas-
sigkeit — zum Ersatz des weiteren Schadens aus der Sortenschutzverletzung
nach Art 94 Abs 2 leg cit schon dann verpflichtet ist, wenn er die ihm obliegende
Verpflichtung zur Entrichtung einer angemessenen Entschadigung (Nachbauge-
bihr) zum Zeitpunkt der tatséchlichen Nutzung des Ernteguts zu Vermehrungs-
zwecken im Feldanbau noch nicht erflllt hat. Die Rs wird zu C-242/14 (Saatgut-
Treuhandverwaltungs GmbH ./. Gebr. Vogel) beim EuGH gefihrt.

In dem ebenfalls aus Deutschland stammenden weiteren Vorabentschei-
dungsersuchen stellte das OLG Diisseldorf'*® eine Reihe von Fragen zur ,an-
gemessenen Vergutung” nach Art 94 Abs 1 GemSort-VO, sodass insgesamt
eine deutliche Verfeinerung der Geistbeck-Rsp120 zu erwarten ist. Die Rs wird zu
C-481/14 (Jgrn Hansson) beim EuGH gefiihrt.

VII. Zusammenfassung

Dem EuGH lagen im Jahr 2014 neuerliche Klagen Spaniens gegen die Errich-
tung und Durchfiihrung eines einheitlichen Patents (sog ,Europaisches Patent*
oder kurz ,EU-Patent*) vor. Folgt der Gerichtshof den Schlussantragen des Ge-
neralanwalts Yves Bot,** so ist fir 2015 mit einer Abweisung zu rechnen. Die
eingeschrankte Sprachenwahl wiirde die Ubersetzungskosten erheblich senken
und dem Grundsatz der Rechtssicherheit besser entsprechen als eine behabige
Gleichwertigkeit aller Sprachen.

Die Patentverfahrensreform ist demgegeniiber in Osterreich schon seit
01.01.2014 Realitat. Die erste Spruchpraxis, insbesondere des OLG Wien, ver-
leiht den novellierten Vorschriften Kontur. Die Rechtsstaatlichkeit hat sich deut-
lich erhéht. Dass die modernen Zeiten fiir manche durchaus bitter schmecken
kénnen, mussten Osterreichs Patentanwélte erfahren, die mit ihrem Versuch
scheiterten, das Rechtsanwaltsmonopol in Patentsachen vor dem OGH mittels
Verfassungsgerichtshofbeschwerde zu brechen. Die Verfassungsrichterinnen
halten es angesichts der Konzentration des OGH auf Rechtsfragen fir legitim,
dort lediglich Rechtsanwalte vertreten zu lassen.™??

Mit seinem Stem Cell International-Urteil'*® zu Stammzellen-Patenten hat der
EuGH die Biichse der Pandora geéffnet: Zellhaufen — Embryo — Mensch? Neben
wissenschaftlichen Argumenten berihrt diese nunmehr vom EuGH erganzte

118 LG Mannheim 09.05.2014, 7 O 168/13 (Wintergerstensorte) = EuZW 2014, 680 =
GRURPrax 2014, 330.

119 Beschluss vom 16.10.2014, I-15 U 21/14 (Kapmargeriten) = openJur 2014, 25922.

120 EuGH 05.07.2012, C-509/10 (Josef und Thomas Geistbeck) = GRUR 2012, 1013
(Wurtenberger), dazu Thiele in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch
2013, 171 (210f).

121 GA18.11.2014, C-146/13, C-147/13.

122 VfGH 09.10.2014, G 95/2013.

123 EuGH 18.12.2014, C-364/13.
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Definition ,menschlicher Embryonen“ die ganz grundsatzliche Frage, wann Leben
beginnt, ab wann es schitzenswert ist und ab wann aus einer befruchteten Ei-
zelle ein Mensch mit Grundrechten wird. Religidse, ethische, philosophische und
juristische Argumente flieRen in diese Debatte ein. Eine ,lebendigere" Patent-
rechtspraxis ist kaum vorstellbar.

Gleichwohl steht fur 2015 ein weiteres schwieriges Kapitel des Immaterial-
glterrechts zur Entscheidung an. Es geht um das Verhéltnis von Patent- und
Marktmissbrauchsrecht zueinander. Sollte auch dazu der EuGH der Auffassung
des GA Wathelet'** folgen, so missten kinftig Inhaber eines SEP einem méglichen
Verletzer ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen
unterbreiten. Andernfalls sei der Versuch, ein Verkaufsverbot fiir angeblich ver-
letzende Produkte zu erreichen, als Missbrauch einer marktbeherrschenden
Stellung unzuléssig.

Im materiellen Patentrecht dominiert nach wie vor das Schutzzertifikats-
recht va fur Arzneimittel, aber auch der Sortenschutz die Anmelde- und Ge-
richtspraxis. Dieses energische Rechtsgebiet stellt immer noch work in progress
dar. Das OLG Wien'®® steigert die Dynamik mit einem Vorabentscheidungsersu-
chen an den EuGH zur Frage der Laufzeitberechnung eines SRC.

Aus der materiellen Patentrechtspraxis des OGH sticht der auRerst seltene
Fall eines Immaterialgtterrechtskonflikts zwischen einer Produkt-Bildmarke und
einem (patenfrei gewordenen) Erzeugnis heraus.”® Neben Beweislastfragen
zum Verfahrenspatent'?’ klaren die heimischen Gerichte nicht nur die vorzeitige
Beendigung von Patentlizenzvertragenlzs, sondern auch die Voraussetzungen
eines Teilverzichts nach der Patenterteilung.'*

Resumierend bleibt zu erwdhnen, dass die nationale und europaische
Rechtsentwicklung im Patentrecht im Jahr 2014 weiterhin sehr dynamisch ver-
laufen ist. Die Schaffung des EU-Einheitspatents, aber auch die in Osterreich
vollzogene Reform des Rechtsschutzsystems im Patentwesen hat dazu wesent-
lich beigetragen. Die Erwartungen fir das Jahr 2015 kénnten kaum héher sein —
mit Recht.

124 GA 20.11.2014, C-170/13.

125 OLG Wien 02.10.2014, 34 R 87/14k.
126 OGH 21.10.2014, 4 Ob 162/14y.
127 OGH 17.07.2014, 4 Ob 101/14b.
128 OGH 25.11.2014, 10 Ob 26/14t.

129 OLG Wien 19.08.2014, 34 R 34/14s.
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