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Mit dem Berichtsjahr 2022 hat die vor mehr als zehn Jahren begonnene
Etablierung eines Einheitlichen EU-Patents einen Abschluss gefunden.
Nunmehr sind die Gerichte am Zug, das institutionell und organisatorisch
fertiggestellte System des EU-Patents einheitlicher Wirkung mit Leben zu
fiillen. Davon abgesehen wird, wie gewohnt, die Judikatur der mit Patent-
sachen befassten Hochstgerichte der EU und Osterreichs einschlieBlich

https://doi.org/10.37942/9783708341446-003 85
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der Urteile der fiir die Praxis so wichtigen Instanzgerichte vollstindig be-
sprochen und in den dogmatischen Gesamtkontext eingeordnet. An der
ein oder anderen Stelle findet auch (kritisches) Schriftum seinen Platz.

Deskriptoren: Patentrecht, Europaisches Einheitspatentsystem, Einheits-
patent, Schutzzertifikatsrecht, Arzneimittel, Sortenschutz, Diensterfindung,
Auslegung von Patentanspriichen

. Einleitung

Die folgende Untersuchung beschrankt sich auf eine uberblicksmaRige Erorte-
rung der Gesetzgebung sowie der hdchstgerichtlichen Judikatur zum Patent-
recht einschlieBlich der Sortenschutzrechte im Jahr 2022. Dabei wird zunachst
versucht — nach einer kurzen Darstellung der Gesetzgebungsaktivitdten — die
hochstgerichtlichen Lésungen kritisch zu hinterfragen und die Entscheidungen
insgesamt in den methodisch-dogmatischen Zusammenhang des europaischen
und Osterr Patentrechts iwS einzuordnen. In (chronologischer) Reihenfolge
wird zT in wesentlich unterschiedlicher Tiefe auf die Judikate eingegangen.’

Die Zahl der Patentanmeldungen beim EPA hat im Jahr 2022 ein neues
Rekordhoch erreicht und damit neuerlich die Vor-Pandemiezeit libertroffen. Die
Jahresstatistik vermerkt 193.460 Patentantrage. Das bedeutet 2,5 % mehr
gegenlber dem Vorjahr. Die Zahl der erteilten Patente erreichte mit Gber
81.750 hingegen ein 5-Jahres-Tief, das deutlich, namlich 24,9 % unter dem
Tiefstwert des Vorjahres lag.?

193 460

© +25%
188 809
174481 181532 180417

2018 2019 2020 2021 2022

Abb 1: European Patent Office 2022

1 Stichtag fir die folgende Entscheidungstibersicht von EuGH, EuG, OLG Wien und
OGH ist der 31.12.2022. Samtliche Judikate sind im Volltext unter <eurolawyer.at>
abrufbar.

2 Vgl EPO, Statistische Daten des Europaischen Patentamts <https://www.epo.org/
about-us/annual-reports-statistics/statistics/2022/statistics/patent-applications.htmI>
(28.08.2023).
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Bei der geografischen Herkunft der Anmeldungen halten die wichtigsten
Trends der letzten Jahre an; allerdings haben wiederum die USA allein knapp
24 % der Anmeldungen getatigt, wahrend die europaischen Staaten im Jahr 2022
zusammen auf gut 43 % kommen.® An dritter Stelle der auRereuropéischen
Anmeldestaaten liegt Japan, ganz dicht gefolgt von der Volksrepublik China.

Il. Gesetzgebungsaktivititen und Verfahrenspraxis

A. VO des Rates liber das Einheitspatent

Am 7. Februar 2022 wurde das Ubereinkommen (iber ein Einheitliches Patent-
gericht mit zugehdérigem Protokoll tiber die vorlaufige Anwendung im Bundes-
gesetzblatt kundgemacht worden.*

Fir die Tatigkeit am neuen Einheitlichen Patentgericht (UPC) wurden im
Laufe des Jahres 2022 insgesamt 85 Richterinnen sowie das Prasidium er-
nannt. Das Einheitliche Patentgericht ist aufgeteilt in das Gericht der ersten
Instanz und das Berufungsgericht. Der erste Prasident des Berufungsgerichts
ist Dr. Klaus Grabinksi, der bislang als Richter am Bundesgerichtshof tatig war.
Die Ernennung zum Prasidenten des Berufungsgerichts gilt fir drei Jahre. Die
Richter am Berufungsgericht werden fir die Dauer von sechs Jahren ernannt.
Prasidentin des Gerichts der ersten Instanz ist Florence Butin aus Frankreich.
Das UPC verfugt Uber zwei Zentralkammern in Paris und Minchen. Jeder
Vertragsmitgliedstaat kann bis zu vier Lokalkammern einrichten. Die einzige
Osterreichische Lokalkammer (,Wiener Lokalkammer®) ist in den Raumlichkei-
ten des ASG Wien angesiedelt. Sie ist in I. Instanz fir die Verletzung eines
Einheitspatents® auf dem Gebiet der Republik Osterreich zustandig oder wenn
die beklagte Partei ihren Sitz in Osterreich hat. Diese Zusténdigkeit wird fir
eine allféllige Nichtigkeitsklage um dasselbe Patent zwischen denselben Par-
teien des Verletzungsstreits perpetuiert.

Mit 1. Juni 2023 war es dann soweit: fir Osterreich, Belgien, Bulgarin,
Danemark (ohne Farder und Gronland), Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, ltalien, Lettland, Luxemburg, Malta, Niederlande (europaischer
Teil), Portugal, Schweden und Slowenien ist das EPGU in Kraft getreten.® Mit
einer Anpassung von nationalen Patentvorschriften,” die Auswirkungen auf alle
anderen Registerschutzrechte hatte, sind in Osterreich samtliche gesetzlichen

3 Eine grafisch sehr gut aufbereitete Zusammenstellung der Statistiken fir das Jahr
2022 ist als PDF-Download unter <https://link.epo.org/web/epo_patent_index_
2022_infographic_en.pdf> (28.08.2023) abrufbar.

4 BGBI 111 13/2022 und Il 14/2022.

5 Kurzform fur ,Europaisches Patent mit einheitlicher Wirkung*.

6 BGBI 11l 53/2023; vgl auch Woller/Pabst, Das Einheitspatent und das Einheitliche
Patentgericht, ecolex 2023/82, 142 und Tiefenbacher, Das Einheitspatent — lange
sagenumwoben und doch bald Realitat, MR 2022, 6 jeweils mwH.

7 BGBI | 51/2023.
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Voraussetzungen fiir den Vollbetrieb des Einheitlichen Patentgerichts seit
1. April 2023 erfullt.8

Erste Antrage konnen in einem eigenen Monitoring mit verfolgt werden.
Wenige Wochen nach dem Start des Einheitspatentsystems hat das Europai-
sche Patentamt (EPA) ein Dashboard verdffentlicht, das Aufschluss gibt tiber
die Hauptquellen fir Antrage auf einheitliche Wirkung sowie dariber, in welche
acht Ubergeordneten Gebiete der Technik die Einheitspatente klassifiziert
werden. Das Dashboard wird taglich mit Daten aus den EPA-internen Work-
flows aktualisiert und bietet daher einen tagesaktuellen Uberblick iiber die
Nachfrage nach Einheitspatenten.®

B. Patentverfahrensreform

Die Patent- und Markenrechts-Novelle 20140 hat eine Neuordnung des Instan-
zenzuges sowie des anwendbaren Verfahrens im Rechtsmittelbereich ge-
bracht, der nunmehr ausschlie3lich bei den ordentlichen Gerichten besteht.

Da die vor der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 bestehende Rechts-
lage mit der neu geschaffenen Rechtslage nicht ohne weiteres vergleichbar ist,
haben sich auch 2022 einige verfahrensrechtliche Fragen gestellt, die zum
Teil (abschlieRend) geklart werden konnten.
= Im (Patent-)Erteilungsverfahren Il. Instanz, dh auf Rekurse gegen Entschei-

dungen der Technischen Abteilung (TA) des Patentamtes, findet das

AuBerstreitG'" Anwendung. Ein Sachantrag verstéRt demzufolge dann

gegen das Neuerungsverbot im Rechtsmittelverfahren, wenn es sich

nicht nur um ein Minus im Vergleich zum Hauptantrag handelt. Die daraus
idR abgeleitete Unzulassigkeit von Eventualbegehren im Rekursverfahren
spricht aber nicht dagegen, dem Eventualbegehren dann stattzugeben,
wenn es sich dabei um das letztglltige Hauptbegehren des Verfahrens
erster Instanz handelt.'?

= Aufgrund des Grundsatzes der Einmaligkeit des Rechtsmittels sind Hilfs-
antrage im patentrechtlichen Berufungsverfahren zuriickzuweisen, wenn sie

Uber die Berufung und die Berufungsbeantwortung hinausgehen.'3

8 Vgl ebenso Beetz, Ende gut, alles gut (1?) OBI-Editorial 2023, 237.

9 Abrufbar unter <https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230724_de.html>
(28.08.2023).

10  Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz 1970, das Gebrauchsmustergesetz, das
Patentvertrage-Einfuhrungsgesetz, das Schutzzertifikatsgesetz 1996, das Halb-
leiterschutzgesetz, das Markenschutzgesetz 1970, das Musterschutzgesetz 1990,
das Patentamtsgebulhrengesetz, das Sortenschutzgesetz 2001, das Patentanwalts-
gesetz und die Jurisdiktionsnorm geandert werden (Patent- und Markenrechts-
Novelle 2014), BGBI | 126/2013.

11 Bundesgesetz uber das gerichtliche Verfahren in Rechtsangelegenheiten aufler
Streitsachen (Aul3erstreitgesetz — AulRStrG), BGBI | 111/2003 idgF (mehrfach nov).

12 OLG Wien 29.11.2022 33 R 89/22h (Dapagliflozin Propylengylkol Hydrat/Saxaglip-
tin), ZfG 2023, 25.

13 OLG Wien 10. 11. 2022, 33 R 18/22t (Pendelscharnier), OBl 2023/7, 21 (Beetz) =
PBI 2023, 12.
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= Fuir das Kostenersatzrecht ist zunachst ein bemerkenswertes EuGH-Urteil
hervorzuheben, das die bisherige Praxis der Osterreichischen Gerichte'
unionsrechtlich bestatigt hat. In dem aus Deutschland stammenden Aus-
gangsfall'® ging es um die Auslegung des § 140 Abs 3 dMarkenG aF'® und
die Frage, ob ein Gericht danach gehindert ist, bei der Kostenentscheidung
zu priifen, ob die Mitwirkung eines Patentanwalts zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung notwendig war. Der EuGH hat entschieden, dass Art 3
und 14 Enforcement-RL die Zivilgerichte dazu verpflichten, prifen zu kén-
nen bzw zu missen, ob die Einschaltung eines Patentanwalts erforderlich
war bzw die dadurch entstandenen Kosten ,zumutbar und angemessen*
sind. Ein Automatismus fiir oder gegen einen generellen Kostenersatz hat
keinen unionsrechtlichen Bestand.'” Der Zuschlag fir die Beiziehung eines
Patentanwalts steht der Verfahrenspartei dann zu, wenn nicht nur prozes-
sual-juristische Fragen den Gegenstand des Rekursverfahrens bilden.!®

lll. Patentrecht
A. EuGH
1. Phoenix Contact'®

Im aus Deutschland stammenden Ausgangsfall hatte das LG Miinchen | mittels
einer Vorlagefrage?® den EuGH um Klarung der Frage ersucht, ob die deut-
sche Gerichtspraxis betreffend einstweilige Verfligungen bei Patentverletzung
mit den Vorgaben der Enforcement-RL vereinbar ist.

Konkret hatte das vorlegende Gericht massive Bedenken gegen die einhel-
lige Rsp der Oberlandesgerichte Dusseldorf, Karlsruhe und auch des eigenen
Instanzgerichtes,?! wonach der Erlass einer einstweiligen Verfligung in Patent-
streitsachen nur dann in Betracht komme, wenn sowohl die Frage der Patent-
verletzung als auch der Bestand des Patents im Ergebnis so eindeutig zugunsten
des Antragstellers zu beantworten sind, dass eine fehlerhafte Entscheidung
nicht ernstlich zu erwarten ist. Die deutsche Gerichtspraxis verweigerte demzu-
folge den Erlass einer einstweiligen Verfiigung aufgrund einer Patentverletzung

14 Zum Kostenersatz fir die Beiziehung eines Patentanwalts naher Thiele, Patent-
recht JBGE 2022, 95 (98f) mwH.

15 EuGH 28.04.2022, C-531/20 (NovaText), MR-Int 2022, 56 (Gruber) = RdW
2022/296, 378.

16 Nunmehr gleichlautend § 140 Abs 4 dMarkenG.

17 Vgl auch Thiele, Anwaltskosten* (2023), 130 ff mwN.

18  OLG Wien 21. 10. 2022, 33 R 61/22s (Pumpenhalterung in einer Getrankezuberei-
tungsmaschine), OBl 2023/21, 69 (Beetz).

19  EuGH 28. 4. 2022, C-44/21 (Phoenix Contact), OBl 2022/68, 229 (Wiltschek) =
RdW 2022/297, 378.

20 LG Minchen | 19. 1. 2021, 21 O 16782/20 (Steckverbinder samt Schutzleiterbri-
cke), GRUR 2021, 466.

21 OLG Minchen 12. 12. 2019, 6 U 4009/19 (Elektrische Anschlussklemme), GRUR
2020, 385.

89



Clemens THIELE

regelmafig dann, wenn der Bestand des betreffenden Patents nicht bereits in
einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren bestatigt wurde; maW: dass das
erfolgreich durchlaufene Prifungsverfahren vor dem DPMA oder EPA allein
war nicht ausreichend, um von einem gesicherten Rechtsbestand des Patents
auszugehen. In der Folge konnten Patentinhaber eine einstweilige Verfligung
gegen einen Verletzer regelmafig nicht erwirken, wenn nicht Dritte das betref-
fende Patent zuvor (erfolglos) angegriffen hatten, sodass diese Mdglichkeit der
Rechtsverfolgung letztlich von Faktoren abhing, auf die der Patentinhaber
keinen Einfluss nehmen konnte.

In Anbetracht der Tatsache, dass die (volle) Wirkung eines Patents mit
seiner Erteilung eintritt, sah das LG Minchen durch diese Praxis das Recht
des Patentinhabers auf wirksame einstweilige Malnahmen iSv Art 9 Enforce-
ment-RL verletzt.

Das Urteil der Sechsten Kammer stellt klar, dass nach der vorrangigen Be-
stimmung ein abgeschlossenes Rechtsbestandsverfahren keine conditio sine
qua non fir ein Verletzungsverfahren sein darf. Es bleibt aber dabei, dass die
Patentgerichte selbststandig prifen missen, ob die Patentverletzung aus-
reichend bescheinigt ist, insbesondere der spatere Gebrauch der Erfindung,
und keine Rechtfertigungsgriinde auf Seiten des Gegners der gefahrdeten
Partei bestehen. Dagegen sagt das Urteil nichts dariiber, wie die Patentstreit-
gerichte die hinreichende Sicherheit in ihrer Prognoseentscheidung Uber den
Rechtsbestand des Verfiigungspatents und den rechtswidrigen Eingriff gewin-
nen sollen.

Ausblick: Ein Missverstandnis ware es, der Entscheidung des EuGH zu
entnehmen, dass eine Rechtsbestandigkeit ,grundsétzlich“ nicht mehr verlangt
werden kdnne oder musse bzw die mangelnde Rechtsbesténdigkeit nicht mehr
im Sicherungsverfahren eingewendet werden kénnte. Fir das Hauptverfahren
ist und bleibt § 156 PatG daher unionsrechtskonform.?? Die Anspriiche der
Patentinhaber*innen auf einen effektiven raschen Rechtsschutz nach § 151b
PatG? haben sich mit dem vorliegenden Urteil jedenfalls verbessert.

Zusammenfassend hat der EuGH entschieden, dass die deutsche Instanz-
gerichtspraxis mit Art 9 Abs 1 Enforcement-RL nicht vereinbar ist, bei der der
Erlass einstweiliger Malknahmen wegen der Verletzung von Patenten grund-
satzlich dann verweigert wird, wenn das eingetragene Streitpatent nicht zumin-
dest ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren tiberstanden
hat.

2. IRnova®

Der aus Schweden stammende Ausgangsfall betrifft Patente, die in Drittstaaten
angemeldet und erteilte wurden, namlich in China und den USA. Ein Patent-
rechtstreit spielte sich aber zwischen zwei Gesellschaften mit Sitz im selben
Mitgliedstaat (hier: Schweden) ab und hatte die Feststellung des Inhabers

22 Vgl Meinl in Stadler/Koller (Hrsg), PatG Kommentar (2019) § 156 Rz 37; Burgstal-
ler, Osterreichisches Patentrecht Kommentar? (2021), 273 mwN.

23 Naher Koller in Stadler/Koller, PatG § 151b Rz 75 ff.

24 EuGH 8. 9. 2022, C-399/21 (IRnova).

90



Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europaischen Union und Osterreichs

eines Rechts zum Gegenstand, das vorgeblich ebenfalls dort (in Schweden)
entstanden war — und zwar des Rechts an den Erfindungen, die den Patent-
anmeldungen und erteilten Patenten zugrunde lagen. Der einzige Auslands-
bezug, namlich die Patentanmeldung und Patenterteilung, betraf nicht das
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats. Das Schwedische Vorlagegericht stand vor
dem Dilemma, dass diese Situation zwar in den Anwendungsbereich der EuG-
VVO 201225, aber nicht in den Anwendungsbereich von deren Art 24 Z 4 fiele.
Der EuGH sollte Klarheit in die komplexe zivilprozessuale Zustandigkeitsfrage
bringen.

In ihrem Urteil halt die Neunte Kammer fest, dass selbst ein Rechtsstreit um
die Inhaberschaft an einem Patent,?® das gerade eine Patentverletzung betrifft
und bei dem daher der Umfang des Patentschutzes im Hinblick auf das Patent-
recht des Landes eingehend zu priifen ist, in dessen Hoheitsgebiet das Patent
erteilt wurde, nicht in die ausschlieRliche Zustandigkeit der Gerichte dieses
Mitgliedstaats fallt. Denn die erforderliche sachliche oder rechtliche Nahe zum
Ort der Patenteintragung fehlt schlicht und ergreifend.?” Vielmehr fallt ein der-
artiger Rechtsstreit unter die allgemeine Regel von Art 4 Abs 1 EuGVVO 2012,
dh in die allgemeine Zustandigkeit der Gerichte des Mitgliedstaats, in dessen
Hoheitsgebiet die Beklagte ihren Wohnsitz hat.?8

Mit dem vorliegenden Urteil festigt der EuGH seine bisherige Judikatur zur
internationalen Zustandigkeit in Patentstreitsachen. In diesem speziellen Fall
geht es nicht um Patente oder ahnliche Fragen, sondern darum, ob eine der
Parteien die Rechte an bestimmten Erfindungen (als rechtmaRiger Erfinder
bzw Anmelder) hat. Die Frage der Inhaberschaft eines Rechts des geistigen
Eigentums fallt, wie der EuGH bereits im zitierten Prajudiz entschieden hat,
nicht in den Anwendungsbereich von Art 24 Z 4 EuGVVO 2012.

Ausblick: Der Schwedische Ausgangsrechtsstreit verbleibt damit beim
Patentgericht in Stockholm, das nunmehr in der Sache — oder vielmehr in der
Person — die Patentinhaberschaft zu entscheiden hat. Solche Prozesse bleiben
deshalb aufwendig, ungeachtet der vergleichsweise einfach zu beantworten-
den Frage der internationalen Zustandigkeit.?®

Im Ergebnis ist fur die Praxis zu folgern, dass der besondere Gerichtsstand
nach Art 24 Z 4 EuGVVO 2012 eng auszulegen ist. Er findet nur in den Fallen
Anwendung, in denen die Frage der Giiltigkeit eines Patents bzw einer Patent-
anmeldung direkt in dem Verfahren aufgeworfen wird, wobei es unerheblich ist,
ob diese Frage im Wege einer Einrede erhoben wird.%°

25  Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 12. Dezember 2012 Uber die gerichtliche Zustandigkeit und die Anerkennung
und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Neufassung),
ABI L 2012/351, 1.

26  Sog ,Patent-Vindikationsverfahren®.

27 Vgl Rz 35 und Rz 36 des Urteils.

28 Vgl bereits zur Vorlauferbestimmung des Art 16 Abs 4 EuGVU EuGH 13. 7. 20086,
C-4/03 (GAT) Rz 16, IPRax 2007, 15 (Adolphsen) = Zak 2006/559, 326 (Czernich).

29  So der zutreffende Befund von Wuttke, Entscheidungsanmerkung, GRUR-Prax
2022, 620.

30  So zutreffend Sujecki, Entscheidungsanmerkung, EuZW 2022, 954.
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Zusammenfassend hat der EuGH entschieden, dass sog , Vindikations-
verfahren“ keinen Rechtstreit darstellen, der die Eintragung oder die Giltigkeit
von Patenten iSv Art 24 Z 4 EuGVVO 2012 betrifft, sodass es hierfiir beim
allgemeinen Gerichtsstand der Beklagten verbleibt.

B. OGH

1. Rechnungslegung bei Diensterfindung®'

Der spatere Klager war bei der spater geklagten G-GmbH Miterfinder eines
Patents, das bei Produktionsanlagen flr Kunststoffprofile im Bereich der soge-
nannten Dise (in der Folge auch ,Werkzeug“) eingesetzt wurde. Das Wesen
der Erfindung lag in einer Schubsteuerung (Flow.Control). Nach dem Ende
seiner Beschaftigung begehrte der Klager fir einen Zeitraum von mehr als
neun Jahren mit einer Stufenklage iSv Art 42 EGZPO Rechnungslegung und
Zahlung einer Diensterfindungsvergltung. Er hatte Anspruch auf Rechnungs-
legung hinsichtlich der Umsatze aus Werkzeugen und Werkzeugsatzen, welche
auf Basis des klagsgegenstandlichen Patents von der Beklagten bzw ihrer
Rechtsvorgangerin erzeugt und verkauft worden waren. Die Beklagte bestritt
den Offenlegungsanspruch mangels Rechtsgrundlage im Arbeitnehmererfin-
dungsrecht der §§ 6 ff PatG. Das Berufungsgericht gab der Berufung des Ki
Folge, hob das angefochtene Teilurteil in seinem klagsabweisenden Teil auf
und verwies die Arbeitsrechtssache in diesem Umfang zur ergédnzenden Ver-
handlung und neuerlichen Entscheidung an das Erstgericht zurlick. Das ordent-
liche Rechtsmittel (hier: Rekurs) an den OGH lieR das Berufungsgericht zu.
Der 8. Senat gab dem Rechnungslegungsbegehren vollinhaltlich statt und
bestétigte das erstinstanzliche Teilurteil. Im Ubrigen verwies der OGH die
Rechtssache zur weiteren Verhandlung an das Arbeitsgericht Linz zurlck.
Dem Klager wiirde namlich erst mit der Rechnungslegung als (ehemaligem)
Arbeitnehmer die Moglichkeit eréffnet, seine Vergltungsanspriiche dem Grun-
de und der Héhe nach gegeniber der Beklagten (und ihrer Rechtsnachfolger)
zu konkretisieren. War mit einem Produkt (hier: Werkzeug zum Flow.Control)
aufgrund der Diensterfindung auf dem freien Markt eine héhere Lizenzgebuhr
erzielbar, weil durch die Verbesserung aufgrund der Erfindung ein hoherer
Verkaufspreis moglich war und sich auch die Zahl der Kunden erhéht hatte,
hatte dies Einfluss auf den wirtschaftlichen Wert der Erfindung fiir das Unter-
nehmen und damit in weiterer Folge auf die Hohe der Dienstnehmervergitung
iSv § 9 PatG. Zur Konkretisierung seines Anspruchs dem Grunde und der
Hoéhe nach stand dem Arbeitnehmer daher ein entsprechender Manifestations-
anspruch nach Art 42 EGZPO iVm §§ 6 ff PatG und § 151 PatG (per analo-
giam) zu. Zur Ermittlung der wirtschaftlichen Bedeutung der Erfindung flr die
Gesamtumsatze iSv § 10 PatG hatte die Beklagte dem Klager lber den ge-
samten Umsatz der Werkzeuge Auskunft zu erteilen, die auf Basis des klags-
gegenstandlichen Patents erzeugt und verkauft worden waren.

31 OGH 22. 2. 2022, 8 Ob A 9/22i (Rechnungslegung bei Diensterfindung), DRdA-infas
2022/105, 230 (Kaltschmid) = RdW 2022/519, 637 = AS 2022/52, 314 (Kollau).
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Der 8. Senat macht in der vorliegenden Entscheidung ganz deutlich, dass
fur die Diensterfindervergitung iSv §§ 8 ff PatG ein Rechnungslegungs-
anspruch besteht, der durch das damit verbundene Zahlungsbegehren inhaltlich
nicht beschrankt wird. Das Hoéchstgericht konkretisiert den Umfang der Rech-
nungslegung ausgehend von der nach der Lizenzanalogie®? zu bestimmenden
Diensterfindervergiitung. Der OGH greift die in Lauterkeitssachen (fort-)ent-
wickelte Rechtsprechungslinie®® zur Stufenklage auf. Die (gesonderten) Grund-
lagen des Zahlungsbegehrens sind in der ersten Phase des Stufenklagever-
fahrens grundsatzlich nicht zu prifen. Allein durch die Geltendmachung des
Rechnungslegungsanspruchs im Rahmen einer Stufenklage wird der Manifes-
tationsanspruch inhaltlich nicht beschrankt bzw vom Bestehen des damit ver-
bundenen Zahlungsbegehrens (,dem Grunde nach®) abhangig gemacht. Die
Berechtigung des Rechnungslegungsbegehrens richtet sich demnach nur nach
seinem Inhalt.34

Ausblick: Die Aufgriffsregelungen zugunsten des Dienstgebers bestehen
auch fur gebrauchsmustertaugliche Erfindungen nach § 7 Abs 2 GMG. Es ist
daher zu erwarten, dass auch insoweit dem Dienstnehmer eine Stufenklage
zusteht, die er neben dem Vergutungsanspruch als einen separaten Rech-
nungslegungsanspruch (zur Konkretisierung des Anspruchs dem Grunde und
der Hohe nach) geltend machen kann.3%

Zusammenfassend hat der OGH entschieden, dass einem Dienstnehmer
gem § 8 Abs 1 PatG in jedem Fall fiir die Uberlassung einer von ihm gemach-
ten Erfindung an den Dienstgeber sowie flr die Einrdaumung eines BenUltzungs-
rechts hinsichtlich einer solchen Erfindung eine angemessene besondere Ver-
gltung gebihrt. Der Dienstnehmererfinder hat gegenliber dem Arbeitsgeber —
insb auch nach Auflésung des Dienstverhaltnisses — einen Anspruch auf
Rechnungslegung.

2. Auslegung von Patentanspriichen®®

Im vorliegenden Patentstreit ist die Klagerin Inhaberin des europaischen Patents
JAnlage fiir die sichere Durchfiihrung von Transaktionen (zwischen informa-
tionsverarbeitenden Anlagen) mittels mehrerer Authentifizierungscodes®, das
ua dadurch in den Hauptanspriichen gekennzeichnet ist, dass die Auswerte-
einheit (106) einen zusatzlichen Codegenerator zur Erstellung eines Zusatz-
codes aufweist und eine zusatzliche Sendeeinrichtung zur Ubermittlung des
Zusatzcodes Uber das primare Netz (101) an das Terminal (102) und zur Aus-
gabe des Zusatzcodes, wobei das Terminal neben der Eingabemdglichkeit des

32  StRsp OGH 2. 2. 2005, 9 Ob A 7/04a, RdW 2005/480, 434 (Mayr) Arb 12.505.

33  Gegenteilig noch OGH 21. 3. 2018, 4 Ob 243/17i (Spannschloss), ecolex
2018/277, 519 (Horak); dazu Thiele, Patentrecht, JBGE 2019, 69 (75 f).

34 OGH 15. 3. 2021, 4 Ob 33/21p (Tierklinik Q/Tierarztpraxis), ecolex 2021/421, 643
(Horak) = MR 2021, 210 (Tipotsch) = EvBI 2021/98 (Brenn und Koller) = OBI
2021/92, 265 (Schultes).

35 Vgl bereits Thiele, Vergltungsanspriiche bei Diensterfindungen: Rechnungs-
legung? RdW 2012/369, 351 mwN.

36 OGH 20. 12. 2022, 4 Ob 1/22h, (Auslegung von Patentanspriichen), ecolex
2023/316, 512 (Pabst).

93



Clemens THIELE

Sicherheitscodes eine Ausgabe- und Eingabemdglichkeit fir den Zusatzcode
hat und die Auswerteeinheit (106) derart ausgestaltet ist, dass diese den ein-
gegebenen Zusatzcode uberprift und bei Giltigkeit von eingegebenem Si-
cherheitscode und Zusatzcode die Transaktion autorisiert:

104

Abb 2: EP 1 259 046 B1

Die spatere Beklagte betrieb ua eine Website, auf der sich ihre Kunden
einwahlen konnten. Dazu stand ihnen eine Login-Maske zur Verfligung, in der
Benutzername und Passwort einzugeben waren. Hatte der Anwender sein
Passwort vergessen, konnte er ein Verfahren zur Passwortriicksetzung in
Gang setzen. Er konnte dabei entscheiden, ob er den Code zum Zuriicksetzen
des Passworts per E-Mail oder per SMS an seine Mobiltelefonnummer gesen-
det erhalten wollte. Die Kl beanstandet einen Eingriff in ihr Patent durch die
von der Beklagten eingesetzte Methode zur Zuriicksetzung eines vergessenen
Passworts, und begehrte Unterlassung, Beseitigung aller Eingriffsgegenstande,
Urteilsveroffentlichung sowie Rechnungslegung und sodann Ersatz des mate-
riellen und immateriellen Schadens einschlief3lich des entgangenen Gewinns
oder eines angemessenen Entgelts oder der Herausgabe des Gewinns. Die
Beklagte bestritt die Patentverletzung und wendete ein, bei der Passwortriick-
setzung wirde insb kein Zusatzcode iS des Streitpatents verwendet.

Das Erstgericht wies die Klage ab; das Berufungsgericht bestatigte die
Klagsabweisung. Der OGH hatte sich einmal mehr mit der Auslegung von
Patentanspriichen im Verletzungsprozess zu befassen.

Der 4. Senat gab dem Rechtsmittel Folge und hob die Entscheidungen der
Vorinstanzen auf. Mangels Spruchreife wurde die Sache an die Tatsachen-
instanz zuriickverwiesen um Feststellungen zum technischen Versténdnis einer
Fachperson vom Schutzbereich des Klagspatents zu treffen. In materiell-recht-
licher Hinsicht hielt das Héchstgericht fest, dass in Ubereinstimmung mit § 22a
PatG sowie Art 69 EPU bei der nach §§ 914 ff ABGB vorzunehmenden Aus-
legung von Patentanspriichen die mit dem Patent verfolgten Ziele gegen-
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einander abzuwagen sind. Einerseits ein ausreichender Schutz fiir den Patent-
inhaber und andererseits eine ausreichende Rechtssicherheit fir Dritte. Fur
den ersten Gesichtspunkt ist die objektive Bedeutung der Erfindung, wie sie in
den Patentanspriichen ihren Niederschlag gefunden hat, maR3geblich und nicht
die subjektive Anstrengung des Erfinders; fiir den zweiten das, was Fachleute
bei objektiver Betrachtung den Patentanspriichen entnehmen.” Der Schutz-
bereich des Patents muss fir AuRenstehende hinreichend sicher vorhersehbar
sein.

Der fir manche Uberraschend wirkende Aufhebungsbeschluss macht ein-
mal mehr deutlich: Fir Patente bestehen eigene Auslegungsregeln. Bei der
gebotenen Auslegung nach den in § 22a PatG iVm dem Protokoll Uber die
Auslegung des Art 69 des Europaischen Patentiibereinkommens festgelegten
Grundsatzen ergeben sich keine wesentlichen Unterschiede zu einer Ausle-
gung nach §§ 914 ff ABGB, die den mit dem Patent verfolgten Zielen folgt. Im
Verletzungsprozess tragt der Klager die Behauptungs- und Beweislast dafir,
dass — wie etwa im konkreten Fall — der von der Beklagten verwendete Modus
fur die Transaktion ,Erzeugung eines neuen Passworts” nach dem technischen
Verstandnis der Fachperson die Anspriiche des Klagepatents verletzt. Nur bei
klarer und unzweideutiger Fassung der Patentanspriiche (was hier nicht der
Fall ist und eine nahere Sachverhaltsklarung erforderlich gemacht hat) kann
sich das Auslegungsergebnis auch bereits unmittelbar aus dem Wortlaut der
Patentanspriiche ergeben.3® Es widerspricht daher der Rsp, — wie das Beru-
fungsgericht gemeint hat —, dass die ,Kunstfigur der (Durchschnitts-)Fachper-
son* bei der Frage der Ermittlung des Schutzbereichs eines Patents grundsatz-
lich keine Rolle spielen konne. Bereits bei der Ermittlung des Schutzumfangs
eines Patents ist (auch) auf das Erkenntnisvermdgen des einschlagigen Fach-
manns abzustellen; das technische Verstandnis des Fachmanns ist ein objek-
tivierendes, der beweismafigen Feststellung zugangliches Element.

Ausblick: Fur die Praxis lassen sich hohe Sorgfaltsanforderungen fiir die
Formulierung von Patentansprichen aus der vorliegenden Entscheidung ge-
winnen. Besondere Bedeutung erlangen die nach eigenen Regeln auszulegen-
den Patentanspriiche im Verletzungsverfahren, da sie dort ganz mafigeblich
den Streitgegenstand bestimmen.

Zusammenfassend haben die Gerichte entschieden, dass bereits bei der
Ermittlung des Schutzumfangs eines Patents (auch) auf das Erkenntnisvermo-
gen der einschlagigen Fachperson abzustellen ist. Das technische Verstandnis
der Fachperson ist ein objektivierendes, der beweismafligen Feststellung zu-
gangliches Element. Die Auffassung, wonach die ,Kunstfigur der (Durchschnitts-)
Fachperson“ bei der Frage der Ermittlung des Schutzbereichs eines Patents
grundsatzlich keine Rolle spielen kdnnte, ist einhellig abzulehnen.

37  Deutlich OGH 17. 9. 2021, 4 Ob 82/21v (Allergen-Assay); dazu Thiele, Patent-
recht, JBGE 2022, 95 (104 ff) mwN.
38 Vgl OGH 17.9. 2021, 4 Ob 82/21v (Allergen-Assay).
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C. OLG Wien

1. Prothetische Herzklappe®®

Im zu berichtenden Sicherungsverfahren begehrte die Klagerin Unterlassung
von rechtswidrigen Eingriffen in ihr Europaisches Patent, das in Osterreich
validiert war, und flr kiinstliche Herzklappen und Zuflhrsysteme eingesetzt
wird. Das Klagepatent betraf prothetische Herzklappen und Einflihrsysteme zur
Implantation der Herzklappen. Sein einziger unabhangiger Anspruch 1 schitzte
eine Anordnung zum Implantieren einer ballonexpandierbaren, prothetischen
Aorten-Herzklappe in den Koérper eines Patienten umfassend eine Einfuhrvor-
richtung umfassend einen langgestreckten Schaft (180) mit einem auf-
pumpbaren Ballon (182), und eine prothetische Aorten-Herzklappe mit einen
ballonexpandierbaren Rahmen (12) mit einem radial zusammengezogenen
Zustand und einem radial expandierten Zustand samt Rahmen (12). Die
Stammanmeldung offenbarte ua Folgendes:

FIG. 1

Abb 3: EP 3 494 928 B1

Die Gegnerin der gefahrdeten Partei war im Vertrieb von Medizinprodukten
und in der Beschaffungs- und Logistikberatung fiir Medizinprodukte tatig. Sie
bestritt die Patentverletzung ua damit, dass sie das erfindungsabhangige Pro-
dukt nicht anbieten oder in Verkehr bringen wiirde. AuRerdem ware das Klage-
patent nichtig, weil es die urspriingliche Offenbarung liberschreiten und keinen
gegenlber dem Stand der Technik neuen und erfinderischen Schutzgegen-
stand schaffen. Schliel3lich wiesen die von der Beklagten vertriebenen Er-
zeugnisse maRgebliche Unterschiede zu den patentgemalen Produkten auf.

Das Erstgericht wies den Antrag auf Erlassung einer Einstweiligen Verfligung

39  OLG Wien 20. 4. 2022, 33 R 7/22z (prothetische Herzklappe), OBl 2023/7, 21
(Beetz).
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ab; das OLG Wien bestatigte diese Entscheidung mit der sehr ausfiihrlichen
Begriindung einer ,unzulédssigen Zwischenverallgemeinerung“ bei der Validie-
rung der Patentanspriiche im urspriinglichen EP auf die nunmehr streitgegen-
sténdliche Anspruchsfassung nach dem AT-Patent (AT E 1280431). Insbeson-
dere das Weglassen des in der urspriinglichen EP-Patentschrift offenbarten
Merkmals zur Figur 12 ,wobei die Offnungen der Einstrémungsreihe der Offnun-
gen gréBer sind als die Offnungen der mindestens einen Zwischenreihe der
Offnungen*” verschafft dem validierten Patent eine unzuléssige Abstraktions-
hoéhe und damit einen weiteren Schutzumfang als anfanglich angemeldet und
auch zu EP 3 494 928 B1 eingetragen.

Die vorliegende Entscheidung Uberzeugt in Ergebnis und Begriindung. Sie
erlaubt einen Blick auf die in der Praxis manchmal im Validierungsprozess*°
etwas stiefmiitterlich behandelte Zwischenverallgemeinerung, dh die Verall-
gemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausflihrungsbeispiele. Gemafl Art 123
Abs 2 EPU ist es nur dann zuldssig, ein isoliertes Merkmal aus einer urspriing-
lich offenbarten Merkmalskombination herauszugreifen und zur Abgrenzung
des Anspruchsgegenstands zu verwenden, wenn zwischen den Merkmalen
kein struktureller und funktioneller Zusammenhang besteht. Bei der Beurtei-
lung, ob die Beschrankung eines Anspruchs durch das Herausgreifen eines
Merkmals aus einer Merkmalskombination den Erfordernissen des Art 123 Abs 2
EPU geniigt, darf der Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten
Fassung nicht als ,Fundus® verstanden werden, aus dem einzelne, verschie-
denen Ausflihrungsformen zugehorige Merkmale ausgewahlt und kombiniert
werden kdnnten, um nahezu beliebig zu einer bestimmten Kombination zu ge-
langen. Unzulassig ist eine Verallgemeinerung demgegeniber dann, wenn die
betreffenden Merkmale in einem untrennbaren Zusammenhang stehen, was im
konkreten Streitfall gegeben war.*!

Ausblick: Fir die Praxis ist aus der vorliegenden Entscheidung mitzuneh-
men, dass eine — die Nichtigkeit des Patents begriindende — Uberschreitung
der urspriinglichen Offenbarung auch in der sog ,unzuldssigen Zwischenverall-
gemeinerung“ bestehen kann.*? Jedenfalls muss sichergestellt sein, dass die
mafRgebende Fachperson nicht Angaben erhalt, die aus der Anmeldung in der
urspriinglich eingereichten Fassung nicht unmittelbar und eindeutig hervor-
gehen, auch wenn Sachverhalte in Betracht gezogen werden, die fir die Fach-
person, die ihr Fachwissen heranzieht, vom Inhalt miterfasst waren.

40  Damit ist, vereinfacht formuliert, der Vorgang des Umschreibens oder Anpassens
aulerhalb der eigenen Rechtsordnung erteilter Patentschrift auf die inlandischen
Gegebenheiten zu verstehen, um den prioritatserhaltenden Patentschutz auch fir
das Bestimmungsland zu erlangen.

41 Vgl instruktiv BGH 3. 5. 2022, X ZR 32/20 (Initialisierungsverfahren; BGH 17. 2. 2015,
X ZR 161/12 (Wundbehandlungsvorrichtung) Rz 31.

42 Vgl bereits OLG Wien 20. 2. 2017, 34 R 108/16a (Effizienzoptimierte Warmepum-
penanlage) zu einem Gebrauchsmuster; OLG Wien 19. 6. 2018, 133 R 12/18i
(Schankanlage und Verfahren zum gleichzeitigen Bierzapfen), PBI 2019, 31; OLG
Wien 1. 7. 2021, 33 R 8/21w (Transportanordnung fiir Zaunelemente), OBI 2022/9,
25 (Beetz).
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Zusammenfassend hat das OLG Wien zutreffend eine unzuldssige Zwi-
schenverallgemeinerung der validierten Patentanspriiche iSv Art 123 Abs 2
EPU festgestellt, da fiir die Beurteilung der Nichtigkeit des Klagepatents die
englische Originalfassung nach § 6 Abs 1 S 2 PatV-EG malfigeblich ist.

2. Pumpenhalterung in einer Getrankezubereitungsmaschine*

Die spatere Klagerin verfugte Uber ein Patent, das eine Getrédnkezuberei-
tungsmaschine mit einem Gehause und einer Pumpe schutzt, die wahrend des
Gebrauchs in Schwingung versetzt und die in dem Gehduse angebracht ist. Es
handelte sich um eine Art Dampfer mit einer Schraubendampfungsfeder, auf
welcher die Pumpe in dem Gehause angebracht war:

,00< /szo
=

1000

Fig. 1 Fig. 2

Abb 4: EP 2410894B2

Im Sicherungsverfahren wendete die Beklagte die Nichtigkeit des Klags-
patents gestiitzt auf eine neuheitsschadliche Vorwegnahme durch eine eigene
Kaffeemaschine der klagenden Nestle S.A. Zudem fehle es an erfinderischer
Tatigkeit gegeniber einer alteren US-Patentschrift in Kombination mit offen-
kundigen Vorbenutzungen.

Das Erstgericht wies den Unterlassungsantrag ab; das Rekursgericht besta-
tigte die Abweisung und ging von den bescheinigten Feststellungen aus, wonach
die Kaffeemaschine Jura Z5 vor dem maRgeblichen Prioritatstag des Klags-
patents vertrieben und damit der Offentlichkeit zugénglich wurde. Diese Kaf-
feemaschine stellte damit eine wirksame Entgegenhaltung dar und wies eine
vertikal ausgerichtete Pumpe auf. Die Pumpe ist auf einer Schraubenfeder
angebracht. Eine solche Maschine konnte keine in Kapseln oder Pads vorver-
packten Kaffeeportionen verwenden:

43  OLG Wien 21. 10. 2022, 33 R 61/22s (Pumpenhalterung in einer Getrankezuberei-
tungsmaschine), OBl 2023/21, 69 (Beetz).
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Abb 5: US 2006/0037482 A1

Das OLG Wien ermittelte zunachst die technischen Wirkungen bei den Unter-
scheidungsmerkmalen zwischen dem Klagspatent und der Entgegenhaltung
aus dem alteren US-Patent. Die ,objektive technische Aufgabe“ bestand dem-
zufolge darin, mit der Anderung des néchstliegenden Stands der Technik die
ermittelten technischen Wirkungen zu erzielen, die die Erfindung aufwies. Die
Getrankezubereitungsmaschinen gemal US-Patent und die konkrete Jura Z5
waren — unabhangig von der Frage, ob sie mit oder ohne Pads verwendet wer-
den — dem gleichen, jedenfalls aber einem ahnlichen technischen Gebiet zu-
zuordnen. Da in beiden Fallen (schwingende) Pumpen verwendet werden
(mussen), um das Wasser mit dem erforderlichen Druck in die Briiheinheit zu
beférdern, wirde die Fachperson auch die Jura Z5 zur Problemlésung heran-
ziehen. Damit musste der Unterlassungsantrag scheitern und die Abweisung
bestatigt werden.

Die vorliegende Entscheidung konnte sich auf umfassende und exakte
Feststellungen des Erstgerichts stiitzen. In der rechtlichen Beurteilung halt sich
der Beschluss an den sog ,Anspruch-Lésung-Ansatz‘ zur Beurteilung der er-
finderischen Neuheit: Bei der Prufung der Neuheit ist der Inhalt der Patent-
anspriche und der in ihnen enthaltenen Merkmale mit dem vorbekannten
Stand der Technik zu vergleichen. Die Prifung erfolgt dadurch, dass ein Ge-
genstand aus dem Stand der Technik mit den Merkmalen des Patentanspruchs
Merkmal fir Merkmal verglichen wird. Sobald in einem Patentanspruch zumin-
dest ein Unterscheidungsmerkmal vorhanden ist, ist die Neuheit zu bejahen.44

Bemerkenswert erscheint, wie das OLG Wien differenziert gegeniber der
von der Klagerin ins Treffen gefiihrten Rechtsansicht*® aus einer zuvor ergan-
genen Entscheidung des EPA argumentiert hat. Dort bestand die tragende Be-
grindung fiir die Rechtsbestandigkeit des nunmehrigen Klagspatents, dass
wegen der offenbarten horizontalen Anordnung der Pumpe eine umfassende

44 Deutlich Horkel/Poth/Pféstl in Stadler/Koller, PatG § 3 Rz 149 und Burgstaller,
Osterreichisches Patentrecht? § 3 PatG E1 ff jeweils mwN zur stRsp.

45  BK-EPA 15. 1. 2021, T 0734/18, abrufbar unter <https://www.epo.org/boards-of-
appeal/decisions/pdf/t180734eu.pdf> (25.08.2023).
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Anderung des Designs erforderlich gewesen wire. Dieser Umstand spielte im
vorliegenden Vergleich unter Beachtung des sog ,could-would-approach®
keine Rolle.

Ausblick: Einmal mehr hat eine griindliche Patentrecherche und ein exak-
ter technischer Merkmalsvergleich die auf (altere) Patentanspriiche gestitzten
Unterlassungsanspriche zunichte gemacht. An den Patentverletzungsprozess
diirfte sich ein Nichtigkeitsverfahren vor dem OPA anschlieRen.

Zusammenfassend hat das OLG Wien festgehalten, dass es der von Nestlé
patentierten Getrankezubereitungsmaschine (fir Kaffee) gegenlber den be-
haupteten Eingriffsgegenstadnden der Beklagten an der erfinderischen Neuheit
mangelt aufgrund vorbestehender, fiir die Fachperson naheliegender techni-
scher Gerate, gleichgliltig ob diese Kapseln oder Pads in vorverpackten Kaf-
feeportionen verwenden.

3. Pendelscharnier*’

Im zu berichtenden Patentnichtigkeitsverfahren begehrte die Antragstellerin die
Léschung der zu AT 515252 B1 registrierten Erfindung fiir ein Pendelscharnier
der Antragsgegnerin. Die Erfindung betrifft ein Scharnier mit einem inneren Schar-
nierteil und einem damit verbundenen inneren Befestigungsteil, mit einem
auReren Scharnierteil und einem damit verbundenen duferen Befestigungsteil,
mit einem die beiden Scharnierteile verbindenden Mittelteil, wobei der innere
Scharnierteil und der Mittelteil zur Ausbildung einer inneren Drehachse durch
einen inneren Scharnierbolzen miteinander drehbar verbunden sind und der
aullere Scharnierteil und der Mittelteil zur Ausbildung einer dueren Drehach-
se durch einen auleren Scharnierbolzen miteinander drehbar verbunden sind:

Fig. 2

Abb 6: AT 515252 B1

46 Vgl bereits OPM 27. 2. 2013, Op 3/12, OBI-LS 2013/81/82 (Musger), dazu Thiele,
Patentrecht, JBGE 2014, 147 (173 ff) mwH.

47  OLG Wien 10. 11. 2022, 33 R 18/22t (Pendelscharnier), OBl 2023/7, 21 (Beetz) =
OBI 2023/26, 85 (Beetz) = PBI 2023, 12.
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Die Antragstellerin macht etliche Entgegenhaltungen zur Dokumentation
des Stands der Technik geltend; in der Verhandlung vor der Nichtigkeitsabtei-
lung (NA) des OPA stellten die Streitteile fest, dass die Entgegenhaltung D1
der nachstliegende Stand der Technik ware. Dabei handelte es sich um das
altere chinesische Patent CN 2476629Y fiir ein Scharnier zum Offnen durch
Schieben von beiden Seiten:

B

L/
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No

o _

Abb 7: CN 2476629Y

Bedeutsam war auch die Entgegenhaltung D2, bei der es sich um ein
US-Patent fir eine ,Swinging Door Construction“ handelte, die ein in beide
Richtungen o6ffenbares und selbstschlieBendes Tirband (Scharnier) offenbarte,
das ein Offnen der Tir nach beiden Seiten erméglichte und das Eigengewicht
des Turfligels nutzte, um den Turfligel aus beiden Richtungen selbsttatig zu
schlie3en:

Aug. 27, 1968 J. MATYAS 3,308,487
SFINOING DOGR CONSTRUCTIGH
Filed Sept. 26, 1966

e LSl 4

[y T
=" *"\
i |

INVENTOR
JOMA MATYAS

Abb 8: US 3398487 A
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Die Antragsgegnerin trat dem Ld&schungsantrag entgegen und brachte ua
vor, die Offenbarung der Anmeldung sei durch das erteilte Patent nicht tber-
schritten, denn schon in der Anmeldung sei ausgefiihrt worden, dass es nach-
teilig sei, wenn die miteinander korrespondierenden Stirnflaichen in der Null-
stellung miteinander in Kontakt waren. Eventualiter stellte die Antragsgegnerin
insgesamt finf Hilfsantrdge, mit denen der Anspruch 1 des Streitpatents am
Ende so formuliert werden sollte, dass die Registrierung aufrecht blieb.

Die NA wies den Nichtigkeitsantrag ab. In ihrer Berufung machte die An-
tragstellerin weiterhin geltend, dass die urspriingliche Offenbarung durch das
erteilte Patent tberschritten wirde.

Das OLG Wien gab der Berufung Folge, hob die Entscheidung der NA auf
und trug dem Patentamt eine neuerliche Prifung nach Verfahrenserganzung
auf. Der Berufungssenat verneinte zwar ebenfalls die Uberschreitung der
Offenbarung durch das Streitpatent. Andererseits erflllte aber dessen An-
spruch 1 nicht den erforderlichen erfinderischen Schritt in Anwendung des
~could-would-approach”. Die Wiener Richter betonten in ihrer Begriindung die
Notwendigkeit einer europaisch einheitlichen Beurteilung der materiellen Be-
stimmungen des PatG im Lichte des EPU: Wiewohl dem &sterreichischen
Patentgesetz eine Norm fehlt, die Art 138 Abs 3 letzter Satz EPU vergleichbar
ware, erfordert eine harmonisierte Auslegung, in diesem Fall die Prifung auf
die Hilfsantrage zu beschranken, wenn das Streitpatent in der erteilten Form
nicht aufrechterhalten werden kann.

Ein Teil der Lehre*® bezeichnete die vorliegende Entscheidung als ,spekta-
kulér, ja geradezu revolutionér [...] in prozessualer Hinsicht“. Dies vornehmlich
deshalb, weil die NA namlich fir den zweiten Rechtsgang verpflichtet worden
ist, die weitere Prifung auf die Hilfsantrdge zu beschranken. Denn das Streit-
patent konnte in der erteilten Form nicht (mehr) aufrechterhalten werden.

Ausblick: Ob die vorliegende, erste Entscheidung des Patentgerichts dazu
fihren wird, dass die NA ihre bisherige Priifungspraxis*® aufgibt, sich erst nach
der Abhandlung der abhangigen Anspriiche den Hilfsantragen des Patentinha-
bers zu widmen, bleibt abzuwarten.

Zusammenfassend hat das OLG Wien entschieden, dass zur Sicherstel-
lung einer harmonisierten Auslegung der patentrechtlichen Schutzanforderun-
gen nach den nationalen Rechtsvorschriften die Regelung des Art 138 EPU zu
beachten ist. Demzufolge hat das Patentamt im Nichtigkeitsverfahren die Pri-
fung auf die Hilfsantréage der Patentinhaber*in zu beschrénken, wenn diese zur
Verteidigung ihres Schutzrechts Hilfsantrage gestellt hat. Dies gilt nur unter der
weiteren Voraussetzung, dass der NA somit alternative Formulierungen vorge-
legt werden, welche die Patentinhaber*in an die Stelle des erteilten Patents
setzen mdéchte.

48  Beetz, Entscheidungsanmerkung: Das zwischen den Instanzen pendelnde Pen-
delscharnier, OBl 2023, 88.
49  Zuriickgehend auf OPM 27. 2. 1980, OP 6/78 (Pokeleinrichtung), PBI 1980, 123.
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IV. Schutzzertifikatsrecht Arzneimittel

A. Sorafenib Il bis V%°

Die insgesamt drei Sicherungsverfahren gehen auf ein internationalisiertes US-
Patent US 60/334,609 vom 3.12.2001 zurlick. Das zugehdrige EP 2305255 B1,
in Osterreich: E 571562, schiitzt den pharmazeutischen Wirkstoff N-(4-Chlor-3-
(trifluormethyl)phenyl)-N’-(4-(2-(N-methylcarbamoyl)-4-pyridyloxy)-phenyl)harn-
stoff, der auch unter dem internationalen Freinamen ,Sorafenib“ bekannt ist,
welcher in der Vergangenheit bereits die sterreichischen Gerichte beschaftigt
hat.5! Auf dessen Basis wurde in Osterreich ein erganzendes Schutzzertifikat
erteilt. Der Schutzbereich des Grundpatents und des Schutzzertifikats erstreckt
sich auf ,Sorafenib und pharmazeutisch vertrdgliche Salze hievon*.

In den zugunsten der Klagerin entschiedenen Provisorialverfahren wurde
zunachst von der SRC-Inhaberin ordnungsgemaf bescheinigt, dass die Erfinder
der US-Prioritatsanmeldung Rechtseinrdumungen bzw Anspruchsibertragun-
gen mit der Klagerin, der B-Corp., abgeschlossen hatten. Durch die zwischen
den Erfindern und der Klagerin bescheinigten Vertrage ist das Recht an der
Erfindung auf die klagende B-Corp. libergegangen, sodass sich diese auf die
Prioritat aus dem US-Patent wirksam berufen konnte.

Die Beklagte stellte Generika her und hielt eine dsterreichische Marktzulas-
sung fiir ein Generikum, dessen Wirkstoff Sorafenib-Tosylat war. Sie wendete
mangelnde Neuheit des Klagspatents aufgrund einer alteren Anmeldung ein.
Das OLG Wien bestatige die Unterlassungsverfiigungen, denn die Erteilung
des SPC der Klagerin erfolgte im Einklang mit der Rsp.52 Aus der Erteilung des
erganzenden Schutzzertifikats fur Sorafenib und pharmazeutisch vertragliche
Salze war iZm dem US-Grundpatent und der arzneimittelrechtlichen Genehmi-
gung eines Wirkstoffs, der das Tosylatsalz von Sorafenib darstellte, abzuleiten,
das das klagerische SPC ein Schutzzertifikat fiir ,Sorafenib und pharmazeu-
tisch vertréagliche Salze hievon® umfasste, maW auch das Produkt der Beklagten.

Der von der Beklagten jeweils bestrittenen Neuheit bzw fehlenden erfinderi-
schen Téatigkeit hielt das Rekursgericht entgegen, dass sich die Anspriiche 1
bis 11 des Klagspatents auf eine in der Krebstherapie eingesetzte Kombina-
tionsmedikation bezogen, die sich aus einer Arylharnstoff-Verbindung und
5-Fluoruracil (oder einem pharmazeutisch akzeptablen Salz davon) zusammen-
setzte. Das in der Fachwelt insofern (bescheinigte) Vorurteil einer schlechten
Loslichkeit und damit schlechten Bioverfligbarkeit, wurde in den der Patent-
anmeldung vorangegangenen Versuchen Uberraschend Uberwunden, indem
sich herausstellte, dass das Tosylatsalz von Sorafenib zwar gleich schlecht

50 OLG Wien 31. 10. 2022, 33 R 72/22h (Sorafenib Ill); 2. 11. 2022, 33 R 71/22m
(Sorafenib IV); 3. 11. 2022, 33 R 69/22t (Sorafenib V).

51 OGH 24. 1. 2017, 4 Ob 5/17i, (Sorafenib 1); dazu Thiele, Patentrecht, JBGE 2018,
51 (93 f); OGH 29. 5. 2018, 4 Ob 98/18t (Sorafenib 1), dazu Thiele, Patentrecht,
JBGE 2019, 69 (120 f).

52  EuGH 16. 9. 1999, C-392/97 (Farmitalia), ECLI:EU:C:1999:416; EuGH 30. 4. 2020,
C-650/17 (Royalty Pharma), ECLI:EU:C:2020:327; dazu Thiele, Patentrecht,
JBGE 2021, 83 (106 f) mwH.
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I6slich ist wie Sorafenib, aber wesentlich besser freigesetzt wurde, dh besser
bioverfugbar war. Es war fir das OLG Wien daher davon auszugehen, dass
die Fachperson in Kenntnis der schlechten Léslichkeit von Sorafenib-Tosylat
keine weiteren Untersuchungen angestellt hatte, die letztlich die bessere
Bioverfiigbarkeit des Tosylatsalzes ergeben hatten. Demzufolge war die Erfin-
dung keinesfalls naheliegend und hielt auch der Prifung im Aufgabe-L&sung-
Ansatz stand.%®

Ausblick: Bemerkenswert erscheint die Argumentation des OLG Wien mit
dem frei nutzbaren und naheliegenden Stand der Technik, der die Fachperson
veranlasst hatte, ausgehend von der geringen kommerziellen Verwendung von
Tosylatsalzen in der pharmazeutischen Praxis keine weiteren Untersuchungen
mit Sorafenib-Tosylat anzustellen. Es fehlte der Fachperson also an einem
.Starken Anreiz" oder einer ,Einbahnstraensituation®.5*

Zusammenfassend haben die Patentgerichte entschieden, dass es der An-
tragsgegnerin nicht gelungen ist, die Vermutung der Rechtsbestandigkeit des
Klagspatents im Sicherungsverfahren zu entkraften. Die Einstweiligen Verfi-
gung waren daher zu bestatigen.

B. Dapagliflozin®

Die spatere Rekurswerberin beantragte die Erteilung eines ergdnzenden Schutz-
zertifikats (SPC) fur das Erzeugnis ,Dapagliflozin-Propylengylkol-Hydrat/
Saxagliptin“. Sie stiitzte sich vor dem Patentamt auf Grundpatents AT-E 1242301
(EP 2139494 B1) mit dem Titel ,Pharmazeutische Formulierungen mit Dapagli-
flozin-Propylengylkol-Hydrat“ aus dem Juli 2016:

Abb 9: AT-E 1242301/EP 2139494 B1

In Anspruch 10 des Grundpatents wurde die Kombination von Dapagliflozin-
Propylengylkol-Hydrat und Saxagliptin beansprucht, was dem Erzeugnis ent-
sprach, fir das das SPC beantragt wurde.

53 Vgl dazu Thiele, Patentrecht, JBGE 2021, 83 (101 f) mwH.

54  Zust Beetz, Entscheidungsanmerkung, OBI 2023/21, 69 (71).

55  OLG Wien 29. 11. 2022 33 R 89/22h (Dapagliflozin Propylengylkol Hydrat/Saxa-
gliptin), OBI 2023/21, 71 (Beetz) = PBI 2023, 53.
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Die Technische Abteilung (TA) des OPA wies den Antrag zuriick ua mit der
Begriindung, das Grundpatent schitze ausschliellich eine pharmazeutische
Formulierung, die als Wirkstoff Dapagliflozin-Propylengylkol-Hydrat, gegebe-
nenfalls in Kombination mit Saxagliptin enthielt. Dieser Wirkstoff bzw die Wirk-
stoffzusammensetzung eines Arzneimittels konnte kein Erzeugnis iSv Art 1 lit b
SPC-VO sein. Denn ein solches Erzeugnis ware nur der Stoff oder die Stoff-
zusammensetzung, der/die als Mittel zur Heilung oder zur Verhiitung mensch-
licher oder tierischer Krankheiten bezeichnet wird. Dagegen erhob die Antrag-
stellerin Rechtsmittel an das OLG Wien und begehrte das SPC mit der
Produktdefinition ,Saxagliptin und Dapagliflozin“ zur Registrierung zuzulassen,
hilfsweise, den Beschluss aufzuheben und das SPC mit der Produktdefinition
~Dapagliflozin-Propylengylkol-Hydrat/Saxagliptin“ zur Registrierung zuzulassen.

Das Wiener Patentgericht gab dem Eventualbegehren statt und erteilte das
hilfsweise beantragte SPC. In seiner Begriindung rief das OLG Wien in Erinne-
rung, dass das SPC ein besonderes, wenn auch einem bestimmten (Grund-)
Patent akzessorisches Schutzrecht darstellt. Der Sache nach handelt es sich
um eine Verlangerung des Patentschutzes. Das SPC ist zwar formell als eigenes
Schutzrecht ausgestaltet, bezweckt aber nur eine Verlangerung der Patent-
laufzeit fir bestimmte zulassungspflichtige Produkte. Der Patentschutz wird
nicht fir die Erfindung als solche verlangert, sondern fiir ein bestimmtes Er-
zeugnis (Wirkstoff oder Wirkstoffzusammensetzung), welches patentgeschitzt
und im Zertifikat-Anmeldestaat fir die Verwendung als Arznei- oder Pflanzen-
schutzmittel zugelassen ist.5¢ Der Begriff ,Wirkstoff* wird durch die Verordnung
nicht definiert. Nach der Rechtsprechung des EuGH fallt ein Stoff, der keine
eigene arzneiliche Wirkung entfaltet und dazu dient, eine bestimmte Darrei-
chungsform des Arzneimittels zu erreichen, nicht unter den Begriff ,Wirkstoff",
der seinerseits die Definition des Begriffs Erzeugnis ermdglicht.5” Weiters ist
zu bedenken, dass nach Art 3 lit c SPC-VO fir jedes Erzeugnis nur ein Zertifi-
kat erteilt werden kann. Daraus ergab sich fir das OLG Wien, dass fir die
Beurteilung, ob ein Erzeugnis nach der SPC vorliegt, jene Elemente der an-
gemeldeten Wirkstoffkombination auer Acht zu bleiben hatten, die keine ei-
gene arzneiliche Wirkung aufwiesen, und daher letztlich zur Erteilung des SPC
fur das Erzeugnis ,Dapagliflozin Propylengylkol Hydrat/Saxagliptin®.

Bemerkenswert an der vorliegenden, wohlbegriindeten Entscheidung ist die
Abgrenzung zum abgewiesenen Hauptbegehren, das letztlich an einer pro-
zessualen Hirde scheiterte: Diese Produktdefinition im Sachantrag entsprach
nicht dem zuletzt erhobenen Begehren im Verfahren erster Instanz. Das auch
im AuRerstreitverfahren in Il. Instanz zu beachtende Neuerungsverbot hat aber
eine positive Behandlung des Eventualbegehrens im Rekursverfahren nicht
verhindert, da es sich dabei um das letztglltige Hauptbegehren des Verfah-
rens erster Instanz handelte.

56  Deutlich OGH 16. 2. 2011, 17 Ob 5/11a (Escitalopram), OBI 2011/32, 133 (Hell-
bert/Schwarz).

57 EuGH 4. 5. 2006, C-431/04 (Massachusetts Institute of Technology) Rz 16 (25),
OBI 2006/69, 287 (Urlesberger).
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Ausblick: Mit der vorliegenden Entscheidung festigt auch hierzulande die
SPC-Erteilungspraxis die unionsrechtlichen Vorgaben der Rsp,%® die es regel-
maRig ermdglicht, SPC fir die Derivate eines Wirkstoffs, wie Salze und Ester
als Arzneimittel zu gewahren. Die Laufzeit des Zertifikats war nach Art 13
Abs 1 und 2 ESZ-VO festzulegen. Als Zeitpunkt der Genehmigung fir das
Inverkehrbringen wurde in Ubereinstimmung mit der Rsp® das Zustelldatum
19. 7. 2016 herangezogen.

Zusammenfassend hat das OLG Wien entschieden, dass es dem Zweck
der SPC-VO widersprechen wirde, wenn nur dann eine Verlangerung des
Patentschutzes fir die Verwendung als Arzneimittel in Betracht kdme, wenn
das Grundpatent einen reinen Wirkstoff offenbart.

V. Sortenschutzrecht

Im aus Polen stammenden Ausgangsfall war der Klager ausschlieRlicher Inhaber
eines gemeinschaftlichen Sortenschutzrechts fir die Hanfsorte Finolanach. Er
erzeugte Saatgut dieser Sorte und brachte es am Binnenmarkt in Verkehr.
Anfang des Jahres 2021 teilte die Republik Polen der EU-Kommission mit,
dass sie nach Analysen ihrer eigenen Behdrden zu dem Schluss gekommen
war, dass die Hanfsorte Finola den Grenzgehalt an Tetrahydrocannabinol
(,THC") Uberschritten hatte. Die Polnische Regierung beantragte daher bei der
Kommission die Genehmigung, das Inverkehrbringen dieser Sorte in ihrem
gesamten Hoheitsgebiet zu verbieten. Sie stiitzte sich dabei auf Art 18 der
Richtlinie 2002/53,%° wonach ein Mitgliedstaat auf Antrag erméchtigt werden
kann, das Inverkehrbringen einer im Gemeinsamen Sortenkatalog aufgefiihrten
Sorte zu verbieten, wenn der Anbau dieser Sorte eine Gefahr flr die Umwelt
oder die menschliche Gesundheit darstellt.

Die EU-Kommission erlie} das beantragte Verbot in Form eines Durchfiih-
rungsbeschlusses am 22. Juli 2021, wogegen nach Art 263 AEUV Klage er-
hoben wurde. Der Klager begehrte die Nichtigkeit dieses Beschlusses ua mit
der Begriindung einer Rechtswidrigkeit der zugrundeliegenden landwirtschaft-
lichen VO (EU) 1307/2013%' sowie gestiitzt auf Verletzung seines Sorten-
schutzrechts.

Das EuG wies die Klage als unzulassig zuriick. Zwar koénnte sie die Vor-
aussetzung erfilllen, dass die angefochtene unionsrechtliche MaRnahme eine
unmittelbare Auswirkung auf die Rechtsstellung des Klagers hatte. Allerdings

58 EuGH 16. 9. 1999, C-392/97 (Farmitalia Carlo Erba), ECLI:EU:C:1999:416.

59 EuGH 6. 10. 2015, C-471/14 (Seattle Genetics Inc.), ECLI:EU:C:2015:659 = eco-
lex 2015/472, 1080 (Hieger); vgl auch OGH 29. 5. 2018, 4 Ob 98/18t.

60 Richtlinie 2002/53/EG des Rates vom 13. Juni 2002 uber einen gemeinsamen
Sortenkatalog fiir landwirtschaftliche Pflanzenarten, ABI L 2002/193,1, in der kon-
solidierten Fassung ABI L 2003/286, 1.

61 Verordnung (EU) 1307/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
17. Dezember 2013 mit Vorschriften Gber Direktzahlungen an Inhaber landwirt-
schaftlicher Betriebe im Rahmen von Stitzungsregelungen der Gemeinsamen
Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 637/2008 des Rates und
der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates, ABI L 2013/347, 608.
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verneinte die Sechste Kammer die weitere kumulative Voraussetzung iSv
Art 263 Abs 4 AEUV, da der Durchfiihrungsbeschluss flr die polnische Regie-
rungsbehoérden einen Ermessensspielraum offenlie3. Die Durchfiihrung erfolg-
te nicht rein automatisch, sondern erforderte weitere Anwendungsschritte bzw
nationale Durchsetzungsregelungen.5?

Die vorliegende Entscheidung macht einmal mehr deutlich, wie steinig und
formalistisch der Weg fiir den Einzelnen ist, sich gegen eine unionsrechtliche
MafRnahme der Kommission zu wehren. Mangels inhaltlicher Befassung bleibt
die durchaus spannende Frage des Sortenschutzes als geistiges Eigentums-
recht nach Art 17 GRC und sein Verhaltnis zu den Unionsrechtsakten der
Sekundarstufe offen.

Ausblick: Bemerkenswert sind die Ausfihrungen des EuG, wonach sich
aus den Akten ergebe, dass die Republik Polen nicht die feste Absicht hatte,
das Inverkehrbringen der Sorte Finola in ihrem Hoheitsgebiet zu verbieten. Es
bestlinden namlich Zweifel hinsichtlich der Konsequenzen, die sie aus der
angefochtenen Entscheidung ziehen werde, und es sei daher nicht sicher,
dass sie eine nationale Verbotsmalinahme ergreifen werde, maW: Die Még-
lichkeit, dass die Republik Polen nicht tatig wird, war nicht nur theoretisch.

Zusammenfassend hat das EuG das Verhalinis zwischen der Beeintrach-
tigung eines gemeinschaftlichen Sortenschutzrechts und eines mdglichen
nationalen Anbauverbots aufgrund eines Durchfiihrungsbeschlusses der EU-Kom-
mission ungepriift gelassen, da es der Klage des betroffenen Rechteinhabers
an der erforderlichen Unmittelbarkeit des Unionsrechtsaktes iSv Art 263 AEUV
mangelte, der weitere nationale Malnahmen erfordert hat.

VI. Zusammenfassung

Das Jahr 2022 hat die Vollendung des mehr als ein Jahrzehnt erwarteten Euro-
paischen Patents mit einheitlicher Wirkung gebracht. Mit Wirksamkeit vom Juni
2023 sind die ersten Patentanmeldungen tatsachlich erfolgt. Damit verfiigt das
geistige Eigentum unionsrechtlicher Pragung uber einheitliche Schutzrechte
mit unionsweiter Wirkung im Marken-, Design-, Sortenschutz und Patentrecht
gleichermalen. Ein echter Meilenstein fiir den Binnenmarkt.

Davon abgesehen hat die Patentjudikatur des Jahres 2022 weniger in
quantitativer als vielmehr in qualitativer Hinsicht wesentliche Weichenstellun-
gen gebracht. Hervorzuheben ist aus 6sterreichischer Sicht vor allem die Etab-
lierung des Einwandes der unzuldssigen Zwischenverallgemeinerung bei vali-
dierten Patenten iSv Art 123 Abs 2 EPU. Ebenfalls gestitzt auf das EPU halt
es die gefestigte Spruchpraxis des OLG Wien in Patentsachen fiir geboten die
Rechtsbestandigkeitsprifung des Patentamtes iSv Art 138 Abs 3 letzter Satz
EPU auf die (geltend gemachten) Hilfsantrdge zu beschranken, wenn das
Streitpatent in der erteilten Form nicht aufrechterhalten werden kann.

SchlieBlich haben sowohl die Durchsetzung von Schutzzertifikatsrechten im
Arzneimittelbereich als auch grundséatzliche Fragen nach der Reichweite des

62 Rz 20 ff der Entscheidung.
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Sortenschutzrechts die forensische Praxis bereichert und einmal mehr die
Dynamik dieses Rechtsbereiches dokumentiert.
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