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Clemens THIELE

I. Einleitung

Die folgende Untersuchung beschrankt sich auf eine lberblicksmaRige Erorte-
rung der Gesetzgebung im Jahr 2016 sowie der hdchstgerichtlichen Judikatur
zum Patentrecht einschlieRlich 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 européischen 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 2016 bei einem neuen
Rekordwert, ndmlich bei 296.000 Patentantragen. Das bedeutet eine Steigerung
von 6,2 % gegenliber 279.000 im Jahr 2015. Die Zahl der erteilten Patente ist
mit tiber 96.000 ebenfalls im Vergleich zu 2015 (68.600) gar um ca 40 % exorbi-
tant gestiegen und auf sehr hohem Niveau.

European Patent Office 2017

Bei der geografischen Herkunft der Anmeldungen halten die wichtigsten
Trends der letzten Jahre an. Erstmals stammt die Mehrheit aller Anmeldungen
2016 aus europaischen Staaten.’

1 Stichtag fur die folgende Entscheidungsubersicht von EuGH, OLG Wien und OGH ist
der 31.12.2016. Samtliche Judikate sind im Volltext unter <www.eurolawyer.at> ab-
rufbar.

2 Vgl die statistischen Daten des Europaischen Patentamts, abrufbar unter <www.epo.org/
news-issues/press/releases/archive/2017/20170307_de.html> (18.04.2017).
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Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europaischen Union und Osterreichs

II. Gesetzgebungsaktivitaten

1. VO des Rates Uber das Einheitspatent
a. Stand der weiteren Umsetzung

aa. EU-Ebene

Sobald 13 Lander und darunter Deutschland, Grof3britannien und Frankreich das
Ubereinkommen (ber das Einheitliche Patentgericht (EPGU),® auch UPC Ag-
reement — 2013/C 175/01t genannt, ratifizieren, kann das neue System des EU
Einheitspatents in Kraft treten. Bis zum Jahresende 2016 haben 11 Mitgliedstaa-
ten einschlieBlich Frankreich das EPGU ratifiziert, dazu am 17.02.2017 noch
Italien.* In Deutschland gibt es mittlerweile einen Gesetzesentwurf, der aber vom
Bundestag noch nicht angenommen wurde. Es ist davon auszugehen, dass
Deutschland erst dann ratifiziert, wenn die innerstaatlichen legistischen MalR3-
nahmen fir den geplanten Gerichtstandort abgeschlossen sind. GroRbritannien
durfte bis April 2017 seine Ratifikationsurkunde hinterlegen. Das Einheitliche
Patentgericht kénnte dann im Dezember 2017 starten.

Bereits im Juli 2016 war die erste Bewerbungsphase fiir Richter abgeschlos-
sen.® Zum technischen besetzten Richterkollegium sind ausdriicklich auch Teil-
zeitstellen angeboten worden; zu diesen Positionen sind im Unterschied zu den
juristischen Dienststellen auch Patentanwaltinnen zugelassen. Besonderes Augen-
merk legten die Ausschreibungsbedingungen auf die Vermeidung von Interes-
senskonflikten. Es wurde daher empfohlen, dass (Patent)-Anwaltinnen, die das
(technische) Richteramt anstreben, ihre Tétigkeit in den Kanzleien ruhen lassen
sollten. Die technischen Richterlnnen werden zunéchst fir 5 Jahre bestellt.

Noch im Juni 2016 wurde das Protokoll tber die Privilegien und Immunitaten
des EPG verabschiedet. Es soll 30 Tage nach der letzten Ratifikation der Staa-
ten Deutschland, GroRRbritannien, Frankreich und Luxemburg in Kraft treten. Die
Exterritorialitét des jeweiligen Gerichtsstandorts erstreckt sich auf das unmittel-
bare Gebaude samt Grundstiick des Gerichts sowie auf die Archive und Doku-
mente (Akten), wo immer sich diese befinden. Vertreter eines Staats (State Party
[to the agreement]) genieBen wahrend der Ausibung ihrer Funktionen zB in
Komitees Immunitat. Das Gericht ist von direkten Steuern ausgenommen. Rich-
terlnnen und Registrarinnen genieRen ebenfalls Immunitat und sind von Steuern
und Sozialabgaben in ihren Heimatlandern befreit, leisten aber eine Art Abgabe,
die dem Gericht zu Gute kommt. Zudem kommen sie in den Genuss eines eigenen
Pensions- und Gesundheitssystems. Dies gilt auch fir andere Angestellte des

3 Ubereinkommen (iber ein einheitliches Patentgericht, ABI C 175/2013, 1.

4 Vgl die jeweils aktuelle Veroffentichung des Europdischen Rates unter
<www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/
agreement/?aid=2013001> (18.04.2017)

5 Vgl Claessen, Das Einheitliche Patentgericht (UPC) — ein Upate, IPRB 2016, 183;
Haberl/Schallmoser, Einheitliches Patentgericht startet im Dezember 2017 — Vorlau-
fige Anwendung ab Mai 2017 geplant, GRUR-Prax 2017, 70; Haberl/Schallmoser,
Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht starten voraussichtlich 2017, GRUR-
Prax 2016, 28 mwN.
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Clemens THIELE

Gerichts, sofern der jeweilige Mitgliedstaat dies so vorsieht. Fir Lander mit Ge-
richtsstandorten besteht also noch ein erheblicher nationaler Anpassungsbedarf.

Ebenfalls im Juni 2016 hat der Vorbereitende Ausschuss fir das Einheitliche
Patentgericht6 einen Vorschlag zur Kostenersatzregelung beim EPG erstattet.
Demzufolge soll bei Streitwerten von tber € 50,00 Mio der Kostenersatz mit max
zehn Prozent, also € 5,00 gedeckelt sein. Die zu ersetzenden Kosten (Anwalts-
und Patentanwaltsgebuhren) kénnen vom Gericht bei vergleichsweise niedrigen
Umsatzen der beteiligten Unternehmen reduziert werden, wenn andernfalls die-
se in ihrer Existenz gefahrdet wéaren.

bb. Umsetzungsstand in Osterreich

Als erster Mitgliedstaat (von 13 notwendigen Ratifizierungen) hat Osterreich am
7. August 2013 die Ratifizierungsurkunde zum neuen EU-Patent hinterlegt. Die
zentrale Kammer des EPG, wo zB die Nichtigkeitsklagen verhandelt werden, hat
ihren Sitz in Paris und Nebenstellen in Miinchen und voraussichtlich London
oder Mailand — je nach technischem Gebiet. Fir Verletzungsverfahren kann
jedes Land freiwillig eine lokale Kammer einrichten. Mehrere Lander kdnnen sich
auch zu einer regionalen Kammer zusammenschlieen. In Wien soll eine lokale
Kammer im Osterreichischen Patentamt eingerichtet werden, die in deutscher
und englischer Sprache verhandelt.” Konkrete legistische Vorhaben dazu sind
derzeit nicht bekannt.

b. BREXIT Auswirkungen

Nach dem aktuell vorhersehbaren Zeitplan tritt das EPGU noch vor dem tatséch-
lichen BREXIT am 29.03.2019 in Wirksamkeit. Abgesehen von einigen termino-
logischen Anderungen wird dadurch kein neuer Ratifikationsprozess ausgeldst.
Art 87 Abs 2 EPGU sieht dazu einen eigenen Mechanismus vor.

Auf die Frage, ob Grof3britannien nach einem EU-Austritt Vertragsstaat des
EPGU bleiben kann, gibt die Wiener Vertragskonvention eine klare Antwort. Das
EPGU stellt einen internationalen Vertrag und insofern nicht genuin Unionsrecht
dar. Die Volksabstimmung vom 23.06.2016 ist eine wesentliche Anderung der
Umstande iS eine tiefgreifende Umgestaltung der geschlossenen Verpflichtun-
gen fir GroRRbritannien, sodass der Kiindigungsgrund gegeben ist. Nachvertrag-
liche Verpflichtungen bleiben aber bestehen. Der EuGH hat bereits ausgespro-
chen, dass das EPGU auch Nicht-Mitgliedstaaten offen steht.'°

6 Vgl zur laufend angepassten Verfahrensordnung den jeweiligen Stand unter
<www.unified-patent-court.org> (18.04.2017).
7 Selbstauskunft des Osterreichischen Patentamts, abrufbar unter <www.patentamt.at/

de/patente/patente-service/patente-international/einheitspatent/einheitspatent-fag/>
(18.04.2017).

8 Siehe Weiden, Das einheitliche Patentgericht nach dem Brexit: Aktueller Stand und
mogliche Entwicklungsszenarien, IPRB 2016, 274; Ohly/Streinz, Can the UK stay in
the UPC system after Brexit?, GRUR-Int 2017, 1; Haberl/Schallmoser, GRUR-Prax
2017, 70 (71) jeweils mwN; aA Schimpl, Auch dem EU-Patent droht das Aus durch
Brexit, ZIIR 2016, 398.

9 Ebenso Ohly/Streinz, GRUR-Int 2017, 1 (2).

10 EuGH 08.03.2011, Gutachten 1/09 = ECLI:EU:C:2011:123.
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Grundsétzlich gibt es also keine zwingenden Grunde gegen einen Verbleib
GroRRbritanniens im neu geschaffenen Européischen Patentsystem. Um die ein-
heitliche Wirkung der VO (EU) 1257/2012 und VO (EU) 1260/2012 auch nach
dem Vollzug des Brexit sicherzustellen, misste ein weiteres Sonderabkommen
gemaR Art 142 EPU mit GroRbritannien abgeschlossen werden, wie es zB be-
reits mit der Schweiz und Liechtenstein existiert.

2. Patentverfahrensreform

Die Patent- und Markenrechts-Novelle 2014™ hat eine Neuordnung des Instan-
zenzuges sowie des anwendbaren Verfahrens im Rechtsmittelbereich gebracht,
der nunmehr ausschlieBlich bei den ordentlichen Gerichten besteht.

Gewissermal3en als Epilog12 zur Entscheidung der Gerichte, keinen deutschen
Patentanwalt als stdndigen Vertreter im Marken- oder Patentregister Osterreichs
zuzulassen, hatte sich das OLG Wien im Berichtszeitraum mit der Kompetenz-
verteilung zwischen ordentlicher Gerichtsbarkeit und der Verwaltungsgerichts-
barkeit zu befassen.*®

Der Patentanwalt aus Deutschland bekdmpfte einen Bescheid der Patentan-
waltskammer, mit dem sie dessen Antrag abgewiesen hatte, ihn in die Liste der
Osterreichischen Patentanwélte einzutragen. Die Beschwerde wurde bei der
Patentanwaltskammer eingebracht und enthielt Beschwerdeantrage an das ,er-
kennende Verwaltungsgericht“. Der Beschwerdefiihrer &uf3erte sich in der Be-
schwerde nicht dartiber, welches Verwaltungsgericht zustandig wére. Die Patent-
anwaltskammer legte den Akt dem LVwG Wien zur Entscheidung vor, das die
Rechtsache mit der Begriindung ,zustandigkeitshalber‘ nach § 6 AVG dem OLG
Wien weiterleitete.* Dieses sprach beschlussmaRig seine Unzustandigkeit aus,
da es — mangels einer auf Art 94 Abs 2 B-VG fulRenden Ausnahmebestimmung —
nicht befugt war, Uber Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Patentanwalts-
kammer zu entscheiden. Dies ergibt sich aus der verfassungsrechtlich verankerten
Trennung der Rechtsprechung von der Verwaltung in allen Instanzen. Genauso
wenig kann eine Zustandigkeit der ordentlichen Gerichte daraus abgeleitet wer-
den, dass die ordentlichen Gerichte bereits tUber den Rekurs des Beschwerde-
fuihrers gegen einen Beschluss des Patentamts entschieden hatten.™

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

12  Dazu Thiele, Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europaischen
Union und Osterreichs, in Staudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch
2016 (2016) 65 (71 ff).

13 OLG Wien 15.11.2016, 34 Nc 2/16x (Liste der Patentanwaélte) =
ECLI:AT:OLG0009:2016:0340NC00002.16X.1115.000.

14  LVwG Wien 07.11.2016, VGW 101/050/13181/2016.

15 OLG Wien 11.02.2015, 34 R 72/15f (Registrierung der Vertretung |) = ECLLIAT:
OLG0009:2015:03400R00072.15F.0211.000; OGH 20.10.2015, 4 Ob 179/15z (Re-
gistrierung der Vertretung 1) = ECLI:AT:OGH0002:2015:00400B00179.15Z.1020.000.
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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 (abschlie-
Rend) geklart werden konnten. So hat sich das OLG Wien auch fiir das Rekurs-
verfahren gegen Entscheidungen der Technischen Abteilung des Patentamts der
Auffassung angeschlossen, eine dem Rekurs ,nachgeschobene” Eingabe der
Einsprecherin zuriickzuweisen. Denn es gilt auch fur den Rekurs der Grundsatz
der Einmaligkeit des Rechtsmittels.*®

Ein Kostenersatz findet im Einspruchsverfahren nach 8§ 102 ff PatG gem
§ 139 Z 7 PatG nicht statt."’

I1l. Patentrecht

1. EuGH

a. Nichtigerklarung einer Patentlizenzvereinbarung™®

Die deutschen Behringwerke, die in der Folge Sanofi-Aventis Deutschland tber-
nommen hatte, hatten bereits im Jahr 1992 dem Pharmaunternehmen Genen-
tech eine nicht ausschlie8liche weltweite Lizenz fir die Nutzung eines aus dem
menschlichen Cytomegalovirus19 abgeleiteten patentierten Enhancers. Genen-
tech nutzte diesen Enhancer lediglich dazu, die sog ,(gentechnische) Transkrip-
tion“ eines Abschnitts des Erbguts zu erleichtern, der seinerseits zur Herstellung
des Arzneimittels Rituxan® ua erforderlich ist. Das Arzneimittel dient der Be-
handlung von Krebs und rheumatoider Arthritis. Mit dieser Art der Verwendung
des Enhancers hatte Genentech die lizenzierten Patente nicht verwertet. Des-
halb weigerte sie sich, einen Teil der vereinbarten Lizenzentgelte zu zahlen.
Mangels Inanspruchnahme der patentierten Technologie wére der innere
Grund” der Patentlizenz nicht berihrt.

Das mit der Rechtssache befasste franzdsische Gericht wollte vom EuGH
wissen, ob unter diesen Umstéanden Genentech mit dieser Gebuhr im Hinblick
auf das Wettbewerbsrecht der Union ungerechtfertigte Kosten auferlegt wirden.

Art 101 AEUV steht der Patentlizenzzahlung nicht entgegen. Dem Lizenz-
nehmer war wirksam die Verpflichtung auferlegt, im Fall der Nichtigerklarung
oder der Nichtverletzung des lizenzierten Patents wahrend der gesamten Lauf-
zeit der Vereinbarung eine Gebihr fiir die Verwendung der patentierten Techno-
logie zu zahlen. Das Wettbewerbsrecht der Union verbietet keineswegs generell,

16 OLG Wien 14.04.2016, 34 R 163/15p (SchlieRBeinrichtung mit Verbindungsmittel) =
ECLI:AT:0LG0009:2016:03400R00163.15P.0414.000 = OBl 2016/54, 236 (Beetz),
unter Zitierung von Kodek in Gitschthaler/Hollwerth (Hrsg), AuRStrG § 47 Rz 3
(2013); Klicka in Rechberger (Hrsg), AuRStrG” § 47 Rz 3 (2013); OGH 16.11.1965,
8 Ob 332/65: Keine Erganzung nach Ablauf der Rekursfrist; OGH 29.01.2014,
7 Ob 6/14d = ECLI:AT:OGH0002:2014:00700B00006.14D.0129.000: Einmaligkeit
auch fur Rechtsmittelgegenschrift.

17  OLG Wien 14.04.2016, 34 R 163/15p.

18 EuGH 07.07.2016, C-567/14 (Genentech ./. Hoechst) = ECLI:EU:C:2016:526 =
ecolex 2016/355, 805 (Woller/Solek) = GRUR-Prax 2016, 331 (Hauck).

19  Einer der Herpesviren.
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die Zahlung einer Gebthr fur eine lizensierte Technologie auch dann vorzuse-
hen, wenn diese Verwendung zu keiner Patentverwendung oder -verletzung
fuhrt und die Technologie bei einer rickwirkenden Nichtigerklarung des Patents
sogar als nie geschiitzt zu gelten hatte. Der Grund dafiir liegt darin, dass die
Gebuhr den Preis darstellt, der vom Lizenznehmer fiir die kommerzielle Nutzung
der patentierten Technologie in der Gewissheit zu zahlen ist, dass der Lizenzge-
ber keine Verletzungsklage gegen ihn erheben wird. Da der Lizenznehmer den
Vertrag nach dem Sachverhalt frei kiindigen konnte, lie3 sich ausschlieRen, dass
die Lizenzzahlungen den Wettbewerb beeintrachtigen wiirden. Die zu prifende
Regelung konnte daher weder die Dispositionsfreiheit des Lizenznehmers ein-
schranken noch zu Marktabschottungseffekten fiihren.

Das vorliegende Urteil klart letztlich die Frage, wofiir der Lizenznehmer einer
patentierten Erfindung im Grunde genommen zahlt — fir die Nutzung des Pa-
tents an sich, die Mdglichkeit des Einsatzes der Technologie oder das Recht,
nicht verklagt zu werden?

Die Héchstrichterlnnen folgen inhaltlich den Schlussantragen des General-
anwalts®® und knupfen fir die Lizenzgebihrenpflicht trotz Wegfalls des Schutz-
rechts an die bisherige Rsp21 an. Eine vertragliche Verpflichtung, nach der ein
Lizenznehmer einer patentierten Erfindung ohne Befristung und somit auch nach
Erléschen des Patents eine Lizenzgebuhr zu zahlen hat, stellt fiir sich betrachtet
keine Wettbewerbsbeschréankung iSd Art 101 Abs 1 AEUV dar, wenn der Vertrag
nach der Patentanmeldung und unmittelbar vor der Patenterteilung geschlossen
wurde. Bei der Auslegung von Lizenzvertrdgen ist maf3geblich darauf abzustel-
len, ob die Lizenzgebiihr nur konkrete Patentnutzungen abgelten soll oder nach
dem Willen der Parteien — getreu des ,freedom to operate“-Gedankens22 und
ahnlich wie bei negativen Lizenzen® — der Umstand im Vordergrund steht, eine
Inanspruchnahme wegen (behaupteter) Schutzrechtsverletzung zu vermeiden.
Unter Umstanden muss ein Lizenznehmer die Lizenzentgelte auch dann zahlen,
wenn er das Patent gar nicht iS der Gestattung nutzt und das Patentrecht in der
Folge zB wegen Nichtigkeit ex tunc beseitigt wird.**

Ausblick: Wer kinftig Lizenzgebihren nur fir solche Produkte zahlen will,
die vom Schutzbereich eines bestehenden Patents umfasst sind, sollte das aus-
driicklich vereinbaren. Wer dies nicht tut, geht das Risiko ein, Lizenzgebihren
auch dann zahlen zu missen, wenn der Schutzbereich des Patents gar nicht
berthrt ist. Dann bleibt nur noch die Kiindigung des Lizenzvertrags.25

20 GA Wathelet 17.03.2016, C-567/14 (Genentech ./. Hoechst ua) Rz 97 f = ECLI:EU:
C:2016:177.

21  EuGH 12.05.1989, C-320/87 (Ottung ./. Klee & Weilbach ua) = ECLI:EU:C:1989:195.

22 Vgl EuGH 16.07.2015, C-170/13 (Huawei Technologies ./. ZTE [FRAND-Lizenzen])
= ECLI:EU:C:2015:477 = ecolex 2015/434, 987 (Stegbauer/Woller) = OBI 2015/58,
279 (Holzweber) = OJZ 2015/118, 907 (Lehofer); dazu Thiele, Marktmissbrauch
durch Standardessenzielle Patente (SEP) — EuGH zum FRAND-Einwand im Patent-
verletzungsprozess, jusIT 2016/1, 1 mwN.

23  Dazu Thiele, Vertrage im Gewerblichen Rechtsschutz (2016) 10 (60) mwN.

24 Vgl OGH 28.09.2006, 4 Ob 128/06m (Gasmischanlage) =
ECLI:AT:OGH0002:2006:00400B00128.06M.0928.000

25  EuGH 28.07.2016, C-57/15 (United Video Properties Inc ./. Telenet NV) = ECLI:EU:
C:2016:201 = ecolex 2016/398, 897 (Zemann) = IPRB 2016, 244 (Stockel).
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Zusammenfassung: Nach dem vorliegenden Urteil des EuGH muss der Li-
zenznehmer eines Patents die vereinbarte Gebiihr auch dann zahlen, wenn er
die patentierte Technologie nicht verletzt. Da die Gebuhr den Preis darstellt, den
der Lizenznehmer zu zahlen hat, um sich gegen Verletzungsklagen zu schiitzen,
und er den Lizenzvertrag jederzeit kiindigen kann, wird die Zahlung unabhangig
von einer tatsachlichen Verwertung geschuldet. Darin ist kein Wettbewerbsver-
stoRR iSv Art 101 AEUV zu erblicken.

b. Erhéhter Kostenersatz in Patentstreitigkeiten®

In einem aus Belgien stammenden Ausgangsfall hatte die in einem Patentverlet-
zungsstreit letztlich erfolgreiche Beklagte insgesamt € 185.462,55 fur Rechtsan-
waltskosten und € 40.400,00 fir Patentanwaltskosten zu ihrer Verteidigung auf-
gewendet. Die Ersatzpflicht daftir traf dem Grunde nach die unterlegene Partei.
Allerdings begrenzte das belgische (Verfahrens-)Recht die Erstattung der
Rechtsanwaltsgebihren auf einen Hochstbetrag von € 11.000,00. Die Patentan-
waltskosten waren Uberhaupt nur dann zu ersetzen, wenn diese auf ein Fehlver-
halten der unterlegenen Partei zuriickzufiihren waren. Die obsiegende Beklagte
meinte nunmehr, dass das belgische Recht insoweit nicht mit Art 14 IPRED?’
vereinbar wére. Die Unionsvorschrift besagt ndmlich, dass ,die Prozesskosten
und sonstigen Kosten der obsiegenden Partei in der Regel, soweit sie zumutbar
und angemessen sind, von der unterlegenen Partei getragen werden, sofern
Billigkeitsgriinde dem nicht entgegenstehen.” Demzufolge wére es fur nationale
Gesetzgeber ausgeschlossen, eine Obergrenze der Erstattung von Anwaltskos-
ten vorzusehen oder gar die Erstattung von Patentanwaltskosten von einem
Fehlverhalten der anderen Partei abhéngig zu machen.

Das belgische Gericht legte zusammengefasst dem EuGH Fragen nach der
Vereinbarkeit der belgischen Kostenersatzbeschrankungen in Rechtsstreitigkei-
ten des geistigen Eigentums mit den Vorgaben des Art 14 IPRED zur Vorabent-
scheidung vor.

Der EuGH entschied, dass eine Bemessung des Kostenersatzes nach (ge-
setzlichen) Tarifsystemen mit zB streitwertabhangige Pauschalen und Hochstbe-
trage wie im belgischen Recht vorgesehen, grundsatzlich mit Art 14 IPRED ver-
einbar wére. Solche Anwaltskostensysteme kdnnten gerechtfertigt sein, wenn
dadurch der zivile Kostenersatz in Streitigkeiten des geistigen Eigentums anhand
von Faktoren wie Streitgegenstand, Streitwert und Arbeitsaufwand sichergestellt
und gleichzeitig verhindert wird, dass Verfahren unnétig kostspielig werden, zB
durch ungewdhnlich hohe Honorarvereinbarungen oder nicht erforderliche (Pa-
tent-)Anwaltstatigkeiten.

Fur die Funfte Kammer missen Erstattungsobergrenzen aber zwei Bedin-
gungen erfullen, um vor Art 14 IPRED bestehen zu kénnen: Einerseits missen
sie so bemessen sein, dass sie die tatsachlich im jeweiligen Mitgliedstaat fiir
Anwaltsleistungen im geistigen Eigentums geltenden Tarife widerspiegeln. Ande-
rerseits dirfen die gesetzlich festgelegten Ersatzgrenzen nicht dazu fiihren, dass
einer obsiegende Partei die ihr tatséchlich entstandenen Kosten, sofern diese

26  EuGH 28.6.2016, C-57/15 (United Video Properties ./. Telenet) EU:C:2016:611.
27  Richtlinie 2004/48/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 29. April
2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABI L 157/2004, 45.
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zumutbar sind, nicht wenigstens zu einem erheblichen und angemessenen Teil
erstattet werden. Wirden die tatsachlich entstandenen, angemessenen und zu-
mutbaren Anwaltskosten vom tariflichen Kostenersatz, den Gerichte oder Behérden
zusprechen durfen, deutlich unterschritten, wéaren diese nationalen Bestimmungen
nicht mehr mit Art 14 IPRED vereinbar, so die Luxemburger Héchstrichterinnen.
Unvereinbar mit der genannten Unionsvorschrift wére schlieRlich auch, den
Ersatz von Patentanwaltsgebuhren von einem Fehlverhalten, maw einem zu-
mindest fahrlassigen Verschulden, der unterlegenen Partei abhangig zu machen.
MaRgeblich und damit als taugliches Begrenzungskriterium zulassig ist vielmehr,
ob die Beiziehung eines Patentanwalts unerlasslich war, um die Klage sinnvoll
zu erheben bzw abzuwehren.

Das vorliegende Urteil hat in Kostensachen ganz erhebliche Konsequenzen
fiir alle? Verfahren zur Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums. Der
Anwendungsbereich ist insoweit nicht auf Patentverletzungen beschrankt. In
Betracht kommen ebenso Marken-, Muster- und Urheberrechtsstreitigkeiten,
gleichguiltig, ob sie vor Administrativbehdrden oder Gerichten gefiihrt werden,
solange es sich um Zwei- oder Mehrparteien, maW um kostenersatzpflichtige
Verfahren handelt.?® Dabei sticht zunachst das Markenwiderspruchsverfahren
nach den 88 29a ff MSchG heraus, da § 29b Abs 7 MSchG eine Kostenersatz-
pflicht generell ausschlie3t. Insoweit ist durchaus eine Unionsrechtswidrigkeit
nach Art 14 IPRED zu verorten.

Zu beachten ist, dass der vom EuGH als erforderlich angesehene Kostenersatz
L,Zumutbar* sein muss.®° Das ist aber nicht iSv Uberhaupt ,wirtschaftlich leistbar*
zu verstehen, sondern nach dem verbindlichen englischen Text als ,reasonable”,
also a\ngemessen.31 Gleiches gilt fiir die etwas holprige deutsche Ubersetzung
,,amgemessen“32 in Art 14 IPRED, die zutreffenderweise als ,verhaltnismafig" iSd
englischen ,proportionate” auszulegen ist. Damit bedeutet der Richterspruch aus
Luxemburg im Ergebnis nichts anderes, als dass der effektive, dh abschreckend
wirkende, Kostenersatz in Streitigkeiten des geistigen Eigentums vom nationalen
Gesetzgeber verlangt, dass zumindest ein erheblicher und verhaltnismafiger
Teil der angemessenen Kosten, die der obsiegenden Partei tatsachlich entstan-
den sind, zu ersetzen ist.*®

Die Kostenersatzregelungen in den Verfahrensgesetzen iVm dem Rechtsan-
waltstarif** geniigen daher grundsétzlich den unionsrechtlichen Anforderungen,
wo eine Kostentragung des Unterlegenen zugunsten des Obsiegenden vorgesehen
ist. In diesen Fallen muss aber sichergestellt werden, dass der tatsachlich von
den Gerichten oder Administrativbehodrden festgesetzte Kostenersatz in etwa die
tatséchlich entstandenen Anwaltskosten und Gerichtsgebiihren abdeckt. Das ist
aber nicht immer der Fall. Gerade in komplexen Féllen, sei es aus technischen

28 Vgl Art 2 IPRED und dazu die Erklarung der EU-Kommission vom 13.04.2005,
2005/295/EG, ABI L 94/2005, 37.

29 Vgl EuGH 15.11.2012, C-180/11 (Bericap ./. Plastinnova 2000) = ECLI:EU:C:2012:717;
grundlegend zur Kostenersatzpraxis in Marken-, Muster und Patentverfahren Thiele,
Anwaltskosten® (2011) 126 ff mwN.

30 EuGH 28.07.2016, C-57/15.

31  Ebenso Zemann zu EuGH C-57/15, ecolex 2016/398, 897 (898).

32 EuGH 28.07.2016, C-57/15.

33 Vgl Zemann zu EuGH C-57/15, ecolex 2016/398, 897 (898).

34  Siehe § 1 Abs 1 RATG und die dort genannten Verfahrensarten.
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oder juristischen Griinden, werden Schriftsdtze pauschal vergitet ohne Ruck-
sicht auf den tatséchlich oft erheblich héheren damit verbundenen Aufwand.
Dabei erméglicht § 21 Abs 1 RATG ein deutliches Uberschreiten der Hochst-
grenzen der einzelnen Tarifposten, wenn ,die Leistung des Rechtsanwalts nach
Umfang oder Art den Durchschnitt erheblich Ubersteigt®. In diesen Fallen hat
daher der Anspruchsteller die ,aufgewendete Zeit und Mihe" zu bescheinigen.35
Als Nachweiskriterien fuhrt der EuGH beispielsweise den Streitgegenstand, den
Streitwert oder den Arbeitsaufwand fir die Verteidigung des betreffenden Rechts
an.

Die Spruchpraxis der Gerichte®® zu dieser ,ubertariflichen Entlohnung” ist al-
lerdings aul3erst restriktiv und erweist sich bei Streitigkeiten des geistigen Eigen-
tums idR durchaus als unionsrechtswidrig.

SchlieB3lich bedeutet die Antwort auf die zweite Vorlagefrage, dass der EuGH
die stRsp37 der Osterreichischen Gerichte billigt, wonach die Kosten eines beige-
zogenen Patentanwalts lediglich dann ersatztauglich sind, wenn dessen Fach-
kenr;tsnis fur die Beurteilung der konkret zu I6senden Rechtsfragen erforderlich
war.

Ausblick: Auf den ersten Blick wirkt das Urteil bahnbrechend. Es scheint zu-
mindest theoretisch die Mdglichkeit zu eréffnen, entstandene Anwaltsgebihren
auch jenseits der RATG-Grenzen erstattet zu bekommen. Beispielsweise kdnnte
argumentiert werden, § 21 Abs 1 RATG sei jedenfalls bei IP-Verletzungsprozes-
sen richtlinienkonform anzuwenden und es seien in IP-Prozessen generell
(noch) héhere Streitwerte festzusetzen, damit die Erstattungshdchstgrenzen
nicht in einen unionsrechtlich unvertretbaren Bereich fallen. Praktisch durfte es
allerdings nicht leicht werden, zu belegen, dass ein Missverhaltnis der bloR3 tarif-
lichen Entlohnung zu den tatsachlichen Anwaltskosten vorliegt. Einfacher diirfte
dort unionsrechtlich zu argumentieren sein, wo die 6sterreichische Rechtsord-
nung Uberhaupt keinen Kostenersatz vorsieht wie zB im Markenwiderspruchs-
verfahren.

Zusammenfassend ist festzuhalten: Nach der Entscheidung des EuGH ist
eine nationale Regelung, die die Erstattung von Rechtsanwaltskosten der obsie-
genden Partei in einem Gerichtsverfahren Uber die Durchsetzung von Rechten
des geistigen Eigentums (hier: eines Patents) auf Pauschal- oder Héchstbetrage
begrenzt, mit Art 14 IPRED unvereinbar. Dies aber lediglich unter der Voraus-
setzung, dass diese Betrdge nicht gewahrleisten, dass wenigstens ein erhebli-
cher und angemessener Teil der zumutbaren Kosten, die der obsiegenden Partei
tatsachlich entstanden sind, von der unterlegenen Partei getragen wird.

35 Siehe OGH 17.12.2002, 4 Ob 248/02b (METEO-data) = ECLI:AT:OGH0002:2002:
00400B00248.02B.1217.000 = ecolex 2003/112, 254 (Tonninger) = K&R 2003, 420
(Thiele/Waf) = MR 2003, 35 (Burgstaller/Kruger).

36  Nw bei Thiele, Anwaltskosten® § 21 Rz 7.

37 OGH 16.01.2007, 4 Ob 204/06p (pur Reinstoffkapseln) =
ECLI:AT:OGH0002:2007:00400B00204.06P.0116.000 = ecolex 2007/156, 360
(Schumacher) = OBl 2007/37, 162 (Gamerith); deutlich OGH 14.10.2008, 17 Ob
19/08f (Stoffschutzpatent) = ECLI:AT:OGH0002:2008:01700B00019.08F.1014.000.

38  Unklar Zemann zu EuGH C-57/15, ecolex 2016/398, 897 (898).
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2. OGH

a. Diensterfindungsvergiitungen®

Nach den spérlichen Sachverhaltshinweisen des vorliegenden Zuriickweisungsbe-
schlusses klagte der akademische Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber wegen ange-
messener Diensterfindungsvergitung auf € 1.137.107,92. Die erste Instanz sprach
— nach Einholung eines Sachverstandigengutachtens — knapp € 60.000,00 zu. Die
Berufung blieb erfolglos, sodass sich der Fachsenat fur Arbeitsrechtssachen letzt-
lich mit ausgewéhlten Fragen der §8 6 ff PatG zu beschéftigen hatte.

Der OGH wies das auBerordentliche Rechtsmittel des Klagers zuriick und
hielt fest, dass es fur die Hohe der — dem Grunde nach nicht strittigen — Abgel-
tung fiir die Diensterfindung priméar auf die getroffenen Vergutungsvereinbarungen
ankame. Diese kénnten sich individualvertraglich oder aus einer betrieblichen
Ubung ergeben. Mangels entsprechender Sachverhaltsfeststellungen blieb es im
konkreten Fall aber bei der gesetzlichen Bemessung nach den Kriterien des § 9
PatG, die von den Unterinstanzen rechtsfehlerfrei angewendet wurden. Das vom
Sachverstandigen erstattete Gutachten zur Hohe der Erfindervergiitung bildete,
insoweit es von der I. Instanz zugrunde gelegt worden war, einen Teil der Be-
weiswirdigung, die in Ill. Instanz nicht mehr bekampft werden konnte.

Bemerkenswert ist zunéchst der zutreffende Befund des 9. arbeitsrechtlichen
Senats, dass der dsterreichische Gesetzgeber bewusst nur sehr allgemein ge-
haltene Richtlinien dafiir anbietet, wie die dem Erfinder nach § 8 PatG (unab-
dingbar) zustehende besondere Vergltung zu ermitteln ist. Dahinter steht die
Befurchtung, starre, kasuistische Berechnungsmethoden kdnnten den vielfélti-
gen Umstanden des Einzelfalls, auf die in § 9 PatG ausdrucklich verwiesen wird,
nicht Rechnung tragen.40 Die gerichtliche Festsetzung der Héhe einer Erfinder-
vergutung ist und bleibt daher ein Fall der Anwendung des § 273 ZPO.

Bemerkenswert ist ferner, dass § 10 PatG fir die Anderung der Vergiitung
keine riickwirkende Herabsetzung bereits falliger Betrage zulasst.*! Eine gewisse
~Ruckwirkung“ ist nur insoweit mdglich, als bei der Bemessung des zusétzlichen
Vergltungsbetrags nach § 10 PatG auf das Ausmalf} einer schon friiher gezahl-
ten Vergltung Rucksicht zu nehmen ist, um die gesamte Vergutung des Diens-
terfinders innerhalb der Grenzen des Gesamtwerts der Erfindung wahrend der
Schutzfrist zu halten.*?

Zu beachten ist schlieRlich, dass der Vergitungsanspruch des Arbeithehmers
fur die gesamte Dauer der Inanspruchnahme der Diensterfindung bestehen
bleibt.*® Der (ehemalige) Dienstgeber kann sich nicht dadurch seiner Vergi-

39 OGH 25.02.2016, 9 Ob A 49/15v (Diensterfindungsvergutungen) = ECLI:AT:
OGH0002:2016:0090BA00049.15V.0225.000.

40 OGH 04.08.2009, 9 Ob A 39/08p (SO2-Kompressor) = ECLI:AT:OGHO0002:2009:
0090BA00039.08P.0804.000 = OBI 2010/15, 72 (Gamerith).

41  Gamerith zu OGH 9 Ob A 39/08p, OBI 2010, 15; Kucsko, Geistiges Eigentum (2003)
858 unter Hinweis auf OGH 26.06.1984, 4 Ob 77/84 (Hochfrequenzerhitzungsver-
fahren fur Sportschuhe) = ZAS 1985, 74 (Collin).

42  OGH 07.02.1961, 4 Ob 129/60 (Vorrichtung zum Absaugen von Gichtgasen) =
ECLI:AT:OGH0002:1961:00400B00129.6.0207.000; ebenso Gamerith zu OGH
9 Ob A 39/08p, OBI 2010, 15.

43  OGH 14.09.1994, 9 Ob A 136/94 (Brems- und Beschleunigungssystem fiir Druck-
maschinen) = ECLI:AT:O0GH0002:1994:0090BA00136.94.0914.000.
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tungsverpflichtung entziehen, dass er die Patenterfindung unentgeltlich verwer-
ten lasst, oder auf seine Vergltungsanspriiche an der Erfindung verzichtet, aber
weiterhin die Erfindung unabhé&ngig von ihrer wirtschaftlichen Verwertbarkeit in
Anspruch nimmt bzw durch Konzernunternehmen oder Kunden verwerten lasst.
Ausblick: Daran schlief3t sich die — soweit ersichtlich bislang noch nicht ent-
schiedene — Frage an, ob der Verwertung einer Diensterfindung in Konzernun-
ternehmen die (gesamten bzw jeweiligen) Konzernumsétze zugrundezulegen
sind. In einer typischen Holdingstruktur mit Enkel-, Tochter- und Schwesterge-
sellschaften bedarf es gar keines Gewinn- oder Verlust-Abfiihrungsvertrages, da
bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise die Holding sowohl die Enkelin, als auch
die Tochterfirma unmittelbar kontrollieren und ihr die Patentumsétze zurechnen
kann. So besteht eine Haftung des Tochterunternehmens fur den Umsatz der
Mutter bei Patentverletzungen, wie die Rsp44 bereits bestétigt hat. Der OGH sah
es so, dass die gesamten durch die Nutzung des Patents erzielten Erlése der
Mutter als Bemessungsgrundlage im Prozess gegen die patentverletzende Toch-
ter heranzuziehen ist. Gleichfall im Arbeitnehmererfindungsrecht hat der OGH in
einer Entscheidung keineswegs ausgeschlossen, dass es weitere Sonderkons-
tellationen einer hinlanglichen wirtschaftlichen Einheit geben mag, die eine Be-
rucksichtigung der Konzernumsétze erlaubt.*® So kennt auch die deutsche Praxis
durchaus Falle, in denen der Dienstgeber eine alleine zu Zwecken der For-
schung und Entwicklung gegriindete Tochtergesellschaft ist, oder die mafl3gebli-
chen Konzerngesellschaften wie unselbsténdige Abteilungen eines einheitlichen
Unternehmens gefilhrt werden und sohin wirtschaftlich eine Einheit bilden.*
Setzt daher die beklagte Arbeitgeberin das diensterfindungsgemafie Verfahren
neben den eigenen Geraten auch in Geréaten eines hundertprozentigen Tochter-
unternehmens ein, das sie zur Steigerung des Marktanteils durch ihre Konzern-
Holding Ubernommen hat, dann liegt es nahe, den Anknlpfungspunkt fir einen
zwischen vernlinftigen Lizenzvertragsparteien gedachten Lizenzvertrag auch in
die Umsétze der Geratebenutzung des Tochterunternehmens mit einzubeziehen.
Zusammenfassend wird nach Ansicht der dsterr Arbeitsgerichte der An-
spruch des Dienstnehmers auf Erfindungsvergiitung mangels einer abweichen-
den vertraglichen Regelung erst mit der einzelnen Benitzungshandlung fallig.
Die gerichtliche Festsetzung der Hohe einer Erfindervergitung, dh die konkrete
Bemessung der Vergiitung fiir die Uberlassung einer Diensterfindung, ist ein Fall
der Anwendung des § 273 ZPO. Dabei hat das Gericht auf die in § 9 PatG bei-
spielsweise vorgezeichneten Umstande und alle sonstigen Momente, die fir die
Beurteilung aus wirtschaftlichen und aus anderen im Zusammenhang mit der
Erfindung stehenden Griinden bedeutungsvoll sind, Bedacht zu nehmen.

44  OGH 22.09.2015, 4 Ob 3/15t (Blutgerinnungskonzentrat) = ECLI:AT:OGH0002:2015:
00400B00003.15T.0922.000; dazu Robertson, Zu den Kriterien der patentrecht-
lichen Lizenzanalogie, wbl 2016, 246.

45 OGH 24.01.2013, 8 Ob A 45/12v (Internationaler Technologiekonzern) =
ECLI:AT:OGH0002:2013:0080BA00045.12V.0124.000.

46 Vgl BGH 16.04.2002, X ZR 127/99 (Abgestuftes Getriebe); BGH 17.11.2009, X ZR
137/07 (Turinnenverstarkung).
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b. Verfahren zum Lesen und Schreiben von Daten*’

Das Streitpatent der spateren Antragsgegner war zu A 106/2012 angemeldet
und betraf ein ,Verfahren zum Lesen und Schreiben von Daten“. Der Hauptan-
spruch lautete ,1. Verfahren zum Schreiben und Lesen von Daten in einen bzw.
aus einem indizierten Datenbestand (1), der eine Datenstruktur (2) und eine
zugehdrige Indexstruktur (3) umfasst, wobei eine Verarbeitungseinheit (4) zu
schreibende Daten im Klartext empféangt und mittels eines Schreibzugriffs in die
Datenstruktur (2) schreibt und Indexdaten in der Indexstruktur (3) aktualisiert und
wobei die Verarbeitungseinheit (4) auszulesende Daten oder deren Speicherort
mittels eines Zugriffs auf die Indexdaten (3) ermittelt und die auszulesenden
Daten mittels eines Lesezugriffs aus der Datenstruktur (2) ausliest und im Klar-
text zur Verfligung stellt, dadurch gekennzeichnet, dass die Daten in der Daten-
struktur (2) und die Indexdaten in der Indexstruktur (3) verschliisselt gespeichert
werden und dass der Schreib/Lesezugriff der Verarbeitungseinheit (4) auf die
Indexstruktur (3) und auf die Datenstruktur (2) Gber mindestens eine Ver- und
Entschlisselungseinheit (6, 7) erfolgt, mit der die Daten mittels einer Stromchiff-
rierung ver- bzw entschlisselt werden.” Im Anmeldeverfahren erhob die Antrag-
stellerin (ASt) dagegen gem § 102 PatG rechtzeitig mit der Behauptung Ein-
spruch, dem Streitpatent fehlte es an Technizitét, hilfsweise wurde auch das
Fehlen der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit aller Patentanspriiche ein-
gewendet.

Die Technische Abteilung (TA) gab dem Einspruch der ASt statt und widerrief
das Streitpatent ganzlich. Sie ging davon aus, dass der kennzeichnende Teil des
Anspruchs 1 nur rein organisatorische und mathematische MaRnahmen betreffe,
die sich nicht von den bekannten Datenverarbeitungsmafinahmen in einem han-
delsublichen Computer unterschieden. Der Anspruch enthalte daher kein techni-
sches Verfahren. Das Rekursgericht gab dem dagegen erhobenen Rekurs der
Antraggegner (AG) Folge und wies den Einspruch gegen das Streitpatent ab.

Aufgrund der Revision der ASt hatte sich der OGH insbesondere mit dem
Technizitatskriterium bei der (ohnehin durch § 1 Abs 3 Z 5 PatG sehr einge-
schrankten) Patentierbarkeit von Software zu befassen.

Der 4. Senat hielt zunachst fest, dass das Erfordernis der Technizitat von der
Frage der Neuheit bzw erfinderischen Schritts strikt zu trennen war. Ein Compu-
terprogramm muss Uberhaupt einen ,weiteren technischen Effekt” aufweisen, um
den SchutzausschlieBungsgrund des 8 1 Abs 3 Z 5 PatG zu Uberwinden. Zur
Beurteilung der erforderlichen Technizitat nahm der OGH im Einzelfall eine wer-
tende Gesamtbetrachtung des Gegenstands vor, der in dem angemeldeten Pa-
tentanspruch definiert war. Unerheblich ist dabei fiir das Technizitatserfordernis,
ob der Gegenstand einer Anmeldung neben technischen Merkmalen auch nicht-
technische Merkmale aufweist. Der erforderliche technische Effekt aus einem
Computerprogramm muss aus dem eigentlichen Inhalt des Programms iZm der
gestellten technischen Aufgabe bzw deren Losung erschlossen werden kdnnen.
MaRgebend ist somit, ob die Lehre bei der gebotenen Gesamtbetrachtung der
Lésung eines uber die Datenverarbeitung hinausgehenden konkreten techni-

47  OGH 25.08.2016, 4 Ob 94/16a (Stromchiffrierung/Datenleseverfahren) = ECLI:AT:
OGH0002:2016:00400B00094.16A.0825.000; dazu und im Folgenden Sonntag, Zur
Technizitat von Software-Patenten, insb Anspriichen auf Datenstrukturen. Bespre-
chung und Kommentar zu OGH 25. 8. 2016, 4 Ob 94/16a, jusIT 2017/22, 45 mwN.
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schen Problems dient. Die Patentierbarkeit setzt die Losung eines technischen
Problems mit technischen Mitteln voraus. Der 4. Senat hob die Entscheidungen
der Unterinstanzen auf und verwies an die TA zu weiteren Tatsachenfeststellun-
gen zuriick, da diese die rechtlichen Vorgaben fiir die Patentierbarkeit von Com-
puterprogrammen zu wenig beachtet hatte.

§ 99 Abs 1 PatG sieht eine GesetzmaRigkeitsprufung fiir jede Anmeldung
durch die TA vor. DemgemaR ist nach § 1 Abs 3 Z 5 PatG schon bei der Anmel-
dung festzustellen, ob es sich um eine ,Erfindung“ handelt und sie damit tber-
haupt fir ein Patent geeignet ist. Eine solche setzt nach hMm“*® eine Technizitat, ie
Technikbezogenheit oder ,technischer Charakter”, voraus, die das Schutzrecht
von anderen wie zB dem Geschmacksmuster (Design) abgrenzt. Davon gingen
richtigerweise alle Instanzen und anscheinend ebenso die Streitparteien aus.

Im Patentrecht wird allerdings die ,Erfindung” als ,Lehre zum technischen
Handeln“ angesehen. Der OPM hat in seinem letzten Erkenntnis*® festgehalten,
dass nicht bereits jedes (oder irgendein) technische Merkmal fiir die Bejahung
der Technizitat ausreichen wirde; vielmehr kann nur die Losung eines techni-
schen Problems mit technischen Mitteln als Patent bzw Gebrauchsmuster ge-
schitzt werden, dh dass ein Computerprogramm-externes technisches Merkmal
erforderlich ist.>° Damit ist fiir den Bereich der computerimplementierten Erfin-
dungen eine komplexe Schutzrechtslage eréffnet. Ein programmiertes Software-
paket ist fur seinen Programmcode (Entwurfsmaterial, Quellcode und Objekt-
code) bereits durch das Urheberrecht geschutzt.51 Dieser Schutz entsteht bereits
mit der Schopfung der Software, ohne dass der Schopfer oder die Schopferin ein
(patent-)amtliches Verfahren durchlaufen muss. Sollte jedoch im Zuge der
Schopfung der Software eine Uber die rein fachménnische Programmiertatigkeit
hinausgehende erfinderische Tatigkeit mit technischem Charakter vorhanden
sein, so konnte dieses technische Verfahren unter bestimmten Voraussetzungen
als Patent oder Gebrauchsmuster geschiitzt werden.

Der OGH verwendet in seiner weitergehenden Prifung den Begriff der ,Lehre",
ohne diesen naher zu erlautern. Zur Prézisierung und zum besseren Verstandnis
der vorliegenden Entscheidung ist aber wohl davon auszugehen, dass es sich
dabei um den technischen Begriff des ,Bezugsnormals” fur vorher festgelegte
MaRe und Formen handelt.*?

Der vorliegende Fall offenbart die Schwierigkeiten der Richtlinien zur Bearbeitun%
von Anmeldungen zu computerimplementierten Erfindungen (Software) des OPA°

48 OPM 11.12.2013, OBGM 1/13 (Lésung von Differentialgleichungen) = ECLLAT:
OPMS002:2013:0000BG00001.130.1211.000; dazu Stadler, Technizitat von Paten-
ten und Gebrauchsmustern, OBl 2014/35, 156; Weiser, Gebrauchsmusterschutz fir
Programmlogiken, ecolex 2014, 349; Sonntag, Die Technizitat von Programmlogiken
im Gebrauchsmusterschutz, jusIT 2014/58, 129; Burgstaller, Osterreichisches Pa-
tentrecht (2012) 27; Weiser, PatG/GMG?® (2016) 20.

49  OPM 11.12.2013, OBGM 1/13.

50  Zutr Sonntag, jusIT 2014/58, 129 (130).

51 EuGH 02.05.2012, C-406/10 (SAS-Institute) = ECLI:EU:C:2012:259 = jusIT 2012/45,
97 (Staudegger); dazu Appl, Der urheberrechtliche Schutz an Software nach EuGH
.SAS-Institute”, MR-Int 2012, 61.

52 Vgl DIN 1319-1:1995-01 2. Begriffe Nr. 4.5 MaRverkorperung, 19.

53  Version 1.1. mit Stand vom 02.08.2006, abrufbar unter <www.patentamt.at/fileadmin/
root_oepa/Dateien/Patente/PA_Infoblaetter/PA_Richtlinien_Software_02082006.pdf>
(15.04.2017).
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Demzufolge hétte ein beliebiges technisches Element fiir die Technizitét ausge-
reicht. Eindeutige Verletzungen der Ausschlussliste sind zu priifen. Die vorlie-
gende Anmeldung ware teilweise zu registrieren; allerdings prifte die TA weiter,
schied nach einer Vor-Recherche alle bekannten technischen Elemente aus und
zog nur den Rest zur endglltigen Technizitat heran. Dies fuhrte zur vollstandigen
Zurlickzuweisung der Anmeldung nach fristgerecht erhobenem Einspruch iSv
§ 102 PatG. Demgegeniiber beurteilte das OLG Wien und gleichlautend auch
der OGH die Frage der Technizitat unter Heranziehung der von der deutschen
Patentpraxis entwickelten Grundséatze nach sorgféltiger und umfassender Pri-
fung der Anspriiche des Streitpatents letztlich anders. Demzufolge54 ist bei com-
puterimplementierten Erfindungen
1. zunéachst zu prifen, ob diese auf dem ,Gebiet der Technik“ iS des § 1 Abs 1
PatG liegen, und
2. auf den Ausschluss des Patentschutzes bei Vorliegen eines ,Programms fiir
Datenverarbeitungsanlagen als solches® nach § 1 Abs 3 Z 5 iVm Abs 4 PatG
einzugehen.

Das Erfordernis der Technizitat liegt nach dem vorliegenden Urteil daher zB
bei einer datenverarbeitungsméaRigen Abarbeitung von Verfahrensschritten in
netzwerkmé&Rig verbundenen technischen Geraten (Server, Clients) auch dann
vor, wenn diese nicht ausdriicklich im Patentanspruch benannt werden.

Ausblick: Die Zuruickverweisung an die |. Instanz resultiert lediglich aus der
prozessualen Notwendigkeit, die ,sonst noch” geltend gemachten Einwénde im
Einspruch, auf welche die in I. Instanz erfolgreiche ASt in Il. Instanz nicht mehr
zuriickgekommen ist, ordnungsgeman zu behandeln. Inhaltlich dirfte sich an der
Rechtsbestandigkeit des Patents nichts mehr andern.

Zusammenfassung: Nach Ansicht des OGH werden durch ein Patent
schitzbare Computerprogramme von nicht-schutzbaren anhand ihrer ,Technizi-
tat" abgegrenzt, dh es wird ein technischer Beitrag in einem Bereich gefordert,
der nicht schon per se von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist. Das Erfor-
dernis der Technizitat ist von der Frage der Neuheit bzw des erfinderischen
Schritts strikt zu trennen. Eine MalRnahme ist technisch, wenn sie einem techni-
schen Zweck dient. Zur Bejahung der Technizitét reicht es allein nicht aus, dass
ein Verfahren bestimmungsgemaf den Einsatz eines Computers erfordert, sind
doch Programme fir Datenverarbeitungsanlagen per se von der Patentierbarkeit
ausgeschlossen (8 1 Abs 3 Z 5 PatG). Das Programm muss daher einen ,weite-
ren technischen Effekt* aufweisen.

3. OLG Wien

Dem Berichtszeitraum des Jahres 2016 vorgelagert ist wiederum eine bereits
2015 ergangene Entscheidung des OLG Wien nachzutragen, was einer verspa-
teten Veroffentlichung in RIS-Justiz, aber auch im Osterreichischen Patentblatt
geschuldet ist.

54  Deutlich BGH 17.10.2001, X ZB 16/00 (Suche fehlerhafter Zeichenketten); BGH
22.04.2010, Xa ZB 20/08 (Dynamische Dokumentengenerierung); BGH 26.10.2010,
X ZR 47/07 (Wiedergabe topografischer Informationen) = CR 2011, 144 (Hossle).
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a. Peripherieautarker Vortrieb®

Im September 2013 meldete der spatere Antragsteller zu A 581/201 des OPA
seine Erfindung an. Dabei handelte es sich um einen peripherieautarken Vor-
trieb, ,wobei ein Arm (11), an dessen einem Ende ein motorisch angetriebener
Kreisel (3) formschlussig mit seiner Kreiselachse (4) quer (8) zur Langsachse
(12) des Armes (11) montiert ist und dessen anderes Ende radial formschlissig
zu einer zentralen Welle (17) miindet, zum einen mittels des Wellenmotors (19)
radial um die zentrale Welle (17) geschwenkt wird und zum anderen die Krei-
selachse (4) durch ein Stellglied (13), welches den Arm (11) um seine L&ngs-
achse (12) mit selektiven Geschwindigkeiten verdreht, gekippt wird":

Abb 1: Patentschrift zu A 581/201

Die Erfindung betraf einen peripherieautarken Vortrieb, also einen Vortrieb,
welcher auf seine Umgebung keine Wechselwirkung austbte. Im Kern bedeutet
das, dass das System keine Wechselwirkungen mit seiner Umgebung eingeht,

55 OLG Wien 23.12.2015, 34 R 108/15z (Peripherieautarker Vortrieb) = ECLI:AT:
OLG0009:2015:03400R00108.15Z.1223.000.
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maW von der Umgebung unabhangig den Kraftimpuls in eine bestimmte Rich-
tung erzeugt.

In ihrer GesetzmaRigkeitsprifung nach § 99 PatG bezweifelte die TA von
Amts wegen die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung. Konkrete fehlte
es nach § 99 Abs 3 PatG daran, dass die anmeldungsgemaRe Aufgabenstellung
durch einen Gegenstand mit den Merkmalen des formulierten Anspruchs 1 nach
den ,grundlegenden physikalischen GesetzmaRigkeiten wie dem dritten
Newton'schen Axiom oder dem Impulserhaltungssatz nicht I6sbar“ ware. Der
peripherieautarke Vortrieb widersprache den allgemein anerkannten Naturgeset-
zen. Gegen diesen Zuriickweisungsbeschluss gem § 100 Abs 1 PatG erhob der
Antragsteller Rekurs an das OLG Wien ua mit der Begriindung, das Patentamt
hatte seine Erfindungen nicht inhaltlich gewdrdigt, sondern die Zuriickweisung
nur auf angebliche Widerspriiche zu Naturgesetzen gestitzt. Davon abgesehen
waren die Newton’'schen Axiome keine unumstdfilichen, allgemein anwendbaren
Naturgesetze, sondern bestenfalls noch fir die klassische Mechanik vertretbar.
Auf dem Gebiet der Quantenphysik héatten sie keinerlei Giltigkeit.

Das Gericht hatte sich daher mit der Frage zu beschaftigen, ob die Anmel-
dung den gesetzlichen Anforderungen entsprach, insbesondere der Gegenstand
der Patentanmeldung der herrschenden Lehre in Bezug auf physikalische Ge-
setzmaRigkeiten wie dem dritten Newton’schen Axiom oder dem Impulserhal-
tungssatz widersprach.

Das OLG Wien bestétigte die Zurlickweisung der Patentanmeldung und gab
dem Rekurs keine Folge. Die Newton’schen Axiome waren zwar in der Tat nach
derzeitigem Erkenntnisstand in der Quantenphysik nicht anwendbar. Die Erfin-
dung fiel allerdings in das Gebiet der Mechanik, sodass der aufgezeigte Wider-
spruch des Anmeldungsgegenstands zu den Newton'schen Axiomen im Ein-
klang mit der herrschenden naturwissenschaftlichen Lehre steht. Im Ubrigen
hatte der Antragsteller seine von der herrschenden Lehre abweichende Theorie
weder ausreichend behauptet noch bescheinigt.

Der vorliegende, eher selten vorkommende Fall erlaubt einen Blick auf die
vielfach vernachléssigte Frage nach der maf3geblichen ,Lehre®, anhand derer die
Technizitat einer Erfindung bestimmt wird. Nach hM®® sind lediglich Erfindungen
technischer Natur schutztauglich. Technisch ist eine ,Lehre* zum planméafigen
Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkréfte zur Erreichung eines kausal
vorhersehbaren Erfolges, der ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstande-
statigkeit die unmittelbare Folge beherrschbarer Naturkrafte ist.>” Diese letztlich
tautologische Definition®® lasst Platz fur neue, in der Wissenschaft noch nicht
mehrheitlich etablierte Ansichten, Theoreme oder Axiome, die zu neuen techni-
schen Losungen fihren kdnnen. Voéllig konsequent dazu betonen die Wiener
Richter, dass Naturgesetze Beschreibungen von Regelmafigkeiten im Verhalten
realer Systeme sind,*® die streng genommen Axiome sind, die nicht in der Theorie
bewiesen werden sollen oder kénnen, sondern die beweislos vorausgesetzt
werden. Axiome sind somit Satze, die in weiterer Folge durch die Erfahrung

56  OPM 27.04.2011, Op 2/11 (Verfahren zum Be- und Entladen einer Werkzeugmaschine)
= ECLI:AT:OPMS002:2011:00000P00002.11.0427.000; Weiser, PatG/GMG?, 18.

57 BGH 04.02.1992, X ZR 43/91 (Tauchcomputer).

58  So zutreffend Weiser, PatG/GMG?, 20.

59  So Vollmer, Was sind und warum gelten Naturgesetze?, in Mittelstaedt/Vollmer
(Hrsg), Philosophia naturalis (2000) Bd 37, H 2.
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bestéatigt oder widerlegt werden kdnnen. Zutreffend wurde daher die Anmeldung
in der konkreten Formulierung zuriickgewiesen. Es entspricht némlich der schon
bisher gelibten Praxis,® dass die Aufdeckung von Wirkungen, die durch eine
MaRnahme erzielt werden, aber nicht erkannt waren, kein Patent begriindet;
auch die bloRe Erkenntnis vorhandener Vorteile ist nicht patentierbar. Die Ent-
deckung einer bisher unbekannten Arbeits- oder Wirkungsweise eines Erzeug-
nisses wird erst dann zu einer Erfindung, wenn sie durch eine neue Lehre zum
technischen Handeln in Form der Anwendung oder Verwendung fir einen be-
stimmten neuen Zweck nutzbar gemacht wird.”* Richtigerweise ist also auf den
Zweck der (neuartigen) Lehre abzustellen. Dafirr hatte der Anmelder zu wenig
behauptet bzw unzureichend bescheinigt.

Ausblick: Inzwischen ist die Patentanmeldung zu A 581/201 im Patentblatt
verodffentlicht worden. Die Patentschrift Nr. AT 517678 A2 idF vom 15.3.2017
weist einen geanderten Anspruch 1 auf, der die GesetzmaRigkeitsprufung erfolg-
reich passiert hat.

Zusammenfassend ist festzuhalten: Nach Ansicht des Patentgerichts ist es
fur die Patentierbarkeit eines Anmeldungsgegenstands, der auf einer spezifi-
schen, von der herrschenden Lehre abweichenden Theorie beruht, erforderlich,
dass diese Theorie glltig ist oder — wenn ihre Giiltigkeit noch nicht bewiesen
wurde — eine vernlnftige Aussicht auf Beweisbarkeit ihrer Giltigkeit hat. Als
Beweis fur die Giiltigkeit kann die Anerkennung der Theorie durch die wissen-
schaftlichen Fachkreise angesehen werden. Andernfalls ist die Anmeldung von
Amts wegen nach § 99 Abs 3 iVm § 100 Abs 1 PatG zurlickzuweisen.

b. Spann- und Sperrvorrichtung — Formstein-Einwand®?

Die ASt begehrte die (negative) Feststellung nach 8 163 Abs 1 PatG, dass ihr
Patent Spannschloss ,SR* (kurz: Feststellungsgegenstand, FG) mit folgendem
Aussehen

Abb 2: ,SR Ratsche*

60 OPM 10.03.1993, Op 10/92 (Skibindung) = OBl 1994, 212 = PBI 1994, 122.

61 OPM 10.03.1993, Op 10/92; Weiser, PatG/GMG?, 20.

62  OLG Wien 15.03.2016, 34 R 146/15p (Spann- und Sperrvorrichtung, im Besonderen
fur Schneeketten) = ECLI:AT:0LG0009:2016:03400R00146.15P.0315.000 = OBI
2016/60, 267 (Stadler).
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zur Ganze nicht unter das Patent der AG fallen wiirde. Beim Erzeugnis der ASt
handelte es sich um eine ,SR-Ratsche”, die eine Spannvorrichtung fiir eine
Gleitschutzkette darstellte, worin ein Spannseil innerhalb des Geh&duses an eine
vorgespannte Seilrolle angeschlossen war. Das Patent der Antragsgegnerin AT
E 435 764 (EP 1 989 066 B1) mit dem Titel ,Spann- und Sperrvorrichtung, im
Besonderen fir Schneeketten” (Streitpatent) hatte folgendes Aussehen:

Abb 3: Patentschrift zu AT E 435 764

und war durch folgenden Hauptanspruch charakterisiert: ,Spann- und Verriege-
lungsvorrichtung, insbesondere fiir Schneeketten, Besonders kennzeichnend
war, dass das Zwischenelement (28) mit elastischen Mitteln (40) versehen ist,
die auf die zweite Rickhalteklinke (34, 36) wirken, und aus einem drehbaren
Korper besteht, der mit einem Schwenkarm (32) versehen ist, der im Gehduse
um einen Stift (30) schwenkbar ist, um den auch die zweite Riickhalteklinke (34,
36) und die elastischen Mittel (40) schwenkbar sind.”

Die Nichtigkeitsabteilung des OPA (NA) stellte fest, dass der Feststellungs-
gegenstand unter keinen einzigen der Anspriche des Streitpatents fiele. Aller-
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dings traf die Behauptung der ASt zu, der zu prifende Feststellungsgegenstand
lieBe sich aus dem (vorgelegten) Stand der Technik enthehmen, Denn es wére
durchaus naheliegend gewesen, eine Schneeketten-Spannvorrichtung mit einer
umschaltbaren Sperrvorrichtung auszustatten. Die ,SR-Ratsche* ware folglich
zum Prioritatszeitpunkt des Streitpatents durch den Stand der Technik nahelie-
gend gewesen. Selbst wenn daher die ,SR-Ratsche” im Aquivalenzbereich des
Anspruchs 1 des Streitpatents lage, fiele sie nicht unter seinen Schutzbereich.
SchlieBlich verlie3 die im Feststellungsgegenstand beschriebene Gestaltungs-
form den durch die Anspriche des Streitpatents vorgezeichneten Losungsweg
und bildete einen eigenstéandigen Gegenstand.

Das OLG Wien hatte sich ua mit der Zulassigkeit der Einrede des freien
Standes der Technik (sog ,,Formstein-Einwand“63) im patentamtlichen Verfahren
nach § 163 PatG zu befassen.

Das Berufungsgericht bestétigte die NA vollinhaltlich darin, dass sich der
Feststellungsgegenstand naheliegend aus dem Stand der Technik ergéabe. Er
verwirklichte — auch nicht aquivalent — den Patentanspruch.

§ 163 Abs 5 PatG verpflichtet das Patentamt bei der Beurteilung des Schutz-
bereichs des Patents dazu, nicht nur den Inhalt der Erteilungsakten, sondern
auch den von den Parteien nachgewiesenen Stand der Technik zu bertcksichti-
gen. Dies bedeutet, dass (auch) im Verfahren Uber einen Feststellungsantrag
nach § 163 Abs 1 PatG der Schutzbereich eines Patents durch den Stand der
Technik im Prioritétszeitpunkt begrenzt wird, weil ein Patentanspruch regelmégRig
nicht umfassen kann, was vor dem Anmeldetag bereits zum Stand der Technik
gehorte.

Im vorliegenden Urteil behandelt das OLG Wien — soweit ersichtlich — erst-
mals den Formstein-Einwand, dh die Einrede des freien Standes der Technik, im
Verfahren Uber einen negativen Feststellungsantrag. Die Bindung an die Paten-
terteilung im Verletzungsverfahren endet dort, wo es nicht mehr um die Ausle-
gung des Patents nach dem Wortsinn geht.

Der Formstein-Einwand ist also der Einwand, die als &quivalent zu beurtei-
lende oder jedenfalls in Anspruch genommene angegriffene Ausfiihrungsform
falle deshalb nicht in den Schutzbereich des Streitpatents, da sie mit der Ge-
samtheit ihrer entweder wortlautgemaf oder aquivalent mit dem Streitpatent
Ubereinstimmenden Merkmale den Stand der Technik vorweggenommen habe
oder von diesem nahegelegt sei.*

Mit dem Formstein-Einwand soll die freie, nicht erfinderische Weiterentwick-
lung des Standes der Technik geschitzt werden. Es ist daher véllig systemkon-
form, diesen Einwand gerade im patentamtlichen Feststellungsverfahren nach
§ 163 PatG weitgehend zuzulassen, wird doch nach hM®® der Schutzbereich
eines Patents im Verfahren Uber einen Feststellungsantrag durch den Stand der
Technik im Anmeldungszeitpunkt begrenzt. Sinn und Zweck des Feststellungs-

63  BGH 29.04.1986, X ZR 28/85 (Formstein).

64  Deutlich Meier-Beck, Aktuelle Fragen des Patentverletzungsverfahrens, GRUR
2000, 355 (359).

65 OPM 12.11.2003, Op 3/02 (Koder fir Tiere) = PBI 2004, 74; OPM 13.11.2013,
Op 2/13 (Schnellwechselvorrichtung) = OBI-LS 1014/18/19 (Musger); obiter auch
OGH 14.03.2006, 4 Ob 9/06m (Sales Manager Austria Il) = ECLI:AT:OGH0002:
2006:00400B00009.06M.0314.000; bereits Weiser, PatG2 (2005) 431; Burgstaller,
Osterreichisches Patentrecht, 246.
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verfahrens® nach § 163 PatG ist die Entscheidung, ob ein bestimmter Gegen-
stand oder ein bestimmtes Verfahren unter ein Patent féllt oder nicht. Im Fest-
stellungsverfahren nach Abs 2 leg cit ist zu beurteilen, ob ein Patenteingriff vor-
lage, falls der Feststellungsgegenstand betriebsmafig hergestellt, in Verkehr
gebracht, feilgehalten oder gebraucht (bzw zu diesen eingefiihrt oder besessen)
wirde. Fir das Beweisverfahren vor der NA gelten nach § 120 Abs 1 PatG die
Vorschriften der 88 266 bis 383 ZPO sinngemal, also auch der Grundsatz der
freien Beweiswirdigung iSv § 272 ZPO ohne Bindung an gesetzliche Beweisre-
geln.67 Damit sind kiinftig auch die Beweisgrundsatze nach Erhebung des Form-
stein-Einwands zu beriicksichtigen: Der darlegungs- und beweisbelastete®® Be-
klagte bzw Einwender darf sich nicht darauf beschranken, die oder einzelne
vermeintlich entscheidende Merkmale des Patents als bereits bekannt oder
naheliegend darzustellen; dies wirde lediglich Aquivalenzbehauptungen des
Patentinhabers unterstiitzen.*

Prufungsgegenstand des Formstein-Einwands bildet nicht der Gegenstand
des Streitpatents (konkret: dessen Naheliegen durch den Stand der Technik),
sondern die Patenttauglichkeit der angegriffenen Ausfuhrungsform als einer
gedachten Patentanmeldung am Prioritdtstag des Streitpatents. Die Ausfiih-
rungsform ist vom Streitpatent her zu definieren. Nach uberzeugender Ansicht®
stellt den Gegenstand des Formstein-Einwands daher nicht die angegriffene
Ausfliihrungsform dar, sondern die von der angegriffenen Ausfiihrungsform ver-
wirklichte &quivalente Benutzungsform des Anspruchs des Streitpatents. Die
Prufung des Formstein-Einwands erfolgt daher nicht losgeldst von den Merkma-
len des Patentanspruchs und ihrer patentgemaRen Funktion, sondern setzt viel-
mehr Folgendes voraus:™*

= die Klarung samtlicher Merkmale und ihrer Funktion im Rahmen der patent-
gemalen Lehre;

= die Feststellung, dass jedes Merkmal des Streitpatents bei der angegriffenen
Ausfiihrungsform benutzt wird, mindestens eines dieser Merkmale jedoch
nicht in wortsinngemafRer Form verwirklicht ist;

= die Darlegung, dass die von der angegriffenen Ausfuhrungsform verwirklichte
aquivalente Benutzungsform des Anspruchs des Streitpatents gegenlber
dem Stand der Technik zum Prioritétstag des Streitpatents keine patenttaug-
liche Erfindung war.”

Ausblick: Das vorliegende Urteil etabliert die Einrede des freien Standes der
Technik (Formstein-Einwand) in der dsterreichischen Patentrechtsordnung. Be-
sonders erfreulich ist dabei, dass dieser Einwand nicht nur im Patentverlet-
zungsprozess vor Gerichten (eingeschrankt) zuldssig ist, sondern umfassend im
patentamtlichen Feststellungsverfahren nach § 163 PatG. Dies spart fur die

66  OPM 27.09.2000, Op 4/99 = PBI 2001, 100.

67 OPM 26.11.2008, Op 3/08, OGM 1/08 (Bildung eines Eckbereichs) = PBI 2009, 177
mwN.

68 BGH 29.04.1986, X ZR 28/85.

69 Vgl Meier-Beck, GRUR 2000, 355 (359).

70 Vgl Meier-Beck, GRUR 2000, 355 (359).

71 Vgl BGH 17.02.1999, X ZR 22/97 (Kontaktfederblock).

72  Diese einschrankende Voraussetzung findet lediglich im gerichtlichen Verletzungs-
streit Anwendung.
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Praxis Zeit und Geld, da sowohl bei positivem wie auch negativem Feststel-
lungsantrag™ der freie Stand der Technik rechtsverbindlich’® zu klaren ist. Es
kénnen alle Einwendungen vorgebracht werden, die sich aus den erkennbaren
Merkmalen des Feststellungsgegenstandes ergeben. Es besteht — anders als im
Verletzungsprozess — keine Notwendigkeit, dass der am Streitpatent zu prifende
Gegenstand bereits iSd § 22 PatG benutzt wird. Insgesamt fuhrt das Urteil zu
eine;sstérkung des patentamtlichen Verfahrens tber § 60 Abs 3 lit c PatG hin-
aus.

Weiterhin dem Verletzungsprozess vorbehalten bleiben jene Einwendungen,
die sich auf die konkrete Benutzung des Verletzungsgegenstands selbst bezie-
hen, zB die Erschopfung, das Fehlen einer betriebsmafligen Verletzungshand-
lung oder mangelnder Inlandsbezug. Der im Formstein-Einwand enthaltene
Nichtigkeitseinwand kann vom Patentamt — anders als vom Verletzungsgericht
(vgl 8 156 PatG iVm § 60 Abs 3 PatG) — ohne Kompetenzverletzung aufgegriffen
und behandelt werden. Lediglich im gerichtlichen Verfahren ist der Formstein-
Einwand auf den Fall der aquivalenten Verwirklichung beschrankt.”®

Zusammenfassung: Nach zutreffenden Ansicht des OLG Wien kann der
Formstein-Einwand, dh die als aquivalent angegriffene Ausfuhrungsform stelle
mit Ricksicht auf den Stand der Technik keine patenttaugliche Erfindung dar,
auch im Feststellungsverfahren nach § 163 PatG aufgrund der dort zwingend
vorgesehenen Einbeziehung des von den Parteien nachgewiesenen Standes der
Technik selbst dann erhoben werden, wenn der Feststellungsgegenstand wort-
sinngemaf mit den Merkmalen eines Patents ident ist.

c. Frequenz Katalysator’’

Die spatere Rekurswerberin beantragte unter der Bezeichnung ,Frequenz Kata-
lysator® die Erteilung eines Patents im Wesentlichen fir eine Vorrichtung zum
lonisieren flussiger und gasférmiger Kohlenstoffverbindungen, die als besonde-
res Merkmal gestiickelte Magnete sowie ein Innen- und Aul3enrohr aufwies. Die
TA des Patentamtes hielt der Anmeldung ua die Patentschrift US 5,161,512 A
als neuheitsschadlich entgegen und wies die Anmeldung aus dem Grund des
§ 100 Abs 1 PatG zuriick. Gegen den Beschluss erhob die ASt Rekurs an das
OLG Wien und verfolgte die Patenterteilung weiter. Im Wesentlichen hatte das
Gericht zu entscheiden, ob die aus der zitierten US-Patentschrift ersichtliche
Anordnung von Magnetgruppen zu der von der ASt gewdahlten Anordnung in
einer Ebene senkrecht zum Fluidstrom, die nur aus zwei einander gegeniber
liegenden Magneten bestand, aus Sicht des Durchschnittsfachmanns einen
technisch naheliegenden Stand offenbaren wiirde.

73  Ebenso Stadler zu OLG Wien 34 R 146/15p, OBI 2016, 267 (272).

74 OGH 20.08.2002, 4 Ob 155/02a (Dichtungsmatte Il) = ECLI:AT:OGH0002:2002:
00400B00155.02A.0820.000 = OBl 2003/24, 93 (Wolner) = OBI-LS 2003/16 (Ku-
char); Burgstaller, Patentrecht, 247.

75 Vgl Stadler zu OLG Wien 34 R 146/15p, OBl 2016, 267 (273); siehe aber OGH
20.08.2002, 4 Ob 155/02a.

76 Zutr Stadler OLG Wien 34 R 146/15p, OBI 2016, 267 (272).

77  OLG Wien 31.03.2016, 34 R 159/15z (Frequenz Katalysator) = ECLI:AT:OLG0009:
2016:03400R00159.157.0331.000.
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Das OLG Wien gab dem Rekurs keine Folge. Die angemeldeten Anspriiche
der ASt waren nicht neu und daher in ihrer Gesamtheit nicht patentierbar. Aus
den Vorveroffentlichungen ergab sich fir den Fachmann die technische Lehre
der angemeldeten Erfindung der ASt in naheliegender Weise. Der Anspruch 1
des zu prifenden Patents beschrénkte sich auf die tatséchlich vorhandenen
Elemente, ein Innenrohr (3), koaxial dazu ein AuRenrohr und dazwischen drei
Paare von jeweils zwei einander gegentber liegenden Magneten, wobei die (in
Achsenrichtung hintereinander liegenden) Paare zueinander (in Umfangsrich-
tung gesehen) versetzt angeordnet waren:

Abb 4: Patentschrift der ASt

Demgegeniber zeigte die US-Patentschrift US 5, 161, 512 A ein Innenrohr
sowie ein dazu koaxiales Aul3enrohr und Magnete, die radial angeordnet waren
und entlang der Rohrachse einen versetzten Winkel aufwiesen:
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Abb 5: Patentschrift zu EP 0 613 399

In der Beschreibung des US-Patentes wurde angefihrt: ,Erfindungsgeman
sehen wir die in gesetzten magnetischen Pole die jeweiligen Magneten mit radia-
len Linien ausgerichtet ...“. Dadurch dass diese Vorver6ffentlichung bereits von
.Zwei oder mehreren“ Magneten sprach und somit auch die drei Paare aus je-
weils einander [...] gegeniiberliegenden Magneten laut Anspruch 1 mit umfasst,
war der Anspruch 1 des Klagspatents neuheitsschadlich vorweggenommen.

Der (abhangige) Anspruch 2 des angemeldeten Patentes war eine blof3e Er-
lauterung eines damit erzielten Effekts (Vorteil, Wirkung). Die Verwendung nur
gestlckelter Magnete war nicht erfinderisch, sondern eine Frage der Herstel-
lungskosten und eine rein handwerkliche Entscheidung. Der (abhangige) An-
spruch 3 des Klagspatents wies keine technische Besonderheit auf, sodass auch
dieser Anspruch 3 mangels Neuheit nicht zur Patenterteilung fuhrte.

Der vorliegenden Entscheidung ist gerade im Hinblick auf die sehr weite Defi-
nition des Standes der Technik zuzustimmen. Dazu gehort namlich alles, was
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der Offentlichkeit vor dem Prioritatstag der Anmeldung (hier: noch aus dem Jahr
2009) durch schriftliche oder mindliche Beschreibung oder in sonstiger Weise
zuganglich gemacht worden ist. Notorisch ist, dass eine Patentschrift idR ver-
schiedene Ausfiihrungsformen einer Erfindung beschreibt, von denen nur man-
che neu und erfinderisch gegeniber den im Prifverfahren ermittelten Stand der
Technik sind. Die erfinderische Tétigkeit ergibt sich aus der Perspektive des
Durchschnittsfachmannes unter Heranziehung des sog ,Aufgabe-Ldsungs-
Ansatzes*.”® Dazu ist zuerst der .hachstliegende Stand der Technik” zu ermitteln,
dann die ,zu I8sende objektive technische Aufgabe“ zu bestimmen und schliel3-
lich zu prifen, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des néchstliegenden
Stands der Technik und der objektiven Aufgabestellung fir den Durchschnitts-
fachmann naheliegend gewesen ware.” Vergleicht man im konkreten Fall die
Vorveréffentlichung mit der Patentanmeldung, so ergibt sich, dass das Ausbilden
eines Magnets in Form von mehreren Teilmagneten keine erfinderische Tatigkeit
ist, die einem Patentschutz zugéanglich ist. Der Darstellung des Klagspatents
fehlt ein ausdricklicher erfindungsgemaRer Effekt. Dieser ergibt sich auch nicht
implizit aus den auRRen angeordneten Magnetplatten am zylindrischen Magnet
oder der Orthogonalitat der definierten Achsen.

Ausblick: Bemerkenswert sind die verfahrensrechtlichen Ausfiihrungen: Die
ASt hat in ihrem Rekurs zwei Hilfsantrage gestellt. Nach § 100 Abs 1 iVm § 139
Z 3 PatG sind diese grundsatzlich zulassig. Insoweit geht namlich der Grundsatz
der Geltungserhaltung nach dem Spezialitétsprinzip vor das Neuerungsverbot.80
Ein daher nach § 104 Abs 4 PatG gestellter Hilfsantrag kann auch noch im Re-
kursverfahren erfolgen, sofern es sich um eine einschrankende Anderung des
Streitpatents handelt und er sich auf der Basis des feststehenden Sachverhalts
abschlieRend beurteilen lasst. Im konkreten Fall fehlt es an beiden Vorausset-
zungen, da die Hilfsantrage die urspriingliche Offenbarung jeweils tUberschritten
hatten.

Zusammenfassend hat das OLG Wien den Gegenstand eines Patents iS
des § 22 Abs 1 PatG im konkret angemeldeten Frequenz Katalysator durch US-
amerikanische Patentvorverdffentlichungen als vorweg genommen angesehen.
Dadurch, dass diese US-Patente bereits eine Anzahl von ,zwei oder mehreren“
Magneten anfiihren, und demzufolge auch die drei Paare aus jeweils einander
gegenuber liegenden Magneten mit umfasst haben, wurde der Anspruch des
angemeldeten Patents neuheitsschadlich vorweg genommen. Fir eine mdgliche
Einschrankung mangelte es an ordnungsgeman offenbarten Teilanspriichen.

78 OGH 22.09.2015, 4 Ob 17/15a (Gleitlager) = ECLI:AT:0GH0002:2015:
00400B00017.15A.0922.000.

79 Vgl bereits OPM 25.09.2002, Op 1/02 (Drehsto3mindernde Einrichtung) = PBI 2003,
29; OPM 27.02.2013, Op 3/12 (Zweiwegefahrzeug) = ECLI:AT:OPMS002:2013:
00000P00003.12.0227.000.

80 OLG Wien 25.03.2015, 34 R 16/15w (Bodenbearbeitungsgerat) = ECLI:AT:
OLG0009:2015:03400R00016.15W.0325.000.
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d. SchlieReinrichtung mit Verbindungsmittel®

Die spatere AG meldete im September 2012 das Patent ,SchlieReinrichtung mit
Verbindungsmittel”, welche elektrische Kontakte und Gegenkontakte ausweisen,
beim Patentamt an. Die TA erliel? zwei Vorbescheide und erteilte schlie3lich das
Patent zu AT 512051 B 1 Anfang des Jahres 2014. Die spatere ASt (Einsprecherin)
erhob dagegen gemafl § 102 PatG rechtzeitig mit der Behauptung Einspruch,
die Patentanspriiche 1 bis 15 waren nicht patentierbar, da es ihnen an Neuheit
und/oder an der erfinderischen Tatigkeit fehlte. Nach durchgefuhrter Einspruchs-
verhandlung im Juni 2015 wies die TA den Einspruch ab und hielt das angegrif-
fene Streitpatent der AG in vollem Umfang aufrecht.

Mit ihrem Rekurs — aus Griinden der Mangelhaftigkeit des Verfahrens und der
unrichtigen rechtlichen Beurteilung — verfolgte die AG ihren auf fehlende Rechts-
bestandigkeit des Patentes abgelehnten Antrag weiter. Das Gericht hatte sich
daher mit Fragen des Einspruchsverfahrens zu befassen, insbesondere ob der
von der Spruchpraxis der Beschwerdeabteilung des Patentamtes formulierte
.Grundsatz der rechtzeitigen Substantiierung“ aufgrund des Eilcharakters des
Einspruchsverfahrens nach § 102 PatG noch aufrecht zu erhalten wéare oder
nicht.

Das OLG Wien gab dem Rekurs aus inhaltlichen Griinden keine Folge und
bestatigte die Rechtsgiiltigkeit des Streitpatents.

Die Wiener Richter hielten zunachst in Stattgabe der Mangelriige fest, dass
sich nach dem Wortlaut des § 102 Abs 2 PatG eine Eventualmaxime (iS der
Prozessdogmatik) nicht aufrechterhalten lieRe. Die zitierte Vorschrift ordnet le-
diglich an, dass der Einspruch bestimmt zu sein hat und sich nur auf die taxativ
genannten Griinde (Abs 2 Z 1 bis 4 leg cit) stiitzen kann. Dass der Antragsteller
des Einspruchsverfahrens (sog ,Einsprecher) nicht auch noch spéater im Verfahren
sein Vorbringen erweitern oder weitere Druckschriften mit Offenbarungen vorlegen
dirfte, ware dem gesetzlichen Inhalt nicht zu entnehmen. Die Eventualmaxime
(auch Haufungs- oder Konzentrationsgrundsatz genannt) bezeichnet ein Pro-
zessprinzip, nach dem alle gleichartigen Angriffs- und Verteidigungsmittel in
einem bestimmten Prozessstadium vorzubringen sind. Es handelt sich ihrem
Wesen nach um eine Praklusionsvorschrift, die das Verfahren beschleunigen
soll. Sie kommt insbesondere bei den exekutionsrechtlichen Klagen nach §§ 35,
36 EO zur Anwendung. Als Grundsatz fir das Zivilprozessrecht der ZPO stellt
sie eine Ausnahme und nicht die Regel dar.®

Nach der zu § 226 ZPO entwickelten, die Schlissigkeit einer Klage betref-
fend, Substantiierungstheorie muss der Klager seinen Anspruch nicht individuali-
sieren, dh rechtlich qualifizieren; es geniigt vielmehr, dass er seinen aus (irgend)
einem Rechtsgrund ableitbaren Anspruch durch das Vorbringen von Tatsachen
umschreibt. Das OLG Wien erachtet daher die Substantiierungstheorie als maf3-
gebend fiir das Einspruchsverfahren nach §8§ 102 ff. PatG. Dies entspricht auch
dem konventionsrechtlichen Gebot eines ,fair trial“ nach Art 6 Abs 1 EMRK am
besten. Dazu fiihrt auch eine harmonisierungsfreundliche Auslegung des inner-
staatlichen Patentrechts an Hand von Art 114 EPU.

81 OLG Wien 14.04.2016, 34 R 163/15p.
82 Vgl Ballon, Einfiihrung in das Osterreichische Zivilprozessrecht — Streitiges Verfah-
ren*? (2009) Rz 22.
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Im Ergebnis erfolgte daher die Zurlckweisungen von Entgegenhaltungen
durch die TA zu Unrecht; dennoch gelangte das OLG Wien in seiner materiell-
rechtlichen Prifung des angegriffenen Patents zu keinem anderen Ergebnis als
das Patentamt: Die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Hauptanspruches
1. wurden in der vorveréffentlichten Druckschrift D 14% nicht offenbart worden.
Es wurde dem Fachmann auch kein Hinweis gegeben, der in die Richtung der
erfindungsgeméRen Losung gehen wirde. Die tibrigen genannten Druckschriften
fihrten den Fachmann ebenfalls nicht zu Merkmalskombinationen des zu pri-
fenden Patentanspruches. Der Patenteinspruch 1 beruhte auf einer erfinderi-
schen Tétigkeit, wie ebenso die daraus resultierenden Patentanspriiche 2 bis 15.
Die Neuheit des Streitpatents war im Rekursverfahren nicht mehr strittig.

Ein Teil der Lehre® hat die vorliegende Entscheidung als ,geradezu ein[en]
Paradigmenwechsel“ charakterisiert. In der Tat ist die Frage, ob fiir den Patent-
einspruch nach § 102 PatG die Eventualmaxime gilt oder nicht, fur das Verfah-
rensrecht von grundsatzlicher Bedeutung. Die Begriindung des OLG Wien tragt
aber in jeder Richtung und ist noch um einen Gedanken erganzend zu stiitzen.
Zwischenzeitig ist langst anerkannt, dass auch im Provisorialverfahren der Grund-
satz des ,Fair Trial“ nur in seltenen Ausnahmeféllen unbeachtet bleiben darf. Ein
derartiger Ausnahmefall, etwa zum Schutz von Personen oder besonderer
Raschheit des Rechtschutzes ist beim Eispruchverfahren nicht zu erkennen.®

Das Einspruchsverfahren der 88 102-108 PatG héalt Sonderregeln bereit.
Dennoch handelt es sich in erster Instanz vor der Technischen Abteilung um ein
patentamtliches Verfahren, auf das die Allgemeinen Verwaltungsverfahrensge-
setze nicht unmittelbare Anwendung finden. Ausdriicklich schliet namlich Art 1
Abs 3 Z 1la EGVG in patent-, marken- und musterrechtlichen Angelegenheiten
die Verfahrensregelungen des AVG aus. Sofern sich jedoch aus den Regelun-
gen des PatG keine konkreten Bestimmungen ergeben, hat sich das Patentamt
an den allgemeinen Rechtsgrundsatzen, insbesondere Art 6 EMRK (und Art 47
GRC) zu orientieren. So ergibt sich beispielsweise aus einer Rechtsanalogie mit
dem AVG eine Begrundungspflicht fur Entscheidungen86 oder eben, wie gegen-
sténdlich zutreffend vom OLG Wien vorgenommen, flir das Einspruchsverfahren
eine blofle Anwendung der Substantiierungstheorie und keine Eventualmaxi-
me.®” SchlieBlich ist zu berlicksichtigen, dass das Recht auf Erteilungen eines
Patentes bzw der Einspruch gegen eine solche Erteilung keinen zivilrechtlich
begriindeten Anspruch darstellt, sondern einen offentlich-rechtlichen.®®

Um Missverstandnissen vorzubeugen: Vorliegende wohlbegriindete Ent-
scheidung bedeutet keinen Freibrief fiir verschleppendes ,Nachschieben* von
Einspruchsgriinden oder Erkundungsbeweisantréagen. Eine ziigige Erledigung
des Einspruchsverfahrens in schicklicher Frist, stellt auch hier das oberste Gebot

83  Siehe dazu die Abbildung im Folgenden.

84  Beetz zu OLG Wien 34 R 163/15p, OBl 2016, 236 (239).

85 OGH 05.10.2010, 17 Ob 11/10g (Vita-Lady) = ECLI:AT:OGH0002:2010:
01700B00011.10G.1005.000 = MR 2010, 409 (Burgstaller); grundlegend EGMR
15.10.2009, 17056/06 (Micallef ./. Malta) = EF-Z 2010/35, 58 (Kodek).

86 BA 15.12.1958, 6/58.

87  Ausflhrlich auch zur fehlenden analogen Anwendung des § 61 Abs 3 AVG beim
Patentanfechtungsverfahren OPM 12.12.2001, Op 1/01 = PBI 2002, 94.

88  VfGH 01.10.1981, B 5/81 (Elektrisches Bestrahlungsgerat) = ECLI:AT:VFGH:1981:
B5.1981.
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dar. Demgegeniiber lehnt ein Teil der Lehre® die analoge Anwendung von § 157
Abs 1 Z 4 PatG ab, da der Eintritt von Préklusionsfolgen nach einer starren
Zweiwochenfrist nicht konventionskonform erscheint und einem effektiven
Rechtsschutz nach unionsrechtlichen Grundsatzen zuwiderlauft. Darlber hinaus
stellt § 157 Abs 1 Z 4 PatG eine Sonderregelung der Unterbrechungsregeln des
§ 156 PatG dar, die insoweit nicht analogietauglich erscheint. Die vom OLG
Wien gefundene Ldsung einer straffen Verfahrensfiihrung durch das Patentamt
wahrt die gréRtmaogliche Flexibilitat einerseits und zum anderen die Rechte der
Einsprecher auf effektiven Rechtsschutz. Fir den inhaltlichen MafR3stab ist wohl
an die Bestimmung des § 179 ZPO per analogiam zu erinnern.

SchlieBlich ist das vom OLG Wien gefundene Ergebnis einer Rechtsgiltigkeit
des beeinspruchten Patents nicht zu beanstanden, wie sich aus einer Gegen-
Uberstellung der Offenbarungsschrift und der Patentschrift ergibt:

Abb 6: Patentschrift zu A 980/2012

Die patentierte SchlieReinrichtung kehrt in den Entgegenhaltungen bzw Vor-
halten eines ,Lockcylinder* bzw -schaft oder ,Lock Tappet“ ebenso wenig wie-
der, wie im ,Locking Pin"“.

89  Beetz zu OLG Wien 34 R 163/15p, OBI 2016, 236 (239): richtig § 157 Abs 1 Z 4 statt
,8 157 Abs 4 PatG".
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Abb 7: Druckschrift D 14 (Auswahl)

105



Clemens THIELE

Ausblick: AbschlieBend hervorzuheben ist die fir das Rekursverfahren nach
einer Einspruchsentscheidung festgehaltene ,Einmaligkeit des Rechtsmittels*.*°
Nach Ablauf der Rekursfrist durch Schriftsatz vorgebrachte Ergdnzungen der Be-
weismittel sind ganzlich unbeachtlich. Deren Verwerfung hat mit dem Ausschluss
der patentamtlichen Eventualmaxime im Einspruchsverfahren nichts zu tun.

Zusammenfassung: Nach nunmehriger Ansicht enthalt § 102 PatG keine
echte Préklusionsvorschrift. Im patentamtlichen Einspruchsverfahren nach den
88 101 bis 108 PatG liegt daher keine Eventualmaxime, sondern nur das Sub-
stantiierungsgebot, wie es beispielsweise auch aus der Zivilprozessordnung
bekannt ist. Damit kann der Einsprechende alle Einwadnde wéahrend der Ein-
spruchsfrist vorbringen und vollstdndig darlegen. Er kann sein Vorbringen im
Rahmen der geltend gemachten Einspruchsgriinde auch erweitern und weitere
Druckschriften (Offenbarungen) vorlegen. Einzige Grenze bildet eine erhebliche
Verfahrensverzdgerung oder eine mutwillige Verfahrensverschleppung.

e. Eindringhérteprifer®™

Die spatere AG, ein Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Hallein bei Salzburg,
war seit 1997 Inhaberin des bereits 1994 angemeldeten Patentes ,Eindringhér-
teprufer”. Die Erfindung betraf zusammengefasst einen Eindringhé&rteprifer mit
einem schwenkbar an einem geradlinig (fort-)bewegbaren Tragkdrper gelagerten
Revolver fir Eindringkérper und Mikroskopobjektiv zur Beobachtung des vom
Eindringkérper geschaffenen Eindruckes auf einem Werkstiick, wobei der Revol-
ver in Stellungen, in denen die Verschieberichtung (LAngsachse) des Eindring-
korpers bzw die optische Achse des Objektives mit der Translationsrichtung des
Tragkorpers zusammenfallen, feststellbar war:

Abb 8: Patentschrift zu AT 403743

Im Juni 2012 beantragte die spéatere ASt die Nichtigerklarung dieses Streitpa-
tents; nachdem es mit der Erreichung der Hochstdauer im Oktober 2014 erlo-
schen war, verfolgte sie ihren Nichtigkeitsantrag weiter. Zur Begriindung verwies
sie auf ein noch beim HG Wien gefiihrtes Verfahrens wegen Unterlassung,

90  StRsp in zivilgerichtlichen Verfahren (OGH 20.05.1959, 2 Ob 57/59 = EvBI 1959/223
=JBI 1959, 376; RS-Justiz RS0041666).

91 OLG Wien 20.10.2016, 34 R 68/16v (Eindringhartepriifer) = ECLI:AT:OLG0009:
2016:03400R00068.16V.1020.000.
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Rechnungslegung, Auskunftserteilung und Urteilsverdffentlichung der dort kla-
genden Patentinhaberin. Die Nichtigkeitsabteilung (NA) des Patentamts bejahte
letztlich das rechtliche Interesse an der Fortsetzung des Verfahrens nach § 117
PatG. Die ASt brachte ua vor, bereits die Patentschrift DE 41 10 382 Al hétte
einen Eindringhérteprifer mit einem schwenkbar an einem Tragkdrper gelager-
ten Revolver fir mehrere Eindringkoérper und Mikroskopobjektive offenbart. Fir
einen Fachmann ware die aus dem Patent ersichtliche Lésung langst nahelie-
gend gewesen, sodass es an der Neuheit fehlte:

Abb 9: Patentschrift zu DE 41 10 382 Al

Die AG verwies darauf, dass es keineswegs naheliegend ware, eine Prifvor-
richtung mit einer optischen Funktionalitét auszustatten. Die NA wies den Antrag
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mit der Begriindung ab, ein Fachmann konnte nicht naheliegenderweise zur
Kombination gelangen, den Revolver zusatzlich zu den mehreren Eindringkor-
pern auch mit mehreren Objektiven zu versehen. Aufgrund der Berufung der ASt
hatte sich das OLG Wien letztlich zur Frage des Offenbarungsgehalts und der
Vergleichbarkeit der jeweiligen Merkmale fir die maf3geblichen Entgegenhaltun-
gen zu befassen.

Das OLG Wien gab der Berufung keine Folge und bestatigte die Rechtsbe-
standigkeit des Streitpatents vollinhaltlich. Da die Absicht bei der Verwendung
einer Vorrichtung des Streitpatents auf eine vereinfachte Prufung durch das
wechselweise Verwenden von Prufkérpern und Objektiven gerichtet war und
eine aus den Vorvertffentlichungen bzw Entgegenhaltungen bekannte Vorrich-
tung keine Objektive aufweist, waren die Merkmale des Streitpatents nicht zur
Ganze verwirklicht. Der Umstand, dass ein aus dem Vorhalt bekanntes Element,
wie beispielsweise ein geradlinig (fort-)bewegbarer Tragkorper, im erfindungs-
gemdalen Sinn eingesetzt werden koénnte, bedeutete nicht, dass ein solcher
Einsatz auch von der Offenbarung des Vorhalts mit umfasst oder nahegelegt
ware.? Entscheidend war somit nicht ein rein struktureller Detailvergleich zweier
Vorrichtungen, sondern die jeweilige Absicht oder die Funktion.

Die Vertffentlichung DE 41 10 382 A zeigte in Figur 2 einen an einem allge-
mein geradlinig bewegbaren Haltekérper (beispielsweise verwirklicht durch die in
dieser Figur angedeuteten Stangen) gelagerten Revolver (21). Da der Hauptan-
spruch des Streitpatents nur die Parallelitét der Verschieberichtung (Langsachse)
des Eindringkorpers oder der optischen Achse des Objektivs mit der Transla-
tionsrichtung des Tragkoérpers in einer Arbeitsstellung erforderte und gemaf
Figur 2 von DE 41 10 382 A die Langsachse des Eindringkérpers und die optische
Achse des Objektivs mit der Translationsrichtung des Tragkérpers zusammenfal-
lend ausgerichtet werden koénnten, ware zwar der gesamte Oberbegriff des be-
kampften Anspruchs 1 offenbart. Die ASt hatte aber die Richtigkeit der Anwen-
dung des Aufgabe-LOsungs-Ansatzes mit der Offenbarung von EP 0 432 131 A2
als nachstliegendem Stand der Technik bezweifelt. Die Merkmale des Streitan-
spruches 1 erlaubten erst in ihrem Zusammenwirken die angestrebte Verbesse-
rung einer automatisierten Priifung und stellten keine blofRe Aneinanderreihung
vermeintlich bekannter Elemente dar. Eine Kombination aus vorbekannten Pa-
tenten wirde daher einerseits ohne zuséatzliche aufwandige Manahmen nicht
zum gewinschten Ergebnis fihren und wéare andererseits eine unzuldssige ex-
post-Betrachtung, bei der die Kenntnis der Erfindung schon vorausgesetzt ist.
Gleichfalls verneinte das OLG Wien, dass eine Ubertragung von Objektiven aus
DE 41 10 382 A zu einer erfindungsgemafen Losung fihren wiirde.

Das OLG Wien wendet das zur Beurteilung der Erfindungshéhe vom Europé-
ischen Patentamt®® entwickelte Priifungskonzept des sog ,could-would test"
schliissig und fehlerfrei auf das vorliegende Streitpatent an. Im Einzelnen ver-
gleicht das Berufungsgericht zutreffend die Merkmale der in den Entgegenhal-
tungen gezeigten Eindringhéarteprifer mit diesen Merkmalen von Anspruch 1 des

92  So bereits BA 13.04.1993, B 9/92 (Patentverbesserung) = PBI 1994, 133.

93  Instruktiv dazu die Richtlinien fir die Prifung Teil G. Kap VII. Pkt. 5.3. des EPA,
abrufbar unter <www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/g_vii_
5_3.htm> (15.04.2017).

108



Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europaischen Union und Osterreichs

Streitpatents, wobei es jeweils Sinn und Zweck der technischen Merkmale maf3-
geblich beriicksichtigt. Es geht nicht darum, ob der Fachmann durch eine Ande-
rung oder Anpassung des nachstliegenden Stands der Technik zu der Erfindung
hatte gelangen kdnnen, sondern darum, ob er tatsachlich dahin gelangt ware,
weil der Stand der Technik ihn dazu veranlasste in der Hoffnung, dadurch die
objektive technische Aufgabe zu lésen, bzw in der Erwartung, eine Verbesse-
rung oder einen Vorteil zu erzielen. Bei der Auslegung von Patentanspriichen
sind die mit dem Patent verfolgten Ziele gegeneinander abzuwagen: ausrei-
chender Schutz fur den Patentinhaber und ausreichende Rechtssicherheit fur
Dritte. FUr den ersten Gesichtspunkt ist die objektive Bedeutung der Erfindung
mafgeblich, wie sie in den Patentanspriichen ihren Niederschlag gefunden hat,
und nicht die subjektive Anstrengung des Erfinders; fir den zweiten das, was der
Fachmann bei objektiver Betrachtung den Patentanspriichen entnimmt.®* Selbst
eine implizite Veranlassung oder ein implizit erkennbarer Anreiz ist ein ausrei-
chender Beleg dafur, dass der Fachmann die Elemente aus dem Stand der
Technik kombiniert hétte. Dies muss vor dem wirksamen Anmelde- oder Priori-
tatstag des zu prifenden Anspruchs fir den Fachmann der Fall gewesen sein.

Demzufolge Uberzeugt die Schlussfolgerung der Wiener Richterlnnen, dass
die aus den Entgegenhaltungen, also insbesondere den deutschen und engli-
schen Patenten, bekannte Vorrichtung nicht als nachstliegender Stand der
Technik zu sehen ist, weil diese Konstruktionen — im Gegensatz zum Streitpatent
— nicht zur automatisierten Analyse mit optischer Auswertung ausgelegt sind.
Der Umstand, dass ein aus einem Vorhalt bekanntes Element im erfindungsge-
mafen Sinn eingesetzt werden kénnte, bedeutet nicht, dass ein solcher Einsatz
auch von der Offenbarung des Vorhalts mitumfasst oder nahegelegt ist.” Ent-
scheidend ist somit nicht ein rein struktureller Detailvergleich zweier Vorrichtun-
gen, sondern die jeweilige Funktion.®

Ausblick: Bemerkenswert ist abschlieRend, dass — ohne von einer wirklich-
keitsfernen ex-post-Betrachtung auszugehen — weder eine aus der AT 230 130
B noch eine aus der EP 0 432 131 A2 bekannte Vorrichtung in Kombination
miteinander oder in Kombination mit bekannten Vorrichtungselementen aus
weiteren Dokumenten zu einer erfindungsgemaRen Vorrichtung mit den dadurch
ermoglichten Vorteilen fiihren wirde. Wenn die Kombination zweier Vorverof-
fentlichungen ohne zusétzliche aufwéndige MalRnahmen nicht zum gewiinschten
Ergebnis fiihren wirde, beruht der Schutzgegenstand auf einer erfinderischen
Tatigkeit. Gleiches gilt, wenn die Zusammenschau das Ergebnis einer unzulés-
sigen ex-post-Betrachtung ware, bei der die Kenntnis der Erfindung schon vo-
rausgesetzt ist.”’ Damit festigt das OLG Wien seine bisherige Rsp,” dass eine

94 OGH 21.10.2003, 4 Ob 178/03k (Amlodipin) = ECLI:AT:OGH0002:2003:
00400B00178.03K.1021.000 = OBl 2004/26, 83 (Wollner/Nemec); dazu Gassauer-
Fleissner, Aufgaben und Grenzen des Sachverstandigengutachtens bei Fragen der
Patentverletzung. Die Unterscheidung von Tat- und Rechtsfrage im Patentverlet-
zungsverfahren, OBI 2005/56, 244 mwN.

95  BA 13.04.1993, B 9/92.

96 NA 18.06.1998, N 8/97 (Dichtungsmatte Il) = PBI 2000, 168; OPM 23.05.2012,
OGM 1/12 = ECLI:AT:OPMS002:2012:0000GM00001.12.0523.000.

97 Ebenso Plasser/Beetz, Rechtsprechung des OLG Wien zu patentamtlichen Ent-
scheidungen, OBI 2017/24, 83 (84).
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erfinderische Téatigkeit noch nicht dadurch ausgeschlossen wird, dass eine ex-
post-Betrachtung ergibt, der Fachmann hatte zur Erfindung gelangen kénnen.

Zusammenfassung: Nach stRsp erfolgt die Prifung die Beurteilung der er-
finderischen Tatigkeit nach § 1 Abs 1 PatG bzw § 1 Abs 1 Abs 1 GMG nach dem
Prifungskonzept des sog ,could-would test“. Es kommt nicht darauf an, ob der
Durchschnittsfachmann eine vorbekannte Losung auf dem Gebiet der Erfindung
einsetzen koénnte (,could®), sondern ob er dies, veranlasst durch den auffindba-
ren Stand der Technik in Erwartung der L&sung der objektiven technischen Auf-
gabe, auch tatsachlich tun wirde (,would").

IV. Gebrauchsmusterrecht

Im Berichtszeitraum liegen — soweit bisher veréffentlicht — keine Entscheidungen
der Patentgerichte zu Gebrauchsmustern vor.

V. Schutzzertifikatsrecht Arzneimittel

1. EuGH

a. Hoffmann-La Roche ./. Accord Healthcare®

Dem aus Estland stammenden Ausgangsfall liegt ein einigermafRen komplexer
Verfahrensablauf zugrunde. Die spatere Klagerin aus der Schweiz, die Hoff-
mann-La Roche AG, vertrieb ua in Estland ein Arzneimittel unter der Marke
Xeloda™ mit dem Wirkstoff Capecitabin. Sie erhielt dafiir bereits im April 1998
ein Schweizer Grundpatent, lieR es als Arzneimittel im Juni 2001 in Estland re-
gistrieren und erhielt dafur im Oktober 2001 das ergéanzende Schutzzertifikat
Nr 00001 Estnischen Patentamt erteilt. Die spéater beklagte Accord Healthcare Ltd
erhielt Uber ihre gleichnamige Estnische Tochtergesellschaft in der Folge die
Zulassung fur ein Generikum, dessen Wirkstoff ebenfalls Capecitabin war. Die
Tochtergesellschaft erhielt am 4. Dezember 2014 dafiir beim Estnischen Sozial-
ministerium die Aufnahme ins Arzneimittelverzeichnis, wodurch die Kosten dieses
Arzneimittels fir den Sozialversicherten gesenkt wiirden, da die nationale Kran-
kenkasse einen Teil seiner Kosten Ubernehme. Accord wollte das eigene Medi-
kament am 15. Dezember 2014 auf den estnischen Markt bringen, wurde aber
durch eine Unterlassungsklage von Hoffmann-La Roche daran gehindert. Das
Berufungsgericht wies die Sicherungsmafinahme letztlich mit der Begriindung
ab, dass das Grundpatent wie auch das ergdnzende Schutzzertifikat (kurz: SRC)
fur Xeloda im Juni 2013 abgelaufen wére. Die Klagerin hatte daher nicht mehr
Uber ein ausschlie3liches Recht an Capecitabin verfigt. Dagegen erhob Hoff-
mann-La Roche Beschwerde an den Estnischen Staatsgerichtshof; nach ihrer An-
sicht hatten die Unterinstanzen Art 21 Abs 2 VO (EG) 469/2009 (kurz: SRC-VO)

98 OLG Wien 25.03.2015, 34 R 16/15w; dazu Thiele in Staudegger/Thiele, Geistiges
Eigentum 2016, 65 (98 ff).

99 EuGH 05.10.2016, C-572/15 (Hoffmann-La Roche ./. Accord Healthcare) = ECLI:EU:
C:2016:739.
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unrichtig ausgelegt. Zudem stiinde die Auslegung der Rickwirkung der SRC-VO
durch die Estnischen Gerichte im Widerspruch zu anderen Unionsrechtsakten
und namentlich der Charta der Grundrechte der Europaischen Union. Der EuGH
hatte folgende zwei Vorlagefragen des Staatsgerichtshofs zu beantworten:

1. Ist Art 21 Abs 2 SRC-VO dahin auszulegen, dass sich die Laufzeit eines
erganzenden Schutzzertifikats verkirzt, das in einem Mitgliedstaat vor dessen
Beitritt zur Européischen Union nach nationalem Recht erteilt wurde und dessen
Laufzeit fur einen Wirkstoff nach den in diesem Zertifikat enthaltenen Angaben
langer ware als 15 Jahre ab dem Zeitpunkt der Erteilung der ersten Genehmi-
gung flur das Inverkehrbringen eines aus dem betreffenden Wirkstoff zusam-
mengesetzten oder ihn enthaltenden Arzneimittels in der Union?

2. Falls die erste Frage bejaht wird: Steht Art 21 Abs 2 SRC-VO im Einklang
mit dem Unionsrecht, insbesondere mit den allgemeinen Grundsatzen des Uni-
onsrechts Uber den Schutz erworbener Rechte, dem Ruckwirkungsverbot und
der Charta?

Der EUGH entschied,'® dass er fir die Beurteilung der Giltigkeit von Art 21
Abs 2 SRC-VO nicht zustandig wére, da sich Bestimmungen, die sich unmittel-
bar aus einer Beitrittsakte ergeben (hier: Art 20 Abs 2 VO 1768/92 durch EU-
Erweiterung 2007 geschaffen und in Art 21 Abs 2 SRC-VO kodifiziert ubernom-
men), keine Rechtsakte der Organe iSv Art 267 Abs 1 lit b AEUV darstellten. Sie
kénnten daher nicht einer gerichtlichen Kontrolle unterzogen werden.'*

Die zweite (inhaltliche) Frage des vorgelegten Rechtsstreits beantwortete die
Siebte Kammer dahingehend, dass seit 1. Mai 2004 die Laufzeit des SRC nicht von
der Erteilung der ersten Genehmigung fur das Inverkehrbringen in der Republik
Estland, sondern von der Erteilung der ersten Genehmigung fur das Inverkehr-
bringen in der Union abhéangt. Im konkreten Fall ist daher nicht der Zeitpunkt
zugrunde zu legen, zu dem die erste Genehmigung fir das Inverkehrbringen von
Xeloda in Estland erteilt worden ist, dh der 8. Juni 2001, sondern der Zeitpunkt,
zu dem sie in der Schweiz erteilt worden ist, dh der 10. Juni 1998. SchlieRlich ist
zu beachten, dass das ergénzende Schutzzertifikat nach Art 13 SRC-VO erst ab
Ablauf der gesetzlichen Laufzeit des Grundpatents gilt. Das Grundpatent ist aber
nach den Sachverhaltsfeststellungen erst nach dem Beitritt Estlands zur Europa-
ischen Union abgelaufen.

Eingangs ist zu betonen,'® dass Art 21 Abs 2 SRC-VO Klarstellt, dass diese
Verordnung103 (auch) auf ergdnzende Schutzzertifikate Anwendung findet, die vor
dem Tag des Beitritts neuer Mitgliedstaaten ab 2003 (hier: der Republik Estland)
nach Maf3gabe ihrer einzelstaatlichen Rechtsvorschriften erteilt worden sind.**

100 IdF des Berichtigungsbeschlusses vom 13.12.2016, C-572/15 REC = ECLI:EU:C:
2016:951.

101 Vgl in diesem Sinne bereits EuGH 28.04.1988, 31/86, 35/86 (LAISA und CPC
Espafia ./. Rat) Rz 17 = ECLI:EU:C:1988:211.

102 EuGH 05.10.2016, C-572/15 Rz 35.

103 Die SRC-VO 469/20009 stellt die kodifizierte Fassung der aus dem Jahr 1992 stam-
menden Vorlaufer SRC-VO 1768/1992 dar.

104 Fir SRCs aus Beitrittslandern vor dem Jahr 2000, namentlich also Osterreich, Finn-
land und Schweden gilt genau das Gegenteil, dh die SRC-VO ist auf vor dem
01.01.1995 erteilte nationale erganzende Schutzzertifikate nicht fur anwendbar er-
klart worden.
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Nach stRsp'® sieht Art 13 SRC-VO iVm ErwGr 9 vor, dass demjenigen, der
gleichzeitig Inhaber eines Patents und eines erganzenden Schutzzertifikats ist,
héchstens 15 Jahre Ausschlief3lichkeit ab der ersten Genehmigung fur das In-
verkehrbringen des betreffenden Arzneimittels in der Union eingeraumt werden
kénnen. Damit erscheinen die vom EuGH gegebenen Antworten nur folgerichtig,
weil nach stRsp106 eine neue Vorschrift des materiellen Unionsrechts unmittelbar
auf die kunftigen Auswirkungen eines Sachverhalts anzuwenden ist, der unter
der Geltung der alten Vorschrift entstanden ist. Darliber hinaus gelten ab dem
Beitritt eines neuen Mitgliedstaats die Bestimmungen des Unionsrechts nach
MaRgabe der urspriinglichen Vertrdge und der jeweiligen Beitrittsakte.

In der Beurteilung einer scheinbar sehr kleinen ,Nische* des Immaterialguter-
rechts, namlich den Ubergangsregelung in der SRC-Gesetzgebung, hat das
vorliegende Urteil moglicherweise sehr grof3e Auswirkungen im geistigen Eigentum
Uberhaupt. Denn die Siebte Kammer gelangt zu dem Schluss, dass es gegen die
Grundsétze des Unionsrechts verstof3t, wirde der EuGH eine Entscheidungs-
kompetenz in Anspruch nehmen (ber ,die Anpassungen im Anhang eines Bei-
trittsakts [als] Gegenstand eines Abkommens zwischen den Mitgliedstaaten und
dem antragstellenden Staat*.’”’ Es handelt sich namlich insoweit nicht um einen
Rechtsakt eines Organs, sondern [um] primarrechtliche Bestimmungen, die nur
nach den fur die Revision der urspriinglichen Vertrage vorgesehenen Verfahren
ausgesetzt, gedndert oder aufgehoben werden konnen.'® Damit bleiben aber
alle durch Beitrittsakte hinzugefugten Bestimmungen wie zB Art 110a GG-VO
odgl letztlich gegentber einer nachprifenden unionsgerichtlichen Revision immun.

Die moglichen Konsequenzen aus dem vorliegenden Urteil schlieRen folgende
Nichtigkeiten fiir erganzende Schutzzertifkate iS einer fehlenden Rechtsbestan-
digkeit (wie im Anlassfall) nicht aus:

= alle Vor-Beitritts-SRCs in den jeweiligen Beitrittslandern verstoRen gegen
Art 3 lit b SRC-VO

= jene Vor-Beitritts-SRCs, fiir die eine Anwendung der SRC-VO zu einer Neu-
berechnung ihrer Laufzeit fuhrt, die weniger als minus 6 Monate betragt.*®

Wie der Ausgangsfall verdeutlicht, bedeutet die ,Ubergangsregelung* des Art 21
Abs 2 SRC-VO eine erhebliche Unsicherheit flr Schutzrechtsinhaber. Denn ein
in einem (spéteren) Beitrittsland erteiltes SRC kann durch den Beitritt friiher aus-
laufen, als es ohne den EU-Beitritt des betreffenden Staates, also auf rein natio-

105 EuGH 13.02.2014, C-555/13 (Merck Canada) Rz 30 = ECLI:EU:C:2014:92; EuGH
14.11.2013, C-617/12 (Astrazeneca [Iressa]) Rz 42 = GRUR-Prax 2014, 13 (Schonig);
EuGH 21.04.2005, C-207/03 (Novartis) = ECLI:EU:C:2005:245.

106 Vgl EuGH 12.09.2013, C-614/11 (Kuso) Rz 25 = ECLI:EU:C:2013:544 = DRdA
2014/23, 295 (Mair) = PVInfo 2013 H 11, 23 (Gerhartl); dazu Wachter, Judikatur des
EuGH zur Altersdiskriminierung im Jahre 2013, in Wachter (Hrsg), Altersdiskriminie-
rung. Jahrbuch 2014 (2014) 105 (117 ff) mwN.

107 EuGH 05.10.2016, C-572/15 Rz 30.

108 EuGH 05.10.2016, C-572/15 Rz 30.

109 Die Gultigkeit eines SRC hangt ua nach dem Urteil des EuGH vom 08.12.2011,
C-125/10 (Merck Sharp & Dohme ./. DPMA) = OBI-LS 2012/20 (Zemann), davon ab,
entweder eine noch vorhandene (positive) Laufzeit oder eine solche zwischen Null
und minus sechs Monaten aufzuweisen; ndher dazu Thiele, Gesetzgebung und
aktuelle Judikatur im Patentrecht, in Staudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum.
Jahrbuch 2012 (2012) 103 (148 ff) mwN.
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naler Ebene, (urspriinglich) gewéahrt worden ist. Zwar handelt es sich bei Art 21
Abs 2 SRC-VO um eine voribergehende Regelung, deren Bedeutung mit der
Zeit stark abnimmt. Dennoch kénnten durch das vorliegende Urteil mehr SRC in
den Beitrittsstaaten ihre Wirksamkeit verloren haben, als die jeweiligen nationalen
Register anzeigen. Fir Schutzrechtsinhaber ist es dabei besonders bitte, erst im
Verletzungsfall mit dem zeitlichen Ablauf ihrer Zertifikate konfrontiert zu sein.

Ausblick: SRC-Inhaber, die durch die vorliegende Entscheidung des EuGH
nachteilig betroffen sind, haben lediglich die Mdoglichkeit, eine Entschadigung
wegen eines unverhdltnismafigen Eingriffs in die Eigentumsgarantie des Art 17
GRC und Art 1 des 1. Zusatzprotokolls zur EMRK geltend zu machen.

Zusammenfassung: Nach nunmehr wohl gefestigter Spruchpraxis des
EuGH berechnet sich die Laufzeit eines erganzenden Schutzrechtszertifikats fir
ein Arzneimittel nach der erstmaligen Zulassung auf dem Arzneimittelmarkt eines
EU-/EWR-Staates. Die (erstmalige) Zulassung in dem jeweiligen Mitgliedstaat,
fur den ein SRC erteilt wird, ist demgegeniuber unbeachtlich. Diese Regel gilt
auch fir SRC in Mitgliedstaaten, die in den Jahre 2003 oder 2007 beigetreten
sind.

b. Ausblick: Vorlagefragen zum Besonderen Mechanismus**

Im aus Deutschland stammenden Fall verfligte ein in Irland ansassiges Unter-
nehmen auch Uber ein fur die BRD erteiltes Erganzendes Schutzzertifikat (SRC).
Das Klagszertifikat war fir das Erzeugnis ,Etanercept” zugelassen, das zur Be-
handlung rheumatischer Erkrankungen und Psoriasis ua bei Kindern und Ju-
gendlichen diente. Das mittlerweile durch Zeitablauf erloschene Klagszertifikat
war durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) auf Grundlage der
Kinderarzneimittel-VO™! tiber die Erstlaufzeit hinaus um weitere sechs Monate
verlangert worden (sog ,padiatrische Verlangerung®). Die aus Danemark stam-
mende Beklagte war gewerbsmagige Parallelimporteurin und fuhrte zur Laufzeit
des Klagszertifikats Parallelimporte aus den neuen EU-Mitgliedstaaten nach
Deutschland durch. Im April 2015 gelangten von der Beklagten (re-)importierte
Medikamentenpackungen der Klagerin auf den deutschen Markt, die fur Polen,
Slowenien, Litauen und Kroatien bestimmt waren. Daraufhin klagte die SRC-
Inhaberin auf Auskunft, Rickruf, Vernichtung und Schadensersatzfeststellung.

Das in |. Instanz zustéandige LG Disseldorf erachtete die klagerischen An-
spriiche — vorbehaltlich des Einwands der Erschépfung — als gegeben an. Streit-
entscheidend war aber zunachst die Frage, ob der Beklagten der Erschépfungs-
einwand durch die Anwendung des Besonderen Mechanismus abgeschnitten
ware. Das LG Dusseldorf setzte sein Verfahren im Dezember 2016 aus, um dem
EuGH folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen.

1. ,Kann der Inhaber eines erganzenden Schutzzertifikats, das ihm fir die
Bundesrepublik Deutschland (BRD) erteilt wurde, unter Berufung auf die Rege-
lungen des sog ,Besonderen“ bzw ,Speziellen Mechanismus” die Einfuhr von

110 LG Ddusseldorf 15.12.2016, 4 b O 48/15 (Etanercept) = GRUR-Prax 2017, 150
(MroR).

111 Verordnung (EG) 1901/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
12. Dezember 2006 (iber Kinderarzneimittel und zur Anderung der Verordnung
(EWG) 1768/92, der Richtlinien 2001/20/EG und 2001/83/EG sowie der Verordnung
(EG) 726/2004, ABI L 378/2006, 1.
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Erzeugnissen aus den Beitrittsstaaten Tschechische Republik, Estland, Lettland,
Litauen, Ungarn, Polen, Slowenien, Slowakei, Bulgarien, Ruméanien, Bulgarien
und Kroatien (Anhang 1V, Beitrittsakte 2003, Abl. EU 2003 L 236/797 mit Ande-
rungen gem. ABI. EU 2004 L 126/4 fur Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowenien,
Ungarn, Slowakei, Tschechische Republik; Teil | Anhang V Nr. 1, Beitrittsakte
2005, ABI. EU 2005 L 157/268 fur Ruménien und Bulgarien; Anhang IV Beitritts-
akte 2011, ABI. EU 2012, L 112/60 fir Kroatien) in die BRD verhindern, wenn
das erganzende Schutzzertifikat in der BRD zu einem Zeitpunkt beantragt wurde,
in dem in den Beitrittsstaaten bereits Regelungen fur die Erlangung eines ent-
sprechenden erganzenden Schutzzertifikats bestanden, ein solches erganzen-
des Schutzzertifikat im jeweiligen Beitrittsstaat aber vom Inhaber des fir die BRD
erteilten Schutzzertifikats nicht beantragt oder ihm nicht erteilt werden konnte,
weil es an einem fir die Erteilung des Schutzzertifikats erforderlichen Grundpa-
tent im Beitrittsstaat fehlte?”

2. Macht es fir die Beantwortung der Frage 1. einen Unterschied, wenn ledig-
lich im Anmeldezeitpunkt des fiir die BRD erteilten Grundpatents entsprechender
Schutz durch ein Grundpatent im Beitrittsstaat nicht erlangt werden konnte, je-
doch im Zeitraum bis zur Offenlegung der Anmeldung, die dem fur die BRD
erteilten Grundpatent zugrunde liegt, erlangt werden konnte?

3. Kann der Inhaber eines ergdnzenden Schutzzertifikats, das ihm fir die
Bundesrepublik Deutschland (BRD) erteilt wurde, unter Berufung auf die Rege-
lungen des Besonderen bzw Speziellen Mechanismus die Einfuhr von Erzeug-
nissen aus den Beitrittsstaaten Tschechische Republik, Estland, Lettland, Litauen,
Ungarn, Polen, Slowenien, Slowakei, Bulgarien, Ruméanien, Bulgarien und Kroa-
tien in die BRD verhindern, wenn die Einfuhr der Erzeugnisse nach Ablauf der
mit dem urspriinglichen Erteilungsbeschluss festgesetzten Laufzeit des ergén-
zenden Schutzzertifikats, aber vor Ablauf der um sechs Monate verlangerten
Laufzeit des Schutzzertifikats erfolgt, die ihm auf Grundlage der Kinderarzneimit-
tel-VO gewahrt worden ist?

4. Macht es fur die Beantwortung der Frage 3. im Falle von Kroatien einen
Unterschied, dass der Spezielle Mechanismus aufgrund des Beitritts von Kroa-
tien im Jahre 2013 erst nach Inkrafttreten der Kinderarzneimittel-VO und zur
Anderung der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92, der Richtlinien 2001/20/EG und
2001/83/EG sowie der Verordnung (EG) Nr. 726/2004) am 26. Januar 2007 in
Kraft trat — anders als in den Ubrigen vor dem 26. Januar 2007 beigetretenen
Mitgliedstaaten Tschechische Republik, Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Po-
len, Slowenien, Slowakei, Bulgarien, Ruménien und Bulgarien?

Der Besondere Mechanismus als Ubergangsweise priméar unionsrechtliche
Ausnahme vom Erschopfungsprinzip bezweckt den Ausgleich von Nachteilen
der Schutzrechtsinhaber, solange in den neuen Beitrittsstaaten mangels Paten-
tierbarkeit von Arzneimittelstoffen als solchen kein dem in der Union sonst tblichen
Standard entsprechendes Patentrecht bestand.™? Die Vorlagefragen beriicksich-
tigen dass die Regelungen des Besonderen Mechanismus und der Kinderarz-
neimittel-VO mehreren Auslegungen zugénglich sind. Die Antworten des EuGH*?
durfen mit Spannung erwartet werden.

112 Vgl dazu bereits EuGH 12.02.2015, C-539/13 (Merck Canada Inc, Merck Sharp &
Dohme Ltd) = ECLI:EU:C:2015:87 = GRUR-Prax 2015, 87 (Schonig).

113 Das Verfahren ist zu C-681/16 (Pfizer Ireland Pharmaceuticals ./. Orifarm GmbH)
anhéangig.
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2. OGH

a. Nepafenac'™

Die ASt und spétere Revisionswerberin beantragte im Oktober 2013 beim OPA
die Erteilung eines erganzenden Schutzzertifikats (SPC/ESZ) fiir das Erzeugnis
.Nepafenac" auf Basis des europédischen Grundpatents mit dem Titel ,Galakto-
mannanpolymere und Borat enthaltende Augenarzneimittel“, ein spezielle Augen-
tropfen-Suspension mit Erstzulassung vom Mai 2013. Die TA wies die Anmeldung
nach 8§ 2 Abs 2 SchzG 1996 zuriick, da eine bloRR funktionell Kennzeichnung des
Erzeugnisses als ,antiinflammtorische Mittel* in Anspruch 9 des Grundpatents
nicht ausreichend ware. Die Anmeldung wurde daher nach Art 10 Abs 2 SRC-VO
iVm 8 2 Abs 2 SchzZG zuriickgewiesen, da Art 3a SRC-VO nicht erflllt wére.
Darliber hinaus ware als erstmalige Marktzulassung bereits der Dezember 2007
anzusehen, sodass die Anmeldung den Anforderungen nach Art 3 lit b iSd Art 3
lit d SRC-VO ebenfalls nicht gentigte. Dem Rekurs der ASt aus den Griinden der
Mangelhaftigkeit des Verfahrens und der unrichtigen rechtlichen Beurteilung mit
dem Abanderungsantrag gab das OLG Wien keine Folge.™® Daher hatte sich
der OGH letztlich mit der Frage zu befassen, ob das Erzeugnis ,Nepafenac”
durch das konkret formulierte Grundpatent iSd Art 3 lit a SRC-VO geschiitzt ware
oder nicht.

Der 4. Senat wies den auf3erordentlichen Revisionsrekurs zurtick und besté-
tigte die Auffassung der Unterinstanzen vollinhaltlich. Der OGH hielt fest, dass
die Voraussetzung fir die Erteilung eines ergdnzenden Schutzzertifikats nach
Art 3 lit a SRC-VO und der dazu maBgeblich von der Europaischen Rsp'*® ge-
pragten Disclosure-Theorie ware, den konkreten Wirkstoff in den Anspriichen
des Grundpatents deutlich zu nennen. Unstrittig war namlich, dass der konkrete
Wirkstoff, fir den das Schutzzertifikat beantragt wurde, weder in den Anspri-
chen noch in der Beschreibung namentlich erwéhnt wurde. Die bloR3 funktionale
Umschreibung als ,antiinflammtorische Mittel* gentigte diesem Ansatz nicht. Auf
die Frage der erstmaligen Zulassung kam es gar nicht mehr an.

Die vorliegende Schutzrechtsanmeldung fur ein dsterr SRC scheitert bereits
an der ersten von vier Hiirden des § 1 SchZG 1996 iVm Art 3 SRC-VO:*"

= Wirkstoffoffenbarung im Grundpatent (lit a)
= gultige Genehmigung (lit b)

= erste Erteilung eines SRC (lit ¢)

= Erstmaligkeit der Genehmigung (lit d)

Fur die erste Voraussetzung hat sich die Europaische Rsp zu Kombinations-
pré'aparaten118 fur die sog ,Disclosure-Theorie* entschieden. Derzufolge wird ein
Erzeugnis nach Art 3 lit a SRC-VO durch das Grundpatent nur dann ,geschutzt",

114 OGH 30.08.2016, 4 Ob 104/16x (Nepafenac) = OBI 2017/13, 45 (Wildhack).

115 OLG Wien 10.02.2016, 34 R 138/15m (Nepafenac) = ECLI:AT:OLG0009:2016:
03400R00138.15M.0210.000 = OBI 2017/7, 24 (Beetz).

116 Seit EuGH 24.11.2011, C-322/10 (Medeva) = ECLI:EU:C:2011:773.

117 Verordnung (EG) 469/2009 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
6. Mai 2009 (ber das erganzende Schutzzertifikat flr Arzneimittel (kodifizierte Fas-
sung), ABI L 152/2009, 1.

118 Vgl dazu Schmidt-Wudy, Ein Uberblick zu aktuellen Entscheidungen des EuGH zu
erganzenden Schutzzertifikaten fur Arzneimittel, PharmR 2014, 45 mwN.
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wenn der Wirkstoff in den Anspriichen des Grundpatents konkret 9enannt ist, dh
das, was der Fachmann dem Patent entnehmen kann, offenbart ist. 19 Wie konkret
das Erzeugnis in den Anspriichen des Grundpatents zu nennen ist, bleibt wei-
testgehend den nationalen Patentamtern und Gerichten Uberlassen. Wahrend
sich die Praxis anhand der Kombinationspraparate® entwickelt hat, behandelt
der vorliegende Fall ein Monopréaparat. Die Anspriiche des Grundpatents nennen
nicht den Wirkstoff Nepafenac, der in den marktgangigen Augentropfen fraglos
enthalten ist, sondern umschreiben die Wirkstoffgruppe als ,antiinflammatorische
Mittel*. Dazu hat die Rsp des EuGH bereits festgehalten, dass eine Konkretisie-
rung in folgenden, typischen Fallen fir Arzneimittel ausreicht:

= Strukturformeln, dh die Darstellung der exakten chemischen Formel;

= funktionelle Umschreibungen lediglich dann, wenn sich der nach Art 69 EPU
samt Auslegungsprotokoll auszulegende Anspruch ,stillschweigend, aber not-
wendigerweise auf das in Rede stehende Erzeugnis bezieht, und zwar in
spezifischer Art und Weise*'*!

= generische Begriffe, die zur ,Detaillierung und Klarstellung” enthalten sind,
um das Erzeugnis ,eindeutig identifizieren zu kénnen* 1%

Der aufmerksame Rechtsanwender erkennt, dass bereits vor dem Einsetzen
der dynamischen Rsp zu Ergadnzenden Schutzzertifikaten fUr Arzneimittel ab
dem Jahr 2011 nach einem vereinzelt gebliebenen Erkenntnis'*® eine offene An-
spruchsformulierung in Kombination mit der erganzenden Anfuihrung von funkti-
onellen Uberbegriffen in der Beschreibung nicht ausgereicht hat, den weiteren
Wirkstoff eines Kombinationspréparats als ausreichend konkret offenbart anzu-
sehen.’ Daran kniipft das OLG Wien'?® inhaltlich véllig zutreffend an und be-
wahrt neuerlich Kontinuitat. Der 4. Senat bestatigt diese Rechtssicherheit.

Ausblick: Im konkreten haben die Gerichte die Wirkstoffgruppe der ,antiin-
flammatorischen Mittel* als zu unbestimmt, mehrdeutig und zu divers beurteilt,
als dass der fur das SRC reklamierte Wirkstoff Nepafenac dadurch deutlich iden-
tifiziert bzw spezifiziert gewesen wére. Die Anmeldung hétte wohl die erste Hur-
de zu einem Schutzzertifikat genommen, wenn statt des Wirkstoffs Nepafenac
einer der in Anspruch 10 des Grundpatents EP 0999825 B1 ausdriicklich ange-
filhrten Wirkstoffe’?® genannt worden ware.**’

119 Nach der sog ,Infringement-Theorie* wiirde bereits ausreichen, dass das Erzeugnis
das Grundpatent verletzen wirde, ohne dass das Grundpatent den Wirkstoff er-
kennbar offenbaren wiirde.

120 Dazu Thiele in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum 2012, 103 (146 ff).

121 EuGH 12.12.2013, C-493/12 (Eli Lilly and Company) Rz 41 = ECLI:EU:C:2013:835.

122 EuGH 12.12.2013, C-493/12 Rz 43 und EuGH 12.12.2013, C-443/12 (Actavis |) Rz
41 f = ECLI:EU:C:2013:833; vgl auch Wildhack zu OLG Wien 34 R 138/15m, OBI
2017/13, 47 (48).

123 OPM 23.09.2009, OBp 1/08 (Lopinavir/Ritonavir [Kaletra]) = ECLI:AT:OPMS002:
2009:0000BP00001.08.0923.000.

124 Ebenso Wildhack zu OLG Wien 34 R 138/15m, OBI 2017/13, 47 (49).

125 OLG Wien 10.02.2016, 34 R 138/15m.

126 Betaxolol, Timolol, Pilocarpin, Carboanhydraseinhibitoren, Prostaglandinen,
Apraclonidin, Ciprofloxacin, Tobramycin, Naproxen, Diclofenac, Suprofen, Ketorolac,
Tetrahydrocortisol, Dexamethason, Proteinen und Wachstumsfaktoren.

127 Vgl Wildhack zu OLG Wien 34 R 138/15m, OBI 2017/13, 47 (49).
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Zusammenfassung: Nach Ansicht der 6sterreichischen Patentgerichte kann
lediglich fur Erzeugnisse, die vom Grundpatent in spezifischer Art und Weise
umfasst sind und den konkreten Wirkstoff in den Anspriichen des Grundpatents
deutlich nennen, ein erganzendes Schutzzertifikat fir Arzneimittel erteilt werden.

b. Nukleotidanaloga®

Die ASt beantragte bereits im Juni 2005 die Erteilung eines ergénzenden
Schutzzertifikats fir das Erzeugnis ,Truvada® — Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil
(oder ein Salz davon)* auf Basis des Grundpatents zu AT E 240 339 (EP 0 915
894) mit dem Titel ,Nukleotidanaloga“. Das Grundpatent betraf Zwischenproduk-
te fur Phosphonomethoxynucleotid-Analoga, insb Zwischenprodukte, die sich zur
Verwendung bei der wirksamen oralen Abgabe derartiger Analoga eigneten. Die
erfindungsgeméafRen Verbindungen eigneten sich zur Therapie oder Prophylaxe
von viralen Infektionen, einschliellich Infektionen, die durch DNA-Viren, RNA-
Viren, Herpes-Viren, Retroviren, Hepadna-Viren, Papilloma-Viren, Hanta-Viren,
Adeno-Viren und HIV verursacht werden. Im Stand der Technik wird die antivirale
Spezifitat der Nucleotid-Analoga beschrieben. Die Spezifitdt des Ausgangsarz-
neistoffs galt auch fiir die erfindungsgeméafRen Verbindungen. Dosierungen, virale
Ziele und geeignete Verabreichungswege, um die Infektionsstelle am besten
anzugehen, waren auf dem Gebiet der Ausgangsarzneistoffe bekannt. Das
Grundpatent enthielt insgesamt 33 Anspriche. Anspruch 27 lautete: ,Pharma-
zeutische Zusammensetzung umfassend eine Verbindung nach irgendeinem der
Anspriiche 1 bis 25 zusammen mit einem pharmazeutisch vertraglichen Trager
und gegebenenfalls anderen therapeutischen Bestandteilen“. Die TA wies die
Anmeldung nach § 2 Abs 2 SchZG zurlick, da in den Anspriichen lediglich Teno-
fovir Disoproxil (oder ein Salz davon) genannt wirde, jedoch nicht Emtricitabin in
Kombination mit Tenofovir und Disoproxil (oder ein Salz davon). Die Vorausset-
zungen von Art 3 lit a SRC-VO waren daher nicht erfullt.

Die Anmelderin erhob Rekurs ua mit der Begriindung, Truvada® ware das
erste zugelassene Erzeugnis gewesen, das Tenofovir Disoproxil in Kombination
mit einem anderen antiviralen Wirkstoff enthalten hatte. Fir einen Fachmann
wére daher ohne weiteres der Wirkstoff konkret identifizierbar. Das OLG Wien
gab dem Rechtsmittel keine Folge. Die Formulierung ,Zusammensetzung mit
gegebenenfalls anderen therapeutischen Bestandteilen“ wiirde den Schutzbe-
reich des Grundpatents nicht so ausreichend abgrenzen, dass darauf ein natio-
nales Ergéanzendes Schutzzertifikat fur Arzneimittel fir Emtricitabin/Tenofovir
Disoproxil gegriindet werden kdnnte.

Aufgrund des auf3erordentlichen Revisionsrekurses der Anmelderin hatte sich
der OGH letztlich damit zu befassen, ob im konkreten Fall der Wirkstoff (das
Erzeugnis) in den Anspriichen des Grundpatents zumindest funktional bezeich-
net wirden.

Der 4. Senat wies das Rechtsmittel zurlick und bestatigte die Ansicht der Vor-
instanzen vollinhaltlich. Art 1 lit b SRC-VO definiert das Erzeugnis als den Wirk-
stoff oder die Wirkstoffzusammensetzung eines Arzneimittels. Art 4 leg cit regelt
den Schutzgegenstand des Zertifikats. Demnach erstreckt sich der durch das
Zertifikat gewahrte Schutz in den Grenzen des durch das Grundpatent gewahr-

128 OGH 26.09.2016, 4 Ob 169/16f (Nukleotidanaloga) = ECLI:AT:OGHO0002:2016:
00400B00169.16F.0926.000.
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ten Schutzes allein auf das Erzeugnis, das von der Genehmigung erfasst wird.
Gegenstand des Schutzzertifikats ist nicht die im Grundpatent geschitzte Erfin-
dung, sondern ein Erzeugnis. Bei einem Kombinationspréparat wie dem gegen-
standlich zu priifenden mussen jene Wirkstoffe, fur die ein Zertifikat begehrt wird,
zwar nicht durch eine chemische Strukturformel im Grundpatent dargestellt sein,
aber zumindest in einer Funktionsformel enthalten sein, die iZm den Patentan-
spriichen den Schluss zuldsst, dass sie sich stillschweigend, aber notwendiger-
weise auf den in Rede stehenden Wirkstoff bezieht; und zwar in spezifischer Art
und Weise. In seiner Beurteilung der zuletzt genannten Voraussetzungen ver-
weist der OGH auf die schlissige und rechtsfehlerfreie Analyse durch das Re-
kursgericht.

Die vorliegenden Erkenntnisse, insbesondere auch die Rekursentschei-
dung,129 knlpfen dort an, wo die Europdische Rsp den nationalen Beurteilungs-
spielraum eroffnet hat.**

Die Besonderheit besteht aber im vorliegenden Fall darin, dass die Offenba-
rung von Tenofovir Disoproxil im Grundpatent (Anspriiche 1 bis 25) erfolgt ist;
ebenso, dass Emtricitabin zum Prioritatszeitpunkt dem Stand der Technikent-
sprach und damit dem Fachmann bekannt gewesen ist. Anspruch 27 des
Grundpatents erwéhnt aber lediglich véllig unspezifisch ,und gegebenenfalls
andere therapeutische Bestandteile“. Damit liegt in Wahrheit weder eine Funkti-
onsformel noch eine Strukturformel flr Emtricitabin vor. Es findet sich darin
Uberhaupt keine wie auch immer geartete strukturelle Definition weiterer Wirk-
stoffe. Die Gerichte legen daher zu Recht den allgemeinen Maf3stab der Disclo-
sure-Theorie an. Derzufolge wird ein Erzeugnis nach Art 3 lit a SRC-VO durch
das Grundpatent nur dann ,geschitzt, wenn der Wirkstoff in den Anspriichen
des Grundpatents konkret genannt ist, dh offenbart ist, also das, was der Fach-
mann dem Patent entnehmen kann. Das Grundpatent offenbart also keineswegs
eine Wirkstoffkombination Emtricitabin/Tenofovir Disoproxil, die sich ,in spezifi-
scher Art und Weise* auf Emtricitabin bezieht."*" Ein erganzendes Schutzzertifikat
fiir diese Wirkstoffkombination ist daher nach Art 3 lit a SRC-VO ausgeschlossen.'*?

Ausblick: Offen bleibt, wie die &sterreichischen Gerichte eine ,in den An-
spriichen eines vom EPA erteilten Patents enthaltene Funktionsformel“ beurtei-
len werden, die sich iSd Eli Lilly-Rsp™® ,in spezifischer Art und Weise [...] auf
den in Rede stehenden Wirkstoff bezieht".

Zusammenfassend ist festzuhalten: Nach Auffassung der Osterreichischen
Patentgerichte kann ein erganzendes Schutzzertifikat fir Arzneimittel (SRC) nur
fur einen Wirkstoff gewéahrt werden, der vom Schutz des Grundpatents umfasst
ist. Auf einen Wirkstoff, der dort nur unter den Begriff eines ,gegebenenfalls
anderen therapeutischen Bestandteils* fallt, trifft das allerdings nicht zu, sodass
eine Zertifikatserteilung nach Art 3 lit a SRC-VO iVm § 2 SchZG 1996 scheitern
muss.

129 OLG Wien 19.05.2016, 34 R 138/15m (Nukleotidanaloga) = OBl 2017/27, 97
(Pawloy).

130 EuGH 12.12.2013, C-493/12 Rz 44 und Tenor: ,[...] was das vorlegende Gericht zu
prufen hat".

131 Vgl EuGH 12.12.2013, C-493/12 Rz 24-44.

132 Vgl EuGH 12.12.2013, C-443/12 Rz 41.

133 EuGH 12.12.2013, C-493/12 Rz 44 und Tenor.
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3.  OLG Wien — Botulinum Toxin™**

William J. Binder war ASt des vorliegenden Verfahrens und Inhaber des européa-
ischen Patents EP 0758900 (E 215832) ,Botulinum Toxin zur Reduktion von
Migrane-Kopfschmerz®, das am 10.04.2002 mit Prioritat vom 02.05.1995 erteilt
wurde. Die Genehmigungen fur das Arzneimittel ,Botox“, das den Wirkstoff Botu-
linumtoxin enthalten, wurden zu folgenden Zeitpunkten erteilt: 10.07.2000,
19.11.2009, 03.02.2011. Diese Genehmigungen betrafen folgende Indikationen:
Bleropharospasmus, hemifazialer Spasmus und koexistierende fokale Dysto-
nien, zervikale Dystonie (Torticollis spasmoticus), fokale Spastizitat, Hyperhydro-
sis axillaris.

Der ASt beantragte am 12.06.2013 (einlangend) beim Osterreichischen Pa-
tentamt ein Erganzendes Schutzzertifikat fir sein Arzneimittel. Er brachte zur
Rechtzeitigkeit des Antrags vor, die urspriinglichen Genehmigungen schléssen
chronische Migréne nicht ein. Die darauf bezogene Genehmigung stammte nam-
lich vom 20.12.2012; diese Genehmigung wére eine ,erste Genehmigung” iS von
Art 3 lit d VO (EG) 469/2009 uber das ergdnzende Schutzzertifikat fir Arzneimit-
tel (SRC-VO). Das OPA wies den Antrag unter Hinweis auf Saumnis ab, da die
6-Monats-Frist des Art 7 Abs 1 SRC-VO nicht eingehalten worden wére. Im
Rechtsmittelverfahren hatte sich das OLG Wien ua damit auseinanderzusetzen,
ob die erfolgte Anderung einer Zulassung eine gesonderte Anmeldefrist ausléste
und daher der Schutzrechtszerfikatsantrag fristgerecht sein kdnnte.

Das OLG Wien gab dem Rekurs Folge und trug dem Patentamt auf, tiber den
als rechtzeitig anzusehenden Antrag neuerlich zu entscheiden. Die Wiener Richter
stlitzten sich dabei auf das Neurim-Urteil des EuGH, wonach der Patentschutz
und die Genehmigung inhaltlich harmonieren miissen.™® Sie entschieden, dass
eine Genehmigung fiir das Inverkehrbringen einer Typ-II-Variation als eine giiltige
Genehmigung flir das Inverkehrbringen iS von Art 3 lit b SPC-VO betrachtet
werden kodnnte. Das Gericht betonte auch, dass eine friihere Zulassung fir eine
Verwendung auflerhalb des Schutzbereichs des Patents die 6-Monats-Frist nach
Art 7 Abs 1 SPC-VO nicht ausgeltst hatte. Daher erachtete das OLG Wien den
Erteilungsantrag als rechtzeitig.

Im vorliegenden Fall umfasst das (einzige) Grundpatent mehrere Patentan-
spriiche:**®

= Verwendung eines Botulinustoxins zur Herstellung eines Medikaments zur
Reduktion von Schmerzen, die mit einem Migranekopfschmerz verbunden
sind, bei einem S&uger durch Verabreichung einer therapeutisch wirksamen
Menge des Botulinustoxins in einer pharmazeutisch unbedenklichen Form in
einen oder mehrere Muskeln oder an eine extramuskulare Stelle im Gesicht,
am Schéadel oder Hals des Saugers.

= Verwendung eines Botulinustoxins zur Herstellung eines Medikaments zur
Reduktion von Symptomen, die mit dem Einsetzen oder Bestehen eines Mig-
ranekopfschmerzes verbunden sind, bei einem Sauger durch Verabreichung
einer therapeutisch wirksamen Menge des Botulinustoxins in einer pharma-

134 OLG Wien 21.01.2016, 34 R 104/15m (Botulinum Toxin) = OBI 2016/20, 87 (Hay-
back/Breit).

135 EuGH 19.07.2012, C-130/11 (Neurim Pharmaceuticals) = ECLI:EU:C:2012:489.

136 Die Patentschrift nennt insgesamt 13 Anspriiche mit einem Hauptanspruch.
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zeutisch unbedenklichen Form in einen oder mehrere Muskeln oder an eine
extramuskulére Stelle im Gesicht, am Schéadel oder Hals des Saugers.

Demzufolge bestehen nach Art 1 lit ¢ SPC-VO verschiedene, getrennte
Schutzbereiche. In diesen wird ein einheitliches Erzeugnis jeweils eigenstandig
verwendet, sind doch samtliche Indikationen in separaten Ansprichen nicht nur
klar voneinander abgrenzbar beschrieben (die neue Indikation zur Behandlung
von Migrane, die bestehenden Indikationen zur Behandlung von Erscheinungs-
formen spastischer Erkrankungen?, sondern auch getrennt genehmigt worden.

Dazu hat die europaische Rsp™’ bereits leitsatzartig festgehalten:

= Art 3 und 4 SPC-VO sind dahin auszulegen, dass die Erteilung eines ergéan-
zenden Schutzzertifikats fir eine bestimmte Verwendung eines Erzeugnisses,
fur das eine Genehmigung flr das Inverkehrbringen erteilt wurde, nicht be-
reits deshalb ausscheidet, weil fir eine andere Verwendung dieses Erzeug-
nisses schon eine Genehmigung fur das Inverkehrbringen als Tierarzneimittel
erteilt worden war, sofern diese Verwendung in den Schutzbereich des
Grundpatents féllt, auf das sich die Anmeldung des ergénzenden Schutzzerti-
fikats bezieht."*®

= Art 13 Abs 1 SPC-VO ist daher dahin auszulegen, dass er auf die Genehmi-
gung fur das Inverkehrbringen eines Erzeugnisses abstellt, das in den
Schutzbereich des Grundpatents fallt, auf das sich die Anmeldung des ergan-
zenden Schutzzertifikats bezieht.*°

= Dasselbe gilt fir den Fall, dass ein und derselbe Wirkstoff in zwei Arzneimit-
teln enthalten ist, fur die nacheinander Genehmigungen fir das Inverkehr-
bringen erteilt wurden, wenn fir die zweite Genehmigung fir das Inverkehr-
bringen ein vollsténdiger Antrag auf Genehmigung fur das Inverkehrbringen
gemanR Art 8 Abs 3 der Arzneimittel-RL erforderlich war oder wenn das Er-
zeugnis, das von der ersten Genehmigung fur das Inverkehrbringen des ent-
sprechenden Arzneimittels erfasst ist, in den Schutzbereich eines anderen
Patents fallt, dessen Inhaber eine andere Person ist als der Anmelder des er-
ganzenden Schutzzertifikats.

Das insofern nach Art 1 lit ¢ SPC-VO als Verwendungspatent aufzufassende
Grundpatent schitzt im konkreten Fall daher potenziell fiir jeden Schutzbereich
eine oder mehrere unterschiedliche Verwendung/en des einheitlichen Erzeug-
nisses. Fir diese kann jeweils eine erste Genehmigung fiir das Inverkehrbringen
in der Gemeinschaft beantragt werden, liegen doch mehrere verschiedene pa-
tentrechtlich zu schiitzende pharmazeutische Erfindungen vor.***

Ausblick: Es bedurfte in diesem Fall gar keiner ,Anderungsgenehmigung®,
da es nichts zu andern gab. Stattdessen war schlicht ein ESZ/SPC auf Basis der
Genehmigung vom 20.12.2012 (fir das Arzneimittel Botulinum Toxin zur Be-
handlung von Migrénekopfschmerz) zu beantragen. Entscheidend ist, dass diese
aulRerhalb der Schutzbereiche von Erzeugnissen liegen, fir die bereits friher
eine Genehmigung erteilt worden ist.**?

137 EuGH 19.07.2012, C-130/11.

138 EuGH 19.07.2012, C-130/11 Rz 27.

139 EuGH 19.07.2012, C-130/11 Rz 31.

140 EuGH 19.07.2012, C-130/11 Rz 35.

141 Hayb&ck/Breit zu OLG Wien 34 R 104/15m, OBI 2016/20, 89 mwN.

142 Ebenso Haybéck/Breit zu OLG Wien 34 R 104/15m, OBl 2016/20, 89 (90).
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Fir die Anmeldepraxis ist festzuhalten, dass die Antragsformulierung unter
Bezugnahme auf die ,gednderte Genehmigung” im konkreten Fall letztlich un-
préazise war. Vielmehr ist die konkrete Bezugnahme auf das Grundpatent in sei-
ner jeweiligen Verwendung und seiner Zulassung hervorzuheben. Es héatte also
genugt auf die Genehmigung vom 20.12.2012 und die allein damit zugelassene
Verwendung abzustellen.

Zusammenfassung: Lediglich eine Arzneimittelzulassung fiir eine Verwen-
dung, die dem Patentschutz entspricht, setzt die Frist des Art 7 Abs 1 SRC-VO in
Gang, die fur den Antrag auf ein erganzendes Schutzzertifikat (SRC) offensteht.
Fruhere Genehmigungen fir eine Verwendung auf3erhalb des vom Patent ge-
schitzten Bereichs wirken sich nicht aus. In konsequenter Anwendung dieser
Prinzipien, die durch den EuGH in der Neurim-Entscheidung entwickelt wurden,
bestatigt das OLG Wien, dass ein SPC auf der Grundlage einer Typ-ll-Anderung
einer bestehenden Zulassung eingereicht werden kann. Insofern handelt es sich
um eine ,gultige Genehmigung das Produkt auf den Markt zu bringen“ nach Art 3
lit b SRC-VO und eine ,erste Genehmigung“ iSv Art 3 lit d leg cit.

VI. Sortenschutzrecht

Der Ausgangsfall**® spielt vor deutsche Gerichten und ist eine weitere Bliite im
bunten Strauf der botanischen Art Osteospermum ecklonis (einer sudafrikani-
schen Margerite), die als Gemeinschaftssorte LEMON SYMPHONY*** zugunsten
des Inhabers und nunmehrigen Klagers Jgrn Hansson geschiitzt ist. Im nunmehr
entschiedenen Verfahren nahm Herr Hansson die Jungpflanzen Griinewald
GmbH klagsweise vor dem LG Diisseldorf wegen Verletzung des gemeinschaft-
lichen Sortenschutzrechts fur die Sorte EU 4282 in den Jahren 2002 bis 2009
auf Schadensersatz in Anspruch. Neben Zahlung der fiktiven Lizenzgeblhren
verlangte der Klager einen ,Verletzerzuschlag“ sowie den Verletzergewinn und
Ersatz der auRBergerichtlichen Kosten. Die I. Instanz verurteilte die Beklagte zur
Zahlung der fiktiven Lizenzgebihren zuziglich Verzugszinsen, wies aber die
Ubrige Schadenersatzforderung ab. Unter Verweis auf den Strafcharakter, welcher
sowohl dem deutschen Immaterialgiiterrecht, als auch der RL 2004/48/EG*
und der Sortenschutz-VO™® fremd ware, billigte das Gericht keinen ,Verletzerzu-
schlag” zu. Auch der Verletzergewinn und die ,Miheverwaltung* der Klagerin
waren hier keine ersatzfahigen Schadensposten. Das Berufungsgericht legte
demgegeniiber die Sortenschutzsache dem EuGH zur Vorabentscheidung vor.
Das OLG Disseldorf wollte wissen, ob sich aus RL 2004/48/EG ergabe, dass bei
der Festsetzung einer ,angemessenen Vergitung“ nach Art 94 Abs 1 Sorten-
schutz-VO bzw bei der Bemessung eines ,weiteren Schadens” nach Art 94 Abs 2
Sortenschutz-VO ein pauschaler Verletzerzuschlag anzusetzen ware. Dariiber

143 EuGH 09.06.2016, C-481/14 (Hansson ./. Jungpflanzen Griinewald) = ECLI:EU:C:
2016:419 = GRUR-Prax 2016, 332 (Schonig).

144 Dazu bereits EuGH 21.05.2015, C-546/12 P (Ralf Schrader/CPVO) = ECLIEU:
C:2015:332 = GRUR-Prax 2015, 282 (Schonig); naher Thiele in Staudegger/Thiele,
Geistiges Eigentum 2016, 65 (127 f).

145 Richtlinie 2004/48/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 29. April
2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABI L 157/2004, 45.

146 Verordnung (EG) 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 (iber den gemeinschatftlichen
Sortenschutz, ABI L 227/1994, 1; iF: IPRAD.
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hinaus hatte der EuUGH zu klaren, inwiefern der Verletzergewinn und die aul3er-
gerichtlichen Kosten als ,weiterer Schaden® nach Art 94 Abs 2 Sortenschutz-VO
zusétzlich zur angemessenen Vergitung verlangt werden kdnnten.

Zunachst stellt der EuGH klar, dass der in Art 94 Abs 1 Sortenschutz-VO ge-
regelte Schadenersatz nur den Ausgleich des Vorteils regelt, den der Verletzer
aus der Verletzung gezogen hat. Dieser ist daher auf die (fiktive) Lizenzgebuhr
beschrankt, die er an den Sortenschutzinhaber hatte entrichten miissen, wenn er
vor Aufnahme von rechtsverletzenden Benutzungshandlungen um Erlaubnis
angesucht und diese ihm gewahrt worden waére. In Fortfihrung der bisherigen
Rsp'* spricht der Gerichtshof aus, dass Art 94 Abs 1 Sortenschutz-VO nicht den
Ersatz anderer als der mit der unterbliebenen Zahlung der angemessenen Ver-
gltung (Lizenzgebiihr) zusammenhangenden Schaden vorsieht. Demgegeniiber
betrifft Art 94 Abs 2 leg cit einen zugunsten des Inhabers des verletzten Sorten-
schutzrechtes bestehenden Entschadigungsanspruch, der den Schaden erfasst,
der dem Inhaber aus der Verletzungshandlung entstanden ist. Dies bedeute
zunachst, dass Art 94 keine Grundlage fir die Festsetzung eines Pauschalstraf-
schadenersatzes bietet. Vielmehr musste der zu zahlende Schadenersatz mog-
lichst genau den Schaden entsprechen, die dem Inhaber des Sortenschutzrechts
tatséchlich durch die Verletzung entstanden sind. Dies wirde auch im Einklang
mit RL 2004/48/EG stehen, welche die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet sicher-
zustellen, dass der Verletzer einen angemessenen Schadenersatz zu leisten
habe. Vorteile, die dem Verletzer aus der Verletzung erwachsen seien, kdnnten
deshalb nicht bei der Bemessung des Schadenersatzes wegen Verletzung eines
Sortenschutzrechts berticksichtigt werden.

Zum Ersatz der auf3ergerichtlichen Kosten hélt der EuGH abschlieRend fest,
dass diese nach Art 94 Abs 2 Sortenschutz-VO nur ausnahmsweise zu ersetzten
sind; namlich dann, wenn sonst ihre H6he kombiniert mit dem Prozesskostener-
satz geeignet ware, den Geschadigten von der Geltendmachung seiner Rechte
abzuhalten.

Das vorliegende Urteil mag einige Uberraschen, ist aber rechtsdogmatisch
nicht zu beanstanden. Die Besonderheit des unionsrechtlichen Sortenschutzrechts
besteht darin, dass die VO (EG) 2100/94 einen der wenigen Unionsrechtstitel
des geistigen Eigentums geschaffen hat. Die Entwicklung der unionsweit einheit-
lichen Rechte des geistigen Eigentums hat bisher lediglich drei Unionsrechte
hervorgebracht, die (hochmals) in Erinnerung gerufen werden sollen:

= Unionsmarke
= Gemeinschaftsgeschmacksmuster
= Gemeinschaftlicher Sortenschutz

Diesen unionsweit einheitlichen Rechten sind folgende Grundsatze bzw Cha-
rakteristika zu eigen:

= Einheitlichkeit
= Autonomie und
= Koexistenz

147 EuGH 05.07.2012, C-509/10 (Geistbeck) Rz 40 = EU:C:2012:416 = GRUR 2012,
1013 (Waurtenberger); dazu Thiele, Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patent-
recht, in Staudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2013 (2013) 171
(210 f).
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Dazu kommen die sonstigen (allgemeinen) Prinzipien des Immaterialguter-
rechts’*® ebenso wie eine Rechtsdurchsetzung, die letztlich vor den Gerichten
der Union endet.

Die Funfte Kammer des EuGH arbeitet vorbildlich heraus, dass ein Straf-
schadensersatz'*® weder nach Art 94 Abs 1 noch Abs 2 Sortenschutz-VO ver-
langt werden kann. Darlber hinaus ergibt sich auch aus Art 94 Abs 2 leg cit kein
Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns. Fir beide Anspriiche verweist
der Gerichtshof aber auf die jeweiligen nationalen Regelungen. Diese sind wie-
derum, soweit sie im Regelungsbereich der IPRED liegen, unter deren Deu-
tungshoheit unionsrechtskonform auszulegen, selbst wenn sie in ihrem Rege-
lungsgehalt Uber das in der Sortenschutz-VO vorgesehene Instrumentarium
hinausgehen (wUrdenz. Mit diesem Ergebnis folgt der EuGH im Wesentlichen
den Schlussantragen.™° Da eine Auslegung der IPRED durchaus noch Platz fur
nationale Durchsetzungsbesonderheiten Iéisst,151 kdénnten neben dem Verletzer-
gewinn wohl auch noch weitere Schadenspositionen im Wege der Anwendung
des nationalen Rechts in Sortenschutzstreitigkeiten zu ersetzen sein, wie etwa
der entgangene Gewinn. Einen Strafschadenersatz sieht die IPRED aber nicht
vor. Da sie jedoch lediglich eine Mindestharmonisierung152 vornimmt, héngt es
von der Gesetzeslage im jeweiligen Mitgliedstaat ab, ob weitere Schadenspositi-
onen — wie insbesondere Strafschadenersatz — auch im Bereich der Sorten-
schutz-VO verlangt werden kénnen.

Zu den im Rahmen der Lizenzanalogie zu ersetzenden Schaden kdnnen
nach Auffassung des EuGH auch Verzugszinsen aufgrund der verspéteten Zah-
lung der Lizenzgebihren zahlen. Dies gilt insbesondere dann, wenn — wie von
den Dusseldorfer Gerichten regelméRig angenommen — verniinftige Vertragspar-
teien eine solche Verzinsungspflicht im Lizenzvertrag geregelt héatten.

Ausblick: Wie eine angemessene Vergutung nach Art 94 Abs 1 Sorten-
schutz-VO zu bemessen ist, Uberlasst der EuGH im Detail dem nationalen Gericht.
Das OLG Dusseldorf wird daher zu prifen haben, ob die Ubliche Lizenzgebihr
moglicherweise aufgrund besonderer Umstande zu erhdhen ist. Solche Umsténde
hatte das Oberlandesgericht in seinem Vorschlagebeschluss erwéhnt. Beispiel-
haft nannte es'* darin, dass
= es sich bei der verletzten Klagesorte im maRgeblichen Zeitraum um eine

Sorte handelt, die auf dem Markt aufgrund besonderer Eigenschaften eine Al-

leinstellung aufgewiesen hat;
= die Klagesorte zum Zeitpunkt der Einfiihrung der verletzenden Sorte auf dem

Markt bereits mit groRem Erfolg vermarktet wurde, wodurch der Verletzer sich

Kosten fur die eigene Markteinfihrung der verletzenden Sorte ersparen konnte;

148 Dazu Thiele, Vertrage des Gewerblichen Rechtsschutzes (2016) 2 ff.

149 Zum Begriff der ,punitive damages“ bereits friih rechtsvergleichend Thiele, Der
Ersatz von punitive damages in den USA — aktuelle Entwicklungen, ZfRV 1997, 197.

150 GA Saugmandsgaard @e 04.02.2016, C-481/14 (Hansson ./. Jungpflanzen Griine-
wald) Rz 104 = ECLI:EU:C:2016:73.

151 EuGH 17.03.2016, C-99/15 (Liffers) = ECLI:EU:C:2016:173 = ecolex 2016/231, 510
(Zemann) = OBI 2016/63, 282 (Plasser).

152 EuGH 10.04.2014, C-435/12 (ACI Adam ./. Thuiskopie) Rz 61 = ECLI:EU:C:2014:254
= ecolex 2014, 541 (Tonninger/Albrecht) = ecolex 2014/297, 727 (Zemann) = jusIT
2014/44, 88 (Staudegger) = MR 2014, 171 (Kraft) = MR-Int 2014, 42 (Walter) = OBI
2014/49, 232 (J. Burgstaller/Ladler).

153 OLG Dusseldorf 16.10.2014, I-15 U 21/14 (Lemon Symphony II).
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= das Ausmal der Verletzung der Klagesorte zeitlich im Hinblick auf die ver-
kauften Stiickzahlen tUberdurchschnittlich war;

= der Verletzer, anders als dies bei Lizenznehmern Ublich ist, nicht dazu ver-
pflichtet war, quartalsweise abzurechnen

sowie weitere nach den Umsténden des Einzelfalls relevante Faktoren.

Aus dem vorliegenden Urteil geht hervor, dass dem nationalen Gericht ein
sehr groRer Ermessenspielraum eingerdumt ist. Es ist durchaus mdoglich, lizenz-
erhohende Faktoren aufgrund der dem Einzelfall zugrunde liegenden Umstande
zu berilicksichtigen. Der EuGH hebt jedoch hervor, dass diese die Lizenzgebihr
erhéhenden Faktoren eng damit zusammenhangen mussen, dass der Verletzer
keine lizenzvertraglichen Pflichten einzuhalten hatte.

Zusammenfassend hat der EUGH entschieden, dass weder bei der Bestim-
mung der nach Art 94 Abs 1 Sortenschutz-VO geschuldeten angemessenen
Vergltung, noch bei der Ermittlung des Schadensersatzes nach Art 94 Abs 2 leg
cit ein pauschaler Verletzerzuschlag zu berucksichtigen ist. Nach Art 13 Abs 1
IPRED ist der tatsachliche Schaden auf objektiver Grundlage zu ersetzen. Ein
etwaig festzusetzender Pauschalbetrag muss daher den tatséchlichen Verhalt-
nissen in Bezug auf die eingetretenen Schaden mdglichst nahe kommen. Ein
pauschaler Strafschadensersatz ist deshalb unzul&ssig.

VIl. Zusammenfassung

Die Rechtsentwicklung im Patentrecht auf Unionsebene aber auch im nationalen
Bereich ist nach wie vor auRerst dynamisch. Daflir sorgt in erster Linie die Ein-
richtung des Einheitlichen Patentgerichts, das voraussichtlich ab Dezember 2017
seine Arbeit aufnehmen wird. Osterreich ist mit einer lokalen Kammer aktiver Teil
des Europdischen Einheitspatents.

Von den nationalen Entscheidungen des Jahres 2016 zum Patentrecht sticht
jene des OLG Wien heraus, die — soweit ersichtlich — erstmals den Formstein-
Einwand durchgéngig zum Bestandteil der Beurteilung von Patentanspriichen

macht. Demzufolge gilt leitsatzartig:*™>*

= Der Schutzbereich eines europaischen Patents wird gemaR Art 69 EPU durch
die Patentanspriiche bestimmt. § 22a PatG verweist fur die Auslegung natio-
naler Patente auf diese Vorschrift.

= Der sog ,Formstein-Einwand”, dh der Einwand einer nichtpatenttauglichen
Erfindung, kann auch im negativen Feststellungsverfahren nach § 163 Abs 1
PatG erhoben werden. § 163 Abs 5 PatG stellt ndmlich genauso wie § 1 Abs 1
und § 3 Abs 1 PatG auf alles ab, was der Offentlichkeit vor der prioritatsbe-
grindenden Anmeldung durch schriftiche oder miindliche Beschreibung,
durch Beniitzung oder in sonstiger Weise zugénglich gemacht worden ist.

= Die Erhebung des Formstein-Einwands im Feststellungsverfahren vor dem
Patentamt als Erteilungsbehorde selbst und damit — zumindest in erster In-
stanz — nicht vor den ordentlichen Gerichten kann zwischen den Streitparteien
dazu fuhren, dass das Streitpatent als de facto nichtig anzusehen ist.

154 OLG Wien 15.03.2016, 34 R 146/15p.
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Der 4. Senat hat im Berichtszeitraum ganz wesentliche Weichenstellungen fur
die Patentierung von computerimplementierten Erfindungen vorgenommen, die
sich folgendermaBen zusammenfassen lassen:'*®

= Das Erfordernis der Technizitat ist von der Frage der Neuheit bzw des erfin-
derischen Schritts strikt zu trennen. Eine MalRBnahme ist technisch, wenn sie
einem technischen Zweck dient. Das Vorliegen der erforderlichen Technizitat
ist vom Ergebnis einer im Einzelfall vorzunehmenden wertenden Gesamtbe-
trachtung des in dem angemeldeten Patentanspruch definierten Gegenstands
abhéngig; dabei ist es fiir das Technizitatserfordernis unerheblich, ob der Ge-
genstand einer Anmeldung neben technischen Merkmalen auch nichttechni-
sche Merkmale aufweist. Die Patentierbarkeit setzt die Losung eines techni-
schen Problems mit technischen Mitteln vor-aus.

= Der erforderliche technische Effekt aus einem Computerprogramm muss aus
dem eigentlichen Inhalt des Programms im Zusammenhang mit der gestellten
technischen Aufgabe bzw deren Lésung erschlossen werden kénnen. MalR3-
gebend ist somit, ob die Lehre bei der gebotenen Gesamtbetrachtung der L6-
sung eines uber die Datenverarbeitung hinausgehenden konkreten techni-
schen Problems dient.

= Zur Bejahung der Technizitét reicht es allein nicht aus, dass ein Verfahren
bestimmungsgemal den Einsatz eines Computers erfordert, sind doch Pro-
gramme fir Datenverarbeitungsanlagen per se von der Patentierbarkeit aus-
geschlossen (8 1 Abs 3 Z 5 PatG). Das Programm muss daher einen ,weiteren
technischen Effekt" aufweisen. Die Abgrenzungslinie zwischen nicht-schiitz-
baren und schitzbaren Computerprogrammen wird anhand ihrer Technizitat
gezogen, indem ein technischer Beitrag in einem nicht vom Patentschutz
ausgeschlossenen Bereich gefordert wird.

SchlieBlich stellt sich die EuUGH-Rsp einmal mehr als Motor fiir die Gestaltung
und Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums heraus. Sie klart nicht
nur wesentliche Fragen des Patentlizenzrechts™® sowie des Schadenersatzes bei
Sortenschutzverletzungen®® und des Kostenersatzes in Patentstreitigkeiten,**®
sondern klart die Giiltigkeit der hei3 umkampften Ergénzenden Schutzzertifikate
fir Arzneimittel. Gerade der zuletzt genannte SRC-Bereich fiihrt auch in Oster-
reich zu einer regen Entscheidungspraxis. Dass die Entwicklung im Schutzzerti-
fikatsbereich weiter hdchst dynamisch bleiben wird, bestatigt ein kurzer Ausblick
auf bereits vier anhangige Vorabentscheidungsverfahren aus Ungarn,™®
Deutschland®® und GroBbritannien.*®*

Ausreichender ,Wirkstoffschutz* ist daher auch fur das Jahrbuch 2018 garan-
tiert.

155 OGH 25.08.2016, 4 Ob 94/16a.

156 EuGH 07.07.2016, C-567/14.

157 EuGH 09.06.2016, C-481/14.

158 EuGH 28.07.2016, C-57/15.

159 EuGH C-492/16 (Incyte Corp ./. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala), eingereicht am
14.09.2016.

160 EuGH C-681/16 (Pfizer Ireland Pharmaceuticals ./. Orifarm GmbH), eingereicht am
27.12.2016.

161 EuGH C-567/16 (Merck Sharp ./. Comptroller-General of Patents, Designs and
Trade Marks), eingereicht am 10.11.2016; EuGH C-121/17 (Teva UK Ltd ua ./.
Gilead Sciences Inc), eingereicht am 13.01.2017.
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