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I.  Einleitung

Die folgende Untersuchung beschrankt sich auf eine lberblicksméaRige Erorte-
rung der Gesetzgebung im Jahr 2018 sowie der hdchstgerichtlichen Judikatur
zum Patentrecht einschlie3lich der Gebrauchsmuster, Schutzzertifikate und
Sortenschutzrechte. Dabei wird zundchst versucht — nach einer kurzen Darstel-
lung der Gesetzgebungsaktivitditen — die hdchstgerichtlichen Losungen kritisch
zu hinterfragen und die Entscheidungen insgesamt in den methodisch-dogma-
tischen Zusammenhang des européischen und &sterr Patentrechts iwS einzu-
ordnen. In (chronologischer) Reihenfolge wird zT in wesentlich unterschiedlicher
Tiefe auf die Judikate eingegangen.1

Die Zahl der Patentanmeldungen beim EPA lag im Jahr 2018 bei einem neuen
Rekordwert, namlich bei ca 174.000 Patentantrdgen. Das bedeutet eine Steige-
rung von 4,6 % gegeniiber dem Vorjahr. Die Zahl der erteilten Patente erreichte
mit Uber 127.000 neuerlich einen Hochstwert.

European Patent Office 2019

1 Stichtag fur die folgende Entscheidungsibersicht von EuGH, OLG Wien und OGH
ist der 31.12.2018. Samtliche Judikate sind im Volltext unter <eurolawyer.at> abruf-
bar.
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Bei der geografischen Herkunft der Anmeldungen halten die wichtigsten
Trends der letzten Jahre an; allerdings haben wiederum die USA mehr Anmel-
dungen als die europdischen Staaten im Jahr 2018 getéitigt.2

Il. Gesetzgebungsaktivitaten

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

i EU-Ebene

Am 11. Janner 2018 hat Lettland und am 26.April 2018 auch Grof3britannien das
Ubereinkommen uber ein Einheitliches Patentgericht (EPGU) ratifiziert.> Damit
gehdren bereits 15 Mitgliedstaaten dem Einheitlichen Patentgerichtssystem an.
Eine Ratifizierung durch die Bundesrepublik Deutschland ist nicht erfolgt. Nach
wie vor nicht entschieden ist die in Deutschland beim BVerfG im Méarz 2017
eingereichte Verfassungsbeschwerde.4 Samtliche zwischenzeitig verdffentlichten
Stellungnahmen von Verbanden gehen davon aus, dass die Verfassungsbe-
schwerde unzuléssig, jedenfalls aber unbegriindet ist.> Dennoch wird es voraus-
sichtlich bis zum Jahr 2020 dauern, bis das Einheitliche Patentgericht seine
Arbeit aufnehmen kann.

ii. Umsetzungsstand in Osterreich

Als erster Mitgliedstaat (von 13 notwendigen Ratifizierungen) hat Osterreich am
6. 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 Minchen 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 zusammenschlie3en. 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.

2 Vgl EPO, Statistische Daten des Europaischen Patentamts <epo.org/news-issues/
press/releases/archive/2019/20190312_de.html> (31.05.2019).

3 Vgl Europaischer Rat, Jeweils aktuelle Veréffentlichung des Europaischen Rates
<consilium.europa.eu/de/documents-publications/treaties-
agreements/agreement/?id=2013001> (31.05.2019)

4 Gefiihrt zu AZ 2 BvR 739/17.

5 Vgl Haberl/Schallmoser, Aktueller Stand zum EPGU: Weitere Hiirden wurden ge-
nommen, GRUR-Prax 2018, 341 (342) mwN.

6 OPA, Instruktiv die FAQ des Osterreichischen Patentamts zum UPC <patentamt.at/
de/patente/patente-service/patente-international/einheitspatent/einheitspatent-fag/>
(18.08.2018).
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b. BREXIT Auswirkungen

Nach dem aktuell vorhersehbaren Zeitplan tritt das EPGU nach dem tatséch-
lichen BREXIT am 31. Oktober 2019 in Kraft. Gro3britannien hat bereits (unter
Vorbehalt) ratifiziert. Einen Anpassungsmechanismus fiir die Zeit nach dem
BREXIT sieht Art 87 Abs 2 EPGU vor. Einer Re-Ratifizierung bedarf es nicht.

Grundsétzlich gibt es also keine zwingenden Griinde gegen einen Verbleib
GroRRbritanniens im neu geschaffenen Europaischen Patentsystem. Um die ein-
heitliche Wirkung der VO 1257/2012 und VO 1260/2012° auch nach dem Vollzug
des Brexit sicherzustellen, misste ein weiteres Sonderabkommen gem Art 142
EPU mit GroRbritannien abgeschlossen werden, wie es zB bereits zwischen der
EU und der Schweiz sowie 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 ausschlie3lich bei den ordentlichen Gerichten besteht.

Da die vor der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 bestehende Rechts-
lage mit der neu geschaffenen Rechtslage nicht ohne weiteres vergleichbar ist,
haben sich wiederum auch 2018 einige verfahrensrechtliche Fragen gestellt,
die zum Teil (abschlieRend) geklart werden konnten.
= Das OLG Wien hat in einem Normprifungsverfahren die Gleichheitswidrigkeit

der Gebuihrenvorschrift des § 28 Abs 1 Z 1 PAG™ moniert. Der VfGH hat

entschieden, dass die Festlegung der Verfahrensgebihr fur einen Antrag auf

Anberaumung einer muindlichen Verhandlung vor der Technischen Abteilung

des OPA aufgrund eines Einspruchs gegen eine Patenterteilung auch dann

keine Gleichheitswidrigkeit darstellt,** wenn es zu gar keiner Verhandlung
kommt. Ein Antrag gem § 103 Abs 2 PatG"™® auf Durchfiihrung einer miind-

7 Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
17. Dezember 2012 Uber die Umsetzung der Verstarkten Zusammenarbeit im Be-
reich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes, ABI L 361, 1.

8 Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 17. Dezember 2012 Uber die Um-
setzung der verstarkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheit-
lichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Ubersetzungsregelungen,
ABI L 361, 89.

9 Vgl Haberl/Schallmoser, GRUR-Prax 2018, 341 (341), die auf die Notwendigkeit
einer europaischen Zustandigkeitsverordnung gegeniiber GroRbritannien hinweisen,
da die EuGVVO im Fall eines ,harten Brexit* nicht mehr gilt.

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

11  Bundesgesetz iber die im Bereich des Patentamtes zu zahlenden Gebihren und
Entgelte (Patentamtsgebiihrengesetz — PAG), BGBI | 149/2004 idF | 89/2018.

12 VfGH 07.03.2018, G 97/2017 (Verhandlungsgebiihr).

13 Patentgesetz 1970, BGBI 259/1970 idF | 37/2018.
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lichen Verhandlung fiuihrt auch dann zu einem Mehraufwand der Behérde,
wenn ihm nicht entsprochen und keine Verhandlung durchgefuhrt wird. Denn
§ 103 Abs 2 PatG verpflichtet die Behdrde zwar nicht, eine mindliche Ver-
handlung durchzufiihren. Wenn aber eine derartige Amtshandlung beantragt
wird, hat die Behorde zu begriinden, warum sie eine Verhandlung nicht fur er-
forderlich halt, wenn sie diesem Antrag nicht entspricht.

Das malfigebliche Kriterium fur die Durchfihrung einer mindlichen Verhand-
lung ist deren Erforderlichkeit iSd Prinzips der Rechtsstaatlichkeit; erfordert
diese es, ist eine mindliche Verhandlung anzuberaumen. Die Mdglichkeit einer
Partei, sich in dieser Verhandlung zu &uf3ern, kann nicht davon abhangen, ob
diese Partei die Gebiihren in der gesetzlichen Héhe von Euro 210,- entrichtet
hat oder nicht. Unter dem Gesichtspunkt des Rechtsschutzes stellt sich dabei
keine Frage der Gleichheitswidrigkeit.

Dem Gesetzgeber steht bei der Festsetzung und Bemessung von Gerichts-
gebiihren ein weiter rechtspolitischer Gestaltungsspielraum zu und es steht
ihm frei, im Hinblick auf Kostenwahrheit und das Verursacherprinzip Gebiihren
fur die Inanspruchnahme der Gerichte vorzusehen. Auch darf der Gesetzgeber
bei der Regelung von Gerichtsgebiihren von einer Durchschnittsbetrachtung
ausgehen und an leicht feststellbare dulzere Merkmale sachgerecht anknup-
fen. Dem Gesetzgeber steht es auch frei, bei der Bemessung von Gerichts-
gebihren Gesichtspunkte der Verwaltungsdkonomie zu berucksichtigen. Der
VIGH bleibt bei seiner Rsp, wonach bei Gerichtsgebiihren eine strenge Aqui-
valenz im Einzelfall in dem Sinn, dass die Gebuhren dem bei Gericht verur-
sachten Aufwand entsprechen missten, nicht erforderlich ist.

Im zugrundeliegenden Ausgangsverfahren hat das OLG Wien daraufhin sehr
rasch dem Rekurs der Verfahrenspartei keine Folge gegeben und die Ge-
buhrenvorschreibung trotz Abweisung des Einspruchs ohne Durchfiihrung
einer miindlichen Verhandlung bestatigt.*

Die Rsp hat die Frage des Eintritts eines Rechtsnachfolgers des friheren
Schutzrechtsinhabers in ein laufendes (einseitiges) Verfahren zu klaren. Dazu
hielt der OGH fest: Wenngleich § 145 Abs 3 PatG, der den Eintritt des Erwer-
bers eines streitverfangenen Rechts auch ohne Zustimmung des Gegners in
das Verfahren regelt, auf ein mehrseitiges Rechtsmittelverfahren abzielt,
ergibt sich aus einem GroRRenschluss, dass ein Parteiwechsel auch in einem
einseitigen Verfahren maglich ist.”

Das OLG Wien hat zur Frage der aufschiebenden Wirkung eines auf3er-
ordentlichen Revisionsrekurses im Sicherungsverfahren einer Patent-
streitsache festgehalten:16 Ein an das Erstgericht gerichteter Antrag dem er-
hobenen Rechtsmittel (a0 RevRek an den OGH) nach § 524 Abs 2 ZPO
aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, den das Erstgericht beschlussméaRig
abweist, kann beim Instanzgericht Gberpruft werden. § 524 Abs 1 und 2 ZPO
gelten (analog) auch fir den ordentlichen Revisionsrekurs. Anderes gilt nur
fur den Fall eines auRRerordentlichen Revisionsrekurses. Denn aus § 528 Abs 3
ZPO ergibt sich, dass die Vollstreckbarkeit nicht aufgrund eines Antrags nach

14
15
16

OLG Wien 12.04.2018, 133 R 22/17h (Verhandlungsgebuhr I1), PBI 2019, 7.
OGH 29.05.2018, 4 Ob 98/18t (Sorafenib II).
OLG Wien 02.03.2018, 133 R 5/18k (Stabilisatorzusammensetzungen Il1).
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8§ 524 Abs 2 ZPO einstweilen gehemmt (aufgeschoben) werden kann, son-
dern sofort eintritt und erst die Exekution aufgrund eines berechtigten Antrags
analog 88 42 Abs 1 Z 2a, 44 Abs 3 EO aufgeschoben werden kann.

Ist nach Abschluss des erfolgreich gefiihrten Provisorialverfahrens das Klags-
patent abgelaufen, ist im Hauptverfahren auf Rechnungslegung und Scha-
denersatz (fiir die Vergangenheit) einzuschranken.*’

Wenn das Streitpatent abgelaufen und zudem ein Nichtigkeitsverfahren
beim OPA anhangig ist, sprechen grds prozesstkonomische Griinde fiir die
Unterbrechung des Verfahrens. Die Unterbrechung liegt jedoch nicht blof3 im
Ermessen des Gerichts, sondern hat diesfalls nach § 156 Abs 3 PatG einen
zwingenden Charakter.™®

Entgegen den Voraussetzungen im Provisorialverfahren, in dem die Patenter-
teilung einen ersten Anschein fir das Bestehen des Patentrechts bewirkt und
die Rechtsbestandigkeit eine widerlegbare Vermutung ist, ist im Hauptver-
fahren die Nichtigkeit eigenstandig zu priifen.*®

Das zur Frage der wahrscheinlichen Nichtigkeit des Streitpatents einge-
holte Gutachten hat den Stellenwert eines Sachverstandigengutachtens und
ist daher fur das Nichtigkeitsverfahren beim Patentamt nicht prieijudiziell.20 Da-
raus folgt im Wesentlichen auch, dass die auf dem Sachverstandigengutach-
ten fuBenden Feststellungen im Rahmen einer (gesetzmafig ausgefihrten)
Beweisriige im Rechtsmittel zu bekampfen sind.*

Der Revisionsrekurs an den OGH ist jedenfalls nach § 528 Abs 2 Z 2 ZPO
unzuléssig, wenn beide Vorinstanzen meritorisch tber die Frage der Verfah-
rensunterbrechung (iSv § 156 PatG) entschieden haben.?

Der Streit Uber die Verfahrensunterbrechung in Patentverfahren ist ein Zwi-
schenstreit, der kostenrechtlich unabhangig vom Verfahrensausgang zu be-
urteilen ist. Der nach dem Obsiegensprinzip (Erfolgsprinzip) zu bestimmende
Anspruch umfasst auch den Ersatz der Kosten des Patentanwalts.?

Die teilweise Stattgebung des Rekurses nur in Bezug auf die Erhéhung der
Sicherheitsleistung ist kostenersatzrechtlich einem Rekurserfolg ,nur mit
einem verhaltnismafig geringfugigen Teil“ der relevanten insgesamt geltend
gemachten Sicherungsanspriiche gleichzuhalten, sodass die 8§ 43 Abs 2
erster Fall, 50 Abs 1 ZPO angewendet werden kénnen.?*

17
18

20
21
22
23
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[1l. Patentrecht

1. OGH

Die Entscheidung des OLG Wien vom 11.05.2017, 34 R 113/16m (Verwendung
von Dexmedetomidine zur Sedierung auf der Intensivstation)25 ist durch Ruck-
nahme des Rechtsmittels vor dem OGH rechtskréftig geworden.26

Im Verfahren um patentierte StabiIisatorenzusammensetzungen27 hat der
OGH den Revisionsrekurs im Sicherungsverfahren aus formalen Grunden zurtick-
gewiesen. Der 4. Senat hat eine analoge Ausdehnung des § 402 Abs 1 EO, der
lediglich in den dort genannten Sachentscheidungen eine Ausnahme von der
Konformitatssperre des § 528 Abs 2 Z 2 ZPO vornimmt, abgelehnt.”®

a. Spannschloss®

In einem Patentstreit um Schneeketten, die mit geschitzten Spannschldssern fir
den Gleitschutz ausgestattet waren, stellte sich fur die Abschdpfung des ange-
messenen Entgelts die Frage nach dem Verhdltnis zwischen dem in derselben
Stufenklage erhobenen Rechnungslegungs- und Zahlungsbegehren der (insol-
venten) italienischen Patentinhaberin.

Der OGH hielt fest, dass das Begehren auf Rechnungslegung und das damit
verbundene Zahlungsbhegehren selbststandige Anspriiche darstellen. Indem die
Untergerichte — zwar mit Teilurteil — aber in Verletzung des Verbots gleichzeitiger
Entscheidungen entgegen Art 42 EGZPO® tber das unbestimmte Leistungs-
begehren bereits mitentschieden hatten, belasteten sie das Verfahren mit erheb-
lichen Mangeln.

Die Bestimmtheit des Klagebegehrens iSv § 226 ZPO ist eine von Amts wegen
(auch noch im Rechtsmittelverfahren) wahrzunehmende Klagevoraussetzung.
Das Berufungsgericht hat es unterlassen, von Amts wegen die Unbestimmtheit
des Klagebegehrens in diesem Sinn aufzugreifen, wodurch ein Verfahrensman-
gel vorliegt, der zur Wahrung der Rechtssicherheit auch noch im Revisionsver-
fahren wahrzunehmen ist.

Bemerkenswerterweise enthélt das vorliegende Urteil — gleichermalRen pra-
xisrelevant — Ausfiihrungen zum Urteilsveréffentlichungsanspruch nach § 149
PatG. Der Anspruch auf Ermachtigung zur Urteilsveroffentlichung ist demnach
ein vom Unterlassungs- bzw Beseitigungsbegehren abhéngiger Nebenan-

25 Nunmehr veréffentlicht in OBI 2019/13, 47 (Gébel/Végele); Siehe dazu Thiele, Gesetz-
gebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europaischen Union und Oster-
reichs, in Staudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2018 (2018) 52
(74 ff).

26  OGH 18.01.2018, 4 Ob 189/17y (Dexmedetomidine II).

27  Dazu ausf bereits Thiele in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2018,
52 (61 ff).

28  OGH 23.01.2018, 4 Ob 242/17t (Stabilisatorenzusammensetzung I1).

29  OGH 21.03.2018, 4 Ob 243/17i (Spannschloss), ecolex 2018/277, 649 (Horak).

30 Deutlich Konecny in Fasching/Konecny (Hrsg), Kommentar zu den Zivilprozess-
gesetzen® Art XLIl EGZPO Rz 123 (2015).
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spruch.®! Der Zuspruch der Urteilsversffentlichung setzt daher die Existenz eines
Unterlassungs- oder Beseitigungsbegehrens voraus,® was von den Vorinstan-
zen nicht beachtet wurde. Daran andert auch nichts, dass die beklagte Partei die
Unterlassungspflicht in einem Teilvergleich anerkannt hat. Eine gerichtliche Er-
machtigung des Klagers, den im Zuge des Verfahrens abgeschlossenen gericht-
lichen Unterlassungsvergleich auf Kosten des Beklagten zu veréffentlichen, ist
durch das Gesetz nicht gedeckt.®® Eine Versffentlichung lediglich des Spruchs
Uber ein Rechnungslegungsbegehren kommt daher nicht in Betracht,** weshalb
das Urteilsveréffentlichungsbegehren abzuweisen war.

Ausblick: Die Einbringung einer Stufenklage bedarf sorgfaltiger anwaltlicher
Uberlegung und Vorbereitung. Da das Gericht (ausnahmslos) das Verfahren
Uber den Rechnungslegungsanspruch vom Verfahren Uiber den Leistungsanspruch
getrennt zu fiihren hat, bedeutet dies eine erhebliche Durststrecke fir den ver-
letzten Rechteinhaber, bevor er einen z&hlbaren Erfolg verbuchen kann.*® Eine
Klarung der Unterlassungs- und damit der Rechtswidrigkeitsfrage im Provisorial-
verfahren schafft aber nur bedingt Abhilfe.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Prifung eines Rechnungs-
legungsbegehrens nach § 151 PatG durch das damit verbundene Zahlungsbe-
gehren inhaltlich nicht beschrénkt wird. Bei der Stufenklage nach Art 42 EGZPO
darf das Begehren auf Zahlung mit jenem auf Rechnungslegung verbunden
werden, obwohl die H6he des zu zahlenden Betrages erst nach der vorrangig zu
verhandelnden Rechnungslegung feststeht. Die Schlissigkeit des Rechnungs-
legungsbegehrens hangt dabei nicht davon ab, dass sich der klagende Patent-
inhaber bereits vor erfolgter Rechnungslegung fiir ein angemessenes Entgelt
oder fur Schadenersatz entschieden hat.

b. Isoflavon 11*

Der vorliegende Rechtsstreit um einen zweckbestimmten Stoffschutz bei Rotklee-
Kapseln beschaftigte das Hochstgericht bereits einmal.®>” Im nunmehr vorliegen-
den Fall hatte das Hochstgericht Fragen des Anscheinsbeweises bei einer be-
haupteten Patentverletzung durch Feilhalten eines Erzeugnisses zu beantworten.
Nach den zugrunde gelegten Sachverhaltsfeststellungen war auf der Verpackung
des Produkts der Beklagten — neben der Darstellung einer Rotkleeblite — die
Angabe , 150 mg stand. Rotkleeextrakt" angebracht:

31 Vgl zur in der Praxis Ofter angewandten Bestimmung des § 25 UWG zuletzt OGH
17.07.2018, 4 Ob 102/18f (Veroffentlichungsinteresse 1), MR 2019, 17 (Rechberger)
= OBI 2019/26, 106 (Ciresa).

32  StRsp zuletzt OGH 24.10.2017, 4 Ob 201/17p (Massageausbildungen).

33 Vgl OGH 16.10.2001, 4 Ob 243/01s (Sissy).

34 So bereits OGH 07.11.1989, 4 Ob 134/89 (Firmenschlagwort B.).

35 Vgl etwa OGH 11.01.2005, 4 Ob 216/04z (Format Money IlI) und OGH 21.10.2014,
4 Ob 124/14k (Format Money Ill), MR 2014, 349 (Walter) = EvBI 2015/89, 621
(Brenn und Schneider).

36 OGH 229.05.2018, 4 Ob 232/17x (Isoflavon 1) = OBI 2018/102, 336 (Stadler) =
ecolex 2018, 1008 (Schultes).

37 OGH 09.02.2010, 17 Ob 35/09k (Isoflavon); dazu Schultes, Neues zum Schutzbe-
reich von Swiss-type-Claims, OBl 2010/35, 172.
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Abb 1: Vita-Lady®

Daraus konnte nicht abgeleitet werden, dass dieses Produkt Isoflavon-Phyto-
Ostrogene enthielt, sondern nur, dass bestimmte Inhaltsstoffe angereichert oder
abgetrennt wurden, aber nicht welche.

Der 4. Senat leitete aus dieser Art des Feilhaltens, dh der werblichen Pro-
duktdarbietung, nach dem objektiven Erklarungswert keinen Eingriff in das klage-
rische Patent ab, das nach seinem Hauptanspruch die Verabreichung von Isofla-
von-Phytodstrogenen in einer konkreten Menge umfasste. Dasselbe galt fir die
Einschaltung der Beklagten in der Apotheker-Krone, aus der sich keine konkrete
werbliche Aussage eines patentverletzenden Gehalts des Produkts an Isoflavon-
Phytotstrogenen erschliel3en lie3. Der OGH hielt fest, dass insoweit der Klagerin
die Beweislast fur den Patenteingriff oblag, sodass ihr allfallige Unklarheiten zum
Nachteil gereichten.

Einmal mehr macht der 4. Senat véllig zutreffend und berzeugend die Pa-
tentverletzung an den Patentanspriichen fest. Die Héchstrichter verneinen sie fir
alle drei Anspruche, da inhaltlich jeder von ihnen durch konkrete Mindestmengen
abgegrenzt wird. Im Ergebnis schréankt der OGH den Anwendungsbereich des
Feilhaltens iSv § 22 PatG bei bestimmten Stoffschutzpatenten ein.®

Ausblick: Die Ausfilhrungen zum Anscheinsbeweis bei durch konkrete Min-
destmengen bestimmten Stoffschutzpatenten reichen iber den Einzelfall hinaus.
Fir den Nachweis, dass ein Gegenstand, der in einem werblichen Angebot be-
schrieben ist, alle Merkmale der Patentanspriiche erfullt, ist grds der Patentinhaber
beweispflichtig. Auch dass ein Inserat unklar oder unvollstandig ist, entlastet den
Anspruchsteller nicht vom Nachweis, dass der angebotene Gegenstand alle
Merkmale des Patentanspruchs verwirklicht. Eine Beweislastumkehr durch An-
scheinsbeweis kommt insoweit nur in Ausnahmeféllen in Betracht.

38  Ebenso Schultes, ecolex 2018, 1008 (1009).
77



Clemens THIELE

Zusammenfassung: Nach gefestigter Rsp obliegt auch im Patentverletzungs-
prozess dem Klager der Beweis nach allgemeinen Regeln, dass die Beklagte in
das Patent eingegriffen hat. Konkret hat er primar zu beweisen, dass das Pro-
dukt von der Beklagten in patentverletzendem Sinn feilgehalten, dh angeboten,
wurde. Das bedeutet, dass eine Ubereinstimmung der werbemaRigen Darstel-
lung des — tatsachlich nicht patentverletzenden — Eingriffsprodukts mit dem Pa-
tent vorliegt.

c. Wischkopf®

Die deutsche L-AG verfiigt iiber das in Osterreich aufrechte EP 1 890 583 B1 mit
der Bezeichnung ,Vorrichtung zum Trockenschleudern eines Wischkopfes®. Die
Erfindung besteht darin, dass eine Vorrichtung zum Trocknen von Wischtiichern
angegeben wurde, die bei einfacher Handhabung ein gutes Trocknungsergebnis
erzielte und eine einfache Dosierung des Trocknungsgrades erlaubte:

Abb 2: EP 1 890 583 B1

Das Merkmal M1.8 sieht dazu vor, dass die Antriebskraft zum Trocken-
schleudern vom Wischgerat — mit drehbarem Wischkopf tber eine Drillstange —
auf die Schleudervorrichtung Ubertragen wird. Die Klagerin wirft der beklagten
Osterreichischen HandelsgmbH eine umfassende Patentverletzung durch ihren
Produktvertrieb vor. Die Beklagte bestritt den Eingriff in das Klagspatent nicht,
behauptet aber dessen Nichtigkeit und brachte einen entsprechenden Antrag
beim OPA ein. Das Erstgericht gab dem Unterlassungsbegehren samt den Ne-
benanspriichen statt und behielt das Zahlungsbegehren dem Endurteil vor. Die
Berufungsinstanz bestétigte das Teilurteil. Der OGH hatte sich einmal mehr mit
der erforderlichen ,erfinderischen Tétigkeit* auseinanderzusetzen.

Fallkonkret bestand fir den Fachmann aufgrund bestimmter technischer
Schwierigkeiten keine Veranlassung, zwei Vorrichtungsgattungen miteinander zu

39 OGH 11.06.2018, 4 Ob 80/18w (Wischkopf), OBI-LS 2018/35, 322 (Beetz) = ZTR
2018, 186.
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kombinieren. Der OGH hielt diese Auffassung fir nicht korrekturbedurftig und
verneinte ebenfalls, dass eine Kombination der veroffentlichten Konstruktionen
(iSe Kombinationserfindung) fiir den Stand der Technik mal3gebend ware. Viel-
mehr lag die Patentierbarkeit der Erfindung (auch) darin, dass die neue Lehre zu
einer vorteilhaften Kombination bereits bekannter MalZnahmen gefiihrt hatte.

Die Entscheidung ist im Ergebnis vertretbar. Ein Patent ist fir nichtig zu erkla-
ren, wenn der Anspruch nicht patentierbar war. Eine Erfindung gilt nach dem zu
§ 1 Abs 1 PatG sinngleichen Art 56 EPU als auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhend, wenn sie sich fir den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus
dem Stand der Technik ergibt. Dies ist nicht schon dann der Fall, wenn der
Fachmann aufgrund des Standes der Technik zu ihr hatte gelangen kénnen,
sondern erst dann, wenn er sie aufgrund eines hinreichenden Anlasses in Erwar-
tung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch tatsachlich vorgeschlagen
héatte. Dieser (vom EPA als sog ,could/would-approach®) bezeichnete Ansatz*
kann insb anhand des Aufgabe-Ldsungs-Ansatzes gepruft werden, der sich in
folgende drei Phasen gliedert:
= Ermittlung des nachstliegenden Standes der Technik,
= Bestimmung der zu I6senden objektiven technischen Aufgabe und
= Prufung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des néchstlie-

genden Standes der Technik und der objektiven technischen Aufgabe flr den

Fachmann naheliegend gewesen ware.

Ob eine Erfindung nach diesen Grundséatzen auf einer erfinderischen Téatig-
keit beruht, ist grds eine Rechtsfrage. Sie ist aber in erster Linie von Tatfragen
abhangig, namlich insoweit, als es auf das Fachwissen ankommt, Uber das der
Durchschnittsfachmann auf dem betreffenden Gebiet (hier Maschinenbau) verfiigt.

Ausblick: Der vorliegende Rechtsstreit macht einmal mehr die Zweigleisigkeit
des Rechtsschutzes gegen (vermeintlich) nichtige Patente deutlich. Wahrend die
Zivilgerichte das Unterlassungs-, Beseitigungs-, Auskunfts- und Verdéffentlichungs-
begehren mit unterschiedlichen Ergebnissen rechtskraftig ,abgearbeitet* haben,
befindet sich der im September 2015 beim Patentamt gestellte Nichtigkeitsantrag
noch in erster Instanz. Bei all den Mdglichkeiten, die § 156 PatG bietet, kommt
es in der Praxis dazu, dass ein vom Erstgericht beauftragter Sachverstandiger
letztlich ,vorgibt“, ob die Nichtigkeit des Patents aufgrund des rechtzeitig erho-
benen Einwands der Beklagten und des Beweisverfahrens wahrscheinlich ist.
Diese rechtsstaatlich durchaus als kritisch zu betrachtende Entwicklung41 kénnte
moglicherweise ein Normprifungsverfahren aufbrechen.

Zusammenfassung: Bei einer Kombinationserfindung ist entscheidend, ob
der Stand der Technik dem Fachmann Anregungen oder Hinweise gerade fir
das Zusammenwirken aller Merkmale unter Berlicksichtigung ihrer Funktionen
innerhalb der beanspruchten Gesamtkombination gegeben hat oder nicht.

40  Zuletzt OGH 22.09.2015, 4 Ob 17/15a (Gleitlager).
41 Vgl die umfassende Dar_stellung der Praxissituation am HG Wien durch Beetz, Ent-
scheidungsanmerkung, OBI 2018, 322 (323).
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d. Dosierschema/Glatirameracetattherapie®?

Im zu berichtenden Patentverletzungsstreit war die klagende und gefahrdete
Partei exklusive Lizenznehmerin des Européaischen Patents EP 2 949 335 B1,
das in Osterreich mit dem Titel ,Niederfrequente Glatirameracetattherapie* vali-
diert war. Der Verfahrensanspruch erfasste Arzneimittel umfassend Glatira-
meracetat zur Verwendung in der Behandlung eines Patienten, der an einer
schubférmig verlaufenden Art von Multipler Sklerose leidet oder der einen ersten
klinischen Schub erfahren hat und ein hohes Risiko tragt, eine klinisch gesicherte
Multiple Sklerose zu entwickeln, wobei das Arzneimittel in einem Behandlungs-
schema von drei subkutanen Injektionen zu verabreichen war.

Die Beklagte und Gegnerin der gefahrdeten Partei bot in Osterreich das Arz-
neimittel ,Perscleran 40 mg/ml Injektionslésung” in einer Fertigspritze zur subku-
tanen Injizierung dreimal woéchentlich im Abstand von mindestens 48 Stunden
mit derselben Indikation an.

Die Klagerin begehrte eine Sicherungsverfiigung, wonach der Beklagten ver-
boten werden sollte, in Osterreich Glatirameracetat und/oder Arzneimittel umfas-
send Glatirameracetat zur Verwendung in einem Behandlungsschema von drei
subkutanen Injektionen von einer 40 mg Dosis alle sieben Tage, mit mindestens
einem Tag Abstand zwischen den einzelnen subkutanen Injektionen, zur Verwen-
dung in der Behandlung eines menschlichen Patienten, der unter einer schub-
férmig verlaufenden Art von Multiple Sklerose leide oder der einen ersten Klini-
schen Schub erfahren habe und ein hohes Risiko trage, eine Klinisch gesicherte
Multiple Sklerose zu entwickeln, herzustellen, anzubieten, feilzuhalten, in Verkehr
zu bringen, zu gebrauchen und/oder zu den genannten Zwecken einzufiihren oder
zu besitzen, insb ,Perscleran 40 mg/ml-Injektionslésung in einer Fertigspritze®.

Die Beklagte bestritt die Rechtsbestandigkeit des Klagspatents unter Darlegung
des Standes der Technik. Bereits das prioritatsaltere Patent US 2007/0161566
Al schlug eine Behandlung von schubférmiger remittierender Multipler Sklerose
durch periodisch wiederkehrende subkutane Injektionen in einer Dosis von
40 mg/ml vor. Das Erstgericht folgte dieser Argumentation und wies den Antrag
auf Erlassung einer EV ab. Das Rekursgericht verneinte ebenfalls die auf die
Dosierung gestitzte erfinderische Tatigkeit. Das Hochstgericht hatte sich letztlich
mit der Patenttauglichkeit einer reinen Dosierungsempfehlung zu befassen. Der
4. Senat bestatigte die Abweisung des Sicherungsantrages.

Der OGH ubernahm die Auffassung der Vorinstanzen, eine Erfindungshdhe
im Hinblick auf die mit dem Klagspatent verbundene (im Verhéltnis zum Vorpa-
tent nur unwesentliche) Verminderung der Injektionen um ca zwei pro Monat
wére ausgeschlossen. Das Dosierschema des Klagspatents lage jedenfalls nahe
zum Dosierschema des Vorpatents, das bereits im Stand der Technik nachge-
wiesen wurde. Eine aufzugreifende Fehlbeurteilung bestiinde nicht, zumal die
Vorinstanzen beim Klagspatent damit eine tberraschende Aufgabenlésung bzw
einen unerwarteten Effekt jedenfalls vertretbar abgelehnt hatten.

Der 4. Senat orientiert sich zutreffend auch im Patentverletzungsverfahren an
der Spruchpraxis des EPA. Die Entscheidung der GroRRen Beschwerdekam-

42  OGH 20.12.2018, 4 Ob 228/18k (Dosierschema).
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mer,*® auf die bereits das Rekursgericht Bezug genommen hat, stellt ndmlich
klar, dass sich die Definition der Dosierungsanleitung im Anspruch nicht nur dem
Wortlaut nach vom Stand der Technik unterscheiden, sondern auch eine andere
technische Lehre widerspiegeln musse. Dies ist aber erst dann der Fall, wenn
die in dem Patentanspruch definierte Dosierungsanleitung gegeniber dem be-
kannten Stand der Technik nachweislich eine besondere technische Wirkung
hervorgebracht hat. Mangels entsprechender Bescheinigung durch die klagende
Patentinhaberin, ist die Prifung nach dem als sog ,,couId/would-approach“44 da-
her zu ihren Lasten ausgegangen.

Das Hochstgericht hat dankenswerterweise seine Rsp konkretisiert. Danach
ist ein therapeutisches Verfahren nicht Element der Herrichtung eines Stoffes zur
Verwendung bei der Behandlung einer Krankheit, sondern folgt dieser. Die Be-
stimmung des geeigneten individuellen Therapieplans fir einen Patienten, ein-
schlieR3lich der Verschreibung und Dosierung von Medikamenten, ist pragender
Teil der Tatigkeit des behandelnden Arztes und damit ein nach Art 52 Abs 4
EPU und § 2 Abs 1 Z 2 PatG dem Patentschutz entzogenes Verfahren. Daraus
folgt, dass zwar auch ein Verwendungsanspruch fir die Herrichtung eines be-
stimmten Stoffes zur Behandlung einer Krankheit in Betracht komme, die durch
einen im Vertrieb beigeflgten Beipackzettel oder einen Verwendungshinweis auf
der Packung erfolgt. Ein Patentschutz fur eine reine Dosierungsempfehlung
ergebe sich daraus aber nicht. Die zutreffende Ansicht des 4. Senats leitet sich
zwanglos aus der durch Art 52 Abs 4 EPU geschiitzten Freiheit der Therapie ab.
Ob die Aufnahme der Dosierungsempfehlung auch — wie ua vom EPA (immer
wieder) angenommen — dazu fiihrt, dass die Patentanspriiche insgesamt vom
Schutz ausgeschlossen sind, hat der OGH (noch) offen gelassen bzw offen
lassen koénnen.

Ausblick: Ob eine Erfindung nach diesen Grundsétzen auf einer erfinderi-
schen Tatigkeit beruht, ist grds eine Rechtsfrage. Sie ist aber in erster Linie von
Tatfragen abhangig, namlich insoweit, als es auf das Fachwissen ankommt, Giber
das der Durchschnittsfachmann auf dem betreffenden Gebiet verngt.45 Die Vor-
frage der Giltigkeit oder Wirksamkeit des Klagspatents kann nur dann geprift
werden, wenn dies aufgrund der angebotenen Gegenbescheinigungsmittel mit
den Mitteln des Provisorialverfahrens mdglich ist. Ob diese ausreichen, einen
bestimmten Sachverhalt als bescheinigt annehmen zu kénnen, ist eine Frage der —
in dritter Instanz nicht mehr Gberprifbaren — Beweiswirdigung der Tatsachen-
instanzen. Auf besondere (zusatzliche) technische oder therapeutische Wirkun-
gen, Eigenschaften oder Effekte bei Anwendung des in Rede stehenden Dosier-
schemas hat sich die Klagerin nicht berufen.

Zusammenfassung: Kommt es bei der Anwendung eines (patentierten) Do-
sierschemas nur zu einer geringfigig abweichenden Verabreichung, welche
jedenfalls nahe zum Dosierschema des Standes der Technik liegt, beruht das
geschutzte Dosierschema nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit.

43  BK-EPA 19.02.2010, G 2/08 (Dosieranleitung).
44 Zuletzt OGH 22.09.2015, 4 Ob 17/15a.
45 Vgl zuvor OGH 11.06.2018, 4 Ob 80/18w (Wischkopf), OBI-LS 2018/35, 322 (Beetz).
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2. OLG Wien

a. Rivastigmin®

Uber den vorliegenden Rechtsstreit um ein ,Transdermales therapeutisches
System zur Verabreichung von Rivastigmin“ wurde an dieser Stelle bereits be-
richtet.*” Im Jahr 2015 entschied der OGH im Patentverletzungsstreit ua, dass
ungeachtet der Veranderung des PrifungsmafRstabs durch die PatR-Nov 2005*
sich an der zwingenden Unterbrechungsanordnung (nunmehr) bei Wahrschein-
lichkeit der Nichtigkeit des dem Streit zugrundeliegenden Patents nichts ge-
andert hatte.*

Im fortgesetzten Verfahren, das die bereits zuvor im Jahr 2014 erlassene EV
zugunsten der Patentinhaberin zunachst nicht berthrte, stellte sich aber die Nich-
tigkeit des Klagspatents vor dem EPA heraus. Mit Beschluss vom 03.08.2017
wurde die Unterlassungs-EV antragsgemalfd aufgehoben. Im nunmehr zu berich-
tenden Verfahren begehrte die ehemals Beklagte und Gegnerin der gefahrdeten
Partei Schadenersatz nach § 394 EO, konkret einen Betrag iHv Euro 35.700,28
(netto) fur entstandene Verfahrenskosten. Das Erstgericht sprach lediglich einen
Betrag iHv Euro 14.730,32 (netto) samt 4 % Zinsen zu und wies das Mehrbegeh-
ren ab. Dagegen richtete sich der Rekurs der Beklagten, sodass sich das OLG
Wien mit dem Umfang des Ersatzes nach § 394 EO zu befassen hatte.

Dem Rechtsmittel wurde teilweise Folge gegeben und korrigierten die ,Wie-
ner Richter*® den Zuspruch auf insgesamt Euro 24.987,87 ab. Da fallkonkret
letztlich der Rechtsgrund und somit die Grundlage fir die EV, namlich das Ver-
fugungspatent, weggefallen war, konnte die Rechtskraft der Entscheidung im
Provisorialverfahren nicht einen nachtraglichen Zuspruch von Kosten nach § 394
EO hindern; dies aber nur, sofern diese Kosten — ex ante — grds zur zweckent-
sprechenden Rechtsverteidigung notwendig waren. Das ware nur im zugespro-
chenen Ausmald gegeben.

Die Vorschrift des § 394 EO wird von allzu forschen Patentklagern, die auf
den summarischen Rechtsschutz des Sicherungsverfahrens setzen, oftmals iber-
sehen. Letztlich handelt es sich um einen Bumerang, der nach anfénglich erfolg-
reicher Unterlassungsverfiigung in Form eines Schadenersatzes ohne Verschul-
denskomponente zurtickkommt. Als grds reine Erfolgshaftung kommt der

46  OLG Wien 31.01.2018, 133 R 129/17 (Rivastigmin).

47  Thiele, Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Européischen Union
und Osterreichs, in Staudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2016
(2016), 66 (77 ff).

48  Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz 1970, das Patentvertrage-Einfihrungs-
gesetz, das Gebrauchsmustergesetz, das Schutzzertifikatsgesetz 1996, das Halb-
leiterschutzgesetz, das Musterschutzgesetz 1990 und das Markenschutzgesetz
1970 geéndert werden und ein Bundesgesetz uber die im Bereich des Patentamtes
zu zahlenden Geblhren und Entgelte (Patentamtsgebiihrengesetz - PAG) erlassen
wird (Patentrechts- und Gebuhrennovelle 2004), BGBI | 149/2004.

49  OGH 17.06.2015, 4 Ob 41/15f (Transdermales Therapeutisches System/Transder-
mal-Pflaster IIl).

50 Die Sammelbezeichnung resultiert aus dem Sitz des Gerichts und nicht aus der
Herkunft der jeweiligen Senatsmitglieder.
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Vorschrift in der jingeren Gerichtspraxis eine spirbar steigende Bedeutung zu*
Bemerkenswert an der vorliegenden Entscheidung ist die Aufgabe jener Posi-
tion,* die nur solche Kosten zum Gegenstand eines Ersatzanspruchs nach § 394
Abs 1 EO macht, die dem Gegner der Gefahrdeten nicht schon im Sicherungs-
verfahren selbst endgiiltig zu- oder aberkannt worden sind, also jedenfalls nicht
die Kosten eines zurlickgezogenen, zuriickgewiesenen oder erfolglos gebliebenen
Antrags, Rechtsmittels oder sonstigen Rechtsbehelfs.

Der Kritik eines Teils des Lehre® an dieser Auffassung folgend, differenziert
das Rekursgericht und schlie3t sich im Ergebnis der Lehre an: Aus der fir die
Frage der Kostenersatzpflicht mafligeblichen ex-ante-Sicht kann dem Rekurs
gegen die EV weder die Legitimitat noch die Zweckentsprechung der Rechtsver-
teidigung abgesprochen werden.

Ausblick: Die vorliegende Entscheidung kénnte eine positive Entwicklung im
Schadenersatzrecht ohne Verschulden des 8 394 EO einleiten, die den (schutz-
wirdigen) Beklagten nach den gleichen Grundséatzen behandelt, die auch die
Regeln des Kostenersatzrechts (§§ 41 ff ZPO) vorsehen.>

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die gefahrdete Partei fur rechts-
widrig erlangte EV ihrem Gegner (verschuldensunabhéngigen) Schadenersatz
nach § 394 Abs 1 EO zu leisten hat. Die im Einzelnen noch strittigen Details sind
jedoch mit der vorliegenden Entscheidung reduziert worden, zumal das OLG
Wien grds einen Kostenersatz nur insoweit in Betracht zieht, als die kostenverur-
sachenden Mafinahmen zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung nétig ge-
wesen sind (8 41 ff ZPO).

b. Befdrderungseinrichtung®

Das Streitpatent der spateren Antragsgegnerin ,Einrichtung zum Beférdern von
Personen und/oder Gegenstédnden* umfasste insgesamt 18 Anspriiche und wur-
de von der spateren Antragstellerin in einem Nichtigkeitsverfahren vor dem OPA
wegen mangelnder Neuheit bzw erfinderischer Tatigkeit bekampft:

51 Vgl Clavora/Kapp, Aspekte zum verschuldensunabhéngigen Schadenersatz nach
§ 394 Abs 1 EO, in Clavora/Kapp/Mohr (Hrsg), Insolvenz- und Sanierungsrecht so-
wie Exekutionsrecht. Jahrbuch 2017 (2017), 431 mwH.

52  OGH 08.04.1986, 4 Ob 385/85; vgl auch Kodek in Burgstaller/Deixler-Hibner (Hrsg),
EO” (2019) Rz 41 mwN

53  Graff, Schadenersatz nach § 394 EO, ecolex 1994, 764; Frauenberger, Provisorial-
verfahren auf Kosten des Beklagten? MR 2012, 201; Konig, Einstweilige Verfugung
im Zivilverfahren® Rz 5/68d (2017); zust auch Kodek in Burgstaller/Deixler-Huibner,
EO”" Rz 43b.

54  Zutr Frauenberger, MR 2012, 201 (203).

55  OLG Wien 01.03.2018, 133 R 131/17p (Beforderungseinrichtung).
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Patent EP 1992539 B1

Die Nichtigkeitsabteilung (NA) gab dem Antrag statt. In einer Gesamtschau
ware namlich festzustellen, dass sich die eigentliche erfinderische Idee im Ver-
fahren als bekannt herausgestellt hatte. Diese bestiinde darin, ein sich ohnedies
durch die Fahrbewegung drehendes Rad zur Abnahme von elektrischer Energie
zu verwenden, die in der fahrenden Einrichtung zum Betrieb von erforderlichen
oder erwiinschten Geraten verwendet werden koénnte, und so eine gesonderte
Stromversorgung wahrend der Fahrt und ein immer wiederkehrendes Aufladen
(mit einem entsprechend dimensionierten Stromspeicher und Stehzeiten wéhrend
des Aufladens) unnétig zu machen. Die Patentinhaberin verfolgte die Rechtsbestan-
digkeit weiter und erhob daher Berufung gegen die patentamtliche Entscheidung.

Das OLG Wien hatte sich letztlich mit der Frage der Neuheit und der erfinde-
rischen Téatigkeit betreffend der angemeldeten ,Einrichtung zum Beférdern von
Personen und/oder Gegenstanden“ zu befassen.

Der Richtersenat referierte die Rsp, wonach es grds eine Rechtsfrage dar-
stellt, ob eine erfinderische Tatigkeit vorliegt. Einer Neuentwicklung fehlt nicht
schon dann die erfinderische Téatigkeit, wenn die Fachperson aufgrund des
Standes der Technik zu ihr gelangen hatte kénnen, sondern erst, wenn sie auf-
grund eines hinreichenden Anlasses in Erwartung einer Verbesserung oder
eines Vorteils auch tatséchlich vorgeschlagen hétte. Dieser sog ,could-would-
approach” ist nunmehr allgemein anerkannt.

In der von der Antragstellerin entgegengehaltenen Vorveréffentlichung
(Druckschrift) ist eine Seilbahn beschrieben, die auf offener Strecke lber keine
Stromzufuhr verfiigt und daher Uber eine elektrische Maschine, die in einem
Laufrad angeordnet ist, Strom erzeugen kann, um diverse Verbraucher zu be-
treiben. Nur im Bereich von Stationen kann die elektrische Maschine auch zum
Antrieb des Wagens verwendet werden. Insoweit liegt aul3erhalb der Station,
also auf offener Strecke, funktionell ,Antriebslosigkeit* vor, auch wenn die elek-
trische Maschine als solche grds dazu ausgelegt ist, die Funktion eines Motors
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auszuliben. Bei der im Ausfiihrungsbeispiel des angegriffenen Patents beschrie-
benen Ldsung liegt Antriebslosigkeit deshalb vor, weil die elektrische Maschine
ein Generator ist, der (vermutlich) nicht als Motor betrieben werden kann. Im
Ergebnis ist daher die Druckschrift neuheitsschadlich fur den ersten Patentan-
spruch, was im Lichte der Gleichbedeutung von Laufrolle und Reibrad fiir beide
Alternativen gilt. Die Ubrigen (abgeleiteten) Anspriiche fallen ebenfalls dahin.
Ausblick: Die Beurteilung, ob sich das eingetragene Patent fir die Fachper-
son in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, stellt in erster
Linie eine abhéngige Tatfrage dar. Dies bedeutet, dass es in der Praxis entspre-
chender Sachverhaltsfeststellungen bedarf. Zum einen dazu, was sich fir die
Fachperson im Prioritatszeitpunkt aus den Vorveroffentlichungen ergeben hat
bzw ergeben hatte, und andererseits, welche konkreten Merkmale die Patent-
schrift offenbart. Dies erfordert von den Parteienvertretern oftmals akribische
Genauigkeit und umfangreiche (kostspielige) Recherche zum Stand der Technik.
Zusammenfassung: Die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Patents durch
eine Vorverdffentlichung vorweggenommen oder naheliegend ist, erfordert die
Ermittlung des Gesamtinhalts der Vorveréffentlichung. MaRgeblich ist, welche
technischen Informationen der Fachperson klar und eindeutig offenbart werden.

c. Fruchtpresse®®

Die Klagerin ist Inhaberin des européischen Patents EP 2 314 174 (6sterreichi-
sches Patent AT E 562 508) mit dem Titel ,Fruchtpresse":

Patent EP 2 314 174

Gestitzt auf dieses Klagspatent begehrte sie vor dem HG Wien im Siche-
rungsverfahren vom Beklagten die Unterlassung des Vertriebs seiner Frucht-
presse ,Speed Pro+Plus Self Service®, da dieser sog ,Eingriffsgegenstand ihr
Patent verletzen wirde:

56  OLG Wien 13.03.2018, 133 R 2/18v (Fruchtpresse).
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Zumex Speed Pro+PLUS

Der Beklagte bestritt sémtliche Begehren und wandte ein, dass das Klage-
patent nicht verletzt werde. Der von ihm vertriebene Eingriffsgegenstand fiele nicht
unter den Schutzbereich des Klagepatents, da er insb keine Abziehsicherung fur
die axial auf ihren konischen Wellen aufgeschobenen Presswalzen und Stem-
pelkopfe aufwies, die im Sinne der Beschreibung des Klagepatents ein einzelnes
und separates Abziehen der einzelnen Presswalzen und Stempelkdpfe von ihren
Wellen nach Losen des Tragers vom Gestell ermdglichen sollten. Das Erstgericht
gab dem Sicherungsbegehren statt, weil der vom Beklagten vertriebene Ein-
grifisgegenstand unzuléssig in das Patent der Klagerin eingreifen wirde. Die Be-
klagte erhob Rekurs an das OLG Wien.

Im vorliegenden Fall ging es im Berufungsverfahren letztlich um die Frage der
Zuléssigkeit, aus drei der Beschreibung entnommenen Worten (,jeweils fur sich®)
eine gesonderte Aufgabenstellung zu entnehmen, die mit dem Gesamtinhalt des
Klagspatents nicht in Einklang stiinde. Einmal mehr geht es also um die Aus-
legung von — im konkreten Fall unabh&ngigen — Patentanspriichen.

Das Rekursgericht hat einer derartigen Vorgangsweise eine klare Absage er-
teilt. Schon nach dem klaren Wortlaut des fallkonkreten Hauptanspruches kommt
es auf die Worte ,jeweils fur sich* nicht an. ein Ruckgriff auf die Beschreibung
war daher nicht zuldssig. Dessen ungeachtet war bereits nach der grammatikali-
schen Auslegung die Beschrankung auf die subjektive Komponente ,jeweils fir
sich* nicht Gegenstand des Hauptanspruches.

Ausblick: Fir die Abwehr eines behaupteten Pateneingriffs bzw einer be-
haupteten Patentverletzung ist es nicht zulassig, eine der Beschreibung des
Patents entnommene Einschrankung geltend zu machen, die den selbststandigen
undeutlich formulierten Hauptanspruch im Sinne einer Eingriffsfreiheit relativie-
ren wurde. Dies gilt jedenfalls dann, wenn es sich um einen unabh&ngigen
Hauptanspruch handelt, der klar definiert und von sich heraus verstandlich ist.>’

Zusammenfassung: Geht das Klagepatent bei der Anspruchsformulierung
von einem dokumentierten Stand der Technik aus, der dem gattungsbildenden
Teil des Anspruchs 1 entspricht, so ist ein gattungsfremder Stand der Technik
dar, der zwar fur die erfinderische Tatigkeit des Klagepatents und damit fir die
Beurteilung der Rechtsbhestandigkeit des Klagepatents zu beriicksichtigen ist, zur
Bestimmung der erfindungsgemaf zu lésenden technischen Aufgabe nicht her-
anzuziehen. Das Klagspatent bleibt rechtsbestandig. Fir den Eingriff gentgt

57 Vgl Beetz, OBl 2018/96, 318.
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dann die Verwirklichung der in der Patentschrift offenbarten Merkmale beim Ein-
griffsgegenstand.

d. Horer®

Die Klagerin war Inhaberin des Osterreichischen Patentes fir einen ,Hoérer, der
nach seinem ersten Hauptanspruch Uber zumindest eine Schnittstelle verbindbar
mit zumindest einem zumindest flr die Ausgabe von Audiosignalen eingerichteten
Gerét ist. Das Patent/Gebrauchsmuster war bereits Gegenstand eines Nichtig-
keitsverfahrens, liber das an dieser Stelle berichtet wurde.*

Im nunmehrigen Patentverletzungsstreit behauptete die Klagerin ua den un-
zulassigen Vertrieb der klagspatentverletzenden Horer (Headsets) durch die Be-
klagte. Deren Eingriffsgegenstande wiirden samtliche Merkmale des Klagspatents
wortgleich aufweisen; jedenfalls lage eine &quivalente Verletzung des Patents vor.
Der Mechanismus funktionierte wie beim Klagspatent tiber die Elastizitat des Biigels.
Die Beklagte bestritt die Begehren und wandte ein, die Merkmale des Klagspatents
waren in den Eingriffsgegenstanden deshalb nicht verwirklicht, weil zwei statt einem
Haltebiigel verwendet wurden, die nicht elastisch verformbar wéaren. Die Losung
der Beklagten ware Uberdies weder gleichwirkend noch gleichwertig noch nahe-
liegend. Das Erstgericht wies die Klage ab. Wesentliches Merkmal des Klagspatents
ware ndmlich die elastische Verformbarkeit des Bugels; die Eingriffsgegenstande
wiesen dieses Merkmal bei bestimmungsgeméaRer Anwendung nicht auf. Es lage
auch keine patentverletzende einfache Verdoppelung vor, weil die Blgel jeweils
alleine die entscheidenden Funktionen nicht aufwiesen. Es brauchte jedenfalls
zwei Blgel, daher bestiinde weder Gleichwertigkeit noch Gleichwirkung. Auf die
(ohnehin zu verneinende) Frage des Naheliegens kdme es gar nicht mehr an.

Das Berufungsgericht hatte sich — neben verfahrensrechtlichen Fragen — va
mit dem Schutzumfang des Klagspatents, wie er vom Erstgericht festgestellt
worden war, auseinanderzusetzen.

Das OLG Wien bestéatigte die Klagsabweisung vollinhaltlich. Die kennzeich-
nenden Merkmale des Klagspatents waren die Elastizitat (1) des gesamten einen
(2) Bugels. Beide Merkmale lagen bei den Eingriffsgegenstanden nicht vor. Eine
wortliche Verwirklichung schied daher aus. Fur eine &aquivalente Benitzung
fehlte es letztlich an der Gleichwirkung und der Gleichwertigkeit, weil es bei den
Eingriffsgegenstanden immer zwei Biigel brauchte.

Die vorliegende Entscheidung weist einmal mehr klar und deutlich darauf hin,
dass es fir die unmittelbare Verletzung eines Patents einerseits auf den Wortlaut
der Patentanspriiche ankommt, und andererseits auf das, was aus der Be-
schreibung und den Zeichnungen als Lésung des technischen Problems hervor-
geht. Der Schutzumfang des Klagspatents hat demgemaf zwei nicht voll elasti-
sche Bigel keineswegs erfasst. Dabei ist auf das Verstandnis der im jeweiligen
Gebiet tatigen Fachperson abzustellen.®

58  OLG Wien 23.03.2018, 133 R 105/17i (Horer).

59  Siehe OLG Wien 11.12.2014, 34 R 80/14f; dazu Thiele in Staudegger/Thiele, Geisti-
ges Eigentum. Jahrbuch 2016, 65 (89 ff).

60  Scharen in Benkard (Hrsg), EPU? Art 69 Rz 6 (2012); Stauder in Stauder/Luginbiihl
(Hrsg), Européaisches Patentiibereinkommen® Art 69 Rz 11 (2013).
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Ausblick: Die vorliegende Entscheidung riickt einmal mehr die ,zweite An-
griffslinie” im Patentverletzungsstreit in den Vordergrund — die mittelbare Patent-
verletzung. Dazu bedarf es einer ,dquivalenten Benitzung“ der patentierten
Erfindung. Diese liegt dann vor, wenn die Fachperson im Prioritatszeitpunkt —
ausgeristet mit dem allgemeinen Fachwissen unter Berilicksichtigung des
Stands der Technik — ohne erfinderisches Bemiihen die ausgetauschten Merk-
male den Patentanspriichen als funktionsgleiche Losungsmittel entnimmt.®
Dabei handelt es sich um eine Rechtsfrage.

Zusammenfassend muss im Verletzungsstreit auch gepruft werden, ob der
Eingriffsgegenstand den durch die Anspriiche vorgezeichneten Losungsweg des
Klagspatents beibehalt, da in den Schutzbereich eines Patents auch vom Wort-
laut der Patentanspriiche abweichende, aber inhaltsgleiche Ausflihrungsformen
fallen. Eine &aquivalente Beniitzung der patentierten Erfindung liegt dann vor,
wenn die Fachperson im Prioritatszeitpunkt — ausgeristet mit dem allgemeinen
Fachwissen unter Berlcksichtigung des Stands der Technik — ohne erfinderi-
sches Bemiuhen die ausgetauschten Merkmale den Patentanspriichen als funk-
tionsgleiche Lésungsmittel entnimmt.

e. Speicherofen®

Die spatere Antragsgegnerin war Inhaberin des 6sterreichischen Teiles E 509241
des européischen Patents EP 1342962 B1 mit der Bezeichnung ,Speicherofen®,
das einen Ofen mit Konvektion und einem durch eine AuBenwand umschlosse-
nen Feuerraum verbriefte:

Patent EP 1342962 B1

61  StRsp OGH 21.10.2003, 4 Ob 178/03k (Amlodipin), ©BI 2004/26, 83 (Wollner) =
OBI 2005/56, 244 (Gassauer-Fleissner).
62  OLG Wien 11.04.2018, 133 R 3/18s (Speicherofen).
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Die Antragstellerin machte beim Patentamt die Nichtigkeit des Streitpatents
geltend ua mit der Begrindung, aus &lteren Patentschriften wére bereits ein
Ofen mit Luftkanadlen zur Konvektion samt plattenférmiger Speicherelemente als
Patent offenbart. Auch wéren diese Merkmale bei den im Handel erhdltlichen
Kamindfen ,Handol*-Modellen schon verwirklicht. Auch bei diesen Ofen wére ein
einfaches Austauschen der Speicherelemente mdoglich, fir das sich in der Patent-
anmeldung im Ubrigen keine Hinweise ergében. Die abhangigen Patentansprii-
che wirden sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben.
Zudem wirde das Patent nunmehr Uber den Inhalt des urspringlichen Antrags
hinausgehen, weil auch solche Haltevorrichtungen umfasst seien, die nicht an
der AuBenwand des Feuerraums angebracht waren.

Die NA stellte das Verfahren hinsichtlich der weggefallenen Anspriiche 1 und
2 ein und wies den Nichtigkeitsantrag hinsichtlich der Anspruche 1 bis 11 in der
beschréankten Fassung ab. Die ,Hando6l“-Ofenmodelle wéren zwar vor dem Priori-
tatstag im Handel gewesen, wobei aber bei diesen Ofen die Speicherelemente
nicht an der AuRenwand des Feuerraums, sondern bei der Rauchgaskuppel
angeordnet waren. Das Streitpatent ware daher in seiner verbleibenden Fassung
neu und rechtsbestandig.

Das OLG Wien hatte sich im Berufungsverfahren mit der Frage einer mog-
lichen Uberschreitung der urspringlichen Offenbarung des Patents im Rahmen
einer Beschrankung zu befassen. Nach Ubernahme der erstinstanzlichen Fest-
stellungen gelangte der Richtersenat zur rechtlichen Beurteilung, dass das
Streitpatent sich vom vorgetragenen Stand der Technik unterschied. Zum einen
ware der Konvektionsraum durch Speicherelemente gebildet, die mittels an der
AuRRenwand des Feuerraums angebrachter Halterungen gehalten werden und
die flachig unmittelbar an der AuRenwand anliegen. Zum anderen verfugte der
Konvektionsraum Uber eine vom Feuerraum bestimmt entfernte Au3enverklei-
dung. Diese erfindungsgemafe Ausfuhrung erlaubte einen einfachen Ofenauf-
bau, bei dem ein dauernder Konvektionsluftstrom im Bereich des Feuerraumes
geschaffen wirde. Insgesamt schlagt das Streitpatent als zu I6sende technische
Aufgabe vor, eine alternative Stelle der OfenauRenwand zu nutzen, an der eine
entsprechende Warme entwickelt wird. Damit hob es sich vom Vorbekannten
aus Sicht des Fachmanns ab.

Die vorliegende Entscheidung erlaubt einen kursorischen Blick auf das Be-
schrankungsverfahren nach Art 105a EPU. Dieses soll den Patentinhaber, insb
wenn ihm bei der Erteilung ein relevanter Stand der Technik bekannt wird, den
Rickzug auf einen beschrénkten Schutzumfang erméglichen. Dies bedeutet,
dass er einen weniger (,Minus"), aber keinen anderen Patentschutz (kein Aliud)
geltend machen darf. Die Beschrankung der Anspriiche eines erteilten Patents
mittels Teilverzicht ist auch unter Aufnahme von Merkmalen aus der Beschrei-
bung mdglich, sofern dadurch die urspriingliche Offenbarung nicht Giberschritten
wird. Diese mitunter ,Gratwanderung” darstellende Aufgabe meistert die vorlie-
gende Entscheidung mit Bravour.

GleichermalRen bemerkenswert sind, dass die Anspriiche 2 bis 11 verschie-
dene technische Ausfihrungen des zu Anspruch 1 geschiitzten Speicherofens
betreffen. Es handelt sich deshalb um abh&ngige Anspriche, die nicht fur sich
genommen auf ihre Patentféhigkeit, insb nicht auf ihre Neuheit und erfinderische
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Qualitat zu prifen, sondern vielmehr schon dann zuléssig sind, wenn sie Uber
platte Selbstverstandlichkeiten hinausgehen.®

Ausblick: Fur die Rechtsmittelpraxis verdienen die Ausfihrungen des Beru-
fungsgerichts besonderes Augenmerk. Die Antragstellerin hat nicht ausreichend
dargetan, weshalb die verbliebenen Patentanspriiche nicht ausreichend offen-
bart worden sein sollten. Ist namlich der Gegenstand eines abhangigen Pa-
tentanspruchs aus sich heraus verstandlich, so erubrigt sich eine zusétzliche
Erlauterung dieses Gegenstands.®*

Zusammenfassung: Eine Erfindung gilt nach Art 56 EPU als auf einer erfin-
derischen Téatigkeit beruhend, wenn sie sich fiir die Fachperson nicht in nahelie-
gender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Nach dem vom EPA entwickelten
LAufgabe-Losungs-Ansatz" ist dabei zunadchst der nachstliegende Stand der
Technik zu ermitteln, sodann die zugrunde liegende technische Aufgabe zu be-
stimmen und schlie3lich zu beurteilen, ob die Erfindung angesichts des néchst-
liegenden Stands der Technik und der technischen Aufgabe fir die Fachperson
naheliegend war.

f.  Pemetrexed®

Die geféhrdete Partei war Lizenznehmerin einer nicht exklusiven Lizenz des
europdischen Patents EP 1 313 508 B1/E 359823 ihrer Muttergesellschaft (in der
Folge kurz: Streitpatent) fiir Osterreich verbunden mit der Berechtigung, Anspriiche
gerichtlich durchzusetzen. Sie vertrieb ua in Osterreich als Tochtergesellschaft
der Patentberechtigten das Medikament Alimta®, das den Wirkstoff Pemetrexed
enthalt. Dieses Medikament wurde als Antitumormittel eingesetzt. Die Gegnerin
im Provisorialverfahren vertrieb als Tochter das im Konzern gehaltene
Pemetrexed Fresenius Kabi Pulver” direkt den Einkaufsabteilungen von Kran-
kenhausern. Eine Aufnahme in das Warenverzeichnis | des Osterreichischen
Apothekerverlags wurde bisher nicht angestrebt.

Das Patent schiitzt die einzige zugelassene Verwendung von Alimta®, dh die
Verwendung zur Therapie des malignen Pleuramesothelioms (eine Krebserkran-
kung des Brustfells, Pleura), die erste zugelassene Therapie fiir diese Art von
Krebs und des fortgeschrittenen nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms in einer
Kombinationstherapie mit Vitamin B12. Diese Kombination hat die Chemothera-
pie von Patienten mit Pemetrexed Uberhaupt erstmals ermdglicht, weil der Stoff
Pemetrexed allein zur therapeutischen Verwendung nicht zulassungsfahig ge-
wesen ware. Das HG Wien erliel3 die beantragte EV, wies den Einwand der
entschiedenen Sache ab und machte den Vollzug des Unterlassungsgebots von
einer Sicherheitsleistung in H6he von Euro 100.000,00 abhéngig. Das OLG Wien
bestatigte und erhdhte die Sicherheitsleistung auf Euro 850.000,00. Swiss
Claims als zweckgebundene Verfahrensanspriiche schitzten namlich nicht ein
Arzneimittel als solches, sondern ein Verfahren zur Herstellung eines Arzneimit-
tels, das durch die Verwendung eines bestimmten Wirkstoffs fiir eine bestimmte

63 Vgl BGH 16.02.1954, | ZR 49/53 (biegsame Schichttrager), GRUR 1954, 317; Mes,
Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz* § 14 PatG Rz 14 (2015).

64  Schafers in Benkard, EPU® Art 83 Rz 39.

65  OLG Wien 12.04.2018, 133 R 15/18f (Pemetrexed), OBI-LS 2019/2, 30 (Beetz).
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medizinische Indikation definiert war. Angesichts der von der Gegnerin beschei-
nigten Umsatzzahlen von Dezember 2016 bis Juni 2017 war die Erhéhung der
Sicherheitsleistung angemessen.

Im zu berichtenden Fall hatte sich das Rekursgericht letztlich mit der Frage
einer aquivalenten Patentverletzung zu beschéaftigen. Die Abgrenzung, wodurch
ein Patent (gerade) noch verletzt wird und wodurch nicht mehr, leistet die
Rechtsfigur der ,Aquivalenten Patentverletzung”. Diese auch ,mittelbare” Verlet-
zung zu bejahen oder eben zu verneinen, stellt bei genauer Betrachtung eine
semantisch-wertende Frage dar.®® Im Wesentlichen mussen drei Tatbestands-
merkmale erfillt sein, ndmlich (1) die Gleichwirkung, (2) das Naheliegen und
(3) die Gleichwertigkeit. Gerade das zuletzt genannte Merkmal fiihrt haufig zu
Begriindungstautologien, denn die Gleichwertigkeit bedeutet nichts anderes als
die zu untersuchende Aquivalenz.®’

Wie fast immer in der Juristerei sind grds zwei Herangehensweisen moglich:
eine objektive Auslegung der Patentanspriiche oder eine mehr subjektiv gefarbte.
Die zuletzt genannte Methode kdnnte darin bestehen, den Erfinderwillen zu
rekonstruieren, und zwar aus der Patentschrift einerseits und der Patentanmel-
deakte andererseits. Kommt es also dem Erfinder — méglicherweise auch im
Gegensatz zum Patentinhaber — lediglich auf eine wdrtliche Einhaltung der Pa-
tentanspriiche an, scheidet eine mittelbare Verletzung bei nicht nur unerheb-
lichen Abweichungen aus.®®

Dem mehr objektiv orientierten Ansatz ist das Berufungsgericht im konkreten
Anlassfall durchaus im Einklang mit der kontinental-europaischen Rsp69 gefolgt.

Ausblick: Aquivalenzentscheidungen, dh ob und warum eine mittelbare Pa-
tentverletzung vorliegt, sind in der Beratungspraxis schwer vorherzusehen. Da
es sich beim Recht um eine angewandte Sozialwissenschaft handelt, sind derar-
tige Unschérfen allerdings hinzunehmen, kommt es doch letztlich auf eine Viel-
zahl von Faktoren bei der Entscheidungsfindung an, mégen auch im Fall konkrete
Wertungen bei manchen auf Unverstandnis stoRen.™

Zusammenfassung: Swiss Type Claims werden nicht mehr als zweckbe-
stimmte Verfahrensanspriiche, sondern als zweckbestimmte Stoffschutzanspriiche
angesehen. Dieses Verstandnis’* fuhrt dazu, dass die Patentinhaberin gestutzt
auf den Wirkstoff ihres patentgeschiitzten Arzneimittels Unterlassungsanspriiche
gegen den Vertrieb von stoffgleichen Produkten erfolgreich vorgehen kann.

66  Zutr pragnant Hinger, 20 Minuten, OBl 2019, 113.

67  Abermals Hinger, OBI, 2019, 113.

68 Vgl zu diesem Ansatz das Britische Hochstgericht in der Rs Actavis/Lilly; dazu
Beetz, OBl 2018/38, 150.

69  Statt vieler BGH 12.03.2002, X ZR 168/00 (Schneidmesser).

70 Vgl Beetz, OBI-LS 2019/2, 30, zumindest in ihrer Begriindung.

71 Vgl OLG Wien 11.05.2017, 34 R 113/16m (Verwendung von Dexmedetomidine zur
Sedierung auf der Intensivstation); dazu Thiele, in Staudegger/Thiele, Geistiges Ei-
gentum. Jahrbuch 2018, 52 (74 ff).
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g. Grillschale™

Der spatere Klager aus der Schweiz war Berechtigter des mit Prioritdt vom Juni
2009 ausgestatteten Patents EP 2143362 und der Bezeichnung ,Vorrichtung
zum Garen von Lebensmitteln”, dessen Anspruch 1 auf eine Vorrichtung zum
Garen von Lebensmitteln lautete:

Patent EP 2143362

Ferner war der Klager Inhaber des veroffentlichten Patents EP 2581003 mit
Prioritdt vom Oktober 2011 und der Bezeichnung ,Vorrichtung zum Kochen von
Nahrungsmittelprodukten®. Dessen Anspruch 1 lautete ua auf eine Vorrichtung
zum Garen von Lebensmitteln umfassend eine Feuerungswanne mit einer rotations-
und achsensymmetrischen Form:

Patent EP 2581003

Der Klager begehrte im Sicherungsverfahren ua, dem 0Osterreichischen Be-
klagten zu verbieten, Grillschalen, die die angefiihrten, nach EP 2581003 und
EP 2581003 geschiitzten Merkmale aufweisen, in Osterreich anzubieten, zu
bewerben, in Verkehr zu bringen (insb zu verkaufen und/oder zu exportieren), zu
den vorgenannten Zwecken zu besitzen und/oder an solchen Handlungen mit-
zuwirken. Er brachte dazu vor, dass der Beklagte Grillschalen vertreibe, die
folgendermafien aussahen:

72  OLG Wien 13.04.2018, 133 R 17/18z (Grillschale).
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Modell La llama

Der Beklagte wendete neben einem Vorbenutzungsrecht nach § 23 PatG ein,
der Anspruch 1 des Patents EP 2143362 sahe eine Verbindung zwischen der
AuRenkante der Heizflache und der Schnittkante der Feuerungswanne vor, wah-
rend die Feuerschalen des Beklagten eine radial Uber die Schnittkante der Feue-
rungswanne vorstehende Heizflache aufwiesen. Der Beklagte verfugte auch fur
diese Grillschalen-Produkte tber einen origindren europaischen Designschutz,
weshalb er zum Vertrieb berechtigt wére.

Das Erstgericht erliel3 die beantragte EV, wies lediglich hinsichtlich der Be-
sitzhandlung ab und betonte, dass sich die Warmeubertragung auf den schma-
len AuRBenrand der Heizplatte zwar nicht unmittelbar aus der Feuerungswanne
ergibt, jedoch eine Warmeubertragung von der Feuerungswanne auf diese Be-
reiche der Heizfliche durch die verschweildte Verbindung erfolgt. Damit wére
eine Verletzung durch die Eingriffsgegenstdnde jedenfalls naheliegend. Die
Grillschale ,La llama*“ verwirkliche die Merkmale des Patents EP 2143362 ,wort-
lich“. Aufgrund des Rekurses des Beklagten hatte sich das OLG Wien mit dem
Schutzbereich des Patents nach § 22a PatG auseinanderzusetzen.

Die EV wurde vollinhaltlich bestétigt. Nach Ubernahme der erstrichterlichen
Feststellungen musste ein (nicht ausreichend bescheinigtes) Vorbenutzungs-
recht ebenso verneint werden wie eine sonstige Verwendungsberechtigung des
Beklagten. Die Verletzung des — fiir rechtsbestéandig anzunehmenden — Patents
ware zum einen unmittelbar. Die geringfiigige und fur die Fachperson nahelie-
gende Abweichung an den R&ndern anderte angesichts der im Wesentlichen
gleichen Wirkung nichts an der Verletzung des Schutzrechts des Klégers.

Bemerkenswert erscheinen die Ausfihrungen des Rekursgerichts zum Ver-
héltnis der beiden Schutzrechte — namlich der Klagspatente einerseits und dem
Gemeinschaftsgeschmackmuster des Beklagten andererseits. Nach Art 8 Abs 1
GG-VO"® besteht ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht an Erscheinungs-
merkmalen eines Erzeugnisses, die ausschlief3lich durch dessen technische
Funktion bedingt sind. Dennoch kénnen Designrechte und Patentrechte neben-
einander bestehen, wenn das Geschmacksmuster neben technisch bedingten

73  Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 iber das Gemein-
schaftsgeschmacksmuster, ABI L 2002/3, 1.
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auch gestalterische Elemente umfasst.”* Ein spater angemeldetes Geschmacks-
muster kann dem Anmelder gegenuber einem (prioritats-)alteren Patent kein
Benutzungsrecht verleihen.”® Da sich aus den unstrittigen Registerausziigen
ergibt, dass die Patente des Klagers im Vergleich zu den Gemeinschaftsge-
schmacksmustern des Beklagten prioritatsalter sind, kann der Beklagte daraus
kein Benutzungsrecht ableiten.

Ausblick: Das erst im Rekursverfahren erstattete Vorbringen, die Erlassung
der beantragten EV wirde die wirtschaftliche Existenz des Beklagten geféhrden
und pro Jahr wére bei einem Verkaufsverbot fir ihn mit einem ,Verlust in zumin-
dest EUR 100.000 ubersteigender Hohe" zu rechnen, verstiel? gegen das Neue-
rungsverbot. Die Rechtspraxis ist also gut beraten, bereits in eventu im erst-
instanzlichen Verfahren vorzutragen, dass das einstweilige Verbot mit einem
erheblichen Eingriff in die Geschaftstatigkeit des Gegners der gefahrdeten Partei
verbunden ware oder sie schwerwiegende wirtschaftliche Nachteile erleiden
wiirde.”®

Zusammenfassung: Der Schutzbereich des Patents wird nach § 22a PatG
durch die Patentanspriiche bestimmt, wobei jedoch die Beschreibung und die
Zeichnungen zur Auslegung der Patentanspriiche heranzuziehen sind. ,Gegen-
stand der Erfindung“ iSv 8 22 Abs 1 PatG ist daher der in den Patentanspriichen
definierte Losungsgedanke im Zusammenhang mit der durch ihn geldésten Auf-
gabe, der auch den Umfang des dem Patentinhaber gewéhrten Schutzes be-
stimmt. Um naheliegende Umgehungsversuche nach Mdglichkeit auszuschalten,
umfasst der Patentschutz aber auch eine aquivalente — inhaltsgleiche — Benit-
zung der patentierten Erfindung.

h. Bandséageblatt’’

Die Antragstellerin im Einspruchsverfahren nach § 102 PatG bezweifelte, ob
Uber die beanspruchte Zahnfolge eines erfindungsgemafien Bandsageblattes
tatsachlich das Schwingungsverhalten positiv beeinflusst werden kdnnte. Einmal
mehr hatte sich das Berufungsgericht mit der behaupteten fehlenden Neuheit
bzw fehlenden erfinderischen Téatigkeit zu befassen, nachdem die Technische
Abteilung (TA) dem Einspruch weitgehend Folge gegeben hatte und eine Ein-
schrankung der Patentanspriiche vornahm.

Das Berufungsgericht billigte diese Einschrankungen lediglich teilweise unter
Hinweis auf die Auslegung unklarer Begriffe bzw Formulierungen in den Pa-
tentanspriichen. Unter Anwendung von 8 91 Abs 1 PatG und per analogiam
auch 8§ 22a PatG kann dabei die Beschreibung in der Anmeldung zu Rate gezo-
gen werden.

74  Thiele, Patent versus Design: Zur Nichtigkeit eines Gemeinschaftsgeschmacksmus-
ters wegen VerstolRes gegen eine offenbarte Patentschrift, ZTR 2016, 120 (122);
Ruhl/Tolkien, Gemeinschaftsgeschmacksmuster3 Art 8 GGV Rz 55 (2018).

75 BGH 18.06.1964, la ZR 173/63 (Bandanlagen), GRUR 1964, 606; Mes, Patentge-
setz Gebrauchsmustergesetz* § 14 GebrMG Rz 4 (2015); Keukenschrijver in Busse/
Keukenschrijver (Hrsg), Patentgesetz® § 14 GebrMG Rz 13 (2016).

76 Vgl Kodek in Angst/Oberhammer (Hrsg), EO Kommentar zur Exekutionsordnung®
§ 390 EO Rz 6 (2015).

77  OLG Wien 24.05.2018, 133 R 6/18g (Bandsageblatt).
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Eine klare Absage erteilt das Berufungsgericht unter Hinweis auf die Geset-
zesmaterialien® allerdings dem mitunter schwer erbringbaren Nachweis, die
Patentierbarkeit von der Ausfiihrbarkeit der Erfindung abhéngig zu machen. Ob
namlich die erfundene Vorrichtung tatsachlich den Zweck erflillt, die ihr der Er-
finder zugedacht hat, bleibt fir die Beurteilung der ,Erfindungshéhe* unbeacht-
lich. Darauf kommt es also nicht an.”

Ausblick: Wesentlich im Einspruchsverfahren gegen eine bekanntgemachte
Patenterteilung sind neben der Rechtzeitigkeit die vollstandige und knappe Dar-
stellung der rechtserzeugenden Tatsachen, um die TA in die Lage zu versetzen,
die Stichhaltigkeit der behaupteten Unpatentierbarkeit prifen zu konnen.®

Zusammenfassung: Gemal 8§ 91 Abs 1 PatG missen die Patentanspriiche
genau und in unterscheidender Weise angeben, wofiir Schutz begehrt wird, und
sie missen von der Beschreibung gestitzt sein. Mangelhafte, weil unzureichende
Kennzeichnung ist zwar fir sich kein Einspruchsgrund, sie kann jedoch zu einer
zu unbestimmten und damit zu weiten Fassung fuhren, die mehr Material des
Standes der Technik als an sich einschlagig gegen sich gelten lassen muss, dh
die Anmelderin muss beim Neuheitsvergleich mit einem bekannten Gegenstand
die flr sie unglinstigste Bedeutung (Auslegung) gelten lassen.®

i.  Fulvestrant®

Die gefahrdete Partei und Antragstellerin war Berechtigte des Anfang 2001 an-
gemeldeten Patents EP 1250138 B2 ,Fulvestant Formulierung“, das ua zur Her-
stellung eines Arzneimittels zur Behandlung von Brustmuskelerkrankungen diente.
Die Gegnerin der gefahrdeten Partei (Antragsgegnerin) vertrieb das Produkt
JFulvestrant 250 mg Injektionslésung* in Osterreich. Unstrittig war, dass dieses
Produkt den Gegenstand der angefiihrten Patentanspriiche der Antragstellerin ver-
wirklicht, und insb den Wirkstoff Fulvestrant enthielt, der auch als ,ICl 182,780"
bekannt war. Gegen die begehrte Unterlassungsverfiigung erhob die Antrags-
gegnerin lediglich den Einwand, dem Klagspatent kdme aufgrund der medizini-
schen Vorveroffentlichungen von Howell und McLeskey im British Journal of
Cancer von 1996 (Seite 300 bis 308) keine erfinderische Qualitéat zu. Das Erst-
gericht folgte dieser Auffassung und wies den Antrag auf Erlassung einer Siche-
rungsverfiigung ab. Dagegen erhob die Antragstellerin Rekurs, sodass sich das
OLG Wien ua mit der Frage einer neuheitsschadlichen Vorverdffentlichung im
Bereich der medizinischen Forschung gegeniiber dem erhéhten Bestandschutz
eines Patents im Provisorialverfahren auseinanderzusetzen hatte.

Der Drei-Richter-Senat verneinte den geltend gemachten Verfahrensmangel,
bestéatigte die Abweisung und filhrte zusammengefasst aus, dass angesichts der
identen Aufgabenstellung, ndmlich die Behandlung von Brustkrebs mit Fulvest-

78 Vgl Wiltschek, Patentrecht® § 87a Anm 1 (2013).

79  Zust Beetz, Rechtsprechung des OLG Wien in Patentsachen, OBl 2018/96, 318.

80 Vgl OLG Wien 14.04.2016, 34 R 163/15p (SchlieReinrichtung mit Verbindungsmit-
tel), OBI 2016/54, 236 (Beetz); dazu Thiele, Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im
Patentrecht der Europaischen Union und Osterreichs, in Staudegger/Thiele (Hrsg),
Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2017 (2017), 78 (102 ff).

81 Vgl OGH 10.11.1998, 4 Ob 280/98z (Kanalreinigungs- und Entleerungsfahrzeug).

82  OLG Wien 28.05.2018, 133 R 34/18z (Fulvestrant).
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rant unter Herbeifihrung einer Langzeitwirkung, nicht zu beanstanden ware,
wenn das Erstgericht die medizinische Studie aus dem Jahr 1996 als néchstlie-
genden Stand der Technik herangezogen hatte.

Die vorliegende Entscheidung enthalt einige bemerkenswerte Aussagen, die
es im Einzelnen festzuhalten gilt. Grundsétzlich besteht eine Vermutung der
Rechtsbestandigkeit des Klagspatents im Providorialverfahren. Der Antragsgeg-
ner kann zwar (ohne selbst Widerklage erheben zu mussen) die Nichtigkeit des
Klagspatents einwenden. Er muss aber durch massive und parate Bescheini-
gungsmittel die fehlende Neuheit bzw Erfindungshdéhe oder sonst mangelnde
Glltigkeit stichhaltig belegen,83 was in der Praxis kaum gelingt. Fallkonkret
musste aber die aus England stammende Studie schon deshalb beriicksichtigt
werden, da die gefahrdete Partei darauf bereits Bezug genommen hatte. Das
OLG Wien fuhrt diese ,Vorverdffentlichung” Gber den vom EPA entwickelten
JAufgabe-Losungs-Ansatz” zur Beurteilung des néachstliegenden Standes der
Technik in das Verfahren ein. Grundsatzlich sind die Gerichte darin frei, den
snachstliegenden Stand der Technik" aus den angebotenen Unterlagen zu beur-
teilen. Es bedarf nicht stets technischer Druckschriften oder konkreter, alterer
Patente. Ein Dokument gehort immer selbst dann auch zum Stand der Technik,
wenn seine Offenbarung ieS mangelhaft ist, es sei denn, es kénne zweifelsfrei
nachgewiesen werden, dass die Offenbarung des Dokuments nicht ausfuhrbar
sei oder dass der Wortlaut der Offenbarung des Dokuments Fehler aufweise.®
Die Tatsache, dass die Studie von Howell/McLeskey blo3 19 Patientinnen um-
fasste, reicht fur die qualifizierte Offenbarung aus. Allerdings enthalt die medizi-
nische Studie keine Informationen, aus denen eine Formulierung abgeleitet wer-
den kdnnte, wie sie in den Patentansprichen der Antragstellerin immanent sind.
Nach dem could-would-approach ist in einem solchen Fall zu prifen, ob eine
Fachperson ausgehend vom néchstliegenden Stand der Technik einen Anlass
daflir hatte, den weiteren Stand der Technik heranzuziehen und dessen Lehre
auf das Verfahren des nachstliegenden Stands der Technik anzuwenden.®® Fiir
eine Fachperson, die eine Langzeitwirkung von Fulvestrant bei der Behandlung
von Brustkrebspatienten erreichen will, liegt es daher nahe, die Lehren von
Howell und McLeskey zu kombinieren, was zu einer Formulierung fiihrt, wie sie
die Patente der Antragstellerin beschreiben.

Ausblick: Das Husarenstiick, das Fehlen der erfinderischen Tatigkeit beim
Klagspatent im Sicherungsverfahren ohne Vorpatente zu bescheinigen, gelingt
hdchst selten. Ausschlaggebend im konkreten Fall ist, dass die medizinische
Studie — ebenso wie die Patente der Antragstellerin — die intramuskulére Injekti-
on von Fulvestrant bereits in einer Formulierung mit Rizinusél beschrieben hat.

Zusammenfassung: Die Gegenbescheinigungslast des Antragsgegners im
Provisorialverfahren ist praktisch sehr hoch, da die Rechtsglltigkeit des Klags-
patents vermutet wird. Ob der Gegenstand eines Patents erfinderisch ist, insb ob
ein Fachmann zur Bewaltigung einer bestimmten Aufgabe eine bestimmte L6-

83  Deutlich OGH 16.02.2011, 17 Ob 5/11a (Escitalopram), OBI 2011/32, 133 (Hellbert/
Schwarz).

84 Vgl EPA 26.04.2005, T 230/01 (Descarboethoxyloratadine).

85 Vgl bereits Kroher in Singer/Stauder (Hrsg), Europaisches Patentiibereinkommen®
Art 56 EPU Rz 56 (2012).
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sung vorgeschlagen hatte, kann nur im Einzelfall aufgrund parater Bescheini-
gungsmittel beurteilt werden.

j.  Schalungstrager I1%

Das vorliegende Patent fir einen Schalungstrager mit einem Obergurt und einem
Untergurt sowie einem diese verbindenden Steg hat bereits die Gerichte in einem
Verletzungsverfahren beschélftigt.87 Im nunmehrigen Nichtigkeitsverfahren hatte
die NA die angegriffene Rechtsbestandigkeit des EP 1 606 475 B1 zu prifen:

Patent EP 1 606 475 B1

Die Antragstellerin griindete die begehrte Nichtigerklarung auf eine fehlende
Neuheit und behauptet zudem das Fehlen einer erfinderischen Tatigkeit. Dies
ergabe sich aus einer Vorveroffentlichung (konkret die Druckschrift Beilage ./9):

Druckschrift ./9

86  OLG Wien 08.06.2018, 133 R 21/18p (Schalungstrager Il), PBI 2019, 36.
87  OLG Wien 22.12.2014, 34 R 133/14z (Schalungstrager I).
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Die Patentinhaberin wandte auf das Wesentliche zusammengefasst ein, die
Aufgabe der dem Streitpatent zugrunde liegenden Erfindung ware, einen Scha-
lungstrager zu schaffen, dessen Tragféhigkeit und/oder Widerstand bei stoRarti-
gen Beanspruchungen verbessert wiirde. Insofern bestiinden sowohl Neuheit als
auch erfinderische Tatigkeit in ausreichendem Ausmaf}. Dennoch modifizierte
sie mittels ,Hilfsantrag 1“ die erteilten Anspriiche des Streitpatents. Mit dem in
der Folge angefochtenen Beschluss gab die NA dem Nichtigkeitsantrag teilweise
mit der wesentlichen Begriindung statt, der Begriff ,Endbereich” ginge tUber den
Bereich ,Stirnflache” hinaus. Eine ,Bohrung“, die einen kreisrunden Querschnitt
aufwies und den gesamten Bauteil durchsetzte, wéare eine spezielle Form einer
LAusnehmung®. Mit ,Gurt* und ,Steg“ wirden Teilbereiche eines Tragers be-
zeichnet, die sich hinsichtlich ihrer Funktion innerhalb des Tragerquerschnitts
unterscheiden wurden. Beide Parteien erhoben Berufungen.

Das Berufungsgericht hatte sich daher mit der Frage der zulassigen oder un-
zulassigen Anderung eines erteilten Patents durch die NA zu befassen.

Das OLG Wien gab der Berufung der Antragstellerin keine Folge, jener der
Patentinhaberin hingegen teilweise und zwar im Sinn des formulierten Hilfsan-
trags 1. Der Drei-Richter-Senat verwarf die Nichtigkeits- und Tatsachenrtige. In
rechtlicher Beurteilung hielt er zusammengefasst fest, dass die Ubereinstim-
mung zwischen dem Streitpatent und den verschiedenen Druckschriften lediglich
rein semantischer Art wéare. Zutreffend hat die NA den Hilfsantrag 1 herangezogen
und das Patent entsprechend eingeschrénkt. Das Schutzbegehren des Streit-
patents hatte namlich einer entsprechenden Klarstellung und zugleich Abgrenzung
bedurft, da (auch) die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der
Patentanspriiche heranzuziehen waren.?® § 91 Abs 3 PatG ermdglicht Anderun-
gen der Beschreibung und der Patentanspriiche im Erteilungsverfahren bis zur
Fassung des Erteilungsbeschlusses. Ein Verzicht auf das schon erteilte Patent
ist aber auch davon unabhangig jedenfalls zulédssig (8 46 Abs 1 Z 3 PatG). Be-
trifft der Verzicht nur einzelne Teile des Patents, so bleibt das Patent in seinen
Ubrigen Teilen nach § 46 Abs 2 PatG aufrecht, sofern diese noch den Gegen-
stand eines selbststandigen Patents bilden kdnnen.

Die vorliegende Entscheidung ist im Ergebnis vertretbar, wenngleich unbe-
friedigend. Ein erteiltes Patent kann spater aus Grinden der Rechtssicherheit
allerdings nicht beliebig geandert werden. Eine Anderung darf insb nicht dazu
fihren, dass an die Stelle der geschiitzten Erfindung eine andere gesetzt oder
dass der Gegenstand und/oder der Schutzbereich erweitert werden.® Unzulss-
sig ist daher grds die Streichung von Merkmalen, da dies in aller Regel den Pa-
tentanspruch nicht einschrankt, sondern ihn erweitert. Maf3gebend ist somit, ob
die Anderung mit der urspriinglichen Offenbarung vereinbar ist; sie muss unmittel-
bar und eindeutig daraus ableitbar sein und darf damit nicht im Widerspruch
stehen.” Entscheidend ist daher fiir die nunmehr als gefestigt zu bezeichnende

88 Vgl bereits OLG Wien 25.03.2015, 34 R 16/15w (Bodenbearbeitungsgerat); dazu
Thiele in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2016, 66 ( 97 ff).

89 Vgl Schéfers in Benkard, Europaisches Patentiibereinkommen? § 105a Rz 11; siehe
auch Friebel/Pulitzer, Patentrecht” § 46 Anm IV.7.; Burgstaller, Patentrecht (2012)
173 f jeweils mwN.

90 Vgl bereits OGH 19.11.2009, 17 Ob 13/09z (Nebivolol Il), OBl 2010/23, 110 (Beetz) mwN.
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Rsp,”* dass erstens der Schutzbereich durch die Einschrankung tatsachlich
verkleinert und zweitens die urspringliche Offenbarung dadurch nicht tiberschrit-
ten wird.

Wendet man diese Grundsatze auf den vorliegenden Fall an, hétte durchaus
eine Unzulassigkeit der von der NA vorgenommenen Einschréankung erzielt wer-
den kénnen.*? Die Beschrankung der Anspriiche eines Patents mittels Teilver-
zichts ist auch unter Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung mdglich,
sofern dadurch die urspriingliche Offenbarung nicht tberschritten wird.*”® Den-
noch soll es bei einer Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung nicht zu
einer Verschiebung des Erfindungsgedankens kommen. Jedenfalls zuléssig ist
die Beschrankung im Einspruchsverfahren, wenn aus einer urspriinglich gréRe-
ren Menge eine kleinere Einheit beansprucht wird. Das Kriterium, das die ver-
bleibenden Teile noch den Gegenstand eines selbststandigen Patents bilden
missen, tritt dabei durchaus kritikw[]rdig94 in den Hintergrund.

Ausblick: Bemerkenswert praxisrelevant erscheint schlieflich die Kostenent-
scheidung nach § 122 Abs 1 und § 141 PatG iVm § 43 Abs 2 erster Fall iVm 54
Abs la ZPO. Die Antragsgegnerin belastet trotz der Abweisung des Nichtigkeits-
antrags, dass sie nur mit ihrem Hilfsantrag 1 Erfolg hatte und das Streitpatent
damit nur in eingeschrankter Fassung aufrecht erhalten bleibt. Der Verfahrens-
aufwand, der zur Priifung der Berechtigung dieses Eventualantrags erforderlich
war, findet allerdings bereits Deckung in der erfolgten Priifung des Hauptan-
spruchs. Hinzu tritt, dass mit der Aufrechterhaltung des Streitpatents im Umfang
des Hilfsanspruchs 1 annahernd der gleiche wirtschaftliche Erfolg verbunden ist
wie bei der ganzlichen Abweisung des Antrags auf Nichtigerklérung.95

Zusammenfassung: Die Anderung eines eingetragenen Patents darf insb
nicht dazu filhren, dass an die Stelle der geschiitzten Erfindung eine andere
gesetzt oder dass der Gegenstand und/oder der Schutzbereich erweitert werden.
Unzuléssig ist daher grds die Streichung von Merkmalen, da dies in aller Regel
den Patentanspruch nicht einschrankt, sondern ihn erweitert. Entscheidend ist,
dass erstens der Schutzbereich durch die Einschrankung tatsachlich verkleinert
und zweitens die urspriingliche Offenbarung dadurch nicht Gberschritten wird.

k. Verfahren zur Herstellung von Holzplatten®®

Die spatere Antragsgegnerin verfligte tber das EP 2251168 B1 mit der Bezeich-
nung ,Verfahren zur Herstellung von Holzplatten* mit Prioritdt vom Mai 2010.

91  Siehe OLG Wien 25.09.2014, 34 R 86/14p (Lochski).

92  In diesem Sinne durchaus strenger Puchberger in Stadler/Koller (Hrsg), PatG § 46
Rz 13 (2019).

93 Vgl OLG Wien 19.08.2014 34 R 34/14s (Benzimidazol Derivate); dazu Thiele,
Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europaischen Union und
Osterreichs, in Staudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2015
(2015), 56 (76 ff).

94  So Puchberger in PatG 8 46 Rz 16.

95 Vgl Obermaier, Kostenhandbuch® Rz 1.146 (2018) zum Kriterium der Gleichwertig-
keit mwN.

96 OLG Wien 08.06.2018, 133 R 7/18d (Verfahren zur Herstellung von Holzplatten),
OBI-LS 2019/7, 85 (Beetz).
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Das Streitpatent diente der verbesserten Herstellung von Holzplatten, bei dem
die Brettware in Lamellen aufgeteilt wurde, die zu langeren Lamellenlagen (29)
so hintereinander gesetzt wirden, dass die Summe der Lamellenlange wenigs-
tens der Lange der herzustellenden Lamellenlage entsprach:

Patent EP 2251168 B1

Die Antragstellerin begehrte vor dem Patentamt die Nichtigerklarung unter
Hinweis auf die mangelnde erfinderische Tatigkeit und fehlende Neuheit. Die
Merkmale des Hauptanspruchs waren insb in der Vorverdffentlichung durch
verschiedene japanische bzw deutsche Patentschriften vorweggenommen. Im
Ubrigen wire die ,intelligente Zusammenfiigung® der Lamellen nicht definiert und
unklar. Die Patentinhaberin bestritt die fehlende Rechtsbesténdigkeit und beton-
te, dass der von der Antragstellerin zitierte Stand der Technik nicht das Schick-
sal des Endstiicks einer Lamellenlage betreffen wiirde. Sie &nderte durch Teil-
verzicht ihren Hauptanspruch so ab, dass aus den Merkmalen der erteilten
Anspriiche 1, 3 und 9 unter Beibehaltung der Unteranspriiche 4 bis 8 und 10 bis
12 ein neuer Hauptanspruch gebildet wurde. Die NA erklarte das Patent im vollen
Umfang fir nichtig. Das Streitpatent enthielte namlich fur das ,intelligente Zu-
sammenfugen” der Lamellen keine konkreten Anweisungen, die ein Fachmann
umsetzen kdnnte. Zumindest enthielte die japanische Patentvorveréffentlichung
bereits alle Merkmale des (urspriinglichen) Hauptanspruchs. Das Berufungsver-
fahren hatte sich letztlich mit der Frage des fir die Patentierbarkeit erforderlichen
technischen Charakter* naher auseinanderzusetzen.

Das OLG Wien erachtete zwar den Hilfsantrag der Patentinhaberin, maW den
durch Teilverzicht eingeschrankten Anspruch fir zuléssig, gab der Berufung aber
keine Folge. Das deutsche Verfahrenspatent war neuheitsschadlich. Fir eine
Person mit Erfahrung auf dem Gebiet der Holzverarbeitung und zumindest guter
Kenntnis im Maschinenbau bei der Herstellung von Platten aus Lamellen — insb
bei der Herstellung von Tischlerplatten oder Fineline-Furnieren — war es nahelie-
gend, die Bretter zu einem Block zu verleimen und dann quer zu séagen. Die
Herstellung von Mittellagen, indem Bretter zu einem Block zusammengefiigt und
quer gesagt wurden, entsprach demnach dem Stand der Technik.

Die vorliegende Entscheidung gelangt zu durchaus bemerkenswerten Ergeb-
nissen, die kiinftig in &hnlich gelagerten Fallen zu beachten sind:
= Sofern der Gegenstand eines abhangigen Anspruchs neu und erfinderisch ist,

ist das Patent — auch wenn kein Hilfsantrag hierfur gestellt wurde — durch eine
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Neuformulierung der Anspriiche entsprechend einzuschranken.

= Ein im Berufungsverfahren neu gestellter Hilfsantrag verstof3t grds gegen das
Neuerungsverbot.

= Ein EP-Patent kann von Amts wegen durch eine entsprechende Anderung
der Patentanspriiche dann beschrankt werden, wenn die Nichtigkeitsgriinde
nur einen Teil des Patents betreffen.

Eine solche Beschrankung kann auch hilfsweise, dh eventualiter fiir den Fall
vorgenommen werden, dass das Gericht das angemeldete Patent als nichtig
erkennt.”’

Ausblick: Fir die Einschrankung von Patentanspriichen gilt der Grundsatz
der Klarheit®® gleichermalRen. Da die anderen Unteranspriiche des Streitpatents
keine selbstandig patentierbaren Erfindungen enthalten haben, konnten sie das
Patent nicht mehr retten.

Zusammenfassung: Nach Art 52 Abs 1 EPU muss der beanspruchte Ge-
genstand ,technischen Charakter* aufweisen, um patenttauglich zu sein. Das
bedeutet, dass die Erfindung eine ,Lehre zum technischen Handeln* zum Ge-
genstand haben muss, worunter eine an die Fachperson gerichtete Anweisung
zu verstehen ist, eine bestimmte ,technische Aufgabe“ mit bestimmten techni-
schen Mitteln zu l6sen. Patentierbar ist eine Erfindung erst dann, wenn sie der
Fachperson eine Ldsung fir ein (technisches) Problem mit technischen Mitteln
gibt. Dementsprechend sind Anspruchsmerkmale, die nicht kausal zur Lésung
der technischen Aufgabe beitragen, nicht erfinderisch und damit fur sich ge-
nommen auch nicht patenttauglich.

I.  Schankanlagen und Verfahren zum gleichzeitigen Bierzapfen®

Gegenstand des durch einen Einspruch nach 8 102 PatG angegriffenen Patents
war eine Schankanlage zum Zapfen von Bier (,vom Fass") sowie ein Verfahren
zum gleichzeitigen Zapfen in mehrere Glaser. Die Anlage umfasste einen teil-
weise gefiillten Versorgungsstrang mit einem anschlie@enden Auslass.

Uber den Versorgungsstrang floss das Bier in den Auslass und iiber diesen
letztlich mit einem Regler in mehrere Glaser. Das Patent wurde unter Hinweis
auf den Stand der Technik angegriffen. Ubereinstimmend war, dass der Aus-
schank mit gleichméfRigen und kontrollierten Schaumkronen bei gleichzeitiger
rascher Beflillung der Glaser bekannt war. Der Unterschied des angegriffenen
Patents lag lediglich darin, dass die vorbekannten Erfindungen fiir das Fillen nur
eines Glases gedacht waren, das Streitpatent jedoch fiir ein gleichzeitiges Befll-
len mehrerer Gléaser taugte. Die Technische Abteilung des Patentamts (TA) be-
jahte die ausreichende Offenbarung und die Neuheit, ging allerdings vom Fehlen
der erfinderischen Tatigkeit aus, gab dem Einspruch statt und widerrief das
Streitpatent.

97 Vgl Heusler/Stauder in EPU® Art 94 EPU Rz 100; bereits OLG Wien 10.11.2015, 34
R 96/15k (Brennerdiise), OBl 2016/32, 132 (Beetz); dazu Thiele, in Staudegger/
Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2016, 66 (102 ff) mwN.

98  Statt vieler jingst Puchberger in PatG § 91 Rz 16 ff (41 ff).

99  OLG Wien 19.06.2018, 133 R 12/18i (Schankanlagen und Verfahren zum gleichzei-
tigen Bierzapfen), PBI 2019, 31.
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Im Rekursverfahren stellte sich letztlich fir das OLG Wien die Frage nach der
Patenttauglichkeit iS einer bloBen Anpassung an den nachstliegenden Stand der
Technik.

Das Berufungsgericht gelangte zur Auffassung, dass die Befullung mehrerer
Glaser fir die Fachperson durchaus naheliegend ware. Fligte man dem Verteiler
aus einem weiteren im Verfahren vorgelegten technischen Dokument des Stan-
des der Technik eine Zusatzvorrichtung an, so ergab sich eine Schankanlage
zum Zapfen von Bier in mehrere Behdltnisse. Diese Zusatzvorrichtung war be-
reits vorbekannt und ermdglichte, dass der Verteilerbereich bei teilweiser Fillung
des Versorgungsstranges, vollstdndig mit Bier befillbar wéare, welches dann
eben auf mehrere Glaser (Behaltnisse) verteilt werden konnte. Eine Zusammen-
schau dieser Dokumente ergab daher eine Merkmalskombination, die jener des
ersten Hauptanspruches des angegriffenen Patentes entsprach. Da diese Vor-
gangsweise fur die Fachperson naheliegend war, fehlte es dem Hauptanspruch
an der fir die Patentierbarkeit notwendigen erfinderischen Tétigkeit.

Ausblick: Wesentlich fir die Rechtspraxis ist aus prozessualer Sicht festzu-
halten, dass Hilfsantrage im Rekursverfahren mit dem Zweck, eine einge-
schrénkte Form des Patents aufrechterhalten zu kdénnen, nach nunmehr wohl
gefestigter Rsp™® zulassig sind.

Zusammenfassung: Eine Druckschrift kann als nachstliegender Stand der
Technik herangezogen werden, wenn ihre technische Aufgabe mit der aus dem
Streitpatent abgeleiteten Aufgabe in sachlicher Beziehung steht. Fur die Frage, auf
welchen im Patent offenbarten technischen MaRnahmen die behaupteten Effekte
basieren konnten, ist ein Hinweis auf eine Website nicht zielfuhrend, weil sich die
behaupteten Effekte aus der Offenbarung des Patents ableiten lassen missen.
m. Zangenbackautomat'®*

Die spatere Antragsgegnerin verfligt iber das Osterreichische Patent Nr 500251
fur einen Zangenbackautomaten:

Patent AT 500251B1

100 So bereits OLG Wien 25.03.2015, 34 R 16/15w (Bodenbearbeitungsgerat), PBI 2016,
24; dazu Thiele in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2016, 66 (97 ff).

101 OLG Wien 04.07.2018, 133 R 13/18m (Zangenbackautomat), OBI-LS 2019/7, 85
(Beetz).
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Im Nichtigkeitsverfahren vor dem Patentamt brachte die Antragstellerin vor,
dem Streitpatent fehlte es an Neuheit. Sein Hauptanspruch lage nicht fest, wie
die Teigmenge fiir die einzelnen Backzangen zu dosieren und wie die Steuerein-
richtung herzustellen wére. Die Erfindung ware trivial. Die Erfassung von Para-
metern des Backprodukts in Unteranspruch 4 wére eine der Fachperson bekann-
te Methode und zudem aus der Vorveréffentlichung DE 19627941 C1 ersichtlich:

Patent DE 19627941 C1

Im Ubrigen wiirde das Patent des Antragsgegners nicht offenlegen, wie diese
Messungen erfolgen sollten, um die Teigmengen sinnvoll anpassen zu kénnen.

Die NA wies den Antrag ab und bestétigte die ausreichende Offenbarung des
Patents. Die Ausfiihrung der Identifizierungseinrichtung im Unteranspruch er-
schldsse sich aus der Beschreibung, da dort eine von der Identifizierungseinrich-
tung ,lesbare* Schaltnocke beschrieben wurde. Schlief3lich war einer Fachperson
auch bekannt, wie bei Backwaren das Gewicht, die Dicke und die Restfeuchte
gemessen werden kdnnten.

Im Berufungsverfahren verfolgte die Antragstellerin die Nichtigerklarung des
Streitpatentes weiter. Schlie3lich war zu klaren, ob der (eingeschrénkte) Patent-
anspruch eine ausreichend erfinderische Téatigkeit offenbarte.

Das OLG Wien gab der Berufung teilweise Folge und erklarte das Streitpatent
— mit Ausnahme des (eingeschrankten) vierten Anspruchs — fiir nichtig. Dieser
Anspruch betraf die Verbindung der Steuereinrichtung mit einer ,spezifische[n],
Ruckschlisse auf die aufgegebene Teigmenge erlaubende Parameter, wie z.B.
Gewicht, Dicke oder Restfeuchte, des gebackenen Backprodukts erfassende(n)
Einrichtung® (verstandlicher formuliert: eine spezifische Einrichtung, die Parameter
(wie zB Gewicht, Dicke oder Restfeuchte) des gebackenen Backprodukts er-
fasst, die Rickschlisse auf die aufgegebene Teigmenge erlauben). Aus der
Beschreibung des Streitpatents ergab sich fiir das Berufungsgericht, dass diese
Messungen beim ,fertigen* Backprodukt durchgefiihrt, die Ergebnisse mit in der
Steuervorrichtung hinterlegten Sollwerten abgeglichen und im Fall von Abwei-
chungen die Backzangen schon in einem der nachsten Durchldufe mit der ,opti-
malen” Teilmenge beflllt werden sollten. Das war neu und nach dem sog ,.could-
would-approach” erfinderisch.
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In Fortschreibung einer frithen Judikaturlinie’® hat das OLG Wien das Streit-
patent im eingeschréankten Umfang — reduziert auf den vierten Hauptanspruch —
aufrechterhalten. Bemerkenswerterweise hat es dazu keines gesonderten An-
trags des Patentinhabers bedurft."® Die Frage, ob ein Unteranspruch selbst-
standigen erfinderischen Gehalt aufweist, stellt sich aber nur dann, wenn der
Ubergeordnete Anspruch wegfallt.

Ausblick: Die Patentinhaberin hat zumindest eine ganzliche Nichtigerklarung
abwehren kdnnen. Kostenmafig ist sie letztlich auch nicht so schlecht ausge-
stiegen. Mangels wertmafiger Bestimmbarkeit der Bemessungsgrundlage nimmt
das Berufungsgericht im Zweifel™™ ein gleichteiliges Obsiegen der Parteien an.
Dementsprechend waren die Vertretungskosten nach § 122 Abs 1 PatG iVm
88 43 Abs 1 ZPO gegeneinander aufzuheben, der Antragstellerin aber die Halfte
ihrer Barauslagen zuzusprechen.

Zusammenfassung: Nach dem ,could-would-approach” fehlt die erfinderi-
sche Tatigkeit aber nicht schon dann, wenn eine Fachperson aufgrund des
Stands der Technik zu einer bestimmten Lésung gelangen hétte kénnen, son-
dern erst, wenn sie sie aufgrund eines hinreichenden Anlasses in Erwartung
einer Verbesserung oder eines Vorteils auch tatsachlich vorgeschlagen hétte.
Eine Fachperson, die die Aufgabe hat, die Regulierung der Teigmenge weiter zu
verbessern, héatte ausgehend vom néachstliegenden Stand der Technik keine
Veranlassung fir den Vorschlag, bestimmte Parameter am fertigen Backprodukt
zu messen und das Ergebnis dieser Messung mit der Steuereinrichtung zu kop-
peln, wodurch erstmals eine automatisierte Regulierung der Teigzufuhr herge-
stellt wiirde. Damit ist der Gegenstand des verbliebenen Anspruches auch erfin-
derisch.

n. Einputzleiste'®

Im zu berichtenden Nichtigkeitsverfahren vor dem OPA verfiigte die Antragsgeg-
nerin Uber das Osterreichische Streitpatent AT 503760 mit der Bezeichnung
+Einputzleiste sowie Verfahren zur Herstellung einer Einputzleiste“. Es dienet zur
verbesserten Herstellung einer Einputzleiste aus Kunststoff mit einem daran
besonders befestigten Armierungsgewebe:

102 Vgl OPM 23.11.2005, Op 1/05 (Torblatt), OBI-LS 2006/104, 166 = PBI 2006, 34.
103 Zust Beetz, Entscheidungsanmerkung, OBl 2019/7, 85.

104  Unter Hinweis auf Obermaier, Kostenhandbuch® Rz 1.138.

105 OLG Wien 29.08.2018, 133 R 40/18g (Einputzleiste).
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Patent AT 503760B1

Die Antragsgegnerin stitzte sich auf zahlreiche vorverdffentlichte Patent-
schriften, die eine Neuheit bzw erfinderische Tatigkeit des Streitpatents wieder-
legen sollten. Die angegriffene Patentinhaberin brachte vor, dass sich die Erfindung
von den Vorhaltungen dadurch unterscheiden wirde, dass ein Haltestreifen aus
Kunststoff auf das Armierungsgewebe aufgebracht wirde. Dennoch stellte die
Antragsgegnerin einen Hilfsantrag, der durch Einschrankungen und Zusammen-
fassungen einen neuen Anspruch 8 beinhaltete. Die NA gab dem Antrag teilwei-
se statt, indem sie das angegriffene Patent im Umfang der erteilten Anspriiche 9
und 10 fur nichtig erklarte, den Antrag hinsichtlich der Anspriiche 1 bis 8 hinge-
gen abwies. In rechtlicher Hinsicht fiihrte die NA aus, dass der Gegenstand der
Anspriiche 1 bis 8 (neu) erfinderisch wére. Demgegeniber ware der Gegenstand
der Anspriche 9 und 10 nur hinsichtlich ihrer fakultativen Ausfuhrung neu, bei
der der Haltestreifen aufextrudiert wirde. Die Anwendung dieses Verfahrens
ware aber nicht erfinderisch. Die Antragstellerin verfolgte im Berufungsverfahren
die Nichtigerklarung hinsichtlich der Anspriiche 1 bis 8 (neu) weiter, sodass iber
die erfinderische Téatigkeit auch insoweit nochmals zu entscheiden war.

Das OLG Wien bestétigte die erstinstanzliche Entscheidung vollinhaltlich und
gab der Berufung keine Folge. Nach Ubernahme der Tatsachenfeststellungen
hielt der Drei-Richter-Senat fest, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des
angegriffenen Patents erfinderisch war, was die NA zutreffend begriindet hatte.
Da die Unteranspriiche 2 bis 8 (neu) vorteilhafte Ausgestaltungen des in An-
spruch 1 beschriebenen Verfahrens enthalten und dadurch alle Merkmale des
Hauptanspruchs aufweisen, waren sie ebenfalls neu und erfinderisch.*®

106 Vgl bereits OGH 27.08.2013, 4 Ob 127/13z (Betonleitelemente), ZTR 2013,292
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Erfreulich klar sind die Ausfihrungen des OLG Wien zu den detailliert einan-
der gegenibergestellten Vorvertffentlichungen gemaR den geltend gemachten
Druckschriften und den einzelnen Merkmalen des Streitpatents nach dem ,could-
would-approach®.

Die vorliegende Entscheidung bekrftigt die stRsp,'*’ dass der Schutzumfang
eines Patentes nach 6sterreichischem Recht durch die Patentanspriiche be-
stimmt wird. Ist der Gegenstand eines Unteranspruchs nicht selbstandig patent-
tauglich, spricht die hL® von einem .echten” Unteranspruch, andernfalls von
einem ,unechten* Unteranspruch. Nach nunmehr auch in Osterreich allgemein
anerkannter Terminologie ist ein patentrechtlicher Unteranspruch stets riickbe-
zogen auf seinen (bergeordneten (Haupt-)Anspruch. Der Gegenstand eines
Unteranspruchs umfasst deshalb nicht nur die woértlich im Unteranspruch ange-
fihrten Merkmale, sondern zuséatzlich auch alle Merkmale des Ubergeordneten
(Haupt-)Anspruchs.109 Der Schutzbereich des unechten Unteranspruchs hangt
damit insoweit vom Schutzbereich des Hauptanspruchs ab, als eine angegriffene
Gestaltungsform neben sdmtlichen Merkmalen des Hauptanspruchs noch zuséatz-
lich jene des Unteranspruchs aufweisen muss. Nach dem bescheinigten Sach-
verhalt ist eine unmittelbare Verletzung des Patents ausgeschlossen gewesen.

Ausblick: Als wesentlich hat sich im vorliegenden Fall einmal mehr die exakt
beschriebene Gegeniberstellung zwischen den Merkmalen des Hauptanspru-
ches und den in den Entgegenhaltungen offenbarten Eigenschaften erwiesen.
Der Bestimmung der durch das angegriffene Patent geldsten technischen Auf-
gabe kommt dabei eine ganz zentrale Rolle zu (,Aufgabe-Ldsungs-Ansatz").

Zusammenfassung: Eine Neuentwicklung beruht nach § 1 Abs 1 PatG dann
auf einer erfinderischen Téatigkeit und ist patentierbar, wenn sie sich fur die
Fachperson nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Die
Beurteilung der Erfindungseigenschaft hat nach dem Aufgabe-Losungs-Ansatz
zu erfolgen, nach dem die zu I6ésende technische Aufgabe zu formulieren, so-
dann der nachstliegende Stand der Technik zu bestimmen und schlie3lich zu
prufen ist, ob die Lésung angesichts des nachstliegenden Stands der Technik
und der technischen Aufgabe fiir die Fachperson nahe liegend gewesen ware.

o. Vorrichtung und Verfahren zum Bewegen von Glastafeln'*’

Die spatere Klagerin des Patentverletzungshauptverfahrens verfligte tUber das
europdische Patent EP 1562870 Uber eine Vorrichtung und ein Verfahren zum
Bewegen von Glastafeln beim Bearbeiten derselben:

(Appl); Weiser in PatG® 32 f.

107 OGH 17.12.1968, 4 Ob 325/68, GRURInt 1974, 281 (zust Hesse); OGH 30.11.1976,
4 Ob 375/76 (Schibremse).

108 Keukenschrijver in Busse, Patentgesetz’ § 34 dPatG Rz 41 (2013).

109 OGH 27.08.2013, 4 Ob 127/13z (Betonleitelemente), ZTR 2013, 292 (Appl).

110 OLG Wien 12.12.2018, 133 R 58/18d (Vorrichtung und Verfahren zum Bewegen von
Glastafeln), OBl 2019/34, 133 (Beetz).
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Patent EP 1562870

Die Beklagte vertrieb den vermeintlichen Eingriffsgegenstand in Form einer
Glasbearbeitungsvorrichtung mit der Typenbezeichnung 6033proHD. Sie erwi-
derte, dass der Eingriffsgegenstand und alle seine Merkmale in dem fir die Be-
urteilung des Klagepatents maf3geblichen Stand der Technik bereits vorwegge-
nommen waren oder sich aus diesem Stand der Technik naheliegend
ergaben.™! Die Beklagte berief sich konkret auf den im Patent EP0222349B1 mit
dem Titel , Vorrichtung firr das schlupffreie Fordern von zwei Tafeln, insbesonde-
re von Glastafeln" offenbarten Stand der Technik:

Patent EP 0222349B1

111 Sog ,Formstein-Einwand®, benannt nach BGH 29.04.1986, X ZR 28/85 (Formstein),
BGHZ 98, 12.
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Das Erstgericht wies die Klagebegehren zur Ganze ab. Die aus dem Jahr
1986 stammende Entgegenhaltung offenbarte bereits eine Vorrichtung zum
Bearbeiten von Glastafeln mit einer Stitzwand und einer am unteren Rand der
Stitzwand vorgesehenen Foérdereinrichtung, auf der eine Glastafel mit ihrem
unteren horizontalen Rand aufstiinde, wéahrend sie an der Stitzwand lehnte. Das
altere Patent offenbarte, bei einer Glastafelbearbeitungsvorrichtung eine Forder-
einrichtung aus drehangetriebenen Transportrollen gegeniber einer ,Hebeein-
richtung” so absenkbar zu gestalten, dass die Fordereinrichtung bei Bedarf zeit-
weise vom unteren Rand der Tafel entfernt werden konnte. Diese Ldsung
verwirklichte auch der Eingriffsgegenstand.

Aufgrund der Berufung der Klagerin hatte sich der Drei-Richterlnnen-Senat
damit zu befassen, ob die Eingriffsgegenstéande den Schutzbereich des Klage-
patents unmittelbar oder in aquivalenter Weise verletzten.

Das OLG Wien gab dem Rechtsmittel keine Folge und hielt die Ausfihrungen
des HG Wien fiir zutreffend nach § 500a ZPO. Es genligte daher, darauf hinzu-
weisen, dass mit EP 0223349 B2 offenbart wurde, bei einer Vorrichtung zur
Bearbeitung von Glastafeln eine Foérdereinrichtung aus drehangetriebenen
Transportrollen gegeniber einer Hebeeinrichtung oder einer Halteeinrichtung
(Saugforderer) absenkbar zu gestalten. Mangels ,Hebefunktion* verwirklichte der
Eingriffsgegenstand die Lehre des Klagepatents nicht wortsinngeman.

Ausblick: Fur die Rechtspraxis ist Folgendes festzuhalten: Wenn der Ein-
grifisgegenstand das Klagepatent nicht wortsinngeman verwirklicht, kann sich
die Beklagte gegen den Vorwurf, das Klagepatent in aquivalenter Weise zu ver-
letzen, mit dem Einwand verteidigen, kein erfinderischer Schritt stehe zwischen
dem Eingriffsgegenstand und dem zum Anmeldezeitpunkt des Klagepatents
bekannten Stand der Technik (Formstein-Einwand).

Zusammenfassung: Das Klagepatent schitzt eine Vorrichtung zum Bewe-
gen von Glastafeln beim Bearbeiten mit einer Hebeeinrichtung. Werden demge-
genidber beim Eingriffsgegenstand die Glastafeln nicht angehoben, sondern
durch Saugkopfe festgehalten, und die Transportrollen wieder abgesenkt, kommt
eine Patentverletzung nicht mehr in Betracht.

3. Patentamt — Laufrolle fur Seilbahnanlagen*

In den Berichtszeitraum fallt auch die rechtskraftige Entscheidung der Nichtig-
keitsabteilung (NA) des Patentamtes zur Frage der Neuheit und erfinderischen
Tatigkeit betreffend eine Laufrolle bzw. Tragrolle zur Verwendung bei Seilbahn-
anlagen.

Die angegriffene Inhaberin verfligte Uber das 6sterreichische Patent Nr. 512 298
mit Prioritat vom Februar 2012. Es diente flir eine Rolle, insbesondere Laufrolle
bzw Tragrolle zur Verwendung bei Seilbahnanlagen, mit einem radial innen be-
findlichen zylindrischen Rohrstuck, mit zwei radial auBerhalb des Rohrstiickes
und voneinander in einem axialen Abstand befindlichen ringférmigen Lagern und
mit einem radial auRerhalb der ringférmigen Lager befindlichen Rollenkérper:

112 NA 26.06.2018, N 4/2015 (Laufrolle fur Seilbahnanlagen), PBI 2018, 64.
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Patent AT 512298

Der Hauptanspruch war dadurch gekennzeichnet, dass die Rolle mit einem
ringférmigen elektrischen Generator ausgebildet ist, welcher sich innerhalb eines
vom Rollenkdrper und den beiden ringférmigen Lagern umgebenen Hohlraumes
befand.

Die Antragstellerin stiitzte ihren im Jahr 2015 erhobenen Nichtigkeitsantrag
auf mangelnder Neuheit und mangelnder Erfindungshdhe unter Bezugnahme auf
§ 48 iVm 88 1 und 3 PatG. Sie berief sich auf mehrere vorveréffentlichte (inter-
nationale) Patentschriften, insbesondere auf die Entgegenhaltung gemafR dem
alteren Patent EP 1 992 539B1:

Patent EP 1 992 539B1
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Im Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung verteidigte die Antragsgegnerin
das Streitpatent in beschranktem Umfang und legte nach Einschrénkung neues
Schutzbegehren vor.

Die Behorde hatte sich daher zundchst mit der Zulassigkeit des geénderten
Schutzbegehrens zu befassen. Die NA stellte fest, dass es sich dabei um eine
klare Verringerung des urspriinglich erteilten Schutzumfangs im Rahmen des ur-
springlichen Offenbarungsgehalts, sogar im Rahmen des urspriinglichen Schutz-
begehrens handelte. Eine Verschiebung des Schutzumfanges bzw eine Abande-
rung des Wesens der Erfindung ergab sich daraus nicht, sodass die weiterhin
verteidigten Anspriiche, die als prozessuales Teilanerkenntnis zu werten sind, im
weiteren Verfahren zu behandeln waren.

Inhaltlich gelangte die NA zunachst dazu, dass die vorgelegten Druckschrif-
ten jeweils einen Radnabengenerator ohne die speziellen Merkmale einer gat-
tungsgemalen Lauf- oder Tragrolle offenbarten und den mafigeblichen Stand
der Technik widergaben. Ergéanzt mit den fehlenden Bauteilen, die einen voll-
sténdigen, rollfahigen Gegenstand entstehen lassen, ergab sich jeweils ein Rad.
Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Rollen im Streitpatent war aber fiir das
Patentamt die Neuheit des Gegenstandes des Hauptanspruchs und damit auch
der darauf riickbezogenen weiteren vier Anspriiche jedenfalls vorhanden.

Fir den Fachmann war es aber naheliegend Lésungen fur die Frage wo und
wie er einen Radnabengenerator in einer Lauf- oder Tragrolle einbauen soll, dort
zu suchen, wo solche Lésungen seit Jahrzehnten géangig waren, wie auch die
Verdffentlichungen zeigten. Insofern verneinte die NA die erfinderische Tatigkeit
und erklarte das Patent in vollem Umfang fir nichtig.

Die ausfiihrliche begriindete und im Patentblatt vollstdndig wiedergegebene
Entscheidung ist durchaus bemerkenswert. Die NA halt darin klar fest, dass ein
“Fachmann“ keine Einzelperson sein muss. Als Fachperson kann auch eine
fiktive Personengruppe in Betracht kommen. Dies kann der Fall sein, wenn die
Erfindung Gber mehrere Fachbereiche lbergreift. Im konkreten Fall greift die Be-
hérde auf eine kurz davor veréffentlichte Entscheidung des OLG Wien zurick.
Aus dieser geht hervor, dass die in Betracht kommende Fachperson durchaus
sJanuskopfig” sein kann. In Betracht kommt neben einem Techniker, der Uber
elektrotechnisches Wissen verfligt, bevorzugt Erfahrung mit der Dimensionie-
rung und Anordnung von Generatoren in verfahrbaren Einrichtungen hat, auch
ein Sﬁislbahntechniker, der einen Fachmann fur elektrische Generatoren bei-
zieht.

Ausblick: Die vorliegende Entscheidung enthalt bemerkenswerte Ausfuhrun-
gen zu Zweckangaben. Fallkonkret ist die beanspruchte Rolle mit Funktions- und
Zweckangaben beschrieben. Diese sind fir die Schutzbereichsbestimmung dann
bedeutsam, wenn mit ihnen mittelbar eine bestimmte, in den tbrigen Merkmalen
nicht zum Ausdruck kommende Konstruktion oder Verfahrensflihrung umschrieben
wird. Der Schutzbereich wird also durch die technischen Merkmale definiert,
wobei Zweckangaben in einem Anspruch diesen insoweit erlautern, als die Vor-
richtung geeignet sein muss, den angegebenen Zweck zu erfullen.***

113 OLG Wien 01.03.2018, 133 R 131/17p (Beforderungseinrichtung); siehe oben
Pkt. 111.2.b.
114 Deutlich auch Scharen in Benkard, EPU? (2012) Art 69 Rz 19.
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Zusammenfassend fehlt der angegriffenen Erfindung fir eine Lauf- bzw.
Tragrolle zur Verwendung bei Seilbahnanlagen nicht die Neuheit, aber die erfor-
derliche erfinderische Tétigkeit. Fir Fachpersonen, die sich mit der Optimierung
von Seilbahnsystemen befassen, ist aus der Zusammenschau der den Stand dr
Technik bildenden Patentvorverdéffentlichungen der Hauptanspruch des Streit-
patents in naheliegender Weise vorweggenommen.

IV. Gebrauchsmusterrecht (OLG Wien)

1. Kleinkindertrage II'*®

Im nunmehr zweiten Rechtsgang des Gebrauchsmusterstreits'*® erzeugte und

vertrieb die Klagerin Babytragevorrichtungen. Sie hielt dafur die Verwertungs-
rechte an den dsterreichischen Gebrauchsmustern mit dem Titel ,Ergonomisch
verstellbare Baby- und Kleinkindertrage* zu AT 11620 und ,Ergonomische Gur-
tenflhrung fur Baby- und Kleinkindertrage* zu AT 14132.

Gebrauchsmuster AT 11620

Die spétere Bekl stellte in Italien unterschiedliche Textilwaren her und bewarb
seit Anfang Méarz 2017 unter einer eigenen Bildmarke ebenfalls eine Babytrage-
hilfe. Aufgrund des unmittelbaren Wettbewerbsverhéltnisses, aber auch gestutzt
auf die Gebrauchsmusterrechte, gab das Erstgericht dem Sicherungsbegehren
hinsichtlich des Gebrauchsmusters AT 11620 statt und wies im Ubrigen ab. Der
Rekurs der Klagerin richtete sich lediglich gegen die Abweisung des Unterlas-

115 OLG Wien 04.07.2018, 133 R 43/18y (Kleinkindertrage ).
116 OLG Wien 11.12.2017, 133 R 107/17h (Kleinkindertrage); dazu Thiele in Staudegger/
Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2018, 66 (101).
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sungsbegehrens, insoweit es die glatte Ubernahme und die unlautere Nachah-
mung betraf. Das OLG Wien hatte sich daher neuerlich mit der Fassung und
Reichweite des Unterlassungsbegehrens auseinanderzusetzen.

Das Rekursgericht gab dem Rechtsmittel keine Folge und verneinte sowohl
die glatte Ubernahme als auch die sklavische Nachahmung iSv § 1 UWG. Im
Wesentlichen hatte die Begriindung des Erstgerichts, wonach einige offenkundige
Unterschiede zwischen den Produkten existieren, Bestand. Die Babytrage der
Beklagten wére daher nicht als sklavische oder sittenwidrige Nachahmung der
von der Klagerin hergestellten und vertriebenen Babytragen anzusehen.

Bemerkenswert an der vorliegenden Entscheidung sind va die Ausfuhrungen
des OLG Wien zur moglichen Anspruchskonkurrenz zwischen dem Gebrauchs-
muster und dem Lauterkeitsschutz. Gewissermaf3en als Voruberlegung ist fest-
zuhalten, dass das Klagsmuster sich am Ende seiner Schutzdauer befindet, der
lauterkeitsrechtliche Schutz also zeitlich dariiber hinausreicht, inhaltlich aber
enger als jener nach 8 41 GMG iVm 88 147 ff PatG ware. Dass die Beklagte in
das Gebrauchsmuster AT 11620 eingreift, bedeutet nicht gleichzeitig einen Ver-
stol? gegen 8 1 UWG. Zwar sind die Schnitte der Tragen ahnlich, jedoch nicht
(schnitt-)gleich, wobei zu beachten ist, dass die Ahnlichkeit tiberwiegend durch
die Funktion bedingt ist, was wiederum die — ohnedies herabgesetzte — wettbe-
werbliche Eigenart des klagerischen Produkts und somit dessen Gestaltungs-
formen beschréankt. Bei Babytragen jeglicher Art werden von Vornherein ein
hoher Grad von Verstell- und/oder Mitwachsldsungen sowie variable Befesti-
gungsmaoglichkeiten vorausgesetzt, sodass diese Merkmale (alleine) keine wett-
bewerbliche Eigenart erzeugen. Da die Merkmale ,Mitwachslésung®, ,variable
Befestigungsmaoglichkeit* und ,Tunnelzugsystem* funktionsbedingt sind kdnnen
sie ebenfalls keine wettbewerbliche Eigenart erzeugen. Dariiber hinaus beste-
hen noch andere erkennbare Abweichungen, wie zB die unterschiedliche Pro-
duktverpackung und die markenrechtliche Kennzeichnung, die gegen eine glatte
Ubernahme des klagerischen Produkts sprechen.

Diese Ausfiihrungen erscheinen erganzungsbedirftig: Anders als idR beim
Nachahmungsschutz nach deutschem Lauterkeitsrecht gem § 3 Nr 3 dUWG"
kann nach § 1 UWG ein Erzeugnis auch aufgrund seiner technischen Merkmale
wettbewerbliche Eigenart haben.'*® Im Hinblick auf das nach der Rsp maRgebli-
che, beim angesprochenen Interessenten hervorgerufene Erinnerungsbild liegt
es nahe, dass es nur auf von au3en erkennbare Merkmale ankommen kann.

Ausblick: Beachtung verdient die durchaus praxisgerechte Behandlung der
(sekundaren) Verfahrensriige durch das Rekursgericht: Dass die Klagerin von
Marktteilnehmern aktiv auf die Babytrage der Beklagten angesprochen wurde,
was die Einvernahme der Geschéftsfihrerin bescheinigen héatte sollen, ist recht-
lich fiir die Beurteilung nach § 1 UWG nicht relevant. Das Unterbleiben der Ein-
vernahme kann somit keinen Verfahrensmangel begriinden.

117 StRsp BGH 07.02.2002, | ZR 289/99 (Bremszangen), GRUR 2002, 820 = WRP
2002, 1054.

118 OGH 20.10.2009, 4 Ob 141/09b (Profibox), OBI-LS 2010/38, 59 (Horak); ansatzweise
so auch BGH 15.12.2016, | ZR 197/15 (Bodendibel), GRUR-Prax 2017, 290
(Nemeczek).
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Zusammenfassend bedirfen Unterlassungsbegehren wegen vermeidbarer
Herkunftstduschung bzw sklavischer Nachahmung sonderrechtlich geschutzter
Erzeugnisse (hier: durch ein Gebrauchsmuster) eines zusétzlichen Behaup-
tungs- und Bescheinigungsaufwandes. Dieser besteht darin, umfassend darzu-
legen, dass der Beklagte in einem tber das durch § 41 GMG bereits gesicherte
Unterlassungsbegehren hinaus, unlautere VerstéRe zu verantworten hat.

2. Verfahren zur Entwicklung eines Produkts'*®

Die spatere Rekurswerberin beantragte beim OPA die Registrierung eines Ge-
brauchsmusters fur ein ,Verfahren zur Entwicklung eines Produkts®. Sie beschaf-
tigte sich gewerbsmaRig mit dem Betrieb von Windkraftanlagen. Aufgrund der
— sehr abstrakt gehaltenen — finf Hauptanspriiche und drei abhangigen Ge-
brauchsmusteranspriiche gelangte die Technische Abteilung des Patentamts zu
einer Zuruckweisung der Anmeldung. Das OLG Wien hatte sich insb mit der
Frage der Technizitat eines Gebrauchsmusters zu befassen.

Bereits die erste Entscheidung zum o&sterreichischen Spezifikum des Ge-
brauchsmusterschutzes fiir Programmlogiken im Jahr 2013 hat grundlegende
Klarungen und auch Einschrankungen gebracht.’”® Damit ist eine Interpretation
von § 1 Abs 2 GMG als Erweiterung des Kreises der schutzfahigen Erfindungen
von § 1 Abs 1 GMG durch allgemeine ,Programmlogiken®, dh auch allenfalls
nicht-technische Programmlogiken, bereits ausgeschlossen worden.

Im vorliegenden Fall ging es (ua) um ein ,Verfahren zur Herstellung eines
mehrere Funktionen aufweisenden mechatronischen Produktes mit mehreren
Bauteilen“, wobei Designparameter einzelner Bauteile des Produktes festgelegt
werden. Die einzelnen Verfahrensschritte beschrieb die Anmeldung mit der Er-
stellung eines Datenmodelles des Produktes, der Erstellung einer Datenstruktur,
der Zuordnung von Eigenschaften, der Zuordnung von Nachweisaufgaben und
Nachweiszielen, der Durchfiihrung der Nachweisaufgaben, der Zuordnung der
Ergebnisse der Nachweisaufgaben, der Zuordnung von Informationen betreffend
Entscheidungen und Konsequenzen, der Zuordnung von ermittelten Designpa-
rametern zu den einzelnen Bauteilen in der Datenstruktur sowie schlieBlich der
Herstellung des Produktes (P) gem&R den Designparametern.

Nach den Ausfuhrungen der Anmelderin war das Verfahren nach dem ersten
Hauptanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Dokumentation mittels einer
elektronischen Datenverarbeitungsanlage erfolgt, wobei relevante Dokumente
einzelnen Ereignissen wie einer Nachweisaufgabe in der Datenstruktur zugeord-
net werden.

Die TA beanstandete demgegeniiber, dass der Gegenstand der Anmeldung
nicht hinreichend offenbart wére. Denn die reine Implementierung auf einem
Computersystem galt nicht als technisch. Die Anmeldung lieRe auch zu viel offen
und sie wéare daher teilweise unbestimmt. Sie wére auf einem sehr hohen Abs-
traktionsniveau verfasst und enthielte keine technische Lehre, die es einer

119 OLG Wien 18.09.2018, 133 R 41/18d (Verfahren zur Entwicklung eines Produkts),
OBl 2018/38, 153 (Stanke).

120 OPM 11.12.2013, OBGM 1/13, jusIT 2014/58, 129 (Sonntag); dazu Weiser, Ge-
brauchsmusterschutz fur Programmlogiken, ecolex 2014, 349.
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Durchschnittsfachperson ermdglichte, ausgehend von einem konkreten techni-
schen Problem zwangslaufig und reproduzierbar zu einer konkreten technischen
Lésung mit bestimmten Vorteilen zu kommen. Die Rekurswerberin bek&dmpfte
den in der Folge nach § 18 Abs 2 GMG ergangenen Zurlickweisungsbescheid
der TA. Das OLG Wien hatte daher zu priufen, ob gegenstéandlich ein nach § 1
Abs 3 Z 3 GMG nicht schitzbares Verfahren fir eine gedankliche Tatigkeit vor-
liegen wirde, dem die Technizitat fehlte oder eben nicht.

Dem Rekurs wird keine Folge gegeben; das OLG Wien hielt an seiner Rsp***
fest, keine inhaltliche Priifung der Technizitat vorzunehmen, sondern zu beurtei-
len, ob nach den Gebrauchsmusteranspriichen (Uberhaupt) ein Anspruchs-
merkmal vorlag, das Technizitat aufwies, und ob im Hinblick auf Computeralgo-
rithmen ein weiterer technischer Effekt zu ersehen wére, der formal betrachtet
den Ausschlusstatbestand des § 1 Abs 3 Z 3 GMG Uberwinden wirde. Leitsatz-
artig lassen sich diese Ergebnisse wie folgt zusammenfassen:
= 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 voraus.

= 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. Mal3-
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 Technizitat reicht es allein nicht aus, dass ein Verfahren
bestimmungsgemal den Einsatz eines Computers erfordert, sind doch Pro-
gramme flr Datenverarbeitungsanlagen per se von der Patentierbarkeit aus-
geschlossen (8 1 Abs 3 Z 5 PatG). Das Programm muss daher einen ,weite-
ren technischen Effekt* aufweisen. Die Abgrenzungslinie zwischen nicht-
schiitzbaren und schitzbaren Computerprogrammen wird anhand ihrer

Technizitat gezogen, indem ein technischer Beitrag auf einem nicht vom Pa-

tentschutz ausgeschlossenen Bereich gefordert wird.

Wendet man diese Grundsétze fallkonkret auf den beantragten Gebrauchs-
musterschutz an, so erscheint die an der vorliegenden Entscheidung gelbte
Kritik'*? unberechtigt, dass ,die Herstellung einer technischen Vorrichtung [eines
mechatronischen Produkts] zumindest ein, offensichtliches technisches Problem

121 Zuletzt OLG Wien 26.01.2016, 34 R 88/15h (Datenleseverfahren/Stromchiffrierung),
bestétigt durch OGH 25.08.2016, 4 Ob 94/16a (Stromchiffrierung/Datenleseverfah-
ren); dazu ausfuhrlich Thiele in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch
2017, 66 (77).

122 Stanke, Entscheidungsanmerkung, OBl 2019, 156.
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|6st: die Bereitstellung der betreffenden technischen Vorrichtung®. Das Schachtel-
wort ,mechatronisch” trégt gerade nicht zur Konkretisierung, sondern zur weiteren
Abstrahierung, genauer gesagt zur Beliebigkeit der Anspruchsfassung bei. Denn
das durch Zusammenziehen der Worter ,Mechanik* und ,Elektronik” gebildete
Kunstwort umfasst so unterschiedliche Anwendungen wie zB automatisierte Ge-
triebe, fluidtronische Feder-Dampfer-Module, Handhabungs-/Roboter-Systeme,
Werkzeugmaschinen-Module, Digitalkameras, elektronische Waagen, Bluray-
Spieler, Computer-Festplattenlaufwerke, Antiblockiersysteme, elektronische
Fahrzeug-Stabilitatsprogramme oder Windkraftanlagen.***

Ausblick: Nur die Lésung eines technischen Problems mit technischen Mit-
teln kann als Gebrauchsmuster geschiitzt werden. Fir die Bejahung der Techni-
zitat reicht es nicht aus, dass ein Verfahren fir gedankliche Téatigkeiten den
Einsatz eines Computers erfordert. Die Anmeldung eines Gebrauchsmusters ist
auf GesetzméRigkeit zu prifen. Dazu gehdrt insb das Vorliegen einer techni-
schen Ldsung.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich nach nunmehr wohl als gefes-
tigt zu bezeichnender Spruchpraxis durch ein Patent oder Gebrauchsmuster
schiitzbare Computerprogramme von nicht-schiitzbaren anhand ihrer ,Technizi-
tat" abgegrenzt werden, dh es wird ein technischer Beitrag auf einem Bereich
gefordert, der nicht schon per se von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist.
Das Erfordernis der Technizitat ist von der Frage der Neuheit bzw des erfinderi-
schen Schritts strikt zu trennen. Eine MalRnahme ist technisch, wenn sie einem
technischen Zweck dient. Zur Bejahung der Technizitat reicht es allein nicht aus,
dass ein Verfahren bestimmungsgemaR den Einsatz eines Computers erfordert
bzw erfordern kann.

V. Schutzzertifikatsrecht Arzneimittel

1. EuGH

a. Pfizer Ireland Pharmaceuticals OSP/Orifarm*®*

Im aus Deutschland stammenden Ausgangsfall klagte die Inhaberin eines vom
Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) erteilten ergdnzenden Schutzzertifi-
kats (SPC) fiir das Arzneimittel ,Enbrel“ zur Behandlung von Arthritis. Das ent-
sprechende Grundpatent wurde am 31.08.1990 angemeldet. Das SPC wurde am
26.06.2003 beantragt. Es stand zun&chst bis zum 1.02.2015 in Kraft, wurde aber
nach Antrag gem der EU-VO Kinderarzneimittel**® bis zum 01.08.2015 verlangert.

123 Vgl Ballas/Pfeiffer/Werthschiitzky, Elektromechanische Systeme in Mikrotechnik und
Mechatronik® (2009), passim.

124 EuGH 21.06.2018, C-681/16 (Pfizer Ireland Pharmaceuticals OSP/Orifarm), GRUR-
Prax 2018, 403 (Schonig).

125 Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
12. Dezember 2006 Uber Kinderarzneimittel und zur Anderung der Verordnung
(EWG) 1768/92, der Richtlinien 2001/20/EG und 2001/83/EG sowie der Verordnung
(EG) Nr. 726/2004 (Text von Bedeutung fiir den EWR), ABI L 378, 1.
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Im Juni 2015 erhob die Klagerin, ein Unternehmen des Pfizer-Konzerns, beim
LG Disseldorf Unterlassungsklage zur Verhinderung von Enbrel-Parallelimpor-
ten durch die beklagte Orifarm GmbH von den USA nach Polen, Slowenien,
Litauen und Kroatien, also in Staaten, die im Rahmen der EU-Osterweiterung
aufgrund der Beitrittsakte aus den Jahren 2003, 2005 und 2012 der EU beigetre-
ten waren. Unstrittig war, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung des Grundpatents
mangels Patenttauglichkeit von Arzneimitteln die Erlangung entsprechenden
Schutzes in keinem der angegebenen Beitrittsstaaten mdoglich war. Zum Zeit-
punkt der Beantragung des SPC hétte jedoch der Schutz des fraglichen Erzeug-
nisses durch ein SPC in den genannten Mitgliedstaaten — mit Ausnahme Kroa-
tiens — erlangt werden kdnnen.

Die vom LG Diisseldorf'?® gestellten Vorlagefragen liefen in inrem Kern da-
rauf hinaus zu klaren, ob der Besondere Mechanismus,™?’ welcher trotz Erschép-
fungsgrundsatz Parallelimporten entgegensteht, zum einen nur dann eingreift,
wenn bereits zum Zeitpunkt der Beantragung des Grundpatents ein entspre-
chender Schutz in dem relevanten Beitrittsstaat nicht erlangt werden konnte, und
zum anderen, ob er auch dann fortwirkt, wenn das SPC nach der EU-VO Kin-
derarzneimittel verlangert wurde.

Die Zweite Kammer bejahte beides. Fur die Gleichwertigkeit des Schutz-
niveaus kommt es auf den Tag der Grundpatentanmeldung an. Der Zweck eines
SPC besteht namlich primér darin, den Ausgleich des Verlusts effektiver Patent-
laufzeit aufgrund des meist langwierigen Arzneimittelzulassungsverfahrens zu
gewabhrleisten. Ein SPC setzt ein Grundpatent zwingend voraus und ist deshalb
mit diesem untrennbar verbunden. Zum anderen wirkt der Besondere Mecha-
nismus auch dann fort, wenn das SPC nach der EU-VO Kinderarzneimittel zuge-
lassen und verldngert worden ist. Eine Padiatrische Verlangerung ist streng
akzessorisch und &andert nichts am Wesensgehalt des SPC. Das gilt auch fir
Einfuhren aus Kroatien, selbst wenn die Beitrittsakte aus 2012 die zu diesem
Zeitpunkt bereits existierende EU-VO Kinderarzneimittel nicht ausdricklich er-
wahnt. Der Unionsgesetzgeber hat sich — nach Ansicht des EuGH — schlicht am
Wortlaut friiherer Rechtsakte orientiert. Wegen der engen Verknupfung beider
Regelungssysteme ist eine gesonderte Erwahnung auch nicht erforderlich gewe-
sen, sondern liege ein ,Hinzudenken" auf der Hand.

Ausblick: Das vorliegende Urteil kniipft an die bisherige Rsp*?® zum Beson-
deren Mechanismus nahtlos an und verfeinert sie durch eine deutliche Starkung
der Position der Rechteinhaber: ,Z6ge man als Stichtag fir den Vergleich der
Schutzniveaus im Einfuhrstaat und in den Ausfuhrstaaten einen spéteren Zeit-
punkt als den der Anmeldung des Grundpatents im Einfuhrstaat heran, wirde
dies das vom Besonderen Mechanismus angestrebte Gleichgewicht zwischen
einem wirksamen Schutz der von einem Grundpatent oder einem ESZ gewéahrten

126 LG Diusseldorf 15.12.2016, 4b O 48/15 (Etanercerpt), GRUR Int 2017, 321 = GRUR-
RR 2017, 181.

127 Dazu bereits Thiele in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2017, 66
(114 ff).

128 EuGH 12.02.2015, C-539/13 (Merck Canada Inc, Merck Sharp & Dohme Ltd) =
ECLI:EU:C:2015:87 = GRUR-Prax 2015, 87 (Schonig).
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Rechte und dem vom AEUV vorgesehenen freien Warenverkehr gefahrden®.*?°

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich Inhaber eines in einem Mit-
gliedstaat erteilten SPC auf Grundlage des sogenannten Besonderen Mecha-
nismus der Paralleleinfuhr eines Arzneimittels aus den im Zuge der EU-Erwei-
terung beigetretenen Staaten widersetzen, wenn deren Rechtsordnungen die
Méoglichkeit der Erlangung eines entsprechenden Schutzes zum Zeitpunkt der
Anmeldung des Grundpatents nicht vorsahen. Der Besondere Mechanismus
findet auch auf die in Art 36 Abs 1 der EU-VO Kinderarzneimittel geregelte Ver-
langerung eines SPC Anwendung.

b. Teva UK Ltd. ua/Gilead Sciences Inc.**°

Das aus Grof3britannien stammende Ersuchen um Vorabentscheidung erging im
Rechtsstreit zwischen der Teva UK Ltd, der Accord Healthcare Ltd, der Lupin
Ltd, der Lupin (Europe) Ltd sowie der Generics (UK) Ltd, handelnd unter der
Firma ,Mylan* einerseits und der Gilead Sciences Inc. (im Folgenden: Gilead)
andererseits, Uiber die Giiltigkeit eines erganzenden Schutzzertifikats (SPC), das
Gilead fuir das Arzneimittel Truvada® zur Behandlung des Humanen Immundefi-
zienz-Virus (HIV) erteilt wurde.

Auf Grundlage der fir Truvada® erteilten ersten Genehmigung fiir das Inver-
kehrbringen und eines Anspruchs eines europdischen Patents (Grundpatent)
war der Beklagten ua das SPC betreffend eine ,Zusammensetzung aus TD [...]
und Emtricitabin“ erteilt worden. Der maRgebliche Anspruch des Grundpatents
lautete ,Pharmazeutische Zusammensetzung umfassend eine Verbindung nach
irgendeinem der Anspriiche [...] zusammen mit einem pharmazeutisch vertragli-
chen Trager und ggf. andere therapeutische Bestandteile“. Im Ausgangsverfah-
ren unstrittig war, dass TD in einem der Anspriiche offenbart wurde, sowie, dass
(der Wirkstoff) Emtricitabin im Grundpatent nicht erwéhnt worden war. Die kla-
genden Parteien waren der Ansicht, das SPC ware daher wegen Fehlens der
Voraussetzungen des Art 3 lit a SPC-VO™ fur nichtig zu erklaren. Der High
Court of Justice setzte das Verfahren aus und legte dem EuGH folgende Vorlage-
frage zur Vorabentscheidung vor: ,Nach welchen Kriterien ist zu entscheiden, ob
iSv Art 3 lit a VO ,das Erzeugnis durch ein in Kraft befindliches Grundpatent
geschutzt' ist?*

Die GroRe Kammer bejaht letztlich die Rechtsbestandigkeit des Erweiterten
Schutzzertifikats. Nach stRsp des Gerichtshofs kann mangels einer Harmonisie-
rung des im Ausgangsverfahren anwendbaren Patentrechts auf Unionsebene
der Schutzbereich eines Grundpatents nur anhand der dafur geltenden Vor-
schriften, die nicht zum Unionsrecht gehdren, bestimmt werden.*? Das einzige
Mittel zur Prifung, ob ein Grundpatent einen Wirkstoff iSv Art 3 lit a SPV-VO
schiitzt, besteht daher in der strikten Prifung des Wortlaut des SPC und der

129 So treffend Schonig, Entscheidungsanmerkung, GRUR-Prax 2018, 403.

130 EuGH 25.07.2018, C-121/17 (Teva UK u.a./Gilead Sciences Inc) = ECLI:EU:C:2018:585.

131 Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
6. Mai 2009 (ber das erganzende Schutzzertifikat flr Arzneimittel (kodifizierte Fas-
sung) (Text von Bedeutung fiir den EWR), ABI L 152, 1.

132 EuGH 25.07.2018, C-121/17 Rz 31 unter Hinweis auf EuGH 12.12.2013, C-493/12
(Eli Lilly and Company) Rz 31 = ECLI:EU:C:2013:835.
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Auslegung des Wortlauts der Anspriiche des Grundpatents. Jedwedes zusétz-
liche Kriterium — wie das vom vorlegenden Gericht vorgeschlagene Kriterium,
dass der Wirkstoff ,die erfinderische Téatigkeit des Patents* verkdrpert (,core
inventive advance test*) — bringe die Gefahr mit sich, eine Verwechslung mit den
Kriterien der Patentierbarkeit einer Erfindung hervorzurufen. Die tatsachliche
Frage sei, mit welchem Spezifikations- oder Abstraktionsniveau ein Erzeugnis in
den Anspriichen des Grundpatents iSv Art 3 lit a SPC-VO enthalten sei.

Vor dem Hintergrund des Zwecks der SPC-VO, die Laufzeit des tatséchlichen
Patentschutzes zur Amortisierung der in der pharmazeutischen Forschung vor-
genommenen Investitionen zu verlangern, ist der EuGH den zutreffenden Aus-
filhrungen des GA Wathelet gefolgt**® und hat einer enge Auslegung des Art 3 lit a
SPC-VO den Vorzug gegeben.

Wann ein Wirkstoff iSd neu entwickelten Prifmafistabs des Generalanwalts
fur den Fachmann ,spezifisch und genau identifizierbar* oder eine Wirkstoffzu-
sammensetzung ,spezifisch und genau sowie individuell identifizierbar” ist, ha-
ben die nationalen Gerichte festzustellen."**

Ausblick: Aktuell sind zwei weitere Vorlageverfahren zur Auslegung des Art 3
lit a SPC-VO beim EuGH anhangig.™*® Diese beschaftigen sich mit den im vorlie-
genden Urteil nicht gegenstandlichen Aspekten einer (mdglicherweise) zulassigen
Anderung der Patentanspriiche nach Patenterteilung und ihren Auswirkungen
auf den Schutzumfang eines SPC. Mit Spannung darf die Anwendung der stren-
gen Patentanspruchsprufung auf Arzneimittelpatente mit sog ,Markush-Formeln®,
dh Strukturformeln, die an einer oder mehreren Stellen gleichsam Platzhalter fiir
wechselnde Substituenten enthalten, erwartet werden.

Der EuGH hat im englischen Vorlageverfahren zusammengefasst entschie-
den, dass ein SPC auch dann wirksam erteilt werden kann, wenn es fiir den
Fachmann am Prioritatstag des Patents bloR3 offensichtlich gewesen wére, dass
der fragliche Wirkstoff im Wortlaut der Anspriiche des Grundpatents spezifisch
und genau identifizierbar war. Wenn es sich um eine Zusammensetzung von Wirk-
stoffen handelt, muss jeder Wirkstoff dieser Stoffzusammensetzung im Wortlaut
der Anspriiche des Grundpatents spezifisch und genau sowie individuell identifi-
zierbar, aber nicht ausdriicklich genannt, sein.

c. Boston Scientific Ltd/DPMA*®

In dem aus Deutschland stammenden Ausgangsfall hatte der EuGH auf die
Vorlagefrage des Bundespatentgerichts (BPatG) Uber die Auslegung von Art 2
SPC-VO zu entscheiden, ob ein Zulassungsverfahren fur einen den Wirkstoff
Paclitaxel freisetzenden Stent fir die Zwecke der Erteilung eines ergédnzenden

133 Vgl SA 25.04.2018, C-121/17 (Teva UK Ltd ua/Gilead Sciences Inc) = ECLI:EU:C:
2018:278 = GRUR-Prax 2018, 238 (Holtorf).

134 Ausfuhrlich zu den Konsequenzen der Entscheidung bereits Romandini, Art 3(a)
SPC legislation: An analysis of the CIJEU'’s ruling in Teva (C-121/17) and a proposal
for its implementation, GRUR Int 2019, 9 mwH.

135 Rs C-650/17 (Royalty Pharma Collection Trust), ABI C 52/2018, 20, und Rs C-114/18
(Sandoz und Hexal), ABI C 52/2018, 20.

136 EuGH 25.10.2018, C-527/17 (Boston Scientific) = ECLI:EU:C:2018:867 = GRUR-
Prax 2018, 587 (Hirse) = GRUR Int 2019, 156 (Bruckner).

118



Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht der Europaischen Union und Osterreichs

Schutzzertifikats einem arzneimittelrechtlichen Zulassungsverfahren gleichzustel-
len ware, wenn im Rahmen des Zulassungsverfahrens fiir das Medizinprodukt
eine gutachterliche Bewertung des Wirkstoffs durch eine Arzneimittelbehdrde
erfolgte.

Der Gerichtshof folgte der Auslegung des BPatG, das eine Gleichwertigkeit
anzuerkennen gewillt war, nicht. Die Neunte Kammer betonte, dass aus dem
Wortlaut von Art 2 SPC-VO hervorgeht, dass fur ein Erzeugnis nur dann ein
erganzendes Schutzzertifikat erteilt werden kdénne, wenn das Erzeugnis zum
einen als Arzneimittel und zum anderen ein Verfahren zur Genehmigung fur das
Inverkehrbringen nach der Arzneimittel-RL"**® durchlaufen hat.

Keine dieser beiden Bedingungen sei jedoch im vorliegenden Fall erfiillt. So
kann nach Auffassung des Gerichtshofs ein Stoff iSv Art 1 Abs 4 Medinzinpro-
dukte-RL™?, der fester Bestandteil eines Medizinprodukts ist und in Erganzung
zu diesem Produkt eine Wirkung auf den menschlichen Kdrper entfaltet, nicht als
Arzneimittel gemaf der Arzneimittel-RL angesehen werden, da sich die Begriffe
JArzneimittel* und ,Medizinprodukt* bereits gegenseitig ausschlieRen. Arzneimittel
sind nach der Definition in Art 1 Nr 2 lit b der Arzneimittel-RL Stoffe oder Zu-
sammensetzungen, die eine pharmakologische, immunologische oder metaboli-
sche Wirkung ausiiben. Demgegeniiber sind Medizinprodukte gemaf der Defini-
tion in Art 1 Abs 2 lit a der Medizinprodukte-RL Stoffe oder Gegenstande, deren
bestimmungsgemale Hauptwirkung eben nicht durch eine pharmakologische,
immunologische oder metabolische Wirkung erreicht wird, deren Wirkungsweise
aber durch entsprechend wirkende Mittel unterstiitzt werden kann. Daraus folgt
nach Ansicht des EuGH, dass auch ein Stoff, der fester Bestandteil eines Medi-
zinprodukts ist und lediglich in Ergdnzung zu diesem Produkt eine Wirkung auf
den menschlichen Kdorper entfaltet, kein Arzneimittel sein kann, da ein solcher
Stoff nicht unabhéngig von diesem Medizinprodukt eingestuft werden kann.

Dartber hinaus sei auch das Zulassungsverfahren gemafR Anhang | Ab-
schnitt 7.4 Abs 1 der Medizinprodukte-RL kein Verwaltungsverfahren, das dem
Verfahren der Arzneimittel-RL gleichwertig ist.

Das vorliegende Urteil Uberzeugt in seinem Ergebnis und in seiner Begrun-
dung. Es nimmt eine ganz wichtige Abgrenzung vor und verhindert letztlich den
verlangerten Schutz von Arzneimittelpatenten im Wege der SPC durch Medizin-
produktezulassungen zu erweitern. Die enge Auslegung von Art 2 SPC-VO wird
schlieBlich auch systematisch durch Art 3 lit b und Art 4 leg cit sowie durch die
Ziele der SPC-VO gestitzt.**°

Ausblick: Der Gerichtshof hat klargestellt, dass eine Zulassung flr eine Me-
dizinprodukt-Arzneimittel-Kkombination iSd Medizinprodukte-RL fir die Zwecke
von Art 2 SPC-VO nicht als Genehmigung fur das Inverkehrbringen angesehen

137

137 BEatG 18.07.2017, 14 W (pat) 13/16 (Taxol und Paclitaxel), GRUR-Prax 2017, 518
138 f?ki'clzrr?t?i%ie 2001/83/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 6. Novem-

ber 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes fur Humanarzneimittel, ABI
139 Ilis:ﬁzii’n?;%MZ/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 uber Medizinprodukte, ABI
140 Iélifr?s’cgnl-!irse, Entscheidungsanmerkung, GRUR-Prax 2018, 587.
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werden kann. Die Erteilung eines SPC fur zertifizierte Medizinprodukte, die als
festen Bestandteil einen pharmakologisch wirksamen Stoff enthalten, ist damit
nicht moéglich. Die klinische Priifung als Erteilungsvoraussetzung im Fall eines
CE-Kennzeichens stellt daher auch ein SPC-Kriterium dar — inwieweit dieses reicht,
misste die weitere Rsp zeigen.141 De lege lata bestehen sehr enge Grenzen.

Zusammenfassung: Nach Ansicht des EuGH kodnnen keine ergdnzenden
Schutzzertifikate fir zertifizierte Medizinprodukte erteilt werden, die als festen
Bestandteil einen pharmakologisch wirksamen Stoff enthalten.

2.  OGH — Sorafenib 11

Die zu berichtende Entscheidung stellt einen Nachklang aus dem letzten Be-
richtszeitraum*® dar. Der 4. Senat hatte sein Verfahren bis zur Entscheidung
eines prajudiziellen Vorabentscheidungsersuchens, das aus Ungarn stammte,
unterbrochen, um eine Schutzfristberechnung durch den EuGH kléren zu lassen.
Aufgrund der klaren Vorgaben des Europaischen Htjchstgerichts144 gab der
OGH dem Revisionsrekurs vollinhaltlich statt und trug dem Patentamt die Eintra-
gung auf Berichtigung der Laufzeit des Schutzzertifikats flr das Erzeugnis
~Sorafenib und pharmazeutisch vertragliche Salze hievon“ zugunsten der Antrag-
stellerin auf. Der 4. Senat Uibernahm die Rechtsansicht des EuGH und stellte sie
leitsatzartig wie folgt dar:**

1. Art 18 SPC-VO ist unter Beriicksichtigung von Art 17 Abs 2 PSM-VO**° dahin
auszulegen, dass der Zeitpunkt der ersten Genehmigung fur das Inverkehr-
bringen, wie er in einer Anmeldung eines ergadnzenden Schutzzertifikats, auf
deren Grundlage die fur die Erteilung dieses Zertifikats zustandige Behorde
dessen Laufzeit berechnet hat, angegeben ist, dann unrichtig ist, wenn er,
wie im Ausgangsverfahren, eine Berechnungsmodalitat fur die Laufzeit dieses
Zertifikats zur Folge hat, die mit den Vorgaben von Art 13 Abs 1 SPC-VO, wie
er in einem nachfolgenden Urteil des Gerichtshofs ausgelegt worden ist, nicht
im Einklang steht.

2. Art 18 SPC-VO ist unter Berlicksichtigung des ErwGr 17 und von Art 17 Abs 2
PSM-VO dahin auszulegen, dass der Inhaber eines ergénzenden Schutzzerti-
fikats in einer Situation wie der in Nr 1 des vorliegenden Tenors beschriebenen
auf der Grundlage von Art 18 SPC-VO einen Rechtsbehelf einlegen kann, um
die in dem Zertifikat angegebene Laufzeit berichtigen zu lassen, solange das
Zertifikat nicht erloschen ist.

141 Vgl Brickner, Entscheidungsanmerkung, GRUR GRUR Int 2019, 160 (161).

142 OGH 29.05.2018, 4 Ob 98/18t (Sorafenib I).

143 OGH 24.01.2017, 4 Ob 5/17i (Sorafenib); dazu Thiele in Staudegger/Thiele, Geisti-
ges Eigentum. Jahrbuch 2018, 66 (109).

144 EuGH 20.12.2017, C-492/16 (Incyte Corporation/Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala)
= ECLI:EU:C:2017:995.

145 So nunmehr RIS-Justiz RS0132138.

146 Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
23. Juli 1996 Uber die Schaffung eines erganzenden Schutzzertifikats fur Pflanzen-
schutzmittel, ABI L 198/1996, 30.
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Anzumerken bleibt lediglich, dass sich das EuGH-Verfahren ausdriicklich auf
Art 17 Abs 2 PSM-VO bezog, obwohl das strittige Zertifikat nicht fur ein Pflan-
zenschutzmittel, sondern fiir ein Arzneimittel erteilt worden war. Der EUGH zog in
seinem Urteil aber beide (inhaltsgleichen) Materienvorschriften (also auch Art 18
SPC-VO) heran. Nach ErwGr 17 PSM-VO gelten die Modalitaten des Art 17 Abs 2
leg cit, zu denen auch die Laufzeiten gehéren, sinngemaR auch fir das Ver-
standnis von Art 18 SPC-VO.

Ausblick: Nunmehr ist sowohl fur Ergdnzende Schutzzertifikate bei Arznei-
mitteln und bei Pflanzenschutzmitteln klargestellt, dass weder die nationale
Rechtskraft des Erteilungsbescheides noch das Fehlen einer ausdriicklichen
Berichtigungsbestimmung einer Berichtigung der Laufzeit des Schutzrechtszerti-
fikats entgegenstehen. Vielmehr ist im Sinne eines effektiven Rechtsschutzes
von der jeweiligen Zentralstelle des gewerblichen Rechtsschutzes ein Rechtsbe-
helf zur Korrektur bzw Berichtigung der Schutzzertifikatslaufzeit zur Verfigung
zu stellen.

Zusammenfassung: Die Berichtigung des Endes der Schutzdauer eines er-
ganzenden Schutzzertifikates fur ein Arzneimittel muss trotz rechtskraftigen
Erteilungsbeschlusses moglich sein. Diese Durchbrechung der (materiellen)
Rechtskraft ergibt sich aus einer sinngemaf3en Anwendung des Schutzzertifi-
katsrechts fir Pflanzenschutzmittel fur die Auslegung des Art 18 SPC-VO: Konk-
ret steht dem Schutzzertifikatswerber ein unmittelbar anwendbarer Rechtsbehelf
zur Verfugung, nach dem gerade auch Fehler im Erteilungsbeschluss zu korri-
gieren sind.

VI. Sortenschutzrecht — EuGH — Gala Schnitzer I11**

Die Streitteile beschaftigten schon zweimal**® das Europaische Hochstgericht mit

dem Sortenschutz fiir die Apfelsorte ,Gala Schnitzer”.

Mit dem im Berichtszeitraum vom EuGH entschiedenen Rechtsmittel begehrte
die Schniga GmbH die Aufhebung des unionsgerichtlichen Urteils aus dem Jahr
2018 (1), mit dem das EuG den gemeinschaftlichen Sortenschutz fur die Kandi-
datensorte ,Gala Schnico* abwies.**® Der Beschluss des EuGH konnte im ver-
einfachten Verfahren nach Art 181 VerfO-EuGH sehr rasch ergehen, da das
Rechtsmittel teilweise offensichtlich unzulassig bzw unbegriindet war. Die Zehnte
Kammer schloss sich der eingeholten Stellungnahme der Generalanwaltin Kokott
an, wonach das Gemeinschaftliche Sortenamt (CPVO) weder den Umfang sei-
ner Agr;(tjsermittlungspflicht noch das rechtliche Gehor der Antragstellerin verletzt
hatte.

Die vorliegende Entscheidung fasst die Befugnisse des CPVO fiir die Prufung
einer Kandidatensorte leitsatzartig wie folgt zusammen:

147 EuGH 08.11.2018, C-308/18 P (Schniga/CPVO — Gala Schnico) = ECLI:EU:C:2018:886.

148 Vgl Thiele, Gesetzgebung und aktuelle Judikatur im Patentrecht, in Staudegger/
Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2013 (2013), 171 (212 ff); Thiele in
Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2018, 66 (113 f).

149 EuG 23.02.2018, T-445/16 (Schniga GmbH/CPVO) = ECLI:EU:T:2018:95.

150 Zur Ganze wiedergegeben in Rz 5 des EuGH-Urteils.
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= Eine Verlangerung des Prifungszeitraums liegt allein im Ermessen des
CPVO.

= Dem CPVO kommt ein weiter Ermessensspielraum bei der Bewertung der
gewonnenen Untersuchungsergebnisse zu.

= Der Grundsatz der Amtsermittlung nach Art 76 Sortenschutz-VO™" lber den
gemeinschaftlichen Sortenschutz ermdglicht auch eine Verlegung des Pri-
fungsortes der Kandidatensorte durch das CPVO.

151

Folgerichtig ist die technische Priifung durch das Sortenamt vorschriftsmaRig
durchgefiihrt worden, da die Priifungsergebnisse nach zwei Ernten in sich
schlissig sind, zumal keine atypischen Wetterverhdltnisse aufgetreten sind.

Ausblick: Fur die Rechtspraxis zu beachte sind die Klarstellungen, dass die
Beteiligten vor den Instanzen des CPVO nicht geltend gemachte Tatsachen im
Stadium der Klage vor dem Gericht nicht mehr anfiihren kénnen.**? Denn die
Aufgabe des Gerichts im Klageverfahren beschrankt sich auf die Kontrolle der
RechtmaRigkeit der Entscheidung der Beschwerdekammer.'*® Diese Auffassung
ist durchaus auch fiir die Uberpriifung von unionsmarken- oder unionsdesign-
rechtlichen Entscheidungen des EUIPO (bertragbar.

Zusammenfassung: Nach nunmehr gefestigter Spruchpraxis kommt dem
Gemeinschaftlichen Sortenamt ein sehr weites Ermessen bei der Prifung einer
Kandidatensorte zu; dies sowohl in zeitlicher als auch ortlicher Ausgestaltung der
Kontrolimodalitaten.

VIl. Zusammenfassung

Das Jahr 2018 hat eine besonders reiche Ernte an dsterr Patentrechtsentschei-
dungen gebracht. Wéahrend die Europdische Rechtsentwicklung bei der Errich-
tung und Durchfiihrung eines einheitlichen Patents (sog ,Einheitspatent” oder
kurz ,EU-Patent* — UPC) nicht vom Fleck kommt, bliht vor allem die OLG Wien
Rsp zum Patent- und Gebrauchsmusterrecht geradezu auf.

Die Patentverfahrensreform hat eine hdchst erfreuliche Spruchpraxis dieser
Gerichte bewirkt. Das OLG Wien festigte dankenswerterweise die Rsp zur Ein-
schrankung von Patentanspriichen, Fragen der (Gegen-)Bescheinigungslast im
Sicherungsverfahren und dem Anwendungsbereich fir den Formstein-Einwand.
Hervorzuheben ist die grundlegende Entscheidung des OGH zur durch Art 52
Abs 4 EPU geschiitzten Freiheit der Therapie im Verhaltnis zu Dosierschemata.
Die Bestimmung des geeigneten individuellen Therapieplans flr einen Patienten
einschlieB3lich der Verschreibung und Dosierung von Medikamenten ist pragen-
der Teil der Tatigkeit des behandelnden Arztes und damit ein nach Art 52 Abs 4
EPU und § 2 Abs 1 Z 2 PatG dem Patentschutz entzogenes Verfahren.

Im materiellen Patentrecht hinterlasst nach wie vor das Schutzzertifikats-
recht va fur Arzneimittel, aber auch der Sortenschutz deutliche Spuren in der

151 Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 uber den gemeinschaftli-
chen Sortenschutz, ABI L 227, 1.

152 Vgl bereits EuGH 15.04.2010, C-38/09 P (Schrader/CPVO) Rz 76 = ECLIEU:C:
2010:196.

153 EuGH 08.11.2018, C-308/18 P Rz 5.
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Anmelde- und Gerichtspraxis. Dieses dynamische Rechtsgebiet stellt immer
noch ,work in progress" dar. Der EuGH hielt fest, dass die Berichtigung des
Endes der Schutzdauer eines ergénzenden Schutzzertifikates fur ein Arzneimit-
tel trotz rechtskraftigen Erteilungsbeschlusses mdglich bleiben muss.

Resumierend bleibt zu erwahnen, dass der Ausblick auf 2019 viele span-
nende Patentfragen bereit halt, Uber die wir unsere Leserlnnen gerne informiert
halten.
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