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Besteht weder eine wortsinngemaRe Ubereinstimmung noch eine Aquivalenz des
Feststellungsgegenstands und der patentgeméf3en Vorrichtung, ist der vom
Patentinhaber erhobene Feststellungsantrag nach 8 163 Abs 2 PatG (hier: betreffend ein
Dach fur enen Lastkraftwagen mit einem von oben beflllbaren Laderaum fur

Schiittgut) als unbegriindet abzuweisen.
Leitsatz verfasst von Hon.-Prof. Dr. Clemens Thiele, LL.M.

Der Beschwerde wird nicht Folge gegeben. Der Antrag wird abgewiesen und festgestellt, dass
der in der beigehefteten Beschreibung des Feststellungsgegenstandes einschliefdlich Anhéange
A, B und C beschriebene Feststellungsgegenstand nicht unter den Schutzbereich des Patentes
Nr. AT E 500 081 fallt.

Die antragstellende Partel ist schuldig, der antragsgegnerischen Partel die Kosten des
Verfahrens und der Vertretung im Betrage von 3.048,36 €, (darin enthalten 508,06 €
Umsatzsteuer), binnen 14 Tagen bei sonstiger Zwangsvollstreckung zu bezahlen.

Sachver halt:

Die Antragstellerin, Firma P. GmbH, S. ist Inhaberin des Patents Nr. E 500081, Publ. Nr. EP
1902886 mit der Prioritét vom 19. September 2006 (AT A 1560/2006).

Die Patentanspriiche des erteilten Patents haben folgenden Wortlaut (relevante Fassung
gemal3 EP 1902886 B1):

1. Dach fir einen Lastkraftwagen oder Anhanger mit einem von oben befillbaren Laderaum
(1) fur Schittgut, das den gesamten Laderaum (1) Uberdeckt und aus einem ene
Stoffbespannung haltenden Dachrahmen besteht, wobei zum Schwenken des Daches (2) tber
eine obere Kante des Laderaumes (1) nach unten je ein an der vorderen und hinteren Seite des
Daches (2) angreifender Arm (5) vorgesehen ist, der einerseits am Dach (2) und andererseits
im oberen Bereich des Laderaumes (1) angelenkt ist und an wenigstens einem Arm (5) ein
hydraulischer Motor vorzugsweise ein Schubmotor (6) angreift, dadurch gekennzeichnet,

- dass der Dachrahmen (3) ohne Querstreben ausgebildet ist, sodass ein zu hoch eingefiilltes
Schittgut das Schlief3en des Daches (2) nicht behindert,

- dass an der der Anlenkung der durch den die Stoffbespannung haltenden Dachrahmen (3)
verbundenen Arme (5) gegenlberliegenden Seite des Daches (2) mindestens ein Fihrungs-
arm (7) an der Langsseite des Daches (2) angelenkt ist, der auf3en an einer Seite am Laderaum
(1) zwischen einer nach oben weisenden und einer nach unten weisenden Stellung
schwenkbar ist.

2. Dach nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Dachrahmen (3) an den Ecken
durch Verstrebungsplatten (4) versteift ist.

3. Dach nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Verstrebungsplaiten (4)
annahernd einen dreieckformigen Grundriss besitzen.

4. Dach nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Verstrebungsplatten (4)
einen wellenférmigen Querschnitt besitzen.

5. Dach nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass 1&ngs der oberen
Seitenkanten des Laderaumes (1) vorzugsweise elastische, schrédg nach oben weisende
Dichtungen (8) angeordnet sind, die mit Gegendichtungen (9) am Dachrahmen (3) im
geschlossenen Zustand des Daches (2) zusammenwirken



Gemdl3 der Figurenbeschreibung ist zur Abdeckung des Laderaumes 1 eines Lastkraftwagens
oder Anhéngers ein Dach 2 angeordnet. Das Dach 2 besteht aus einem Dachrahmen 3, an
dessen Ecken Verstrebungsplatten 4 eingesetzt sind. Querstreben sind keine vorhanden. Der
Dachrahmen 3 kann z.B. aus runden Rohren, Formrohren oder verschwei [3ten Kastenprofilen
bestehen. Der Dachrahmen 3 wird von einer Stoffbespannung (nicht dargestellt) tGberdeckt.
An der vorderen und hinteren Seite des Daches 2 greift je ein Arm 5 an, dessen anderes Ende
im oberen Bereich des Laderaumes 1 angelenkt ist. An mindestens einem der beiden Arme 5
greift ein hydraulischer Schubmotor 6 an, der ebenfalls im oberen Bereich des Laderaumes 1
schwenkbar gelagert ist.

An der der Anlenkung der Arme 5 gegeniberliegenden Seite des Daches 2 ist mindestens ein
Flhrungsarm 7 angelenkt, der aul3en am Laderaum 1 zwischen einer nach oben weisen- den
und einer nach unten weisenden Stellung schwenkbar ist. Bel einem Versuchsfahrzeug sind
drei Fihrungsarme 7 an der Seitenwand des Laderaumes 1 verteilt angeordnet.

Das Dach 2 ist somit zwischen der geschlossenen Stellung nach Fig. 1 und der offenen
Stellung, knapp nach der in Fig. 3 gezeigten Stellung, zwangslaufig gefiihrt, ohne dass die
obere Kante des Laderaumes 1 berthrt wird
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Am 2. August 2012 langt beim Osterreichischen Patentamt ein Feststellungsantrag ein, der
nach einer Bemanglung vom 17. September 2012 am 23. November 2012 Uberarbeitet neu
vorgelegt wird.
Hierin beantragt die Patentinhaberin gemald § 163 Abs 2 PatG die Feststellung, dass das
Feillhalten eines Daches fir einen Lastkraftwagen gemald Feststellungsgegenstand und
Anlagen /A, ./B und ./C durch die Antragsgegnerin zur Ganze oder teilweise unter den
Schutzbereich des aus dem europédischen Patent EP 1 902 886 Bl der Antragstellerin
nationalisierten Gsterreichischen Patentes AT E 500081 félt. Es wird ferner beantragt, der
Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens und der Vertretung aufzuerlegen und eine
mundliche Verhandlung anzuberaumen.
Zur Stutzung ihres Antrages und zum Nachwels der Passiviegitimation der Antragsgegnerin
legt die Antragstellerin folgende Unterlagen vor:
Eine Seite Beschreibung des Feststellungsgegenstandes mit Beilagen /A bis
IC: Fotos des Dachaufbaus eines Lastkraftwagens, wie dieser von der
Antragsgegnerin feilgehalten werde.
Beilage ./D: Prospekt der Antragsgegnerin
Bellage ./E: Internetprospekt der Antragsgegnerin
Der Feststellungsgegenstand wird von der Antragstellerin bezugnehmend auf die Beilagen
JA bis./C wiefolgt beschrieben (Abbildung Beilage ./B entnommen):

Die dem Antrag auf Feststellung als Anhang ./A, ./B und ./C angeschlossenen Fotos zeigen
einen Dachaufbau fur einen Lastkraftwagen. Der Aufbau umfasst ein Dach (2) fur einen
Lastkraftwagen mit einem von oben befillbaren Laderaum (1) fur Schittgut, welches Dach
(2) den gesamten Laderaum (1) Uberdeckt und aus einem eine Stoffbespannung haltenden
Dachrahmen (3) besteht. Zum Schwenken des Daches (2) Uber eine obere Kante (10) des
Laderaumes (1) nach unten ist je ein an der vorderen und hinteren Seite des Daches
angreifender Arm (4) vorgesehen, der einerseits am Dach (2) und andererseits im oberen
Bereich des Laderaumes (1) angelenkt ist.

Der Dachrahmen (3) ist ohne Querstreben ausgebildet, sodass ein zu hoch eingefilltes
Schittgut das Schlief3en des Daches (2) nicht behindert.

Es ist weiters an der der Anlenkung der durch den die Stoffbespannung haltenden
Dachrahmen (3) verbundenen Arme gegentiberliegenden Seite des Daches (2) ein Arm (4') an
der Langsseite (8) des Daches (2) angelenkt, der auf3en an einer Seite am Laderaum (1)
zwischen einer nach oben und einer nach unten weisenden Stellung schwenkbar ist. An dem



Arm (4") greift ein hydraulischer Schubmotor als Motor (5) an. (Bezugszeichen gemal}
Beilage ./B)
Die Passivlegitimation der Antragsgegnerin sei durch die Anlagen ./D und ./E begriindet. Die
Broschire geméald Anlage ./D sei durch die Antragsgegnerin im Jahr 2011 in Umlauf gebracht
worden, wahrend der Prospekt gemal Anlage ./E am 1. Oktober 2012 im Internet auffindbar
gewesen sei.
Da der Eckbereich (11) des Dachrahmens ein Teil der Léngsseite (8) des Dachrahmens (3)
sei, erfulle der Aufbau des Feststellungsgegenstands das Merkmal des Anspruches 1 von AT
E 500081 ,,dass an der der Anlenkung der durch den die Stoffbespannung haltenden
Dachrahmen verbundenen Arme (4) gegeniiberliegenden Seite des Daches mindestens ein
Fdhrungsarm [Arm (4')] an der Langsseite (8) des Daches angelenkt ist*.
Ergénzend wird behauptet, dass die Anlenkung des Armes (4") im Eckbereich (11) des
Dachrahmens (3) als in mechanischer Hinsicht gleichwertig zu einer Anlenkung des Armes
(4') an der Langsseite (8) des Dachrahmens (3) anzusehen sei. (Bezugszeichen gemél} Beilage
IB)
In ihrer Gegenschrift vom 6. Februar 2013 beantragt die Antragsgegnerin, die W. GmbH, F.,
den Antrag kostenpflichtig abzuweisen und festzustellen, dass der Aufbau fir enen
Lastkraftwagen gemald den Beilagen /A, ./B und ./C nicht unter den Schutzumfang des
Patents Nr. E 500 081 féllt.
Zur Stutzung ihres Antrages legt die Antragsgegnerin folgende Unterlagen vor:

Bellage ./1: Mitteilung des européi schen Patentamts vom 23. Dezember 2010

Beilage ./2: Antrag vom 1. Dezember 2010 im EP-Verfahren betr. geénderte

Anspriche

Beilage ./3: US 2 979 361
Der erfindungsbegrindende Unterschied zwischen der im Prufungsverfahren als Stand der
Technik behandelten US 2 979 361 (Beilage ./3) und dem Anmeldungsgegenstand gemal}
Anspruch 1 bestehe gerade darin, dass der Fihrungsarm nicht auf der vorderen bzw. hinteren
Stirnseite des Laderaums, sondern auf dessen Langsseite gelagert sei. Gemdald dem
Feststellungsgegenstand sel jedoch der Fuhrungsarm im Unterschied zu diesen Forderungen
auf der vorderen und hinteren Dachseite (Stirnseite) vorgesehen und nicht auf der
Dachléngsseite.
Mit Eingabe vom 30. April 2013 legt die Antragstellerin folgende Beilagen vor:

JFAT 12081 Ul

/G Schreiben der Antragsgegnerin an die Antragstellerin.
Sie argumentiert, dass ./F im Wesentlichen dem Feststellungsgegenstand entspreche und das
feststellungsgegenstandliche Patent als Y-Dokument zitiert sei, weswegen sich dieses vom
Feststellungsgegenstand nur in naheliegender Wel se unterscheiden konne.
In der mindlichen Verhandlung am 23. Mai 2013 werden die widerspriichlichen Meinungen
der Parteien zur wortsinngeméfien Auslegung und Aquivalenz ausfiihrlich diskutiert, wobei
von der Antragstellerin einerseits die Austauschbarkeit des angetriebenen Arms mit dem
Fuhrungsarm im Sinne einer daraus folgenden Merkmalstibereinstimmung zwischen
Antragsgegenstand und Patent argumentiert wird, andererseits nach Menung der
Antragstellerin auch ohne einen Austausch der Funktion der Arme eine Aquivalenz der
Vorrichtungen vorliege.
Hinsichtlich der Gleichwirkung wird auf die Beilage ./F verwiesen, in der das Streitpatent als
Stand der Technik mit der Kategorisierung ,,Y* angefthrt sei, woraus auf die Gleichwirkung
geschlossen werden kdnne.
Es wird angeflhrt, der Feststellungsgegenstand sei eine verschlechterte Ausfiihrungsform des
Patents.
Die Antragsgegnerin argumentiert, dass bei der Interpretation des angetriebenen Arms
(Bezugszeichen 4° im Feststellungsgegenstand) als Flhrungsarm (Bezugszeichen 7 im



Schutz- begehren des Feststellungspatents) dieser nicht zwischen einer nach oben weisenden
und einer nach unten weisenden Stellung schwenkbar sei, weshalb keine wortsinngemél3en
Ubereinstimmung vorliege.

Hinsichtlich der Gleichwirkung wird auf das Fehlen der Haltefunktion des nach unten ragen-
den Fuhrungsarms (Bezugszeichen 7 Streitpatent) in der geschlossenen Stellung hingewiesen,
die durch einen mittig an der Stirnseite angreifenden Arm (Bezugszeichen 4 im
Feststellungsgegenstand) nicht erfillt werden konne.

Beide Parteien halten die schriftlich gestellten Antrage aufrecht.
Griunde:

Gemdl? § 163 Abs. 2 PatG kann der Inhaber eines Patentes oder der ausschliefdiche
Lizenznehmer gegen jemanden, der einen Gegenstand betriebsméaldig herstellt, in Verkehr
bringt, feilhd8lt oder gebraucht, ein Verfahren betriebsmallig anwendet oder solche
Mal3nahmen beabsichtigt, beim Patentamt die Feststellung beantragen, dass der Gegenstand
oder das Verfahren ganz oder teilweise unter das Patent fallt.

Im Hinblick auf die Beilagen ./D und ./E ist die Passivlegitimation der Antragsgegnerin
gegeben. Diese wird von der Antragsgegnerin auch nicht bestritten.

Gemal3 Anspruch 1 des Feststellungspatents sind an der vorderen und der hinteren Seite des
Daches je ein Arm (5) vorgesehen, wobei an mindestens einem Arm (5) ein Motor an- greift.
An der der Anlenkung der Arme (5) gegenlberliegenden Seite des Daches ist mindestens ein
Fihrungsarm (7) an der Léngsseite des Daches angelenkt. In Zusammenschau mit der
Beschreibung und den Zeichnungen (insbes. Fig. 5) ist erkennbar, dass das Merkmal ,,an der
Langsseite des Daches* unter Anwendung von § 22a PatG und gemaR Auslegungsprotokoll
zu Art. 69 EPU von einer Fachperson (im gegenstandlichen Fall ein Maschinenbauer oder
einschlagiger FH- oder HTL-Absolvent mit Erfahrung auf dem Gebiet von LKW- Aufbauten)
eindeutig in dem Sinne zu verstehen ist, wie es auch umgangssprachlich verstanden wird,
namlich irgendwo entlang der Langsseite des Daches.

Zudem hat das Patentamt geméal3 8 163 Abs. 5 PatG bel der Beurteilung des Schutzbereiches
des Patentes, das Gegenstand des Feststellungsverfahrens ist, den Inhalt der Erteilungsakten
und den von den Parteien nachgewiesenen Stand der Technik zu beriicksichtigen. Aus dem
mit der Mitteilung des EPA vom 23. Dezember 2010 as Anhang Ubermittelten EPA Form
2906 (Beilage ./1), in dem das EPA ene am 1. Dezember 2010 eingereichte
Anspruchsanderung (Beilage ./2) ablehnt, geht eindeutig hervor, dass das Merkmal ,,an der
Langsseite des Daches™ entscheidend ist und gemal EPA den Unterschied zwischen der
Anmeldung (dem Feststellungspatent) und dem im Erteillungsverfahren vor dem EPA
berlicksichtigten Stand der Technik (konkret in dieser Mitteilung des EPA angefihrt: US
2979361 8 [= Bellage ./3 des gegenstandlichen Verfahrens] und JP 62-001629) bildet. Das
Merkmal ,an der Lé&ngsseite des Daches” ist somit ein fur die Beurteilung des
Schutzumfanges wesentliches Merkmal.

Demgegeniber ist beim Feststellungsgegenstand ein an der vorderen und hinteren Seite des
Daches angreifender Arm (4) vorgesehen, der am Dach (wie aus ./B ersichtlich, an der
Schmalseite des Daches) und im oberen Bereich des Laderaumes angelenkt ist. Weiters weist
der Feststellungsgegenstand einen Arm (4°) auf, der an der der Anlenkung durch die Arme (4)
gegenlberliegenden Seite an der Langsseite des Daches angelenkt ist und an dem en
hydraulischer Schubmotor angreift. Der Arm (4) des Feststellungsgegenstandes entspricht
damit dem Arm (5) des Feststellungspatents, da an diesen Armen jeweils ein Motor angreift.
Davon abgesehen ist der Arm (4°) des Feststellungsgegenstandes nicht ,,an der Langsseite®
des Daches im Sinne des Feststellungspatentes angelenkt, da aus ./B eindeutig ersichtlich ist,
dass der Arm (4°) nicht irgendwo an der Langsseite angreift, sondern an der Vorder- bzw.



Hinterseite (dso an einer Stirnseite), dort alerdings in etwa in der Verlangerung der
Langskante.

Die Merkmale des Hauptanspruchs des Patents Nr. E 500081, dass ,,an der der Anlenkung der
durch den die Stoffbespannung hatenden Dachrahmen (3) verbundenen Arme (5)
gegentiberliegenden Seite des Daches (2) mindestens ein Flhrungsarm (7) an der Langsseite
des Daches (2) angelenkt ist, der auf3en an einer Seite am Laderaum (1) zwischen einer nach
oben weisenden und einer nach unten weisenden Stellung schwenkbar ist* und der
Konkretisierung in der Figurenbeschreibung, dass ,bei einem Versuchsfahrzeug drei
Fuhrungsarme 7 an der Seitenwand des Laderaumes 1 verteilt angeordnet sind®, lassen keinen
Zweifel darliber, dass die Vorrichtung des Feststellungsgegenstands nicht unter den Wortsinn
des Patentes fallt: An der Vorder- und Ruckseite (den zwe Stirnseiten) sind drei Arme
unmaoglich anzuordnen, womit klar ist, was mit der Anlenkung an der Léngsseite gemeint sein
muss. Es steht aul3er Zweifel, dass die Fuhrungsarme der beiden Vorrichtungen verschiedene
Anlenkpunkte am Dach haben, beim Eingriffsgegenstand im mittleren Bereich der Vorder-
und Ruckseite (den Stirnseiten) des Laderaums und damit des Daches, bei der patentgeméal3en
Ausfihrung an der Léangsseite des Daches. Aus der das Schutzbegehren stiitzenden
Beschreilbung und den Zeichnungen geht klar hervor, dass das Dach beim patentierten
Gegenstand an beiden Endbereichen bzw. in dessen Verlangerung (an den Langsseiten des
Daches) der Stirnseiten gefuhrt ist, beim Feststellungsgegenstand ein Arm mittig und der
andere im Endbereich gefihrt ist und zwar jeweils an der Stirnseite und nicht an der
Langsseite des Daches.

Auch ist der (bel dieser Betrachtungsweise angetriebene) Fihrungsarm mit dem
Bezugszeichen 4° im Feststellungsgegenstand nicht zwischen einer nach oben weisenden und
einer nach unten weisenden Stellung schwenkbar, sondern schwenkt von einer etwa
horizontalen, leicht nach oben weisenden Stellung in eine etwa horizontale, leicht nach oben
weisende Stellung. Somit sind mehrere Merkmale des Patents im  behaupteten
Eingriffsgegenstand nicht verwirklicht.

Daher liegt keine wortsinngeméie Ubereinstimmung vor.

Da der Patentschutz auch eine aquivaente — inhaltsgleiche — Benitzung der patentierten
Erfindung umfasst, war zu untersuchen, ob Aquivalenz vorliegt. Gema’ OGH 17 Ob 6/08v
(so auch Kiihnen in Schulte Patentgesetz mit EPU, 8. Auflage (2008), § 14 Rz 58) liegt eine
aquivaente Benltzung einer patentierten Verbindung vor, wenn eine mit dem allgemeinen
Fachwissen ausgerUstete Fachperson im Prioritétszeitpunkt unter Berlcksichtigung des
Standes der Technik ohne erfinderisches Bemuihen den Patentanspriichen die ausgetauschten
Merkmale as funktionsgleiche Losungsmittel entnimmt, wobei folgende Bedingungen
kumulativ vorliegen missen:

a) Die abgewandelte Ausfuhrungsform [6st das der Erfindung zugrundeliegende Problem mit
zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln (Gleichwirkung);

b) Die Fachperson kann die bel der Ausfiihrungsform eingesetzten abgewandelten Mittel mit
Hilfe ihrer Fachkenntnis zur Losung des der Erfindung zugrundeliegenden Problems als
gleichwirkend auffinden (Naheliegen);

c) Die Uberlegungen der Fachperson sind derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter
Schutz gestellten technischen Lehre orientiert, dass die Fachperson die abweichende
Ausfuhrung mit ihren abgewandelten Mitteln als der patentmélligen Ausfuhrung
gleichwertige Losung in Betracht zieht (Gleichwertigkeit).

Die an der Stirnseite angelenkten Arme gemdl3 dem Feststellungsgegenstand (und dem im
Erteilungsverfahren berticksichtigten Stand der Technik, z.B. der JP 62-1629 A, Fig. 3), von
denen ein Arm eher mittig an der Stirnseite des Daches angelenkt ist, kdnnen — insbesondere
bei langen Fahrzeugen — sowohl die Distanzierung des Dachs wahrend des Offnungs- oder
Schlieldvorgangs as auch die Fixierung des Dachs im geschlossenen Zustand (bel



gleichzeitiger Ermadglichung des aufgabengemél3en Anhebens des Daches vor der Seit-
wartsbewegung) nicht so zuverlassig sicherstellen, wie dies durch die patentgemélde
Konstruktion gewéhrleistet wird. Andererseits ergibt sich durch die unterschiedliche
Anlenkung des Fihrungsarms (bzw. der Fihrungsarme) en  unterschiedlicher
Bewegungsablauf des Daches, wobei beim Feststellungsgegenstand am Anfang des
Abhebevorganges und am Ende des Zuschwenkvorganges eine vertikalere Bewegung des
Daches auf der Seite des FUhrungsarms erreicht werden kann und andererseits beim
Patentgegenstand die seitliche Auskragung des Daches wahrend des Schwenkvorganges
geringer ist. Weiters wird beim Feststellungsgegenstand durch die Anlenkung an der
Schmalseite, insbes. an der Ublicher- weise ohnedies versteiften hinteren Seite, leichter
Stabilitét ohne zusétzlichen Versteifungs- aufwand erreicht. Damit ist die Bedingung a. nicht
erfullt.

Davon abgesehen wird auch der fir eine Annéherung der Wirkungsweise der Mechanismen
vorgeschlagene Austausch der Funktion der Arme (Antriebs- gegen Fihrungsarm) nicht als
gleichwirkend anerkannt, da ein Antrieb des Fihrungsarms wegen der damit einhergehen- den
Totpunktlage nicht zweckmdalRig und damit keinesfalls naheliegend ist. Schliefdich ist
auszuschlief?en, dass ein Fachmann ene in mancher Hinsicht schlechter wirkende
Konstruktion in Betracht zieht, die noch dazu im Stand der Technik bereits bekannt ist, um
die Aufgabenstellung gleichwertig zu |6sen.

Ein Eingriff in ein Patent mit der im Stand der Technik zu diesem Patent bekannten bzw.
zumindest nahegelegten Losung kann seitens der Nichtigkeitsabteilung nicht als gegeben
erkannt werden. Der Feststellungsgegenstand stellt tatsdchlich eine hinsichtlich der
Aufgabenstellung teilweise schlechtere Losung als die patentgemaél3e Ausfihrung dar. Jedoch
entspricht diese ,,schlechtere Losung dem Stand der Technik zum Feststellungspatent,
woraus unter Bertcksichtigung der klaren Abgrenzung des Schutzbegehrens gegentiber
diesem Stand der Technik zu schlieffen ist, dass der Feststellungsgegenstand weder
merkmal sgleich noch aquivalent sein kann.

Insgesamt ist festzustellen, dass der Feststellungsgegenstand, obwohl sowohl die Merkmale
des Oberbegriffs as auch das Merkmal, dass der Dachrahmen ohne Querstreben ausgebildet
ist, erflllt sind, nicht dem Gegenstand des Patentes entspricht. Fir den Schutzumfang des
Feststellungspatentes, wie er sich in Ansehung des Erteilungsverfahrens gemal3 8 163 Abs. 5
PatG ergibt, ist das Merkmal, dass der Fuhrungsarm an der Léngsseite des Daches angel enkt
ist, entscheidend. Dieses Merkmal ist beim Feststellungsgenstand weder in wortlicher noch in
aquivalenter Weise gegeben. Die Losung gemdld Feststellungsgegenstand entspricht
diesbeziglich in seiner Kinematik dem Stand der Technik (Beilage ./3) und nicht dem
Feststellungspatent.

Die Bellage ./F kann daran nichts andern, da - abgesehen davon, dass im
Gebrauchsmusterregistrierungsverfahren Neuheit und Naheliegen nicht zu prifen sind, und
der Kategorisierung im Recherchenbericht daher lediglich informativer Charakter zukommt —
eine Y-Kategorisierung bedeutet, dass dieses Dokument den Gebrauchsmustergegenstand in
Zusammenhang mit einem anderen Dokument nahelegt und eben nicht alleine fur sich
gesehen.

Nachdem weder eine wortsinngeméaRe Ubereinstimmung noch Aquivalenz des
Feststellungsgegenstands und der patentgemal3en Vorrichtung vorliegt, war spruchgemald zu
entscheiden.

Die Kostenentscheidung basiert auf § 163 Abs 7 PatG iVm § 122 Abs 1 PatG und 8 41 Abs 1
ZPO und ist im vollstandigen Obsiegen der Antragsgegnerin begrindet. Die Hohe der
zugesprochenen Kosten basiert auf dem am Schluss der miindlichen Verhandlung vorgel egten
und der Gegenpartel Ubergebenen Kostenverzeichnis der obsiegenden Antragsgegnerin, zu
dem innerhalb der in § 54 Abs 1a ZPO normierten Frist keine Einwendungen seitens der
Gegenpartei erhoben wurden.



Beschreibung des Feststellungsgegenstandes
Dachaufbau fiir einen Lastkraftwagen

Die dem Antrag auf Feststellung als Anhang JA, /B und ./C angeschlossenen Fotos
zeigen einen Dachaufbau fir einen Lastkraftwagen.

Der Aufbau umfasst ein Dach (2) fir einen Lastkraftwagen mit einem von oben
beflillbaren Laderaum (1) fiir Schiittgut, welches Dach (2) den gesamten Laderaum
(1) Uberdeckt und aus einem eine Stoffbespannung haltenden Dachrahmen (3)
besteht. Zum Schwenken des Daches (2) (iber eine obere Kante (10) des
Laderaumes (1) nach unten ist je ein an der vorderen und hinteren Seite des Daches
(2) angreifender Arm (4) vorgesehen, der einerseits am Dach (2) und andererseits im
oberen Bereich des Laderaumes (1) angelenkt ist.

Der Dachrahmen (3) ist ohne Querstreben ausgebildet, sodass ein zu hoch
eingefilites Schittgut das Schlieflen des Daches (2) nicht behindert.

Es ist weiters an der der Anlenkung der durch den die Stoffbespannung haltenden
Dachrahmen (3) verbundenen Arme gegeniiberliegenden Seife des Daches (2} ein
Arm (4°) an der Langsseite des Daches (2) angelenkt, der aufen an einer Seite am
Laderaum (1) zwischen einer nach oben und einer nach unten weisenden Stellung
schwenkbar ist. An dem Arm (4') greift ein hydraulischer Schubmotor als Motor (5)

an.
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Anmerkung’
|. Das Problem

Die Antragstellerin, die P-GmbH, war Inhaberin des Européischen Patents EP 1902886 B1
(entspricht AT A 1560/2006) fur ein besonders konstruiertes Dach eines LKW- oder
Anhanger-Laderaums:. zum Transport von Schittgut, das den gesamten Laderaum (1)
Uberdeckt und aus einem eine Stoffbespannung haltenden Dachrahmen besteht, wobei zum
Schwenken des Daches (2) Uber eine obere Kante des Laderaumes (1) nach unten je ein an der
vorderen und hinteren Seite des Daches (2) angreifender Arm (5) vorgesehen ist, der
einerseits am Dach (2) und andererseits im oberen Bereich des Laderaumes (1) angelenkt ist
und an wenigstens einem Arm (5) ein hydraulischer Motor vorzugsweise ein Schubmotor (6):

FlG &
‘/j

FIG. S
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Prégend daf ir war, dass das Dach 2 zwischen der geschlossenen Stellung nach Fig. 1 und der
offenen Stellung, knapp nach der in Fig. 3 gezeigten Stellung, zwangslaufig geftihrt wurde,

" RA Hon.-Prof. Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at, Naheres unter
http://www.eurolawyer.at.




ohne dass die obere Kante des Laderaumes 1 bertihrt wurde. Die Patentinhaberin beantragte
gemal § 162 Abs 2 PatG beim Osterreichischen Patentamt (OPA) die Feststellung, dass das
Feilhalten eines Daches fur einen Lastkraftwagen gemald Feststellungsgegenstand durch die
Antragsgegnerin zur Ganze oder teilweise unter den Schutzbereich des aus dem européischen
Patent EP 1 902 886 B1 der Antragstellerin nationalisierten dsterreichischen Patentes AT E
500081 fiele. Die Antragsgegnerin beantragte die kostenpflichtige Abweisung und wendete
im Wesentlichen mangelnde Ubereinstimmung bzw. fehlende Gleichwertigkeit der von ihr
gefundenen Ldsung ein. Der Hauptunterschied bestiinde insbesondere darin, dass der
Fihrungsarm nicht auf der vorderen bzw. hinteren Stirnseite des Laderaums, sondern auf
dessen Langsseite gelagert ware. Gemald dem Feststellungsgegenstand sei jedoch der
Fihrungsarm im Unterschied zu diesen Forderungen auf der vorderen und hinteren Dachseite
(Stirnseite) vorgesehen und nicht auf der Dachléngsseite:

Das OPA wies den Feststellungsantrag ab. Dagegen erhob die Antragstellerin Beschwerde an
die Nichtigkeitsabteilung (NA) und begrindete diese mit zumindest einer bestehenden
Gleichwirkung und sogar einer wortsinngemalien Ubereinstimmung.

I1. Die Entscheidung der NA

Die NA gab der Beschwerde keine Folge und stellte fest, dass der Feststellungsgegenstand der
Antragsgegnerin nicht unter den Schutzbereich des Patentes fiele. In Beurteilung des
Schutzbereiches des Patents — unter Ruckgriff auf die Ertellungsakten des EPA nach § 163
Abs 5 PatG — betonte die NA, dass das Merkmal ,an der Lé&ngsseite des Daches*
entscheidend fur die Patenterteilung war. Demgegentiber wére beim Feststellungsgegenstand
ein an der vorderen und hinteren Seite des Daches angreifender Arm (4) vorgesehen, der am
Dach an der Schmalseite und im oberen Bereich des Laderaumes angelenkt ist. Weiters wies
der Feststellungsgegenstand einen Arm (4*) auf, der an der der Anlenkung durch die Arme (4)
gegentiberliegenden Seite an der Langsseite des Daches angelenkt ist und an dem ein
hydraulischer Schubmotor angreift. Der Arm (4*) des Feststellungsgegenstandes entsprach
damit dem Arm (5) des Feststellungspatents, da an diesen Armen jeweils ein Motor angreift.
Davon abgesehen war der Arm (4°) des Feststellungsgegenstandes nicht ,,an der Langsseite*
des Daches im Sinne des Feststellungspatentes angelenkt. Aus dem Feststellungsgegenstand
war aber ersichtlich, dass der Arm (4°) nicht irgendwo an der L&ngsseite angreift, sondern an
der Vorder- bzw. Hinterseite (also an einer Stirnseite), dort allerdings in etwa in der
Verlangerung der Langskante. Es lag insoweit keine wortsinngeméie Ubereinstimmung vor.



Die NA verneinte auch eine aquivaente — inhaltsgleiche — Benltzung der patentierten
Erfindung; dies deshalb weil die an der Stirnseite angelenkten Arme gemald dem
Feststellungsgegenstand, von denen ein Arm eher mittig an der Stirnseite des Daches
angelenkt war, sowohl die Distanzierung des Dachs wahrend des Offnungs- oder
Schlieldvorgangs as auch die Fixierung des Dachs im geschlossenen Zustand (bel
gleichzeitiger Ermdglichung des aufgabengemél3en Anhebens des Daches vor der
Seitwartsbewegung) nicht so zuverlassig sicherstellen konnten. Davon abgesehen wurde auch
der fur eine Annaherung der Wirkungsweise der M echanismen vorgeschlagene Austausch der
Funktion der Arme (Antriebs- gegen Fuhrungsarm) nicht al's gleichwirkend anerkannt.

1. Kritische Wirdigung und Ausblick

Der vorliegende Fall macht ganz deutlich, dass es sich bel Feststellungsverfahren nach § 162

PatG um aul3erst zweischneidige Angelegenheiten handelt, deren Einleitung wohl Gberlegt

sein sollte. Entgegen der Paragrafen-Uberschrift |, Feststellungsantrage® fihrt das Verfahren

eher zu Gestaltungsentscheidungen. Dies entspricht auch dem Normzweck, eine Kléarung —
abseits enes Patentverletzungsverfahrens — fur beide Seiten (Patentinhaber und

Gegenstandsbesitzer) dartber herbeizufihren, ob ein bestimmtes Erzeugnis oder ein

Verfahren unter ein Patent f&llt oder nicht.!

8§ 163 PatG unterscheidet die Feststellungsverfahren nach der Verteilung der Parteirollen in:
den positiven Feststellungsantrag nach 8§ 163 Abs 2 PatG, der vom Patentinhaber
gestellt wird, und
den negativen Feststellungsantrag nach § 163 Abs 1 PatG, den derjenige stellt, der
den vermeintlichen Eingriffsgegenstand (Erzeugnis oder Verfahren) verwendet bzw.
verwenden mochte.?

Bringen idente Parteien — in jeweils vertauschten Rollen — einen negative und positive

Feststellungsantrége ein, so ist der spatere nach § 113 PatG a's unzuléssig zuriickzuweisen.®

In beiden Verfahren gelten nach § 163Abs 7 PatG die Regeln des Anfechtungsverfahrens

nach 9en 88 112 ff PatG, also insbesondere die Regelung des Kostenersatzes nach § 117

PatG.

Das Patentamt ist auf die Beurteilung jenes Feststellungsgegenstandes beschrankt, wie er

vom Antragsteller beschrieben wird.” Dieser kann entweder ein Erzeugnis bzw. eine

Vorrichtung oder ein Verfahren darstellen, an dessen Beschreibung 8 163 Abs 4 PatG keine

besonders hohen Anforderung fir seine Beschreibung richtet.® In  beiden

Feststellungsverfahren kann nach der klaren Anordnung des Gesetzes darliber entschieden

werden, ob ein Gegenstand ganz oder teilweise unter ein Patent féllt oder eben nicht; dabei ist

jeweils nach den voneinander unabhangigen Anspriichen getrennt zu beurteilen.”

Ein Feststellungsantrag ist von Amts wegen nach 8 163 Abs 3 PatG auch dann

zuriickzuweli sen, wenn zwischen den identen Parteien bereits ein Patentverletzungsprozess iS

einer Streitanhangigkeit nach 88 232, 233 ZPO gefihrt wird. Umgekehrt ist das ordentliche

! Burgstaller, Osterreichisches Patentrecht Kommentar (2012), 245; Weiser, PatG? (2005), 427;
Friedl/Schonherr/Thaler, Patent- und Markenrecht (1980), 240.

2 OPM 9.7.2008, Op 7/07 (Atorvastatin Calcium) = OBI-L S 2009/279 = PBI 2009, 73.

3 OPM 9.4.1986, Op 8/85,9/85 (Bremsklotz-Schuh fiir Schienenfahrzeuge) = OBI 1987, 16 = PBI 1987, 7.
“Vgl. dazu Thiele, Anwaltskosten® (2011), 127, 129 mwN; dazu gleich unten.

® Weiser, PatG? (2005), 428.

® So zutreffend Weiser, PatG?, 430, der nach dem Wortlaut einen " Gegenstand, der unter das Patent fallt" iS des
88 22 PatG gentigen | asst.

7 OPM 10.12.1997, Op 3/96 (Befestigung fir Tafeln), OBI 1998, 334 = PBI 1998, 158; NA 6.11.2001, N 9/99,
10/99, PBI 2002, 134 = OBI-LS 2002/199.



Gericht im Patentverletzungsverfahren an die Entscheidung im vorangegangenen
Feststellungsverfahren zwischen denselben Parteien gebunden.®
In beiden Varianten des Feststellungsverfahrens ist der Schutzbereich des Patents durch den
im Wege des sog. "Formstem E| nwands'® zu ermittelnden Stand der Technik im
Patentanmeldezeitpunkt begrenzt.’® Die vorliegende Entscheidung verdeutlicht schliefflich
den durch § 163 Abs 5 PatG vorgegebenen Beurteilungsmal3stab einer Berticksichtigung der
Erteilungsakten von Amts wegen.
Abgesehen von den bereits erwdhnten wechselseitig gleich verteilten Beweidasten, ergeben
sich fur die Passivlegitimation folgende (praxisbezogene) Besonderheiten:
beim positiven Feststellungsantrag hat der Antragsteller die hierfir mal3geblichen
Umstande nachzuwei sen;
beim negativen Feststellungsantrag gentgt fur die Passivlegitimation die Vorlage der
Patentschrift in vierfacher Ausfertigung nach 8§ 163 Abs 4 PatG.
Ausblick: Abschlieffend verdient die Kostenentscheidung in Feststellungsverfahren
besondere Erwéahnung. Diese beruht auf § 163 Abs 7 PatG iVm 8§ 122 Abs 1 PatG und der
sinngemal3en Anwendung der 88 41ff ZPO. Die Vorschrift des § 54 Abs 1a ZPO kommt zur
Anwendung. Das Kostenrisiko des Feststellung&antrags tragt im Ubrigen nach § 117 PatG
derjenlge der das Verfahren veranlasst hat:**
far den Kostenersatz im positiven Feststellungsverfahren bedarf es einer erfolglosen
Abmahnung;*?
im negativen Feststellungsverfahren ist die begrindete Besorgnis einer
Geltendmachung der (vermeintlichen) Patentverletzung darzutun, zB. durch Erhalt
einer Verwarnung.®®

V. Zusammenfassung

Die Nichtigkeitsabteilung (NA) des OPA wies den Antrag einer Patentinhaberin nach § 163
Abs 2 PatG ab, der behauptete ein Transportunternehmen wirde ein (hydraulisches) Dach fur
einen LKW-Laderaum mit Schittgut in patentverletzender Weise verwenden. Die NA
gelangte vielmehr zur Auffassung, dass der beschriebene Feststellungsgegenstand weder in
wortsinngemalRer Ubereinstimmung noch iS einer gleichwertigen Wirkung in den
Schutzbereich des konkreten Patents fiel.

8 OGH 20.8.2002, 4 Ob 155/02a (Dichtungsmatte 1) = EvBI 2002/215 = OJZ-LSK 2002/238/239/240/246/247 =
RdW 2003/81, 91 = OBI-LS 2003/16 = OBI 2003/24, 93 (Kuchar/Wolnar) = SZ 2002/103.

®Vgl.. § 163 Abs 5 PatG: ".... von den Parteien nachgewiesenen Stand der Technik ...; dazu OPM 12.11.2003,
Op 3/02 (K éder fir Tiere) = OBI-LS 2004/122 = PBI 2004, 74.

190OPM 12.11.2003, Op 3/02 (Kder firr Tiere) = OBI-LS 2004/122 = PBI 2004, 74.

1v/gl. Thiele, Anwaltskosten®, 129.

12 NA 18.3.1986, N 9/85, OBI 1987, 16 = PBI 1987, 9.

3 Weiser, PatG?, 432 mwN.



