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1. Anders als bei Antragen auf Anmerkung eines Streits im Grundbuch gibt es fur die
Streitanmerkung im Patent- oder Markenrecht nach § 45 PatG bzw. § 28 MarkSchG kein
aul3er streitiges Register verfahren, dem dieser Antrag zugeor dnet werden konnte. Wenn dieser
daher in einem Zivilprozess gestellt wurde, handelt es sich um einen Zwischenstreit vor dem
Prozessgericht ist daher darUber nach den Regeln des streitigen Verfahrens zu entscheiden.

2. Bei einem Antrag auf (L6schung der) Anmerkung einer vermogensrechtlichen Klage im
Patentregister nach 8 45 PatG liegt ein Entscheidungsgegenstand ver mogensr echtlicher Natur
vor, der dann zu bewerten ist, wenn sich der Geldeswert nicht unmittelbar aus der Hohe des
Klagebegehrens ergibt.

3. Auch wegen obligatorischer Anspriche kann die Eintragung der Streitanmerkung im
Patentregister erfolgen. Die Zuléssigkeit einer Sreitanmerkung hangt daher sowohl nach den
Gesetzesmaterialien als auch nach der Rechtsprechung davon ab, dass mit der
anzumerkenden Klage ein Anspruch verfolgt wird, der zumindest mittelbar auf eine
Anderung des Register stands zielt.

4. Die Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit oder auf Aufhebung des Vertrags, der die
Grundlage fur eine Eintragung im Patentregister bildet, kann hingegen nicht nach 8§ 45 PatG
angemerkt werden. Eine blof3 auf Feststellung der Unwirksamkeit des Erwerbstitels des
Beklagten gerichtete Klage reicht namlich nicht aus, ebenso wenig ein ausschliefdlich auf das

Titelgeschaft bezogenes Rechtsgestaltungsbegehren.
Leitsdtze verfasst von Hon.-Prof. Dr. Clemens Thiele, LL.M.

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Vizeprasidentin Dr. Schenk als Vorsitzende und die Hofréte
Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Rechtssache
der klagenden Partel H***** N***** vertreten durch Brauneis Klauser Prandl Rechtsanwélte
GmbH in Wien, gegen die beklagten Parteien 1. A***** Prxxkx 9 prkkxsk phokkskk 3 kxkkrx
prxx*xgle***** gle vertreten durch Mag. Nikolaus Hirschko, Rechtsanwalt in Wien, sowie 4.
Er*x*x prxxxxynd 5. K***** GmbH, *****  beide vertreten durch Dr. Riedl & Dr. Ludwig
Rechtsanwédlte GmbH in Haag, wegen Feststellung, Rechnungslegung und Zahlung (Streitwert
350.000 EUR), Uber den aufRerordentlichen Revisionsrekurs der klagenden Partei gegen den
Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 13. Dezember 2012, GZ 5 R
218/12h-17, mit welchem aufgrund eines Rekurses der erst- bis drittbeklagten Parteien der
Beschluss des Handel sgerichts Wien vom 8. Mai 2012, GZ 30 Cg 28/12p-6, abgedndert wurde, in
nichtoffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst: Der aulRerordentliche Revisionsrekurs wird gemal? 8 526 Abs 2 Satz 1 ZPO mangels der
Voraussetzungen des § 528 Abs 1 ZPO zurlickgewiesen.

Begrindung:

Der Klé&ger bringt vor, der Erstbeklagte habe eine kostenglinstige Methode erfunden, Kupferdréhte
aus bereits verlegten Telekommunikationskabeln durch leistungsfahigere Glasfaserkabel zu
ersetzen, ohne dass dabel die Kabel freigelegt werden missten. Im August 2001 habe der
Erstbeklagte mit einem Rechtsanwalt einen Beteiligungsvertrag abgeschlossen, wonach diesem 4 %
der Ertrége zustiinden. Dieses Recht habe der Rechtsanwalt dem Kléger abgetreten. Die Erfindung
sei am 13. Méarz 2003 im dsterreichischen Patentregister als Patent Nr 410.611 eingetragen worden,



wobel mit dessen Prioritdt Schutzrechte in nunmehr rund 150 Landern beansprucht wirden. Der
Erstbeklagte verweigere dem Kléger die Zahlung, weil er seine Rechte am Patent an seine Eltern,
den Zweitbeklagten und die Drittbeklagte verkauft habe. Diese verweigerten die Zahlung, weil sie
mit dem Klager und dem Rechtsanwalt in keiner vertraglichen Beziehung stiinden. Der
Zweitbeklagte und die Drittbeklagte seien am 13. September 2004 statt des Erstbeklagten im
Register as Patentinhaber eingetragen worden. Diese Eintragung sei jedoch wegen des Fehlens
eines Titels unwirksam. Alle in Betracht kommenden Titelgeschéfte seien aus ndher dargestellten
Grunden formungultig, nichtig, schwebend unwirksam oder zumindest zur Halfte nichtig. In
weiterer Folge habe der Erstbeklagte zur Benachteiligung des Klagers einen
Geschéaftsbesorgungsvertrag mit der Finftbeklagten, deren Hauptgesellschafterin die Viertbeklagte
sei, geschlossen. Alle Beklagten seien schlechtglaubig gewesen; sie hafteten dem Klager fur seinen
Anteil an den Ertragen des Patents.

Auf dieser Grundlage begehrt der Klager gegentiber allen Beklagten die Feststellung, dass

a dre nadher bezeichnete Vertrage "kein Rechtsverhdtnis Uber oder sonstiges Recht auf
Ubertragung von Rechten” am Patent und an den Schutzrechten vom Erstbeklagten auf den
Zweitbeklagten und die Drittbeklagte begriindeten; hilfsweise die Feststellung, dass diese Vertrage
nichtig, hilfsweise schwebend unwirksam und wiederum hilfsweise zur Hafte unwirksam (nichtig)
seien.

b. der Geschéftsbesorgungsvertrag zwischen dem Erstbeklagten und der Finftbeklagten schwebend
unwirksam sel, hilfsweise die Feststellung, dass auch nach der "Bestellung" (gemeint offenkundig:
Beauftragung) der Funftbeklagten mit der Verwertung der Rechte am Patent sein Anspruch im
Ausmal3d von 4 % der Ertrége bestehe.

c. die Erst- bis Drittbeklagten ihm zur ungeteilten Hand fir sdmtliche Anspriiche aus dem
Betelligungsvertrag, hilfsweise fur den darauf griindenden Anspruch auf 4 % der Ertrage, hafteten.
Weiters erhebt der Klager eine zwischen den Beklagten differenzierende Klage auf
Rechnungslegung, Eidesleistung und Zahlung. Sein rechtliches Interesse an der Feststellung der
Nichtigkeit (Unwirksamkeit) der Rechtsgeschéfte liege darin, dass in diesem Fall wieder der
Erstbeklagte a's Patentinhaber in das Patentregister einzutragen ware oder der Klager nachtréglich
der Ubertragung auf den Zweitbeklagten und die Drittbeklagte zustimmen konnte, sofern ein
zustimmungsbediirftiger, aber kein absolut nichtiger Ubertragungsvorgang vorliegen sollte.

Mit der Klage verbindet der Kléger einen Antrag auf Anmerkung des "gegenstandlichen
Rechtsstreits’ im Patentregister. Eine solche Anmerkung sl wegen der Unwirksamkeit der
Verflgungen des Erstbeklagten im Zusammenspiel mit seinen schlechtglaubigen Eltern zum Schutz
der Allgemeinheit geboten; dies auch deshalb, um "weitere Verfigungen" zwischen dem
Erstbeklagten und seinen Eltern zu verhindern.

Das Erstgericht bewilligte die Anmerkung der Klage und ersuchte das Patentamt um den Vollzug.

Das vom Erst- bis Drittbeklagten angerufene Rekursgericht wies den Antrag auf Anmerkung der
Klage ab und sprach aus, dass der ordentliche Revisionsrekurs nicht zuléssig sai.

Nach § 45 PatG seien unter anderem bel Gericht anhangige Streitverfahren Uber die Zugehorigkeit
von Patenten, Uber Pfandrechte oder Uber sonstige dingliche Rechte an Patenten im Register
anzumerken. Diese Streitanmerkung sei zwar anders as in Grundbuchsachen nicht auf die
Behauptung dinglicher Rechte beschrankt, sondern auch bei der Geltendmachung blof3
obligatorischer Anspriiche moglich. Dies gelte aber nur fiir Anspriiche, die eine Ubertragung des
Patents an den Kléger zum Ziel hétten. Hingegen sei die Streitanmerkung zu versagen, wenn das
Streitverfahren auf keinen Fall, also auch nicht mittelbar, zu einer solchen Ubertragung filhren
konne. Das treffe hier zu, weil Ziel der Klage bloR sei, die Ubertragung der Patentrechte vom
Erstbeklagten auf seine Eltern rickgangig zu machen. Da kein Entscheidungsgegenstand rein
vermogensrechtlicher Natur vorliege, misse das Rekursgericht nach § 59 Abs 2 Aul3StrG keinen
Ausspruch tber den Wert des Entscheidungsgegenstands vornehmen. Eine erhebliche Rechtsfrage



liege nicht vor.

Gegen diese Entscheidung erhob der Kléger einen auf3erordentlichen Revisionsrekurs, hilfsweise
einen mit einer Zulassungsvorstellung verbundenen ordentlichen Revisionsrekurs. Nach
Ruckleitung der Akten mit Beschluss des Senats vom 12. 2. 2013, 4 Ob 8/13z, sprach das
Rekursgericht aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 30.000 EUR Ubersteige, und legt
den Revisionsrekurs nun neuerlich zur Entscheidung vor.

Der Revisionsrekursist nicht zuldssig.

1. Wie der Senat schon im Ruckleitungsbeschluss dargelegt hat, ist Gber den Revisionsrekurs nach
den Vorschriften der Zivilprozessordnung zu entscheiden. Aufgrund der vom Rekursgericht
nachtraglich vorgenommenen Bewertung ist er als aul3erordentlicher Revisionsrekurs zu behandeln.
2. Die Kl&ger stitzen sich auf § 45 PatentG, wonach Streitigkeiten Uber die "Zugehorigkeit” eines
Patents im Register anzumerken sind. Davon kénnten von vornherein nur jene Begehren erfasst
sein, die sich auf die Glltigkeit der Vertrage des Erstbeklagten mit seinen Eltern (Zweit- und
Drittbeklagte) beziehen. Alle anderen Begehren betreffen auch bei weitester Auslegung nicht die
"Zugehorigkeit" des Patents, sondern ausschliefdlich die Folgen (angeblich) rechtswidrigen
Handelns der Beklagten.

3. Eine erhebliche Rechtsfrage liegt allerdings auch bei den auf die Gultigkeit der Vertrége
bezogenen Begehren nicht vor.

3.1. § 45 PatentG geht auf § 25 PatentG 1897 zurlick. Mit dieser Bestimmung wurde auch im
Patentrecht eine an grundbuchsrechtliche Vorschriften angelehnte Streitanmerkung eingefiihrt. Nach
dem Motivenbericht zur Regierungsvorlage (1420 BIgAH, 11. Sess, 70) erfuhr diese
Streitanmerkung aber "gegeniiber jener der Grundbuchsordnung eine bedeutende Erweiterung,
indem dieselbe hier nicht alein in den im Grundbuchsrechte aufgezadhiten Fallen [...] stattfindet,
vielmehr immer zuldssig ist, wenn Jemand Anspriiche auf das Patent selbst oder ein Recht an
demselben erhebt, oder die Nichtigkeit, Ricknahme oder Aberkennung des Patentes geltend
macht."

3.2. Auf dieser Grundlage sprach der Oberste Gerichtshof in 4 Ob 489/30 (= SZ 12/273 = JBI 1931,
83 [Zimbler]) aus, dass die Streitanmerkung nicht auf Falle beschrankt sei, in denen eine
"widerrechtliche Eintragung” im Patentregister behauptet und (auf dieser Grundlage) eine L 6schung
oder Umschreibung begehrt werde. Vielmehr kdnnten auch Streitigkeiten angemerkt werden, "die
obligatorische Anspriiche betreffen, aber zum Erwerb des Patents fuhren sollen”, also auf die
"Ubereignung der Patente abzielen". In 4 Ob 2083/96 (= OBA 1996, 811) hielt der Oberste
Gerichtshof unter Hinweis auf Friebel/Pulitzer (Osterreichisches Patentrecht2 [1971] 365 f) an
dieser Auffassung fest. Eine Streitanmerkung sei moglich, wenn es um die Geltendmachung blof3
obligatorischer Anspriiche gehe, deren Durchsetzung allerdings "einen Schritt zur alféligen
Verdinglichung eines Rechts durch Eintragung in das Patentregister" bedeuten muisse.

3.3. Die Zulassigkeit einer Streitanmerkung hangt daher sowohl nach den Gesetzesmaterialien as
auch nach der Rechtsprechung davon ab, dass mit der anzumerkenden Klage ein Anspruch verfolgt
wird, der zumindest mittelbar auf eine Anderung des Registerstands zielt. Anders als im
Grundbuchsrecht kann eine Anmerkung zwar auch bei Streitigkeiten tber obligatorische Anspriiche
erfolgen. Hingegen ist kein Grund erkennbar, weshab auch die Klage auf Feststellung der
Unwirksamkeit oder auf Aufhebung jenes Vertrags angemerkt werden kdnnte, der die Grundlage fir
eine Eintragung im Patentregister bildet. Eine solche Anmerkung ist auch im Grundbuchsverfahren
nicht moglich (RIS-Justiz RS0060511 [insb T2]). Ebenso wie dort fihrte der Erfolg einer solchen
Klage auch im Patentrecht nicht dazu, dass das Register "von Amts wegen" geandert werden
musste; fur diese vom Klager vertretene Auffassung gibt es im Patentgesetz keine Grundlage. Der
Erfolg der Klage hétte daher keine - auch keine mittelbaren - Auswirkungen auf den Registerstand.
Ob eine gegen die Parteien der strittigen Vertrage gerichtete Klage auf Abgabe bestimmter
Erklérungen gegentiber dem Patentamt angemerkt werden konnte, ist hier nicht zu entscheiden.

4. Aus diesen Grinden ist der Revisionsrekurs mangels Vorliegens einer erheblichen Rechtsfrage
zuriickzuwei sen.



Anmerkung
|. Das Problem

Der Ausgangsfall beschéftigte das Hochstgericht innerhalb kurzer Zeit gleich zweimal und bildete
einen ,,Nebenschauplatz“ zur Streitanmerkung nach 8 45 PatG des bereits seit langerem
anhangigen, veritablen Patentstreits' um eine neuartige Methode zur kostengiinstigen Entkernung
von Kupferkabeln zum Ersetzen durch Glasfaser.

Die gegenstandliche Klage eines Patent(unter)beteiligten zielte in ihrem Feststellungsbegehren auf
die Nichtigkeit der Vertrage fur die Ubertragung des Patents von der erstbeklagten Partei auf die
zweit- und drittbeklagte Partel und damit auf die Eintragung der zweit- und drittbeklagten Partel als
Patentinhaberin ab. Wirde diesem Klagebegehren stattgegeben, dann hétte das Patentamt nach
Ubermittlung des Urteils gem § 156 Abs 2 PatG schon von Amts wegen die Eintragung der zweit-
und drittbeklagten Partel als Patentinhaber zu léschen und den urspriinglichen Registerstand
wiederherzustellen. In diesem Sinne - behauptete der Kléger — wirkte sich also die
Feststellungsklage jedenfalls auf den Registerstand aus.

Das Erstgericht bewilligte daher die Streitanmerkung im Patentregister nach 8 45 PatG und ersuchte
beschlussmaRig das Osterreichische Patentamt um Vollzug, d.h. um Durchfuihrung im Register, was
auch geschah. Dem Rekurs der beklagten Parteien gab das OLG Wien Folge und hob den
Bewilligungsbeschluss auf.

Dagegen erhob der Kl&ger einen auf3erordentlichen Revisionsrekurs, hilfsweise einen mit einer
Zulassungsvorstellung verbundenen ordentlichen Revisionsrekurs. Nach Riickleitung der Akten?
durch den OGH, der gegeniber dem OLG Wien deutlich machte, dass Uber diesen Zwischenstreit
nach den Vorschriften der ZPO zu entscheiden war, sprach das Rekursgericht aus, dass der Wert des
Entschei dungsgegenstands 30.000 EUR ubersteige, und legt den Revisionsrekurs nun neuerlich zur
Entscheidung vor. Das Hoéchstgericht hatte sich also damit zu befassen, ob im konkreten Fall die
Streitanmerkung im Patentregister u.a. ihre ,,Warnfunktion* austiben konnte, d.h. widerrechtliche
Eintragungen in das Patentregister vom dadurch Verletzten anzufechten und gleichzeitig auf die
Bestreitung der angefochtenen Eintragung aufmerksam zu machen.

I1. Die Entscheidung des Gerichts

Der OGH wies das aulRerordentliche Rechtsmittel zurlick und bestétigte die Ldschung der
Streitanmerkung. Der 4. Senat betonte zunéchst, dass — anders as fur Streitanmerkungen im
Grundbuchsrecht — eine Streitanmerkung im Patentregister nach 8 45 PatG auch bel Streitigkeiten
Uber obligatorische Anspriiche erfolgen konnte; deren Durchsetzung misste allerdings einen Schritt
zur alfélligen Verdinglichung eines Rechts durch Eintragung in das Patentregister bedeuten. Im
konkreten Fall ware kein Grund erkennbar, weshalb auch die Klage auf Feststellung der
Unwirksamkeit oder auf Aufhebung jenes Vertrags im Patentregister angemerkt werden konnte, der
die Grundlage fir die Eintragung im Patentregister bildete. Eine solche Anmerkung wére auch im
Grundbuchsverfahren nicht moglich. Ebenso wie dort wirde der Erfolg einer solchen Klage auch
im Patentrecht nicht dazu flihren, dass das Register ,,von Amtswegen* geédndert werden misste.

1. Kritische Wirdigung und Ausblick

RA Hon.-Prof. Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at; Néheres unter
http://www.eurolawyer.at.
! vgl. OGH 25.1.2012, 7 Ob 250/11g — Kabel-X-Patentbeteiligung, nv; dazu bereits Thiele, Gesetzgebung und
aktuelle Judikatur im Patentrecht, in: Saudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum. Jahrbuch 2013 (2013), 171, ..
2 OGH 12.2.2013, 4 Ob 8/13z - Glasfaserkabel |, ZTR 2013, 151.




Die vorliegende Entscheidung ist weder in ihrer Begriindung noch in ihrem Ergebnis tiberzeugend.
Inhaltlich bestimmt der erste Halbsatz des § 45 Abs 1 PatG, dass (aternativ) Uber

die,,Zugehorigkeit von Patenten®,

Uber ,,Pfandrechte™ an Patenten oder

,»Sonstige dingliche Rechte an Patenten*
gestritten wird. Die Streitanmerkung im Patentregister ist bewusst weiter gestaltet worden als jene
im Grundbuch. Dies wirkt sich auf die Antragslegitimation aus. Auf den wesentlichen Unterschied
zwischen den Bestimmungen des Grundbuchgesetztes und des § 25 PatG 1897° hat bereits der
Motivenbericht* hingewiesen: ,,Die Sreitanmerkung des Entwurfes erfahrt gegeniiber jener der
Grundbuchsordnung eine bedeutende Erweiterung, indem dieselbe hier nicht allein in den im
Grundbuchsrechte aufgezahlten Fallen [...] stattfindet, [sondern] vielmehr immer zuldssig ist, wenn
jemand Anspriiche auf das Patent selbst oder ein Recht an demselben erhebt [...]*“. Die frihe
Patentlehre® hat diese Auffassung bestétigt. Die Streitanmerkung im Patentrecht unterscheidet sich
wesentlich von der Streitanmerkung im Grundbuch dadurch, dass die Letztere nur von ,,dem in
seinem biicherlichen Rechte Verletzten®, sohin nur von einer im Grundbuch eingetragenen Person
(§ 61 GBG),° die patentrechtliche Streitanmerkung dagegen auch von den im Patentregistern nicht
eingetragenen Personen erwirkt werden kann.
Der Begriff ,,Zugehorigkeit eines Patents” wird seit langem dahingehend weit verstanden, dass
nicht nur Streitigkeiten Uber dingliche Rechte an einem Patent iSd § 307 ABGB erfasst sind,
sondern auch obligatorische Anspriiche auf Ubertragung eines Patents.” So ist auch die Anmerkung
eines Rechtsstreites iiber die Eintragung einer Lizenz in das Patentregister zul&ssig.®
Die Rsp® hat hislang eine Streitanmerkung nur mehr dann ausgeschlossen, ,,wenn der Ausgang des
Klagsverfahrens sich auf den Registerstand in keiner Weise auswirken kann“. Entgegen der
Auffassung des 4. Senats deckt sich daher im Anlassfall des Glasfaserpatentstreits die Zuléssigkeit
der Streitanmerkung sowohl mit dem Normzweck des § 45 PatG as auch mit der historischen
Interpretation. Nach den Gesetzesmaterialien'® ermoglicht die Streitanmerkung, widerrechtliche
Eintragungen in das Patentregister vom dadurch Verletzten anzufechten und gleichzeitig auf die
Bestreitung der angefochtenen Eintragung aufmerksam zu machen (sog ,, Warnfunktion®).**
Mangels ausdriicklicher Erwdhnung kénnen Rechtsstreitigkeiten tber Patentanmeldungen, wie zB
Klagen auf Umschreibungen von Patentanmeldungen, keine Streitanmerkung bewirken.™ In diesen
Fallen kann eine einstweilige Verfigung™ helfen, mit der dem Patentamt verboten wird, einen
anderen as die geféhrdete Partei im Patentregister als Patentinhaber einzutragen. Eine
entsprechende Gefahrdungsbescheinigung nach § 381 EO ist zu erbringen. Es entspricht hA,** dass
nach 8§ 382 Abs 1 Z 6 EO sowohl dingliche as auch obligatorische Anspriiche durch en
gerichtliches Verbot der VeraulRerung oder Belastung von Liegenschaften oder Rechten, die in
einem Offentlichen Buch eingetragen sind, gesichert werden kdnnen. So ist die einstweilige
Verfligung auch dann zu bewilligen, wenn das Eigentum des Gegners der gefahrdeten Partei noch
nicht verbiichert ist.”®
§ 45 Abs 1 PaiG zahlt im Weiteren ebenfalls abschlieRend™ bestimmte Verfahren auf, die eine

3 Vorlauferbestimmung zu § 45 PatG 1977.

* RV 1420 Blg AH, 11. Sess, 70.

> Beck, Das neue dsterreichische Patentrecht — Ein Leitfaden in systematischer Darstellung (1897) 74.

® Vgl Marent/Preisl, Grundbuchsrecht® (2003) § 61 Rz 1 mwN.

" OGH 24.10.1930, 4 Ob 489/30, JBI 1931, 83 (zust Zimbler) = PBI 1930, 233 = SZ 12/273.

8 BA 11.5.1906, PBI 1907, 79; 19.2.1910, PBI 1911, 200.

®  OGH 30.4.1996, 4 Ob 2083/96v, OBA 1996, 811 = RdW 1996, 582 = ZfRV 1996/59; \kiser, PatG* (2005) 198 f.

10 Abgedruckt bei Wtschek, Patentgesetz? (2010) 80.

1 AA nunmehr OGH 17.4.2013, 4 Ob 8/13z (Glasfaserkabel 11) = RdW 2013/532, 537, unter Heranziehung des
zusétzlichen Kriteriums, dass das Register von Amts wegen gedndert werden muss.

12 vgl OGH 24.10.1930, 4 Ob 489/30, JBI 1931, 83 (zust Zimbler) = PBI 1930, 233 = SZ 12/273.

13 Vgl OGH 29.1.1924, 1 Ob 65/24, SZ 6/32.

Konig, Einstweilige Verfiigungen im Zivilverfahren® (2012) Rz 3/55 mwN.

5 vgl OGH 9.3.1971, 8 Ob 40/71, EvBI 1971/299, zu einem bevorstehenden Doppelverkauf.

16 Wie sich aus der Patentgesetznovelle 2004, BGBI | 2004/149, durch die Einfiigung des Verweises auf § 102 PatG



Streitanmerkung rechtfertigen konnen. Es sind dies die Verfahren
- Uber Nennung as Erfinder (§ 20 Abs 5 und 6 PatG),
Uber das Bestehen eines Vorbenutzungsrechtes (8§ 23 PatG) und
Einraumung von Zwangslizenzen (§ 36 PatG),
Uber einen Einspruch (§ 102 PatG),
der Patentanfechtung, dh wegen
0 Ricknahme (8§ 47 PatG),
o Nichtigerklérung (8 48 PatG) oder
0 Aberkennung (8 49 PatG) oder
Uber die Abhangigerklarung (8 50 PatG).
Gemeinsam ist diesen Verfahren, dass sie zunéachst vor den Patentbehdrden gefiihrt werden. Dabei
macht die jeweilige Partei einen Anspruch gegen eine Behorde, dh einen oOffentlichen-rechtlichen
Anspruch geltend, keinen im Zivilrecht begriindeten. Naturgemal3 wirkt sich die Entscheidung der
Behorde in dem jewelligen Verfahren auf den Registerstand aus, ob also ein Patent fir nichtig
erklart wird, aberkannt, ein Vorbenitzungsrecht eingetragen oder Zwangslizenzen eingeréaumt
werden.
Unter ,,Erwirken* der Eintragung einer Streitanmerkung ist das Einbringen des ordnungsgemal3 zur
Eintragung filhrenden Gesuchs zu verstehen.!” Der entsprechende Antrag ist in Féllen der bei
Gericht anhangigen Streitverfahren dort zu stellen. Den durchfiihrenden Beschluss fasst stets das
Gericht erster Instanz.™®
In den Anmerkungsfélen wegen anhangiger Prozesse stellt das Verfahren tber die Streitanmerkung
einen sog ,,Zwischenstreit“' dar. Als Annex des kontradiktorischen Streitverfahrens werden bei der
Streitanmerkung typischerweise ,,entgegengesetzte Interessen” verfolgt. Die Verfahrensart richtet
sich nach der Hauptsache. Anders als bei Antragen auf Anmerkung eines Streits im Grundbuch gibt
es im Patentrecht kein aulferstreitiges Registerverfahren, dem dieser Antrag zugeordnet werden
kénnte.® Gegen die Bewilligung oder Abweisung der Streitanmerkung besteht die Moglichkeit
eines Rekurses nach den jeweils anzuwendenden Verfahrensvorschriften. In  einem
zivilprozessualen Zwischenstreit ist eine Bewertung anhand des Hauptsachestreitwerts angemessen.
Die Kosten des Zwischenstreits?® sind unabhangig vom Ausgang des Hauptsacheverfahrens zu
bestimmen.
Die Streitanmerkung bedarf allerdings noch eines Vollzuges, dh ihrer Durchfihrung im Register.
Fir den Vollzug der Anmerkung ist stets das Osterreichische Patentamt (OPA) zustandig. Bei einem
anhangigen Rechtsstreit vor den Zivilgerichten, dessen Ausgang das Patentrecht betrifft, kann das
Anmerkungsansuchen durch das Prozessgericht selbst gestellt werden, wenn ein diesbezilglicher
Parteiantrag vorliegt. Dazu ist ein gerichtlicher Beschluss erforderlich, in welchem das Patentamt
um Anmerkungsvollzug ersucht wird — &hnlich einer Klagsanmerkung in Grundbuchssachen.
Antrag und Beschluss bilden Teil der zivilprozessualen Streitigkeit.

ergibt, siehe Weiser, PatG?, 198.

" S0 bereits PGH 2.12.1910, PBI 1911, 635.

8 Vgl Friebel/Pulitzer, Osterreichisches Patentrecht® (1972), 365; OGH 17.4.2013, 4 Ob 8/13z (Glasfaserkabel 11) =
RdW 2013/532, 537.

¥ Deutlich OGH 12.2.2013, 4 Ob 8/13z mwN.

2 OGH 30.4.1996, 4 Ob 2083/96v, OBA 1996, 811 = RdW 1996, 582 = ZfRV 1996/59.

2 Grundlegend immer noch M. Bydlinski, Prozesskostenersatz (1992), 357 ff.



Als Praxistipp empfiehlt sich daher folgende Antragsformulierungfir eine Streitanmerkung in
zivilen Patentrechtsverfahren:

Die klagende/beklagte Partel stellt gemal3 § 45 Abs 2 PatG den

ANTRAG
Die Anmerkung des Verfahrens zu AZ .... des ...... im Osterreichischen Patentregister zu
Patentnummer ... einzutragen und die Anmerkung im Lasten- und Anmerkungsblatt (C-Blatt) des
Patents Nr ...... durch das Osterrei chische Patentamt ersichtlich zu machen.

V. Zusammenfassung

Die Streitanmerkung im Patentregister nach 8 45 PatG ist — historisch belegt — bewusst weiter
gestaltet worden als jene im Grundbuch. Antragslegitimiert sind namlich auch blof3 obligatorisch
Berechtigte eines Patents. Die Durchsetzung des obligatorischen Anspruchs muss einen Schritt zur
alféligen Verdinglichung des Rechts durch Eintragung in das Patentregister bedeuten. Eine
Streitanmerkung ist nur dann nicht zu bewilligen, wenn der Ausgang des Klagsverfahrens sich auf
den Registerstand in keiner Weise auswirken kann. Entgegen dieser bisherigen Rsp® verlangt der
OGH nunmehr das zusétzliche Kriterium, dass das Register ,,von Amts wegen* geandert werden
muss, um eine Klage anzumerken.

% OGH 30.4.1996, 4 Ob 2083/96v, OBA 1996, 811 = RdW 1996, 582 = ZfRV 1996/59.



