OPM Erkenntnis vom 9.10.2013, Op 1/13 — Diphosphonséure-\er bindungen ¢YRo
Fundstelle: OBI-LS 2014/20 (Adocker) = PBI 2014, 54 % ‘Qz«

1. Die Einschrankung eines noch unter das Stoffschutzverbot fallenden Patentanspruchs auf
einen Verwendungsanspruch (,,Swiss Claim™) ist zulassig, wenn der Schutzbereich verkleinert
und die urspringliche Offenbarung nicht Uberschritten wird. Es liegt insofern keine
AnderungiSdes § 91 Abs 3 PatG vor.

2. Anspruchsanderungen nach der Patentertellung sind daher zuldssig, wenn Patentschutz
nur mehr fir die Verwendung des Stoffs zur Herstellung eines Arzneimittels fur die
Behandlung einer bestimmten Krankhet beansprucht wird. Die Offenbarung wird nicht
Uberschritten, wenn die nun in den Anspruch aufgenommene Indikation zuvor schon in der
Beschreibung des Patents genannt war.

3. Eine solche Einschréankung ist ein Teilverzicht iSv 8§ 46 Abs 1 Z 3 PatG zu werten. Sie kann
daher auch noch nach Erteilung des Patents erfolgen. Auch ein bereits gestellter Antrag auf

Nichtigerklarung des Anspruchs steht ihr nicht entgegen.
Leitsdtze verfasst von Dr. Clemens Thiele, LL.M.

Der Oberste Patent- und Markensenat hat durch die Présidentin des Obersten Patent- und
Markensenates Dr. Irmgard GRISS, die Réte des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Elisabeth
LOVREK und Mag. Wilfried KY SELKA als rechtskundige Mitglieder sowie die Réte des Obersten
Patent- und Markensenates Dr. Maria KRENN und Dr. Erich TENGLER as fachtechnische
Mitglieder in der Patentsache der Antragstellerin S***** GmbH , ***** vertreten durch Beer
& Partner Patentanwélte KG, Lindengasse 8, 1070 Wien, wider die Antragsgegnerin T ***** C o
mpany, ***** USA, vertreten durch Patentanwélte Dr. Elisabeth SCHOBER, Dr. Tobias FOX,
Dipl.-Ing. Wolfgang NOSKE, Brigittenauer Lande 50, 1200 Wien, wegen Nichtigerkldrung des
erganzenden Schutzzertifikats Nr SZ 30/2000, Uber die Berufung der Antragsgegnerin gegen die
Endentscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Osterreichischen Patentamtes vom 4. Mérz 2013, ZI
N 17/2008-9, entschieden:

Der Berufung wird im Umfang der Anspriiche 1-19 nicht Folge gegeben und die Entscheidung der
Nichtigkeitsabteilung mit der Malgabe bestétigt, dass die wie folgt zu lauten hat: ,,Es wird
festgestellt, dass die Anspriiche 1-19 des Schutzzertifikats nichtig waren.*

Im Ubrigen, also im Umfang der urspriinglich erteilten Anspriiche 21 und 22 (nunmehr: 20 und 21),
wird der Berufung Folge gegeben und die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung dahin
abgedndert, dass der Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit dieser Anspriiche abgewiesen wird.

Die Antragsgegnerin ist schuldig, der Antragstellerin die mit 565 EUR bestimmten anteiligen
Barauslagen des Verfahrens vor der Nichtigkeitsabteilung und des Berufungsverfahrens binnen 14
Tagen zu ersetzen. Im Ubrigen werden die Kosten des Verfahrens gegenseitig aufgehoben.

Grinde:

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 16. Dezember 1985 angemel deten europaischen Patents
EP 186 405 B1 (in Osterreich E 61 370) und des auf dieser Grundlage angemeldeten
Schutzzertifikats SZ 30/2000, dessen Laufzeit am 16. Dezember 2010 endete.

Die fir dieses Verfahren maliigeblichen Anspriiche 1 sowie 21 und 22 lauten in der fur Osterreich
geltenden Fassung wie folgt:



Die Anspriiche 2-18 basieren ale auf der pharmazeutischen Zusammensetzung nach dem
Hauptanspruch 1.

Die Antragstellerin beantragte am 1. Dezember 2008 die ganzliche Nichtigerkldrung des
Schutzzertifikats wegen Nichtigkeit des Grundpatents. Die Anspriche 1-19 betréfen eine
pharmazeutische Zusammensetzung, somit ein Arzneimittel. Die Anspriiche 20 und 21 (erkennbar
gemeint: 20-22) beztgen sich auf Diphosphonsédure-Verbindungen, also chemische Erzeugnisse.
Samtliche Anspriiche seien wegen VerstolRes gegen das in Osterreich zum Anmeldezeitpunkt noch
wirksame Stoffschutzverbot nichtig.

Die Antragsgegnerin verwies in ihrer Gegenschrift auf den von ihr am 8. April 2009 beim
Osterreichischen Patentamt eingereichten Teilverzicht (Beilage ./1). Sie verzichtete damit auf den
bisherigen Patentanspruch 20 zur Ganze und erklérte die bisherigen Patentanspriiche 21 und 22
dahin einzuschranken, dass sie a's neue Patentanspriiche 20 und 21 wie folgt lauten:

20. Diphosphonsaure-Verbindung mit der Struktur:

R FO3H,
\ i q
R¢ 2 Ry

worin

Z ein Ring ist, der aus der aus Pyridin, Pyridazin,Pyrimidin und Pyrazin bestehenden Gruppe
ausgewahlt ist;

R, Wasserstoff, substituiertes oder unsubstituiertes Amino, Amido, Hydroxy, Alkoxy, Halogen,
Carboxylat, eine substituierte oder unsubstituierte, gesédttigte oder  ungeséttigte
Kohlenwasserstoffkette mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, substituiertes oder unsubstituiertes Aryl,
oder substituiertes oder unsubstituiertes Benzyl i<t;

R, Wasserstoff oder eine substituierte oder unsubstituierte, gesattigte oder ungesdttigte

Kohlenwasserstoffkette mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen ist;
R; einen oder mehrere Substituenten darstellt, die aus der Gruppe ausgewahlt sind, welche aus

Wasserstoff, einer substituierten oder unsubstituierten, geséttigten oder ungeséttigten
Kohlenwasserstoffkette mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, substituiertem und unsubstituiertem Aryl,
substituiertem und unsubstituiertem Benzyl, Hydroxy, Halogen, Carbonyl, Alkoxy, Nitro, Amido,
Amino, substituiertem Amino, Carboxylat und Kombinationen davon besteht;

R4 Wasserstoff, eine substituierte oder unsubstituierte, geséttigte oder ungeséttigte
Konlenwasserstoffkette mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, oder Acyl ist; und pharmazeutisch
annehmbare Salze und Ester davon.

21. Diphosphonsaure-Verbindung mit der Struktur:

{ ?2\ PO5H
Ry — 2 L ¢ } i POjH,
Ryf, OH

worin Z ein Ring ist, der aus der aus Pyridin, Pyridazin, Pyrimidin und Pyrazin bestehenden Gruppe
ausgewahltist; n=1ist;

R, Wasserstoff oder eine substituierte oder unsubstituierte, gesattigte oder ungesdttigte
Kohlenwasserstoffkette mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen ist; und

R; einen oder mehrere Substituenten darstellt, die aus der Gruppe ausgewahlt sind, welche aus
Wasserstoff, einer substituierten oder unsubstituierten, gesdttigten oder ungeséttigten
Kohlenwasserstoffkette mit 1 bis 6 Kohlenstoffatomen, substituiertem und unsubstituiertem Aryl,




substituiertem und unsubstituiertem Benzyl, Hydroxy, Halogen, Carbo nyl, Alkoxy, Nitro, Amido,
Amino, substituiertem Amino, Carboxylat und Kombinationen davon besteht; und pharmazeutische
annehmbare Salze und Ester davon.

22. Diphosphonsaure-Verbindung nach Anspruch 21, worin Z Pyridin ist.

Die Antragsgegnerin wendet ein, die neuen Patentanspriiche 20 und 21 seien Verfahrensanspriiche,
die mit dem Stoffschutzverbot vereinbar seien (,Swiss Claims*). Eine Uberschreitung der
urspringlichen Offenbarung sei mit dem Teilverzicht nicht verbunden. Bei den Patentanspriichen 1-
19 handle es sich ebenfalls um — nicht optima formulierte — Swiss Type-Clams. Die
Antragsgegnerin beantragt, das Patent im Umfang der mit dem Tellverzicht vorgelegten
Patentanspriche 1-21 aufrecht zu erhaten. Hilfsweise stellt sie den Antrag, das Patent
zurickwirkend auf den Anmeldetag im Umfang der Patentanspriiche 1-19 in der urspringlichen
Fassung sowie der Anspriiche 21 und 22 in der Fassung des Tellverzichts aufrecht zu erhalten.

Die Antragstellerin, die ihr rechtliches Interesse an der Fortfiihrung des Verfahrens im Sinne des §
117 PatG mit einem anhangigen Verletzungsverfahren begriindet, entgegnete, dass der Teilverzicht
zu einer Verschiebung des Erfindungsgedankens fuhre: Eine zuléssige Beschrankung setze voraus,
dass die Merkmale von wenigstens einem Unteranspruch in ihrer Gesamtheit in einen
Uibergeordneten Anspruch aufgenommen wiirden. Das sei hier nicht der Fall, weil die Anderung nur
unter Ruckgriff auf die Beschreibung des urspringlichen Anspruchs und nicht unter Ruckgriff auf
den Anspruch selbst vorgenommen worden sei. Im Interesse der Rechtssicherheit misse klar sein,
welchen Schutzumfang ein Patent habe. Die Offentlichkeit habe davon ausgehen kénnen, dass
samtliche Patentanspriiche wegen Verstol3es gegen das Stoffschutzverbot nichtig seien.

Die Nichtigkeitsabteilung erklarte das angefochtene ergdnzende Schutzzertifikat fur nichtig. Sie
vertrat zusammengefasst die Auffassung, dass die Umformulierung der urspriinglichen Anspriiche
21 und 22 in die neuen Anspriche 20 und 21 unter Hinzufiigung nicht ndher definierter
Verfahrensschritte eine unzuléssige Umwandlung bewirke. Die gegentellige Auffassung wirde das
Stoffschutzverbot unterwandern. Uberdies sei die Position der Offentlichkeit zu beachten. Der
Bestand eines Ausschliefdlichkeitsrechts misse fir ale verlésslich vorhersehbar sein. Hier habe ein
Mitbewerber davon ausgehen konnen, dass das Grundpatent und das auf seiner Grundlage erteilte
Schutzzertifikat im Streitfall keinen Bestand hétten.

In der dagegen erhobenen Berufung beantragt die Antragsgegnerin primér eine Abanderung der
Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung dahin, dass der Nichtigkeitsantrag abgewiesen und das
Schutzzertifikat auf Basis des mit Teilverzicht eingeschrénkten Grundpatents aufrecht erhalten wird.
Die Antragstellerin stellt in ihrer Berufungsbeantwortung den Antrag, der Berufung nicht Folge zu
geben.

Die Berufung ist teilweise berechtigt.

1. Rechtsgrundlage der Erteilung des zu beurteilenden Schutzzertifikats war die Verordnung
(EWG) Nr 1768/92 des Rates Uber die Schaffung eines erganzenden Schutzzertifikats fur
Arzneimittel vom 18. Juni 1992 (SchzV O 1992). Diese VO wurde einerseits durch die Beitrittsakte
1994, 2003 und 2005 und andererseits durch die VO (EG) Nr 1901/2006 geandert und schliefdlich
durch die als ,,kodifizierte Fassung“ bezeichnete VO (EG) Nr 469/2009 (SchzVVO 2009) ersetzt.

2. Das erganzende Schutzzertifikat ist gemal3 Art 15 Abs 1 lit ¢ der hier noch anzuwendenden
(vergleiche 17 Ob 5/114), inhaltlich mit der SchzVO 2009 Ubereinstimmenden SchzVO 1992
nichtig, wenn das Grundpatent fur nichtig erklart oder derartig beschrankt wird, dass das Erzeugnis,
fir welches das Zertifikat erteilt worden ist, nicht mehr von den Anspriichen des Grundpatents
erfasst wird oder wenn nach Erldschen des Grundpatents Nichtigkeitsgrinde vorliegen, die die
Nichtigerkldrung oder Beschrankung gerechtfertigt hatten.

3. Es bedarf daher zundchst einer Prifung, ob das — wegen Zeitablaufs bereits erloschene —
Grundpatent nichtig war. Das ist zu bejahen.



31 Unstrittig ist, dass der von Osterreich erklarte und bis 7. Oktober 1987 wirksame
Vorbehalt gemal Art 167 Abs 2 lit a EPU das Streitpatent erfasst, das wahrend der formellen
Wirksamkeit des Vorbehalts angemel det wurde.

3.2 Fir das Streitpatent galt somit das Stoffschutzverbot. Nach Art 167 Abs 2 lit a EPU
koénnen européische Patente fiir das Gebiet der Republik Osterreich tibereinstimmend mit den fiir
national e Patente geltenden Vorschriften fir nichtig erklart werden, soweit sie Schutz fir chemische
Erzeugnisse als solche oder (ua) fur Arzneimittel als solche gewahren.

3.3 Die Anspriche 1-19 des Grundpatents betreffen Arzneimittel. Die Angabe eines
Verwendungszwecks (,,..fur eine Verwendung bei der Behandlung von Krankheiten, die durch einen
abnormalen Calcium- und Phosphatstoffwechsel gekennzeichnet sind,..*) dndert nichts an der Natur
der Anspriche 1-19 as Produktanspriche. Die insoweit zutreffende Auffassung der
Nichtigkeitsabteilung bestritt die Antragsgegnerin nicht substantiiert: Sie verwies lediglich darauf,
dass es sich auch bei den Anspriichen 1-19 um ,.eine Art Swiss-Type Anspriiche* handle. Das trifft
nicht zu, weil Swiss Claims Patentanspriiche sind, deren Gegenstand die ,,Verwendung des
Wirkstoffs X zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung der Krankheit Y* ist (Op 3/04 PBI
2006, 74). Derartige Verwendungsanspriiche beschreibt die Offenbarung der Anspriiche 1-19 nicht.
34 Daraus folgt, dass der Berufung der Antragsgegnerin im Umfang der Anspriiche 1-19
nicht Folge zu geben ist. Infolge Ablaufs der Schutzdauer ist die Entscheidung der
Nichtigkeitsabteilung mit der Mal3gabe zu bestétigen, dass die Nichtigkeit der Anspriiche 1-19 des
erganzenden Schutzzertifikats festzustellen ist (§ 117 PatG iVm § 7 SchZG).

4, Die durch den Teilverzicht bewirkte Beschrankung der Anspriiche 20 und 21 neu (21 und
22 dt) auf enen Verwendungsanspruch ist jedoch entgegen der Auffassung der
Nichtigkeitsabteilung zul&ssig:

4.1 Die urspringlichen Anspriiche 21 und 22 fielen unstrittig unter das Stoff schutzverbot.
4.2 Seit der Entscheidung des Obersten Patent- und Markensenats Op 3/04 (PBI 2006, 74)
entspricht es der standigen Rechtsprechung auch des Obersten Gerichtshofs, dass die Beschrankung
eines noch unter das Stoffschutzverbot fallenden Patentanspruchs auf einen Verwendungsanspruch
(,,Swiss Claim®) unter bestimmten Voraussetzungen zuléssig ist: Entscheidend ist, dass a) der
Schutzbereich durch die Einschrankung tatséchlich verkleinert wird und b) die urspringliche
Offenbarung nicht Gberschritten wird (17 Ob 26/08k — Pantoprazol; 17 Ob 24/09t — Nebivolal).

4.3 Der ursprungliche Anspruch 21 und der abgeleitete Anspruch 22 schiitzten generell eine
bestimmte Diphosophonsdure-Verbindung. Der Schutzbereich wird durch die Umformulierung
»,verwendung von...zur Herstellung einer pharmazeutischen Zusammensetzung zur Behandlung
von Krankheiten, die durch einen abnormalen Calcium- und Phosphatstoffwechsel gekennzeichnet
sind“ jedenfalls enger. Aus der Nennung einer bestimmten Indikation folgt eine Beschrankung,
denn geschiitzt soll das Arzneimittel nur sein, wenn es fur einen bestimmten Zweck verwendet wird
(17 Ob 26/08k - Pantoprazol mH auf die E der Grol3en Beschwerdekammer G 2/88 GRURInt 1990,
522 — reibungsverringernder Zusatz).

4.4 Auch die Offenbarung wird nicht Uberschritten: Inhaltlicher Kern und somit
erfindungswesentliches Merkmal des urspringlichen Anspruchs 21 (und des auf diesem
aufbauenden Anspruchs 22) war eine Diphosophonsaure-Verbindung mit einer bestimmten Struktur.
Genau auf diese Verbindung mit derselben Struktur beziehen sich auch die (neuen) Anspriiche 20
und 21. Es wurde daher gerade kein ,,beliebiges Merkmal* der urspriinglichen Offenbarung in den
neuen Anspruch 21 aufgenommen, sondern das die urspringliche Offenbarung bestimmende
Merkmal, wobel die nun angefihrte Indikation bereits in der Beschreibung (zur Zuléssigkeit des
Ruckgriffs auf die Beschreibung siehe 17 Ob 26/08k — Pantoprazol) des urspriinglichen Patents
enthalten war.

4.5 Die Antragstellerin argumentiert, dass eine Anderung der Anspruchskategorie nach
Osterreichischer Rechtslage nur bis zur Fassung des Erteilungsbeschlusses zuléssig sei. Dabel
Ubersieht sie alerdings, dass ein (Teil)Verzicht auf das schon erteilte Patent auch ohne Vorliegen der
Voraussetzungen des 8 91 Abs 3 PatG zulassig ist (8 46 Abs 1 Z 3 PatG; vergleiche 17 Ob 26/08k —
Pantoprazol). Aus den dargelegten Grinden bewirkt der von der Antragsgegnerin erklarte




Teilverzicht eine Einschrankung des Schutzbereichs ohne Uberschreitung der urspriinglichen
Offenbarung und ist somit nicht als Anderung im Sinne des § 91 Abs 3 PatG, sondern lediglich als
Einschrankung eines Anspruchs zu beurteilen.

4.6 Dass der Teilverzicht zu einem Zeitpunkt erklart wurde, zu dem die Antragstellerin
bereits die Nichtigerklérung des Schutzzertifikats beantragt hatte, schadet nicht: Solange die
zustandige Behdrde nicht Uber die geltend gemachte Nichtigkeit entschieden hat, ist ein entgegen
dem Stoffschutzverbot erteiltes Patent (bzw en darauf aufbauendes Schutzzertifikat)
rechtswirksam. Ein Teilverzicht ist daher auch noch in einem Nichtigkeitsverfahren zuléssig (17 Ob
26/08k — Pantoprazol).

4.7 Aus diesem Grund stehen auch die von der Antragstellerin ins Treffen gefUhrten
Gutglaubensschutzerwédgungen der Zulassigkeit des Teilverzichts nicht entgegen: Ob Uberhaupt der
»gute Glaube* eines Dritten auf die Nichtigkeit eines Patents bzw Schutzzertifikats schitzenswert
ist, ist schon fraglich. Jedenfalls aber bel einem blof3 vernichtbaren Patent — und um ein solches
handelt es sich bel einem gegen das Stoffschutzverbot erteilten Patent — ist die Rechtslage so lange
zweifelhaft, bis die zustdndige Behorde Uber die Nichtigkeit entschieden hat. Konseguenterweise
musste im Ubrigen bei Bejahung eines Gutglaubensschutzes einem (fachménnischen) Dritten auch
die Kenntnis von der Zuléssigkeit einer Einschrankung eines urspriinglich vernichtbaren Anspruchs
auf eilnen Verwendungsanspruch (Swiss Claim) unterstellt werden.

5. Daraus folgt zusammengefasst, dass die Berufung im Umfang der Nichtigerklarung der
Anspriche 20 und 21 berechtigt ist. Im Umfang der Anspriiche 1-19 ist hingegen die Entscheidung
der Nichtigkeitsabteilung mit der erwéhnten Mal3gabe zu bestatigen.

6. Die Kostenentscheidung griindet sich auf 88 122 Abs 1, 140 Abs 1 PatG iVm § 7 SchZG
und 88 43 Abs 1, 50 ZPO. Unter Bedachtnahme auf die sachliche Bedeutung der Ansprliche, die as
urspringlich nichtig festgestellt wurden und der Anspriiche, mit denen die Antragstellerin unterlag,
ist die Antragstellerin als zur Hafte obsiegend anzusehen. Sie erhdt daher die halben Barauslagen
des Verfahrens vor der Nichtigkeitsabteilung und vor dem Obersten Patent- und Markensenat. Im
Ubrigen sind die Kosten des Verfahrens gegenseitig aufzuheben.

Anmerkung

|. Das Problem

Die Antragsgegnerin, The Procter & Gamble Company aus den USA, war Inhaberin des auch fir
Osterreich angemeldeten européischen Patents fiir Pharmazeutische Zusammensetzungen, sog.
geminale Diphosphonate. Auf der Grundlage dieses Grundpatents erhielt sie ein angemeldetes
Schutzzertifikat, dessen Laufzeit im Dezember 2010 endete. Die Anspriiche 2-18 basierten ale auf
der pharmazeutischen Zusammensetzung nach dem Hauptanspruch 1 und bezogen sich auf ein
Arzneimittel. Die Anspriche 20-22 bezogen sich auf Diphosphonsaure-Verbindungen, aso
chemische Erzeugnisse:

Ry FOqH, |
RJ"_‘Z -N C & PO.H
Ry 2 Ry

Samtliche Anspriiche waren wegen VerstoRes gegen das in Osterreich zum Anmeldezeitpunkt noch
wirksame Stoffschutzverbot nichtig. Die Antragsgegnerin erklarte 2009 beim Osterreichischen
Patentamt einen Tellverzicht, worin sie den bisherigen Patentanspruch 20 zur Génze fallen lief3 und

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




die bisherigen Patentanspriiche 21 und 22 einschrénkte.

Die Antragstellerin, die Osterreichische S-GmbH, begehrte dennoch die Nichtigerklarung des
erganzenden Schutzzertifikats wegen VerstolRes gegen das Stoffschutzverbot (,,Swiss Claims*). Die
Nichtigkeitsabteilung (NA) erklérte das angefochtene ergénzende Schutzzertifikat fir nichtig. Sie
vertrat zusammengefasst die Auffassung, dass die Umformulierung der urspriinglichen Anspriiche
unter Hinzuflgen nicht néher definierter Verfahrensschritte eine unzuldssige Umwandlung bewirkt
hétte.

Letztlich hatte sich der OPM mit Frage der nachtréglichen Beschrankung von Patentanspriichen zu
befassen und ob das Schutzzertifikat auf Basis des mit Teilverzicht eingeschrankten Grundpatents
aufrecht erhalten werden konnte.

II. Die Entscheidung des Gerichts

Der OPM hielt es vielmehr im konkreten Fall fir mdglich, ein Schutzzertifikat im Wege eines
Teilverzichts dadurch einzuschrénken, dass ein in der Beschreibung angefiihrtes Merkmal in einen
Anspruch aufgenommen wirde. Die Berufung war im Umfang der Nichtigerklarung der Anspriiche
20 und 21 berechtigt; im Umfang der Anspriiche 1-19 wurde ihr hingegen keine Folge gegeben.

Fur das Streitpatent galt noch das Stoffschutzverbot. Nach Art 167 Abs 2 lit a EPU konnten
europaische Patente fiir das Gebiet der Republik Osterreich ibereinstimmend mit den fiir nationale
Patente geltenden Vorschriften fur nichtig erklart werden, soweit sie Schutz fur chemische
Erzeugnisse als solche oder (ua) fur Arzneimittel als solche gewdhrten. Die Anspriiche 1-19 des
Grundpatents betrafen Arzneimittel. Die Angabe eines Verwendungszwecks (,,..fur eine
Verwendung bei der Behandlung von Krankheiten, die durch einen abnormalen Calcium- und
Phosphatstoffwechsel gekennzeichnet sind,...”) &nderte nichts an der Natur der Anspriiche 1-19 as
Produktanspriiche. Infolge Ablaufs der Schutzdauer wurde die Nichtigkeit der Anspriiche 1-19 des
erganzenden Schutzzertifikats nach 8 117 PatG iVm 8§ 7 SchZG bestétigt.

Der ursprungliche Anspruch 21 und der abgeleitete Anspruch 22 schiitzten demgegentiber generell
eine bestimmte Diphosophonsdure-Verbindung. Der Schutzbereich wird durch die mit der
Einschrankung aus dem Jahr 2009 vorgenommene Umformulierung enger. Gleichfalls wurde
dadurch die Offenbarung nicht Uberschritten: Inhaltlicher Kern und daher erfindungswesentliches
Merkmal des urspringlichen Anspruchs 21 (und des auf diesem aufbauenden Anspruchs 22) war
eine Diphosophonsaure-Verbindung mit einer bestimmten Struktur. Genau auf diese Verbindung mit
derselben Struktur bezogen sich auch die (neuen) Anspriiche 20 und 21. Es wurde daher gerade kein
»beliebiges Merkmal* der urspriinglichen Offenbarung in die neuen Anspriiche aufgenommen,
sondern das die urspriingliche Offenbarung bestimmende Merkmal.

1. Kritische Wirdigung und Ausblick

Die vorliegende Entscheidung ist — mE zu Unrecht — auf herbe Kritik gestoRRen.! Seit nunmehr wohi
als standig zu bezeichnender Rsp® ist die Beschrankung eines noch unter das Stoffschutzverbot
fallenden Patentanspruchs auf einen Verwendungsanspruch (,,Swiss Claim®) unter bestimmten
Voraussetzungen zuldssig. Entscheidend ist, dass

der Schutzbereich durch die Einschrankung tatsachlich verkleinert wird und

die ursprungliche Offenbarung nicht Gberschritten wird.

1 Adocker, Entscheidungsanmerkung, OBI 2014, 70 ISp: ,.... einen erstaunliche Bruch mit der bisherigen Spruchpraxis

der Patentbehdrden ...*

2 Beginnend mit OPM 28.9.2005, Op 3/04, Omeprazol 111, OBI-LS 2006/76/77 (Schultes) = OBl 2006/46, 186
(Schénherr/Adocker), PBI 2006, 74; OGH 23.9.2008, 17 Ob 26/08k, Pantoprazol, OBI-LS 2009/46/47/48/49/50 =
OBl 2009/35, 191 (Schultes), 19.11.2009, 17 Ob 24/09t, Nebivolol, wbl 2010/60, 156 = ecolex 2010/57, 173
(Schonherr/Adocker) = OBI-L S 2010/51/52/53/54/55/56 = OBl 2010/28, 134 = SZ 2009/154; 19.11.2009, 17 Ob
13/09z, Nebivolal 11, ZfRV-LS 2010/19, 76; dazu Beetz, Die Beschrdnkung von Patenten und deren erster Anschein,
OBl 2010, 110 mwN.



Das ogterreichische PatG kennt — anders as etwa Art 105a ff EPU — kein nachtrégliches
Beschréankungsverfahren. Demzufolge hat die hL® bislang die Zul&ssigkeit einer unter Riickgriff auf
die Beschreibung vorgenommenen Einschrankung, insbesondere und deren VVornahme durch einen
»Teilverzicht”, abgelehnt. Demgegeniber mach die vorliegende Entscheidung die Vorschrift des 8§
46 Abs 1 Z 3 PatG fruchtbar und bestétigt, dass ein (Teil)Verzicht auf das schon erteilte Patent auch
ohne Vorliegen der Voraussetzungen des § 91 Abs 3 PatG zul&ssig ist.” Der von der Antragsgegnerin
erklarte Teilverzicht hat eine Einschréankung des Schutzbereichs ohne Uberschreitung der
urspriinglichen Offenbarung bewirkt und stellt nicht eéine Anderung iS des § 91 Abs 3 PatG dar,
sondern lediglich eine Einschrankung eines Anspruchs. Dass der Teilverzicht zu einem Zeitpunkt
erklart wurde, zu dem die Antragstellerin bereits die Nichtigerklarung des Schutzzertifikats
beantragt hatte, schadet nicht, wie die Hochstrichterinnen erganzen.

Ausblick: Bemerkenswert erscheint die vom Senat selbst aufgeworfene Frage, ob Uberhaupt der
»gute Glaube” eines Dritten auf die Nichtigkeit eines Patents bzw Schutzzertifikats schiitzenswert
sei? Jedenfalls aber bei einem blof3 vernichtbaren Patent — und um ein solches handelt es sich bei
einem gegen das Stoffschutzverbot erteilten Patent — ist die Rechtslage so lange zweifelhaft, bis die
zustandige Behorde Uber die Nichtigkeit entschieden hat. Konsequenterweise miisste im Ubrigen
bei Bgahung eines Gutglaubensschutzes einem (fachmannischen) Dritten auch die Kenntnis von
der Zulassigkeit einer Einschrdnkung eines urspriinglich vernichtbaren Anspruchs auf einen
Verwendungsanspruch (Swiss Claim) unterstellt werden. Die Zukunft wird zeigen, ob der OGH, der
seit 1.1.2014 auch formelle Letztinstanz in patentamtlichen Nichtigkeitsverfahren geworden ist, an
der Ansicht festhélt, dass ein fur nichtig erklértes Patent nicht von Anfang an nichtig, sondern blof3
vernichtbar, d.h. mit ex nunc Wirkung aus dem Rechtsbestand ausscheidet.

V. Zusammenfassung

Solange die zustandige Behorde nicht Uber die geltend gemachte Nichtigkeit entschieden hat, ist
nach Ansicht der Rsp ein entgegen dem Stoffschutzverbot erteiltes Patent (bzw ein darauf
aufbauendes Schutzzertifikat) rechtswirksam. Ein Tellverzicht ist daher auch noch in einem
Nichtigkeitsverfahren zulassig.

% Friebel/Pulitzer, Osterreichisches Patentrecht? (1972), 376; Weiser, PatG? (2005), 292 ff; Beetz, Die Beschrankung
von Patenten und deren erster Anschein, OBl 2010, 110; deutlich auch die SIN der Osterreichischen
Patentanwaltskammer vom 3.8.2007 im Begutachtungsverfahren zur PatG-Nov 2007, 934-OPA/2007.

4 OGH 23.9.2008, 17 Ob 26/08k, Pantoprazol, OBI-L S 2009/46/47/48/49/50 = OBl 2009/35, 191 (Schultes),
19.11.2009, 17 Ob 24/09t, Nebivolol, whl 2010/60, 156 = ecolex 2010/57, 173 (Schénherr/Adocker) = OBI-LS
2010/51/52/53/54/55/56 = OBl 2010/28, 134 = SZ 2009/154; vgl. auch dazu Beetz, OBl 2010, 110, 112.



