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Fundstellen: OBI-LS 1014/18/19 (Musger) P
1. Derjenige, der sich auf eine offenkundige Vorbenutzung beruft, um die Neuheit eines
Patentanspruchs zu widerlegen, hat diese nach Zeit, Art und Ort konkret zu behaupten und
zu beweisen. Dafur gilt das Beweismal3 der 88 266 bis 383 ZPO sinngemald nach § 120 Abs 1
PatG. Das Regelbeweismal der ZPO ist die hohe Wahrscheinlichkeit; dass diese
Wahrscheinlichkeit an Sicherheit grenzte, ist nicht erforderlich. Die hohe Wahr scheinlichkeit
kann sich dabel auch aus einem Indizienbeweis er geben.

2. Im Feststellungsverfahren kann ein Nachweis der Vorbenutzung iS des § 163 Abs 5 PatG
auch durch enen Indizienbeweis erbracht werden (hier: Bestellunterlagen aus denen
hervorgeht, dass die schwedische Kupplung bereits 1992 von einer staatlichen Prifstelle
gepruft worden war und sich seit 1993 in der Preidiste des schwedischen Unternehmens
befand). Aus der Prifung des vorbenutzten Erzeugnisses durch eine staatliche Selle vor dem
Prioritatszeitpunkt des Gsterreichischen Patentrechts folgen die fehlende Neuheit und damit
diefehlende Rechtshestandigkeit des Patentanspruchs.

3. Die positive Feststellung der Nichtverletzung durch den ver meintlichen Eingriffsgegenstand
sieht § 163 PatG nicht vor. Im Fall mangelnder Rechtsbestandigkeit des Patentsist daher der

Feststellungsantrag des Patentinhaber s abzuweisen.
Leitsétze verfasst von Hon.-Prof. 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. Gottfried
MUSGER und Dr. Ljiljana PANTOVIC als rechtskundige Mitglieder und die Réte des Obersten
Patent- und Markensenates Dipl.-Ing. Ferdinand KOSKARTI und Dipl.-Ing. Johannes MESA
PASCASIO als fachtechnische Mitglieder in der Patentrechtssache der Antragstellerin B ***** G
esellschaft m.b.H., *** vertreten durch Beer & Partner Patentanwélte KG,
Lindengasse 8, 1070 Wien, gegen die Antragsgegnerin  J***** G mb H , *****vertreten durch
Advokaten Pfeifer Keckeis Fiel Scheidbach OG, Drevesstrale 2, 6800 Feldkirch, wegen
Feststellung des Patentes Nr AT 411 075, Uber die Berufung der Antragstellerin gegen die
Endentscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Osterreichischen Patentamtes vom 6. Februar 2013,
N 11/2009-18, entschieden:

Der Berufung wird nicht Folge gegeben. Die angefochtene Entscheidung wird mit der Mal3gabe
bestatigt, dass sie lautet: ,Der Antrag der Antragstellerin, es werde festgestellt, dass das
Schnellwechselsystem mit einer visuellen Verschlusskontrolle, wie es in der Beilage zu dieser
Entscheidung dargestellt ist, unter Anspruch 13 des Patents AT 411 075 falle, wird abgewiesen.*

Die Antragstellerin ist schuldig, der Antragsgegnerin binnen 14 Tagen die mit 2.177,40 EUR
bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens (darin 362,90 EUR Umsatzsteuer) zu ersetzen.

Grinde:

Die Antragstellerin ist Inhaberin des Patents AT 411 075 mit Prioritét vom 14. April 1997. Anspruch
13 dieses Patents lautet wie folgt:

13. Vorrichtung (1) zum Festlegen von Anbaugerédten (2) an Baggerausiegern, mit einem in der
Schnellwechselvorrichtung (1) verschiebbaren Riegel (4), der zum Kuppeln des Anbaugerétes (2)
mit der Schnellwechselvorrichtung (1) in eine Aufnahme (3) des Anbaugerétes (2) einschiebbar ist,
und mit einer Anzeigevorrichtung (30), dadurch gekennzeichnet, dass die Anzeigevorrichtung (30)
an dem im Inneren der Schnellwechselvorrichtung (1) aufgenommenen Ende (14) des Riegels (4)



befestigt ist, und dass die Anzeigevorrichtung (30) bel in seine Wirkstellung vorgeschobenem
Riegel (4) innerhalb der Schnellwechselvorrichtung (1) aufgenommen ist und bei in seine Nicht-
Wirk-stellung zurtickgezogenem Riegel (4) aus der Schnellwechselvorrichtung (1) heraus vorsteht.

Die Antragsgegnerin vertreibt eine Schnellwechselkupplung, die alle Merkmale dieses Anspruchs
aufweist.

Die Antragstellerin beantragt die Feststellung, dass diese Schnellwechsel kupplung unter Anspruch
13 ihres Patents falle.

Die Antragsgegnerin wendet ein, dass dieser Anspruch nicht rechtsbesténdig sei, well en
schwedisches Unternehmen eine solche Schnellwechselkupplung schon vor dem Prioritétszeitpunkt
des Patents der Antragstellerin vertrieben habe. Diese Kupplung sei bereits am 27. November 1992
von einer schwedischen Behdrde zugel assen worden und jedenfalls ab dem 1. Janner 1993 auf dem
Markt gewesen. Dies ergebe sich insbesondere aus einer Preisiste aus dem Jahr 1993 und einer
konkreten — urkundlich nachgewiesenen — Bestellung vom 21. Mai 1993.

Die Antragstellerin hdlt dem entgegen, dass keine Audlieferung der schwedischen Kupplung
nachgewiesen sai.

Die Nichtigkeitsabteilung wies den Antrag ab und sprach aus, dass die Kupplung der
Antragsgegnerin nicht unter Anspruch 13 des Patents der Antragstellerin falle. Sie nahm aufgrund
der vorgelegten Urkunden und der Aussage eines im Rechtshilfeweg vernommenen Zeugen als
erwiesen an, dass die schwedische Kupplung schon vier Jahre vor dem Prioritétszeitpunkt auf dem
Markt gewesen sei und damit zum Stand der Technik gehért habe. Diese Kupplung habe adle
Merkmale von Anspruch 13 aufgewiesen. Damit verbleibe fir diesen Anspruch kein Schutzbereich.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Berufung der Antragstellerin. Sie macht geltend, dass
eine Auslieferung der schwedischen Kupplung entgegen der Annahme der Nichtigkeitsabteilung
nicht erwiesen sei. Dies falle der Antragsgegnerin zur Last, weswegen dem Feststellungsantrag
stattzugeben sai.

Die Antragsgegnerin beantragt in der Berufungsbeantwortung, der Berufung nicht Folge zu geben.

Die Berufung ist nicht berechtigt.

1. Die Antragstellerin beantragt eine Feststellung nach 8 163 Abs 2 PatG. Dabei ist unstrittig, dass
die Kupplung der Antragsgegnerin alle Merkmale jenes Patentanspruchs aufweist, der dem Antrag
zugrunde liegt. Bei der Beurteilung von dessen Schutzbereich ist jedoch nach § 165 Abs5 PatG
auch der ,von den Parteien nachgewiesene Stand der Technik zu berucksichtigen®. Aus dieser
Bestimmung folgt, dass der Schutzbereich durch den Stand der Technik im Anmeldungszeitpunkt
begrenzt ist (Op 3/02, PBI 2004, 74 mwN). War der Anspruch im Prioritétszeitpunkt nicht neu,
muss der Feststellungsantrag daher scheitern.

2. Nach den Feststellungen der Nichtigkeitsabteilung wurde eine Kupplung, die alle Merkmale von
Anspruch 13 aufwies, bereits mehrere Jahre vor dem Prioritdtszeitpunkt verkauft. Trifft das zu, lag
eine offenkundige Vorbenutzung vor, die die Neuheit von Anspruch 13 ausschlieft.

3. Wer sich auf eine offenkundige Vorbenutzung stiitzt, hat diese nach Art, Zeit und Ort konkret
anzugeben und nachzuweisen (Op 3/08, PBI 2009, 177 mwN). Erforderlich ist daher zunéchst ein
konkretes Vorbringen. Ein solches Vorbringen hat die Antragsgegnerin erstattet, indem sie den
Verkauf der schwedischen Kupplung ab dem Jahr 1993 behauptet und insbesondere auf einen
bestimmten Verkaufsvorgang hingewiesen hat.

4. Nach Auffassung der Nichtigkeitsabteilung ist der Antragsgegnerin der Bewels dieses
Vorbringens gelungen. Die dagegen gerichtete Beweisriige der Beklagten dringt nicht durch:

4.1. Eine Nachprufung der Beweiswirdigung ist im vorliegenden Fall moglich, well die
Nichtigkeitsabteilung ihre Feststellungen ausschliefdlich auf Urkunden und die Aussage eines im




Rechtshilfeweg vernommenen Zeugen gestutzt hat. Eine unmittelbare Beweisaufnahme, die eine
Uberpriifung von darauf beruhenden Feststellungen ausgeschlossen hatte (Op 2/12, PBI 2013, 25
mwN), lag daher nicht vor.

4.2. Fir das Beweisverfahren vor der Nichtigkeitsabteilung gelten nach § 120 Abs1 PaG die
Vorschriften der 88266 bis 383 ZPO sinngemdl3, also auch der Grundsatz der freien
Beweiswirdigung (8 272 ZPO) ohne Bindung an gesetzliche Beweisregeln (Op 3/08, PBI 2009,
177). Das Regelbeweismald der ZPO ist die hohe Wahrscheinlichkeit; dass diese Wahrscheinlichkeit
an Sicherheit grenzte, ist nicht erforderlich (RIS-Justiz RS0110701). Die hohe Wahrscheinlichkeit
kann sich dabei auch aus einem Indizienbeweis ergeben. Dieser ist darauf gerichtet, durch den
Beweis bestimmter Hilfstatsachen dem Gerichte die volle Uberzeugung des Vorhandenseins der
direkt nicht oder nur schwer zu bewei senden Haupttatsache zu vermitteln (R1S-Justiz RS0040290).
4.3. Ein solcher Indizienbewels ist hier erbracht. Die Antragsgegnerin hat urkundlich belegt, dass
die schwedische Kupplung bereits 1992 von einer staatlichen Prufstelle geprift worden war und
sich seit 1993 in der Preidliste des schwedischen Unternehmens befand. Weiters hat sie eine
Bestellung aus dem Jahr 1993 vorgelegt. Diese Indizien lassen mit der erforderlichen Sicherheit
darauf schlief¥en, dass die Kupplung tatsichlich ab 1993 verkauft und damit der Offentlichkeit
zuganglich wurde. Denn durch die staatliche Prifung steht fest, dass die Kupplung tatséchlich
existierte. Wenn das schwedische Unternehmen sie in weiterer Folge in die Preidliste aufnahm und
zumindest eine Bestellung nachgewiesen ist, ware die Annahme, die Kupplung sei dennoch nie
ausgeliefert worden, vollig lebensfremd. Ein weiteres Indiz ist die Aussage des im Rechtshilfeweg
vernommenen Zeugen, wonach bei seinem friheren Arbeitgeber vor dem 1. Juni 1993 Uber die
schwedische Kupplung und deren hohe Qualitdt gesprochen worden sei. Auch das setzt voraus, dass
die Kupplung schon damals auf dem Markt bekannt war. Dass der Zeuge die konkrete Auslieferung
nicht aufgrund eigener Wahrnehmung bestdtigen konnte, schadet unter diesen Umstanden nicht.
Ebenso ist unerheblich, ob der ,eidesstittigen Erklarung“ eines Vertreters des schwedischen
Unternehmens ein Beweiswert zukommt.

5.Aus diesen Grinden muss die Berufung der Antragstellerin scheitern. Die angefochtene
Entscheidung ist mit der Mal3gabe zu bestédtigen, dass der Feststellungsantrag abgewiesen wird.
Eine positive Feststellung der Nichtverletzung ist im Gesetz nicht vorgesehen.

6. Die Kostenentscheidung griindet sich auf § 122 Abs 1 und § 140 Abs 1 PatG iVm 88 41, 50 ZPO.

Anmerkung

|. Das Problem

Die spétere Antragsgegnerin, die J-GmbH, beabsichtigte Schnellwechselkupplungen zu vertreiben.
Die spétere Antragstellerin, die B-GmbH, war Inhaberin eines Osterreichischen Patents fur ein
Schnellwechselsystem mit ener visuellen Verschlusskontrolle, dessen Anspruch 13 ene
Vorrichtung zum  Festlegen von Anbaugerdien an Baggerauslegern  mit  ener
Schnellwechsalvorrichtung beinhaltete. Die Antragstellerin begehrte beim OPA nach § 163 Abs 2
PatG die ,,Feststellung, dass diese Schnellwechselkupplung unter Anspruch 13 ihres Patents* fiele.
Die Antragsgegnerin wendete demgegentber ein, dass der geltend gemachte Patentanspruch nicht
rechtsbesténdig wére, weil ein schwedisches Unternehmen eine solche Schnellwechselkupplung
schon vor dem Prioritétszeitpunkt (hier: April 1997) vertrieben hétte.

Die Nichtigkeitsabteilung (NA) wies den Antrag ab und nahm es aufgrund der vorgelegten
Urkunden und der Aussage eines im Rechtshilfeweg vernommenen Zeugen als erwiesen an, dass
die schwedische Kupplung schon vier Jahre vor dem Prioritétszeitpunkt auf dem Markt gewesen
waére und damit zum Stand der Technik gehort hétte.

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




Mit ihrer Berufung bekdmpfte die Antragstellerin u.a. die Beweiswurdigung der NA, und musste
der OPM sich insbesondere mit Fragen des Beweismal3es und der Beweldastverteilung in
Feststellungsverfahren nach 8§ 163 PatG ausei nandersetzen.

I1. Die Entscheidung des Gerichts

Der OPM hielt im vorliegenden Fall eine Nachprufung der Beweiswurdigung fur moglich, weil die
NA keine unmittelbare Beweisaufnahme durchgefihrt hatte. Nach dem Grundsatz der freien
Beweiswurdigung iS des § 272 ZPO hatte die Antragsgegnerin aber ihre Beweislast erfillt. Sie hatte
namlich einen Indizienbewels erbracht, indem sie urkundlich belegte, dass die schwedische
Kupplung bereits 1992 von einer staatlichen Prufstelle geprift worden war und sich seit 1993 in der
Preidiste des schwedischen Unternehmens befand. Weiters hatte sie eine Bestellung aus dem Jahr
1993 vorgelegt. Diese Indizien lief3en mit der erforderlichen Sicherheit darauf schlief3en, dass die
Kupplung tatsachlich ab 1993 verkauft und damit der Offentlichkeit zuganglich wurde. Dem
strittigen Patentanspruch fehlte daher die erforderliche Neuheit.

Die angefochtene Entscheidung bestétigte der OPM mit der Mal3gabe, dass der Feststellungsantrag
abgewiesen wurde. Eine positive Feststellung der Nichtverletzung war im Gesetz namlich nicht
vorgesehen.

1. Kritische Wirdigung und Ausblick

Die vorliegende Entscheidung erscheint unter zwei Aspekten bemerkenswert. Zum einen trifft sie
Aussagen zur Beriicksichtigung der Standes der Technik im Feststellungsverfahren nach § 163 Abs
2 PatG Zum anderen enthdlt sie wesentliche Aussagen zur Beweislast und dem konkreten
Beweismal3 zur Widerlegung der Neuheit eines Patentanspruchs.

Im konkreten Fall ist unstrittig, dass dass die Kupplung der Antragsgegnerin alle Merkmale jenes
Patentanspruchs aufweist, der dem Antrag zugrunde liegt. Damit ist aber dem Feststellungsantrag
der Patentinhaberin nach § 163 Abs 2 PatG die von der Antragsgegnerin in Verkehr gebrachten
Erzeugnisse unterfallen dem Patent, noch nicht stattzugeben. Bel Feststellungsantragen iS des 8 163
PatG hat das Patentamt nach § 163 Abs 5 PatG den ,,von den Parteien nachgewiesenen Sand der
Technik® zu berlicksichtigen. Dies bedeutet, dass der Schutzbereich des dem Antrag zugrunde
liegenden Patents durch den Stand der Technik im Anmeldezeitpunkt beschrankt ist.' Ein
Feststellungsantrag nach 8 163 Abs 2 PatG muss daher scheitern, wenn der nach dem
Antragsvorbringen verletzte Anspruch im Prioritétszeitpunkt nicht neu war.

Sinn und Zweck des Feststellungsverfahren? nach § 163 PatG ist die Entscheidung, ob ein
bestimmter Gegenstand oder ein bestimmtes Verfahren unter ein Patent fallt oder nicht. Im
Feststellungsverfahren nach Abs 2 leg.cit. Ist zu beurteilen, ob ein Patenteingriff vorlége, falls der
Feststellungsgegenstand betriebsmallig hergestellt, in Verkehr gebracht, feilgehalten oder gebraucht
(bzw. zu diesen eingefuihrt oder besessen) wirde. Fur das Beweisverfahren vor der NA gelten nach
§ 120 Abs 1 PatG die Vorschriften der 88 266 bis 383 ZPO sinngeméal3, also auch der Grundsatz der
freien Beweiswiirdigung iSv § 272 ZPO ohne Bindung an gesetzliche Beweisregeln.®

Ausblick: Wer sich auf eine offenkundige Vorbenutzung — und damit auf eine neuheitsschadliche
Bertcksichtigung des Standes der Technik — stitzt, hat diese nach Art, Zeit und Ort konkret
anzugeben und nachzuweisen.* Erforderlich ist daher zunéchst ein konkretes Vorbringen. Ein
solches Vorbringen hat die Antragsgegnerin erstattet, indem sie den Verkauf der schwedischen
Kupplung ab dem Jahr 1993 behauptet und insbesondere auf einen bestimmten Verkaufsvorgang
hingewiesen hat. Nach Auffassung des OPM ist der Antragsgegnerin der Bewels dieses Vorbringens

1 Deutlich OPM 10.12.1997, Op 3/96, Tafelbefestigung, OBl 1998, 334 = PBI 1998, 158; vgl. auch OPM 12.11.2003,
Op 3/02, Koder fir Tiere, OBI-LS 2004/122 = PBI 2004, 74.

2 OPM 27.9.2000, Op 4/99, OBI-LS 2001/96, 155 = PBI 2001, 100.

¥ OPM 26.11.2008, Op 3/08, OGM 1/08, Bildung eines Eckbereichs, OBI-LS 2010/48 = PBI 2009, 177 mwN.

*  OPM 26.11.2008, Op 3/08, OGM 1/08, Bildung eines Eckbereichs, OBI-LS 2010/48 = PBI 2009, 177 mwN.



gelungen, denn er |&sst insoweit nach 8 163 Abs 5 PatG auch einen Indizienbeweis gentigen.
V. Zusammenfassung

Der Nachwels der mangelnden Rechtsbestdndigkeit nach 8 163 Abs 5 PatG kann im
Feststellungsverfahren durch einen Indizienbeweis gefihrt werden. Daflr kann es ausreichen , dass
aus der Prifung elnes vorbenutzten Erzeugnisses durch eine staatliche Stelle im Ausland, dessen
Aufnahme in eine Preidliste eines dortigen Unternehmens und dem Nachwels von zumindest einer
Bestellung — all das Jahre vor dem mal3gebenden Prioritdtszeitpunkt — auch auf den Verkauf und
damit das Offenkundigwerden dieses Erzeugnisses geschlossen werden kann. Die Beweislast fir
eine offenkundige Vorbenutzung trifft immer denjenigen, der sich darauf beruft.



