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Kennen wir das nicht?

RAINER BEETZ

OBl 2024/31

Fille sind gemaf} dem Anfang April veroffentlichten
3 1 1 Statusbericht beim UPC bisher eingebracht worden.

Auch wenn diese Zahl der etwas schonfirberischen
Zahlweise geschuldet ist, die jede Nichtigkeitswiderklage (von
jedem Bekl) als eigenen Fall zdhlt (weshalb die Zahl der 142
Nichtigkeitswiderklagen jene der 110 Verletzungsklagen sogar
tibersteigt!), entwickelt sich die Rsp des UPC insb auch in Bezug
auf verfahrensrechtliche Fragestellungen. Hierbei tun sich
erstaunliche Parallelen zwischen den nun bereits vom UPC,
der Krone der europdischen Patentgerichtsbarkeit, geklarten
und noch zu klirenden Rechtsfragen auf und jenen Fragen, die
in der Osterr Patentrechtsprechung erst nach zahem Ringen ge-
kldrt wurden oder nach wie vor nicht geklart sind. Im Fuf3ball-
jargon und somit als kleiner Teaser fiir den tiberaus lesenswerten
Beitrag ,,Zwischen Sportsgeist und Marktmacht: Wie der EuGH
in SuperLeague und Co den europiischen Sportmarkt aufmischt*
von Zohrer/Wollmann (Seite 103) konnte man auch formulieren:
Auch in der Champions League wird ,nur Fufiball gespielt.

Zu einer Frage, welche nicht nur in Osterreich, sondern auch
in anderen européischen Landern (insb auch in Deutschland)
bisher keiner abschlieffenden, eindeutigen Klarung zugefiihrt
werden konnte, liegen nun bereits einander widersprechende
Entscheidungen von zwei (deutschen) Lokalkammern in erster
Instanz vor: Ist der Erteilungsakt bei der Auslegung des Schutz-
umfangs zu beriicksichtigen?

Zunichst hat die Lokalkammer Disseldorf (iW in Fortschrei-
bung der dt Rsp) erkannt, dass die Erteilungsakten bei der Pa-
tentauslegung im Grundsatz nicht zu beriicksichtigen sind.
Art 69 EPU wiirde abschliefSend bestimmen, dass (nur) die Be-
schreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Anspriiche
heranzuziehen sind. Bloen Auflerungen im Erteilungsverfahren
kiame hingegen keine schutzbereichsbeschrinkende Bedeutung
zu; sie konnten allenfalls indizielle Bedeutung haben, wie die
Fachperson das betreffende Merkmal verstehen kann.? Nur neun
Tage spater verlief§ die Lokalkammer Miinchen hingegen ausge-
trampelte (nationale) Pfade und erkannte, dass die urspriingliche
Anspruchsfassung eines Européischen Patents iZm im Ertei-
lungsverfahren vorgenommenen Anderungen der Anspruchsfas-
sung als Auslegungshilfe herangezogen werden kann.?

Sie erinnern sich an die 6sterr Rechtslage? Hierzulande ist
gleich beides richtig, es kommt (kurioserweise) aber darauf an,
ob der Schutzumfang in einem Verletzungs- oder Feststellungs-
verfahren zu bestimmen ist. Laut hg Rsp ist - vollig im Einklang
mit der Lokalkammer Diisseldorf — der Schutzbereich durch den
Inhalt der Patentanspriiche bestimmt, wobei jedoch die Beschrei-
bung und die Zeichnungen zur Auslegung heranzuziehen seien.
Ob die Erteilungsakten fiir einen engeren Umfang sprechen, sei
hingegen nicht mafigebend, weil die Erteilungsakten keinesfalls
Gewihr bieten, das gesamte Geschehen wiederzugeben, das tat-
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sichlich zu der Erteilung des Patents in der jeweiligen Fassung
gefithrt hat, und die Beriicksichtigung ihres Inhalts (vermeint-
lich) in vielen Fillen neue Auslegungsprobleme schaffe.* Die Sa-
che sieht allerdings grundsitzlich anders aus, wenn der Schutz-
umfang in einem Feststellungsverfahren zu bestimmen ist, denn
hier normiert § 163 PatG ausdriicklich, dass der Inhalt der Ertei-
lungsakten und der von den Parteien nachgewiesene Stand der
Technik zu beriicksichtigen sind.

Das UPC-Berufungsgericht hat sich in seiner ersten materiell-
rechtlichen Anordnung diesbeziiglich noch nicht in die Karten
blicken lassen und hat (nur) erkannt, dass die Beschreibung und
die Zeichnungen als Erlduterungshilfen fiir die Auslegung des
Patentanspruchs stets mit heranzuziehen sind, und zwar nicht
nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten im Patentanspruch.®
Immerhin hat es aber in dieser ersten materiellrechtlichen An-
ordnung schon geklért, dass diese Grundsitze fiir die Auslegung
eines Patentanspruchs gleichermafien fiir die Beurteilung der
Verletzung und des Rechtsbestands eines Europdischen Patents
gelten - eine Erkenntnis, die sich auch beinahe 50 Jahre nach
Griindung des Europdisches Patentamts noch nicht in allen Be-
schwerdekammern durchgesetzt hat. In Anbetracht der sehr un-
terschiedlichen Rechtsprechungslinien der EPA-Beschwerde-
kammern zu dieser Frage wird nun endlich die Grofe Beschwer-
dekammer Gelegenheit zur Klairung bekommen.® Ob hier wohl
die UPC-Anordnung beriicksichtigt werden wird?

Die Parallelen enden aber keinesfalls hier, so hat das UPC-
Berufungsgericht in dieser Anordnung — man konnte fast mei-
nen in analoger Anwendung von § 156 Abs 3 PatG - auch er-
kannt, dass eine ausreichende Sicherheit hinsichtlich des Rechts-
bestands des Klagepatents fiir eine einstweilige Unterlassungs-
verfiigung geben ist, wenn es das Gericht fiir iiberwiegend wahr-
scheinlich ansieht, dass das Patent giiltig ist.

Seit Kurzem, und somit etwas mehr als neun Monate nach
dem Start, ist es nun auch mdoglich, nach Entscheidungen und
Anordnungen iiber eine Suchmaske auf der UPC-Website zu re-
cherchieren. Das erinnert daran, als es 2014 — dank unseres Re-
daktionsmitglieds Senatsprésident Reinhard Hinger — nach lan-
gem Warten erstmals moglich war, im RIS nicht nur in den spér-
lichen OGH-Entscheidungen in Patentsachen zu recherchieren.
Hier war und ist allerdings eine Recherche auch nach der Ge-
schiftszahl moglich - an einer Recherchemaglichkeit nach Fall-
zahl wird in Luxemburg offensichtlich noch gearbeitet.”

! Hinzu kommen noch 29 Antrage auf einstweilige MaRnahmen, 28 Nichtig-
keitsklagen, eine Schadenersatzklage und eine negative Feststellungsklage.

2 UPC LK Disseldorf 11. 12. 2023, CFI 452/2023, Ortovox.

3 UPC LK Miinchen 20. 12. 2023, CFI 292/2023, SES-imagotag.

4 OGH 9. 2. 2010, 17 Ob 35/09Kk, /soflavon.

5 UPC 26. 2. 2024, CoA 335/2023, 10x Genomics.

6 T 439/22; dem Protokoll der miindl Verhandlung vom 10. 4. 2024 ist zu ent-
nehmen, dass die BK Fragen zur Anwendbarkeit von Art 69 EPU in Verfahren
vor dem EPA an die GBK stellen wird.

7 ZB ist die E CoA 335/2023 nicht unter dieser Fallzahl aufzuspiiren, dafiir aber
unter ihrer ,order reference“ ORD_595990/2023.
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