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LIGA-Kongress in Wien widmete sich im Rahmen einer

Podiumsdiskussion dem Thema ,,The impact of the
UPC on ,smaller’ jurisdictions - risks and opportunities®. Ein
Blick auf die bisherigen Fallzahlen zeigt ein klares Bild: Das
»Match® geht bislang eindeutig zugunsten der grofien Jurisdiktio-
nen, insb Deutschlands, aus. Von den insgesamt erhobenen Ver-
letzungsklagen wurden 244 Fille - also rund 76% aller Verfahren
- vor den vier deutschen Lokalkammern eingebracht. Die Lokal-
kammer Miinchen ragt mit 111 Klagen noch einmal deutlich
hervor. Wien findet sich in der vom UPC veréffentlichten Statis-
tik hingegen mit lediglich zwei Féllen.!

D er kiirzlich zu Ende gegangene - iiberaus erfolgreiche -

Diese Konzentration iiberrascht allerdings kaum, wenn man
die Situation vor Aufnahme der Tatigkeit des UPC betrachtet,
wurden doch 2022 in Deutschland 787 Verletzungsklagen? ein-
gereicht — ein Vielfaches dessen, was andere MS mit nennens-
werter Patentstreitpraxis verzeichnen konnten.* Wurde der
UPC nicht gerade geschaffen, um Rechtssuchenden in allen teil-
nehmenden Staaten ein einheitliches, qualitativ gleichwertiges
Verfahren zu bieten — mit international besetzten Kammern
und einheitlicher Verfahrensordnung? Ja, und genau aus diesem
Grund differenziert Art 8 EPGU zwischen Jurisdiktionen mit
grofler Fallzahl und ,smaller jurisdictions® Lokalkammern in
Staaten mit hoher Fallzahl weisen eine Besetzung mit zwei (er-
fahrenen) nationalen Richtern auf; ergédnzt wird das Spruchgre-
mium durch einen weiteren juristisch ausgebildeten Richter aus
einem anderen MS und gegebenenfalls einen technischen Rich-
ter, die auf Einzelfallbasis zugeordnet werden. In MS mit gerin-
gerer Fallzahl ist hingegen nur ein nationaler Richter der Lokal-
kammer dauerhaft zugeordnet, wahrend die weiteren (erfahre-
nen) Richter aus anderen Vertragsstaaten stammen und im Ein-
zelfall zugeordnet werden. Angestrebt wurde somit, die gleiche
Qualitat in allen Kammern zu erzielen; dies fithrt aber zu einem
strukturellen Ungleichgewicht. Ein Klédger, der seine Klage vor
einer Lokalkammer eines grofien MS - etwa in Deutschland -
einbringt, kennt regelmiflig die entscheidende Mehrheit der
Richter. In kleineren Jurisdiktionen hingegen ist nur ein Mitglied
des Spruchkorpers vorab bekannt.

Im Streben nach gleichwertiger Qualitit wurde ein Aspekt
tibersehen: Vorhersehbarkeit. Neben Geschwindigkeit und Ent-
scheidungsqualitdt wiinschen sich Parteien auch eine prognosti-
sche Sicherheit {iber den moglichen Ausgang eines Verfahrens.
Kennt man die Mehrheit des Spruchkérpers und deren gefestigte
Rechtsansicht zu spezifischen Fragen, steigt die Vorhersehbarkeit
- ein Umstand, der fiir die Wahl des Gerichtsstands durch den
Klager ebenfalls von Bedeutung ist. Kleinere Jurisdiktionen ste-
hen somit doppelt unter Druck: Ihre Richter sind aufgrund der
geringeren nationalen Fallzahlen weniger bekannt und zugleich
ist die Mehrheit des Spruchkoérpers unbekannt, was zu einer
strukturellen Benachteiligung kleiner Jurisdiktionen fiihrt.
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Wie kann dieses Ungleichgewicht (ohne Novellierung des EP-
GU) gemildert werden? Hier bestehen insb zwei Méglichkeiten:
(i) Erhohung der Vorhersehbarkeit in kleinen oder (ii) Verringe-
rung der Vorhersehbarkeit in grofleren Jurisdiktionen. Letzteres
ist tw bereits Realitat: Mit der Einrichtung eines zweiten Spruch-
korpers an der Lokalkammer Miinchen ist fiir Klager nicht mehr
vorab ersichtlich, ob ein Fall der LK Miinchen I oder der LK
Miinchen II zugeteilt wird. Ein weiterer Ansatz besteht darin,
internationale Richter als Berichterstatter einzusetzen. Ob dieser
Schritt tatsichlich das notige Gewicht in der Beratung entfalten
kann, um die Mehrheitsmeinung zu beeinflussen, erscheint frag-
lich. Eine andere Option wire die dauerhafte Zuordnung eines
internationalen Richters zu kleineren Lokalkammern. Ob dies
allerdings mit Art 8 EPGU vereinbar ist, der eine Zuordnung
»von Fall zu Fall® vorschreibt, erscheint zweifelhaft.

Wie man es auch dreht: Fiir Lokalkammern in kleineren MS
bleibt der Wettbewerb um Verfahren eine strukturelle Herausfor-
derung. Die Vorhersehbarkeit der Entscheidungen wird vermut-
lich auch nicht verbessert durch die - aufgrund der hohen Fall-
zahlen erforderlich gewordene - Errichtung einer dritten Kam-
mer am Berufungsgericht Anfang 2026. Es bleibt zu hoffen, dass
die Aufteilung letztinstanzlicher Entscheidungen auf drei Kam-
mern nicht zu Lasten der Rechtseinheit geht.

Schwer vorherzusehen ist derzeit jedenfalls der Ausgang von
Verfahren, bei welchen Offenbarungsiiberschreitungen strittig
sind. Die zweite Kammer hatte schon in ihrer ersten E* dazu -
ohne das Kind beim Namen zu nennen - erkannt, dass fiir die
Beurteilung einer Offenbarungsiiberschreitung entscheidend ist,
was die Fachperson — mit ihrem allgemeinen Fachwissen - un-
mittelbar und eindeutig der urspriinglichen Anmeldung insge-
samt entnehmen wiirde - der bekannte ,Goldstandard®. Bei der
konkreten Anwendung des ,Goldstandards® hat die zweite Kam-
mer dann aber erkannt, dass keine Offenbarungsiiberschreitung
vorliege, da der Schutzgegenstand sich nicht wesentlich (,sub-
stantially different®) von dem urspriinglich Offenbarten unter-
scheide - eine sehr weitgehende Auslegung, mit welcher der
»Goldstandard® in Wahrheit in das Gegenteil verkehrt wird. In
einer jiingst ergangenen weiteren E° wurde der ,,Goldstandard“
von eben dieser Kammer nicht nur in den Leitsitzen festge-
schrieben, sondern so dann auch tatsachlich - in seiner bekann-
ten Auspriagung - zur Anwendung gebracht und eine Offenba-
rungsiiberschreitung erkannt. Die Besetzung der zweiten Kam-
mer mit zwei unterschiedlichen technischen Richtern kénnte
hier durchaus von Bedeutung gewesen sein — soviel zur Vorher-
sehbarkeit, sofern die Mehrheit der Richter bekannt ist.

1 Gem der vom UPC zuletzt veroffentlichten Statistik (Stand 31. 5. 2025).

2 www.iam-media.com/review/the-patent-litigation-review/2026/article/ger-
many-effects-of-the-upc-and-national-patent-courts-coexistence.

3 Normiert man die Zahlen der Verletzungsklagen auf die drei Lander mit den
meisten Fallzahlen, ergibt ein Vergleich vor und nach der Eréffnung des UPC
folgendes Bild: Pra-UPC: DE 70% / FR 17% / NL 13%; Post-UPC: DE-LK 85% /
FR-LK/ZK 7% / NL-LK 7%.

4 UPC 14. 2. 2025, CoA 382/2024, Abbott.

5 UPC 2. 10. 2025, CoA 764/2024, CoA 774/2024, Seoul Viosys.
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Formaler Aufbau, notwendiger Inhalt und die Abgrenzung zwischen

Tat- und Rechtsfragen

Mit den E Faktor VIII und Betonplatten hat der OGH sowohl
dem PA als auch dem OLG Wien unmissverstindlich klarge-
macht, dass auch im patentrechtlichen Einspruchs- und Nich-
tigkeitsverfahren die aus der ZPO bekannte Trennung von Tat-
und Rechtsfragen mafigeblich ist — mit weitreichenden Folgen
fir den Aufbau und die Begriindung patentamtlicher Ent-
scheidungen. Diese prozessual notwendige Trennung wirft je-
doch in der Praxis spannende Abgrenzungsfragen und prozes-

{
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MICHAEL STADLER, Patentanwalt bei Wildhack & Jellinek, Wien.

Inhaltsiibersicht:
A. Rechtsnormen zum Aufbau patentamtlicher
Entscheidungen
B. Rechtsprechung des Patentamts
C. Neuere Rechtsmittelentscheidungen
D. Gebotener Aufbau der Begriindung im Lichte
des Prozessrechts
1. Aufbau nach den Vorgaben der Rechtsprechung
2. Hintergrund der Trennung von Tat- und Rechtsfragen
im Zivilverfahren
E. Ein Blick ins Ausland
F. Tat- und Rechtsfragen im Patent-Verfahrensrecht
1. Neuheit gegeniiber offenkundigen
Vorveroffentlichungen
2. Neuheitsvergleich und fachkundige Auslegung
3. Neuheit gegeniiber vorveroffentlichten Druckschriften
4, Uberschreitung der Offenbarung
5. Anderungen im Verfahren
6. Ausflihrbarkeit und Offenbarung
7. Erfinderische Tatigkeit - Naheliegen
G. Zusammenfassung - prozessuale Implikationen
A. Rechtsnormen zum Aufbau patentamtlicher
Entscheidungen

Bereits das PatG enthilt Vorschriften, wie Entscheidungen des
PA auszusehen haben; insb normiert § 64 Abs 2 PatG eine Be-
grindungspflicht. Dariiber hinausgehende Vorschriften finden
sich fiir das Einspruchsverfahren in § 104 PatG, der eine Beweis-
wiirdigung vorschreibt und deren Verschriftlichung zumindest
impliziert. Fiir das Anfechtungsverfahren findet sich in § 123
PatG eine stirkere inhaltliche Festlegung der Gliederung einer
Entscheidung. In § 123 Z 4 PatG ist hervorgehoben, dass der sich
»aus der miindlichen Verhandlung ergebende Sachverhalt [...]* je-
denfalls anzugeben ist.
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suale Folgeprobleme auf, die bislang nicht abschlieflend ge-
klart sind. Der Beitrag beleuchtet diese Problemfelder und
zeigt, warum ihre prézise Handhabung fiir die Rechtsmittel-
praxis von zentraler Bedeutung ist.

§ 123 PatG
OBl 2025/68

Der Begriff ,Tatbestand®, wie er in § 123 Z 4 PatG verwendet
wird, weicht vom osterreichischen juristischen Sprachgebrauch
des Zivil- und Strafrechts und des offentlichen Rechts insofern
ab, als er suggeriert, der ,Sachverhalt” sei eine Teilmenge des
»Tatbestands® (,Tatbestand [...] bestehend aus [der] Darstellung
des Sachverhalts®). Heutzutage gingig ist hingegen eine andere
Unterscheidung dieser Begriffe, die jeweils etwas anderes mei-
nen: Der Tatbestand ist die abstrakte Beschreibung eines Gesche-
hens oder eines Umstands im Gesetz, wihrend der Sachverhalt
das tatsichliche Geschehen in der historischen Wirklichkeit ist
(auch ,,Lebenssachverhalt® genannt). Ob der Sachverhalt alle Ele-
mente des Tatbestands erfiillt (oder nicht erfiillt), ist rechtlich
dadurch zu beurteilen, den Sachverhalt unter den Tatbestand
zu subsumieren oder zu erkennen, dass er sich nicht unter den
Tatbestand subsumieren ldsst.

Wihrend § 123 Z 5 PatG zwar die Angabe der Entscheidungs-
griinde erfordert, ist nicht niher vorgeschrieben, wie diese zu
gliedern sind. Samtliche Begriffe waren bereits in der StF' ent-
halten.

Dass das Anfechtungsverfahren stark an den Zivilprozess an-
gelehnt war, kam bereits in der Stammfassung zum Ausdruck, in
der verfahrensrechtliche Regelungen - va zum Beweismittelrecht
— aus der damaligen ZPO iibernommen wurden. Die konkreten
Regelungen zur Urteilsausfertigung wurden jedoch zu keinem
Zeitpunkt unmittelbar wortlich in das PatG iibernommen oder
durch Verweisung eingefiigt. Dennoch ging auch schon die his-
torische Lit davon aus, dass der Begriff der ,,Entscheidungsgriin-
de“ im Lichte des § 417 Abs 2 ZPO auszulegen wire, wenn klar-
gestellt wurde, dass es fiir die Angabe von Entscheidungsgriinden
nicht ausreicht, blof3 festzustellen, dass der ,,Klagegrund gegeben
sei;, und eine Beweiswiirdigung? vorzunehmen. ,\Vielmehr miis-

1 § 78 Z 4, 5 PatG idF RGBI 1897/30. Lediglich das Erfordernis der Rechtsmit-
telbelehrung (§ 78 Z 6) wurde mit BGBI 1965/225, Art | Z 9 eingefiihrt und
wird seit der WV im PatG 1970 als § 123 bezeichnet.

2 Munk, Das Osterreichische Patentgesetz (1901) 307: ,,[...] und aus welchen
Motiven die Beweise fiir die Thatsachen, aus welchen sich der Klagegrund
ergibt, als erbracht angesehen werden“.
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sen die Entscheidungsgriinde auch die technische und rechtliche
Priifung des Streitgegenstandes ersehen lassen.® Damit zeigt sich
bereits, dass fiir das PA zu jeder Zeit auch schon die Notwendig-
keit bestand, eine von der Tatsachenfeststellung gesonderte
rechtliche Beurteilung des festgestellten (oder mitunter unstritti-
gen) Sachverhalts vorzunehmen. Was also unter dem Begriff
»Entscheidungsgriinde zu verstehen war, ist damit auch histo-
risch nicht zweifelhaft. Lediglich die Notwendigkeit der Tren-
nung zwischen ,,Urteilsthatbestand® und ,,Entscheidungsgriin-
den“ war historisch nur in der ZPO,* nicht jedoch im Anfech-
tungsverfahren vorgeschrieben.

Darauf aufbauend hat auch die frithe Rsp des PA keine Not-
wendigkeit gesehen, streng zwischen Tat- und Rechtsfragen zu
trennen, zumal die Auswirkungen einer mangelnden Trennung
von Tat- und Rechtsfragen im Berufungsverfahren vor dem Pa-
tentgerichtshof gering waren. Zwar galt mit § 89 Abs 1 PatG
idStF ein Neuerungsverbot, das das Vorbringen neuer Tatsachen
und die Vorlage neuer Beweismittel verhinderte.> Eine dariiber
hinausgehende Einordnung des Rechtsmittelvorbringens nach
dem jeweiligen Rechtsmittelgrund sowie eine Trennung zwi-
schen Tat- und Rechtsfrage, wie sie auch schon damals aus
dem Zivilverfahren bekannt war, ist aus dem patentgerichtlichen
Verfahren aber nicht ersichtlich.

B. Rechtsprechung des Patentamts

Bei einer stichprobenartigen Untersuchung iiber die einzelnen
Jahrzehnte® des Bestehens des PA hat sich gerade bei der NA
folgende Praxis beim Aufbau von Entscheidungen durchgesetzt
und gefestigt: Entsprechend der durchgehend bestehenden Ge-
setzeslage wurde eine Gliederung der Entscheidung in ,Tatbe-
stand“ und ,,Entscheidungsgriinde® vorgenommen, wobei ab et-
wa 1970 die Begriffe ,Griinde“ sowie ,,Die Nichtigkeitsabteilung
hat erwogen:“ verwendet wurden. Mit Ende der 1990er-Jahre
zeigte sich eine zunehmende Zuriickhaltung des PA, eigene Ent-
scheidungen zu veroffentlichen. Zundchst wurden nur noch die
Griinde, schliefflich ausschliefllich Entscheidungen des Obersten
Patent- und Markensenats im Patentblatt veroffentlicht. Einzelne
unverdffentlichte Nichtigkeitsentscheidungen zeigen jedoch klar,
dass sich die genannte Praxis bis in die 2020er Jahre fortgesetzt
hat.”

Der erste, letztlich durch § 123 Z 4 PatG festgelegte Teil (,,Tat-
bestand®) bestand im Wesentlichen in der chronologischen Dar-
stellung des prozessualen Geschehens. Dabei wechselten sich un-
strittige Tatsachen, Beweisvorbringen, die Ergebnisse von Be-
weisaufnahmen sowie tatsichliches und rechtliches Parteivor-
bringen mit Vorkommnissen in der miindlichen Verhandlung
ab. In keiner der untersuchten Entscheidungen findet sich an
zentraler Stelle eine gedrangte Zusammenfassung aller entschei-
dungsrelevanten Tatsachen (des Sachverhalts). Ebenso fehlt eine
eigene Rubrik ,,Beweiswiirdigung®, in der knapp dargestellt wird,
wie die NA zu ihrer Entscheidung gelangt ist. Insofern erweist
sich auch die vom OGH beanstandete Erstentscheidung der NA®
nicht als AusreifSer, sondern als Beispiel einer geiibten Praxis.

C. Neuere Rechtsmittelentscheidungen

Mit der Novellierung des PatG im Jahr 2013 wurde den Regelun-
gen des Anfechtungsverfahrens ohne groflere dogmatische Aus-
einandersetzung das Rechtsmittelsystem der ZPO bzw des Au-
Berstreitverfahrensrechts iibergestiilpt, sodass es letztlich den Ge-
richten im Einzelfall iberlassen bleibt, welche zivilprozessualen
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Vorschriften nun Anwendung finden. Wihrend einzelne Punkte®
schnell geklirt wurden, blieb die Frage, in welcher Form Ent-
scheidungen zu begriinden sind, lange im Dunkeln. Der histo-
risch gewachsene Aufbau geriet aber zunehmend unter Druck.

In einer ersten Entscheidung zur Loschung einer Formmar-
ke!® billigte das OLG Wien den Aufbau der Entscheidung der
NA, nachdem der Berufungswerber diese als uniiberpriifbar kri-
tisiert hatte und damit implizit den Nichtigkeitsgrund des § 477
Abs 1 Z 9 ZPO geltend gemacht hatte. Das OLG Wien sprach
zundchst unter Verweis auf § 64 Abs 2 PatG, jedoch ohne Erwih-
nung des § 123 PatG, aus, dass fiir patentamtliche Entscheidun-
gen nicht dieselben Anforderungen gelten wie fiir zivilgerichtli-
che Entscheidungen. Auch eine entsprechende Gliederung der
Entscheidung sei nach Ansicht des OLG zwar ,wiinschenswert®,
eine formelle Verpflichtung zu einem solchen Aufbau bestehe
jedoch nicht. Dariiber hinaus erwéhnte das OLG die akribische
Aufarbeitung des Parteivorbringens, die eine Uberpriifung der
Entscheidung erméglichte. Damit bestitigte das OLG Wien im-
plizit die historische Praxis der NA und verneinte die unmittel-
bare Ubertragbarkeit zivilprozessualer Begriindungsanforderun-
gen auf das Anfechtungsverfahren.

Mit der E GALLUB! die in einem markenrechtlichen Lo-
schungsverfahren wegen behaupteter Nichtbenutzung nach
§ 33a MSchG erging, anderte das OLG seine Meinung und sah
sich auch dazu veranlasst, lehrbuchartig dem PA die einzelnen
Elemente einer Entscheidung entsprechend den zivilprozessua-
len Vorgaben zur Kenntnis zu bringen.!? Im Ergebnis konnte
das OLG Wien jedoch hinreichend viele Tatsachenfeststellungen
erkennen, um seine Entscheidung darauf zu stiitzen.

Wihrend die erstinstanzliche Begriindungspraxis aber weiter-
hin unverdndert blieb," traten in den Rechtsmittelverfahren zu-
nehmend Probleme bei der Abgrenzung zwischen Tat- und
Rechtsfragen auf; deutlich zeigt sich dies zB in der E Transak-
tionsanlage'*, bei der die Abgrenzung im Rahmen der gesetzmi-
Bigen Ausfiihrung der einzelnen Rechtsmittelgriinde zum Prob-
lem wurde. Dem OLG Wien ist in der Abgrenzung zwischen Tat-
und Rechtsfrage weitestgehend zuzustimmen, ebenso ist auch die
erforderliche Akribie des Gerichts, diese Abgrenzung vorzuneh-
men, bewundernswert. Die Entscheidung ist aber insoweit zu
kritisieren, als es fiir den Rechtsmittelwerber anhand der Erstent-
scheidung schlicht unklar war, welche Teile der Begriindung die
Tatsachenebene betreffen und welche Teile rechtliche Beurtei-
lung darstellen. Ausgehend von einer solchen Erstentscheidung
und ohne klare Judikatur zur Abgrenzung erfordert es aber ge-
radezu hellseherische Fahigkeiten, alle kiinftigen Einordnungen
des OLG vorherzusehen, und das nicht in der Sachfrage selbst,
sondern schon bei der Frage, ob die Argumente im Rechtsmittel

3 Munk, Das Osterreichische Patentgesetz 307.

4§ 417 Abs 2 ZPO idF RGBI 1895/113.

5 Beispielhaft etwa PGH 6. 6. 1931, der einen abgednderten Feststellungsge-
genstand im Feststellungsverfahren aufgrund des Neuerungsverbots zu-
riickwies.

6 NA 3. 12. 1917, 38.848, PBI 1919, 130; NA 21. 12. 1953; N 4/51, PBl 1954, 153.
NA 26. 4. 1961, PBl 1962, 7; NA 16. 10. 1964, Nm 91/63, PBl 1966, 101; NA
5.4.1971, N 8/68, PB| 1974, 165; NA 20. 1. 1981, Nm 4/79, PBI 1981, 118; NA
26. 5. 1987, Nm 57/86, PBl 1988, 117; NA 25. 3. 1994, Nm 100/98, PBl 1994,
205; NA 10. 5. 1999, N 4/98, PBI 2001, 52.

7 Beispielhaft etwa NA N 13/2020 und NA 25. 8. 2022, N 19/2019, jeweils uv.

8 NA 23. 2. 2021, N 6/2017 uv.

9 ZB OLG Wien 18. 6. 2024, 33 R 52/24w zur Verbindung des Verfahrens.

10 OLG Wien 17. 11. 2015, 34 R 122/15h, Formmarke.

11 OLG Wien 7. 7. 2021, 133 R 11/21m, GALLUP.

2. OLG Wien 7. 7. 2021, 133 R 11/21m, GALLUR, VIII.

13 NA 25. 8.2022, N 19/2019 uv.

4 OLG Wien 4. 4. 2024, 33 R 10/23t, Transaktionsanlage.
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iiberhaupt gehort werden. ME wire schon bei dieser Entschei-
dung eine Aufhebung und Zuriickverweisung angezeigt gewesen.

In der E Faktor VIII'® hat der OGH nun endgiiltig klargestellt,
dass auch Entscheidungen der NA den zivilprozessualen Anfor-
derungen an eine tiberpriifbare Entscheidungsbegriindung zu
entsprechen haben. Er betont insb die Notwendigkeit einer nach-
vollziehbaren Trennung zwischen Tatsachenfeststellungen, Be-
weiswiirdigung und rechtlicher Beurteilung - ein Strukturprin-
zip, dem weder die Entscheidung der NA noch die Berufungs-
entscheidung gerecht wurden. Statt klarer Feststellungen enthalt
die erstinstanzliche Entscheidung blof} eine unsystematische Mi-
schung aus Parteivorbringen, Annahmen und rechtlichen Erwé-
gungen, ohne dass eindeutig erkennbar wire, welche konkreten
Sachverhalte festgestellt wurden.

Auch den Versuchen des OLG Wien, mangelnde erstinstanz-
liche Sachverhaltsfeststellungen in zweiter Instanz abzuédndern,
hat der OGH mit der E Betonplatten'® einen Riegel vorgeschoben.
Konkret hatte das OLG versucht, Mingel der Feststellungen der
NA durch zusitzliche bzw abweichende Feststellungen zu sanie-
ren. Wie der OGH aufzeigte, wire hierfiir aber eine Beweiswie-
derholung notwendig gewesen.

Das OLG Wien schwenkte nun auch auf diese Ansicht um und
anderte seine Auffassung hinsichtlich der Systematik der Ent-
scheidungsbegriindungen der NA mit seiner E Julius Meinl", in
der es nun feststellte, dass die Systematik der §§ 272 und 417 ZPO
auch fiir die NA verbindlich sei. Dabei nahm das OLG Wien selbst
eine konzentrierte Darstellung der vom PA implizit festgestellten
Tatsachen vor. Ebenso stellte es fest, dass die Gedankenginge des
PA im Rahmen der Beweiswiirdigung nachvollziehbar waren,
wenngleich es dem Berufungswerber zugestand, dass diese ge-
dankliche Erfassung angesichts der vom PA gewihlten Systematik
nicht ganz einfach war. Gerade in einer solchen Situation erweist
es sich aber als besonders schwierig, ein Rechtsmittel formal kor-
rekt auszufiithren, zumal das eigentliche Anliegen haufig in der
inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Sache liegt.

D. Gebotener Aufbau der Begriindung im Lichte des
Prozessrechts

1. Aufbau nach den Vorgaben der Rechtsprechung
Welche Mafistibe die Rechtsmittelgerichte mittlerweile auch an
Entscheidungen des PA anlegen, machte das OLG Wien in der E
GALLUP" deutlich, als es in Bezug auf ein markenrechtliches
Loschungsverfahren wegen Nichtbenutzung klarstellte, dass jede
Entscheidung folgendem Aufbau zu folgen habe: ,,Die Unter-
scheidung zwischen Sachverhalt, Beweiswiirdigung und rechtlicher
Beurteilung ist essentiell fiir die Uberpriifbarkeit der Entscheidung
durch die Berufungsinstanz.“

Nach Ansicht des OLG Wien ist insb beim - haufig vorkom-
menden - Urkundenbeweis strikt zwischen der vorgelegten Be-
weisurkunde und dem daraus abgeleiteten Sachverhalt zu unter-
scheiden, den die NA fiir wahr halt. Oder wie das Gericht formu-
lierte: ,,Nicht die Beweismittel (vorliegend iiberwiegend Urkunden)
sind rechtlich zu beurteilen, sondern ein vorher festgestellter Sach-
verhalt ist Grundlage der rechtlichen Beurteilung.“ Lasst sich aus
dem Text der Entscheidung nicht ohne Riickgriff auf die Urkun-
den erkennen, von welchem Sachverhalt die NA ausgegangen ist,
kann nicht Gberpriift werden, ob dieser Sachverhalt die An-
spruchsvoraussetzungen erfiillt.

Fiir die Entscheidung ergibt sich damit der auch aus dem
streitigen Zivilverfahren bekannte Aufbau der Entscheidungsbe-
griindung:
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Im Sachstand werden die Tatsachen, bspw Feststellungen
zum Patent, zu den Vorveroffentlichungen etc festgestellt,
die zwischen den Parteien nicht strittig sind, zB dass das Pa-
tent und vorveréffentlichte Dokumente eine bestimmte Tex-
tierung haben.

Daneben ist zu beschreiben, welche Tatsachen zwischen den
Parteien strittig sind.

Das PA hat - sofern entscheidungserheblich — im Beweisver-
fahren zu priifen, welche vorgebrachten Tatsachen wahr sind
und diese in den Tatsachenfeststellungen anzugeben.

Dabei ist auch anzugeben, aufgrund welcher Beweismittel und
Uberlegungen das PA von der Wahrheit dieser Tatsachen aus-
geht (Beweiswiirdigung).

Anschlielend ist anzugeben, wie das PA basierend auf den
festgestellten Tatsachen (und nur auf diesen) zu seiner recht-
lichen Beurteilung gekommen ist, zB dass der Anspruch auf
Nichtigerkldrung zu Recht besteht.

2. Hintergrund der Trennung von Tat- und Rechtsfragen
im Zivilverfahren

Bei der Auftrennung des Verfahrensstoffs in Tat- und Rechtsfra-
gen handelt es sich nicht blofl um ein logisches Gedankenspiel;
an diese Trennung sind zahlreiche prozessuale Folgen gekniipft.

Zunichst wird der Streitgegenstand des Verfahrens, also der
Umfang, in dem eine Entscheidung Rechtskraftwirkungen ent-
faltet, durch den im Antrag behaupteten Sachverhalt und die An-
trage festgelegt, nicht jedoch durch die rechtliche Begriindung,
auf die der Antrag gestiitzt ist. Im Ergebnis fiihrt dies dazu, dass
bestimmte Sachverhaltskomplexe — unabhéingig von der Gel-
tendmachung eines konkreten Nichtigkeitsgrunds - von der
Rechtskraftwirkung der Entscheidung erfasst werden.

Ein wesentlicher Grund fiir die strikte Trennung zwischen
Tatsachenfeststellungen und rechtlicher Beurteilung liegt auf3er-
dem darin, dass das Neuerungsverbot als Verspatungsregime im
osterreichischen Verfahren neues Vorbringen insoweit aus-
schliefit, als es sich um Beweis- oder Tatsachenvorbringen han-
delt. Neue rechtliche Gesichtspunkte konnen hingegen auch im
Rechtsmittelverfahren vorgebracht werden.

Dariiber hinaus orientiert sich die Systematik der Rechtsmit-
telgriinde im Osterreichischen Recht daran, ob der dem Erstge-
richt im Rechtsmittel vorgeworfene Fehler im Verfahrensrecht,
im materiellen Recht oder in der Feststellung der Tatsachen liegt.
Je nach Art des Fehlers ergeben sich unterschiedliche Anforde-
rungen an die Ausfithrung des Rechtsmittels. So erfordert etwa
der Rechtsmittelgrund der fehlerhaften Tatsachenfeststellung
aufgrund unrichtiger Beweiswiirdigung'® eine vergleichsweise
aufwendige Auseinandersetzung mit der gesamten Beweislage?’
sowie Begriindung der Relevanz des Fehlers?!, wahrend die Gel-
tendmachung des Rechtsmittelgrunds der unrichtigen rechtli-
chen Beurteilung zwingend von den erstinstanzlich festgestellten
Tatsachen auszugehen hat.??

15 OGH 20. 12. 2024 ,4 Ob 29/23b; sa OBl 2025/77 (Schardmiiller/Gall-Schuh-
mann), in diesem Heft Seite 272.

16 OGH 30. 12. 2024, 4 Ob 105/23d.

17 OLG Wien 16. 1. 2025, 33 R 90/24h.

18 OLG Wien 7. 7. 2021, 133 R 11/21m, GALLUP.

19 Genau genommen: ,[...] aufgrund unrichtiger Beweiswiirdigung oder wegen
des Fehlens einer Beweiswtirdigung*“.

2 OLG Wien 5. 3. 2021, 33 R 120/20i, Allergen-Assay, 2.

2 OLG Wien 19. 10. 2018, 133 R 90/18k, 1.2.

2 OLG Wien 10. 9. 2014, 34 R 100/14Xx, ICE Grip, 1.4.

245



Diese dem Patentverfahren zuvor unbekannte Aufteilung? be-
ruht auf der zivilprozessualen Auffassung, dass der Richter
rechtskundig, im Allgemeinen jedoch nicht sachkundig zu sein
braucht. Wird eine Entscheidung ausschliefllich im Rahmen der
Rechtsriige tiberpriift, muss das Gericht - ebenso wie die Par-
teien — vom festgestellten Sachverhalt ausgehen. Im Idealfall er-
schopft sich die rechtliche Kontrolle damit in einer rein papier-
enen Subsumtionsiibung, die — abgesehen von der allgemeinen
Lebenserfahrung - keinerlei besondere Sachkunde erfordert.

Im Regelfall eines streitigen Zivilverfahrens erscheint es
zweckmiflig, technische Aspekte, mit denen weder das Erstge-
richt noch das Berufungsgericht vertraut ist, bereits in erster In-
stanz durch Sachverstindige kldren zu lassen und fiir das gesamte
Verfahren an diesen festzuhalten. Die Aufgabe des Erstgerichts
beschrinkt sich dabei darauf, die Eignung und Unvoreingenom-
menheit des Sachverstindigen sicherzustellen sowie dessen Ge-
dankenginge auf Plausibilitit zu priifen. Insofern ist das Gutach-
ten eines Sachverstindigen — wie in §§ 351ff ZPO ersichtlich -
ein Beweismittel und somit einer Beweiswiirdigung zuganglich.

Im Berufungsverfahren ist grundsitzlich vom erstinstanzlich
festgestellten Sachverhalt auszugehen. Eine Korrektur ist nur
moglich, wenn im Rahmen der Beweisaufnahme oder Beweis-
wiirdigung erhebliche Fehler unterlaufen sind. Im Revisionsver-
fahren ist eine Uberpriifung der Tatsachen hingegen nur in sehr
eingeschranktem Umfang zuldssig; beim Fehlen relevanter Fest-
stellungen ist der OGH an die ,,unvollstindigen Feststellungen®
mit dem Ergebnis gebunden, dass er die Sache - als Ergebnis
seiner rechtlichen Beurteilung, dass die Feststellungen nicht aus-
reichen - nicht meritorisch beurteilt, sondern einer der Vorins-
tanzen auftrigt, die Feststellungen zu erginzen und neuerlich zu
entscheiden.

E. Ein Blick ins Ausland

Fiir Praktiker des Patentrechts fillt auf, dass der vom OPA im
Nichtigkeitsverfahren historisch verwendete Aufbau dem Aufbau
von Entscheidungen des EPA im Einspruchsverfahren bemer-
kenswert ahnlich ist. Auch das EPA trifft keine ausdriicklichen
Feststellungen zum Sachverhalt, und eine Beweiswiirdigung er-
folgt in der Regel lediglich implizit, etwa wenn eine Zeugenbe-
fragung stattgefunden hat. Selbst in Fillen, in denen Zeugen?*
vernommen werden, wird der Sachverhalt, von dessen Richtig-
keit das Amt iiberzeugt ist, iiblicherweise nicht nochmals geson-
dert in der Entscheidung festgehalten. Die genauen Ergebnisse
der Befragung ergeben sich vielmehr aus dem o6ffentlichen Pro-
tokoll. Liegen Urkundenbeweise vor, beldsst es das EPA dabei,
wenn die entsprechenden Urkunden im 6ffentlich zuganglichen
Akt enthalten sind. Auch das BPatG verfolgt in seinen Entschei-
dungen eine dhnliche Herangehensweise, bei der eine strikte
Trennung zwischen Beweisurkunde und Tatsachenfeststellung
nicht ausdriicklich vorgenommen wird.?

Die deutsche ZPO? sieht grundsitzlich einen dem Osterrei-
chischen Recht dhnlichen Urteilsaufbau vor. Insb soll der ,,Tatbe-
stand“? die erhobenen Anspriiche sowie die dazu vorgebrachten
Angriffs- und Verteidigungsmittel unter Hervorhebung der ge-
stellten Antrdge in ihrem wesentlichen Inhalt knapp darstellen.
Hinsichtlich der Einzelheiten des Sach- und Streitstands ist hin-
gegen auf Schriftsitze, Protokolle und andere Unterlagen zu ver-
weisen.

Im EPU finden sich praktisch keine Vorgaben zur Systematik
der Entscheidungsbegriindung. R 111 Abs 2 EPU verlangt fiir
anfechtbare Entscheidungen lediglich eine Begriindung. Erst
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die Priifrichtlinien fordern - dhnlich wie die deutsche ZPO -
eine Darstellung des Sachverhalts, worunter aber in der Praxis
eine Darstellung des Verfahrens bis zur Entscheidung verstanden
wird.?® Dariiber hinaus verlangen die Priifrichtlinien eine logisch
verkniipfte und widerspruchsfreie Begriindung, ohne jedoch eine
Trennung zwischen tatsidchlicher und rechtlicher Beurteilung
vorzuschreiben. Erste Entscheidungen des Einheitlichen Patent-
gerichts zeigen insoweit eine dhnliche Herangehensweise.

Insgesamt ldsst sich feststellen, dass die Notwendigkeit der
ausdriicklichen und konzentrierten Feststellung der einer Ent-
scheidung zugrunde liegenden Tatsachen eine spezifisch Oster-
reichische Eigenart darstellt. Ihre Besonderheit liegt darin, dass
zahlreiche prozessuale Vorschriften zu Verspatung und Verfah-
renskonzentration im Rahmen der Rechtsmittelausfithrung da-
rauf abstellen, ob Tat- oder Rechtsfragen betroffen sind. Ein Blick
tiber die Grenzen zeigt, dass auch ein grundrechtskonformes
Rechtsmittelverfahren einschliefllich eines Verspitungsregimes
moglich ist, ohne fiir jedes Vorbringen die Grenze zwischen
Tat- und Rechtsfragen ausloten zu miissen und den Rechtsmit-
telwerber an formalen Details scheitern zu lassen.

Auch wenn Osterreich mit dieser Praxis einen Sonderweg be-
schreitet, ist dieser angesichts des geltenden Rechts zwingend ge-
boten. Zwar bemiiht sich der OGH grundsitzlich um eine Har-
monisierung des materiellen Patentrechts, in prozessualen Fra-
gen folgt er jedoch strikt den nationalen Vorgaben.?” Der Oster-
reichische Sonderweg ist damit nicht Ausdruck dogmatischer
Eigenwilligkeit, sondern schlicht durch das geltende Verfahrens-
recht gedeckt.

F. Tat- und Rechtsfragen im Patent-Verfahrensrecht

Da nun Klar ist, dass eine Trennung von Tat- und Rechtsfragen
im Osterreichischen Verfahrensrecht auch fiir patentamtliche
Entscheidungen geboten ist, soll nun untersucht werden, wie die-
se Trennung in typischen patentrechtlichen Fallkonstellationen
praktisch umzusetzen ist und welche Konsequenzen sich daraus
ergeben.

1. Neuheit gegeniiber offenkundigen
Vorveréffentlichungen

Auch wenn er mit hoherem Aufwand verbunden ist und im pa-
tentgerichtlichen Verfahren nicht den Regelfall darstellt, ist der
Neuheitsangriff aufgrund offenkundiger Vorbenutzungen eine
Konstellation, in der die Unterschiede zwischen Beweismitteln,
Beweiswiirdigung, festgestelltem Sachverhalt und rechtlicher Be-
urteilung besonders deutlich hervortreten.

Der ASt muss in solchen Fillen eine tatsichliche Begebenheit
nachweisen, die in der Regel im Geschiftsleben stattgefunden
hat. Aufgrund des Verweises in § 120 PatG kommen hierfiir
grundsitzlich alle Beweismittel der ZPO in Betracht. Damit kann

2 Der Oberste Patent- und Markensenat durfte nach § 140 Abs 2 PatG idF BGBI
1970/259 keine neuen Beweismittel aufnehmen. Eine fachkundige Uber-
prifung von Entscheidungen in einer Weise, dass der Senat seinen techni-
schen Sachverstand liber den der NA stellte und damit in zweiter Instanz
JTatsachen schuf, war damit aber keineswegs ausgeschlossen.

2 Zuletzt zB TBK-EPA 24. 3. 2023, T 0423/22, EA-EPA 8. 12. 2021, EP 2202099.

2 Nur beispielhaft etwa BPatG 29. 1. 2025, 5 Ni 25/22 (EP).

26§ 313 dZPO.

27 Auch hier ist die vom 0sterr juristischen Sprachgebrauch abweichende Be-
deutung von ,Tatbestand“ zu erkennen.

28 EPA-PrufRiLi E.X.1.3.2. In der dt Version wird ,Tatbestand“ uneinheitlich
verwendet; praziser ist die englische Fassung, wo sprachlich zwischen
Jfacts“ (iSv ,Sachverhalt“) und allem anderen unterschieden wird.

29 OLG Wien 29. 4. 2020, 133 R 84/19d, Drosselspule.
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letztlich ein einfacher Lebenssachverhalt wie etwa folgender vor-
getragen und nachgewiesen werden:

»Am 4. 4. 2013 praisentierte Herr A auf der Messe [...] eine
Maschine, bei der [...] fiir alle Messebesucher sichtbar war. -
Aus einem von Besucher B gemachten Foto ist ersichtlich,
dass [...].©

Dem Nachweis dienen bspw die Zeugenaussage des Besuchers
B sowie das Foto. Dass etwas auf einem Foto ersichtlich ist, ge-
hort somit nicht mehr dem relevanten Sachverhalt an, der sich
im obigen Beispiel auf den ersten Satz beschrankt; vielmehr be-
fasst sich der zweiten Satz bereits mit Beweismitteln (Zeuge, Fo-
to). Auch wenn es kein Foto des Besuchers B gibe, wire der
Tatbestand der Vorbenutzung erfiillt, wenn sich die Richtigkeit
des ersten Satzes feststellen (wenn strittig: beweisen) ldsst. Der
Tatbestand der Vorbenutzung setzt nicht die Existenz eines Fotos
voraus. Im Rahmen der Beweiswiirdigung entscheidet das PA, ob
es die vom ASt behauptete und durch Beweismittel gestiitzte
Darstellung fiir glaubhaft hilt. Gelangt es zu einer positiven
Uberzeugung, ist der entsprechende Lebenssachverhalt in der
Entscheidung festzuhalten und gesondert zu begriinden, aus wel-
chen Erwidgungen heraus das PA von der Richtigkeit der Tatsa-
chen tiberzeugt ist (Beweiswiirdigung).

Auf dieser Grundlage kann sodann die rechtliche Beurtei-
lung erfolgen. Dabei ist etwa zu priifen, ob der festgestellte Sach-
verhalt die Offentlichkeit der Benutzung vor dem Anmeldetag
des Patents belegt, dh, ob die zugrunde liegenden Tatsachen
die rechtliche Wertung einer Veroffentlichung tragen.

2. Neuheitsvergleich und fachkundige Auslegung
Schliefilich ist im Rahmen der rechtlichen Beurteilung zu kléren,
ob der veroffentlichte Gegenstand unter den Patentanspruch
fallt. Die Anspruchsauslegung erfolgt nach dem ausdriicklichen
Gesetzeswortlaut des § 22a PatG unter Zuhilfenahme von Be-
schreibung und Zeichnungen. Ob damit jedoch auch deren In-
halt notwendigerweise als Tatsache festgestellt ist, ist nicht aus-
driicklich geregelt. In der Praxis zitiert die NA regelmaflig die
erteilten Patentanspriiche sowie einzelne relevante Passagen aus
Beschreibung und Zeichnungen, sodass zumindest insoweit von
einer Tatsachenfeststellung auszugehen ist.

Werden jedoch nicht alle Teile der Patentschrift ausdriicklich
festgestellt, kann sich das Problem ergeben, dass eine Rechtsriige,
die eine fehlerhafte Auslegung des Patentanspruchs geltend
macht und auf eine nicht festgestellte Passage verweist, als unzu-
lassige Neuerung gewertet wird. ME kann eine richtige Ausle-
gung einer Patentschrift immer nur in ihrer Gesamtheit erfolgen,
dh, wenn der Inhalt der gesamten Druckschrift feststeht, sodass
diese prozessual immer als Ganzes einzubeziehen ist. Auch hier
wird der Unterschied zwischen Tatsachenfeststellung und recht-
licher Beurteilung deutlich. Der Text einer Patentschrift (inklu-
sive Skizzen etc) ist eine Tatfrage (und kaum je strittig). In keiner
Instanz ist aber erforderlich, diesen unstrittigen Inhalt in die Ent-
scheidung (durch Abschreiben oder Hineinkopieren) vollstindig
aufzunehmen. Die Auslegung der Patentschrift in Bezug auf die
Neuheitsschidlichkeit (oder die Bejahung oder Verneinung eines
erfinderischen Schritts) ist rechtliche Beurteilung.

Die Neuheitspriifung - als Teil der rechtlichen Beurteilung -
stlitzt sich einerseits auf den Inhalt der Patentschrift (Patentan-
spriiche, Beschreibung, Zeichnungen) sowie andererseits auf die
iiblicherweise unstrittigen Feststellungen zum Inhalt der dem
Stand der Technik zugerechneten Dokumente. Sowohl den Pa-
tentanspriichen als auch den Offenbarungen des Stands der
Technik sind dabei aufgrund der beabsichtigten technischen

MANZY 06 | 2025

Wirkungen bestimmte weitere unausgesprochene Tatsachen zu
unterstellen, die im Rahmen der fachkundigen Betrachtung
und Auslegung getroffen werden.

Solche notwendigen fachkundigen Feststellungen, die not-
wendigerweise in allen Entscheidungen im Anfechtungsverfah-
ren enthalten sind, sollten den allgemein bekannten Tatsachen
iSd § 269 ZPO gleichgestellt werden. Ein wesentlicher Grund
hierfiir liegt darin, dass alle Verfahrensbeteiligten in allen Instan-
zen notwendigerweise fachkundig sind. Im Anfechtungsverfah-
ren geht der Gesetzgeber ausdriicklich davon aus,* dass eine Ent-
scheidung nur getroffen werden kann, wenn auch die Gerichte
tiber eine gewisse technische Sachkunde verfiigen. Dies gilt auch
fiir den OGH, der nach der Konzeption der ZPO eigentlich tiber-
haupt nicht iiber Tatfragen zu entscheiden hitte. Diese gesetzge-
berische Vorstellung impliziert, dass eine eigenstindige techni-
sche Auseinandersetzung auch noch im Revisionsverfahren er-
forderlich sein kann.

Erwédhnenswert ist idZ auch die anwendbare Vorschrift des
§ 364 ZPO, die den Riickgriff auf die Fachkunde des Gerichts
ungliicklicherweise von der Zustimmung der Parteien abhingig
macht. Diese allgemeine Regelung steht der gesetzlichen Inten-
tion des § 146 PatG insoweit entgegen, als dort ausdriicklich eine
fachkundige Gerichtsbesetzung angestrebt wird, bei der die er-
forderliche Fachkunde im Senat selbst vertreten ist’! und nicht
regelmdflig ein Sachverstidndiger bestellt werden muss. Will der
Gesetzgeber ein Gericht bewusst mit technischer Fachkunde aus-
statten, erscheint es widerspriichlich, deren Einsatz zugleich von
der Zustimmung der Parteien abhingig zu machen.

Eine vergleichbare Herangehensweise ist auch im Marken-
recht anerkannt. So werden einzelne Tatbestinde - etwa Irrefiih-
rung, fehlende Unterscheidungskraft oder Verwechslungsgefahr
- als Rechtsfragen qualifiziert, ,wenn [...] zu ihrer Beurteilung die
Erfahrungen des tiglichen Lebens ausreichen”3 Der OGH geht in
diesen Entscheidungen davon aus, dass auch das Rechtsmittelge-
richt im Rahmen seines Alltagswissens einzelne Tatsachen ergin-
zen kann, ohne dass es hierfiir formeller Feststellungen bedarf.
Die Grenze zwischen Tat- und Rechtsfrage zieht der OGH dort,
wo es keines {iber das Alltagswissen hinausgehenden fachlichen
Wissens bedarf.>* Wenn der OGH bereits einem nicht fachkundig
besetzten Richtersenat zugesteht, die ,, psychologische Wirkung der
Werbebotschaft“ — zweifellos eine Tatsachenfrage - im Rahmen
der rechtlichen Beurteilung implizit und ohne ausdriickliche
Feststellung zu berticksichtigen, muss dies erst recht fiir alltidg-
liche fachbezogene Tatsachen durch ein fachkundig besetztes Ge-
richt gelten.

Die zulédssige Verwendung der gerichtlichen Sachkunde sollte
auf Fragen der Auslegung beschrankt bleiben. Sie darf nicht so
weit reichen, dass das Gericht selbst Dokumente in das Verfahren
einfithrt oder eigenstindig alternative Neuheitsangriffe in Erwé-
gung zieht.

3. Neuheit gegeniiber vorveroffentlichten Druckschriften
Die prozessual héaufigste Konstellation im Patent-Nichtigkeits-
verfahren ist die Behauptung mangelnder Neuheit aufgrund
von druckschriftlichen Vorverdffentlichungen. Prozessual sind
dabei die Vorschriften fiir den Urkundenbeweis anzuwenden,
wobei Neuheitsangriffe typischerweise auf Patentschriften ge-

30 § 63 PatG; § 146 Abs 1, 2 PatG.

31 ErlautRV 2358 BIgNR 24. GP Art 1 Z 33.

32 OGH 27. 6. 1995, 4 Ob 1043/95; OGH 9. 11. 1999, 4 Ob 307/99x mwN.
3 OGH 17. 12. 2002, 4 Ob 241/02y.
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stiitzt werden. Auch wenn es der Praxis des OLG Wien im Ein-
zelfall entspricht, schlicht auf einzelne Urkunden aus dem Akt zu
verweisen, kann die blofe Nennung der Druckschrift als Beweis-
mittel in der Regel nicht ausreichen, um die darin genannten
Umstdnde der rechtlichen Beurteilung zugrunde zu legen. Viel-
mehr muss - wie auch beim Beweis durch Zeugen oder Augen-
scheinsgegenstinde — nachgewiesen werden, dass eine bestimmte
technische Lehre zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer be-
stimmten Weise der Offentlichkeit zugéinglich war. Erst im Rah-
men der rechtlichen Beurteilung ist sodann zu priifen,

ob der mafigebliche Zeitpunkt vor dem Anmelde- oder Prio-

rititstag lag,

ob die Art der Zuginglichmachung eine Offentlichkeit im

rechtlichen Sinn begriindet und

ob die im technischen Dokument vermittelte Lehre neuheits-

schadlich ist.

Handelt es sich bei dem vorgelegten Dokument um eine Verof-
fentlichung des PA, liegt eine 6ffentliche Urkunde vor. Die Rich-
tigkeit von Veroffentlichungstag, Veroffentlichungsart und Text-
inhalt werden in solchen Fillen vermutet und sind idR auch un-
strittig. Auch bei Veroffentlichungen anderer Patentimter wer-
den die sich daraus ergebenden Tatsachen tiblicherweise ohne
ausdriickliche gesetzliche Anordnung nicht hinterfragt. Lediglich
bei anderen druckschriftlichen Veréffentlichungen konnen Zeit-
punkt und Art der Zugénglichmachung mitunter bestritten wer-
den.

Da der Textinhalt des Dokuments — abgesehen von dem un-
wahrscheinlichen Fall einer Verfilschung durch den Beweisfiih-
rer — regelmaflig unstrittig ist, nehmen weder das PA noch das
Rechtsmittelgericht in der Praxis eine ausdriickliche Feststellung
des gesamten Inhalts vor. Zwar findet sich keine ausdriickliche
Feststellung des Inhalts der Urkunde in der Form, dass dieser
»aus einer bestimmten Anlage festgestellt” wird; in der E Trans-
aktionsanlage®* scheint das OLG Wien jedoch von der Feststel-
lung des Inhalts einer gesamten Urkunde (Beilage ./]) auszuge-
hen. Dies ergibt sich daraus, dass die Zuordnung der Urkunde
zum Stand der Technik® bereits im unstrittigen Sachverhalt ent-
halten ist, auf den im Rahmen der rechtlichen Beurteilung Bezug
genommen wird.

Dass das OLG Wien nur auf jene Tatsachen Bezug nehmen
wollte, die bereits vom PA in der Erstentscheidung behandelt
wurden, erscheint schon deshalb unwahrscheinlich, weil nicht
davon ausgegangen werden kann, dass es einerseits dislozierte
Feststellungen des PA kritisiert, andererseits aber selbst solche
Feststellungen bewusst erst im Rahmen der rechtlichen Beurtei-
lung nachholt.

Der OGH zeigte sich in der Vergangenheit auch bei der An-
wendung des § 297 ZPO grofiziigig. Diese Bestimmung ver-
pflichtet grundsitzlich den Beweisfiihrer, die relevanten Teile
der Urkunde zu bezeichnen.’** Der OGH billigte jedoch aus-
driicklich eine Vorgehensweise, bei der das Erstgericht den Inhalt
einer Beweisurkunde - in diesem Fall einen Auszug aus dem
Markenregister — zur Ginze vorgelegt hatte, ohne bestimmte
Umstidnde besonders zu bezeichnen. Nach dieser Entscheidung
dient die in § 297 ZPO normierte Pflicht zur Angabe der maf3-
geblichen Stellen lediglich der Prozessokonomie; das Gericht ist
jedoch nicht an die vom Beweisfithrer vorgebrachten Umstande
gebunden.

Die Feststellung ganzer Urkunden (zB von Lehrbiichern oder
Fachzeitschriften) mag zwar aus prozessékonomischer Sicht vor-
teilhaft erscheinen, da nicht alle Textinhalte einzeln festgestellt
werden miissen. Sie birgt jedoch den Nachteil, dass auch Tatsa-
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chen erfasst werden konnen, die im erstinstanzlichen Verfahren
tiberhaupt nicht erdrtert wurden und im Rechtsmittelverfahren
firr den Beweisgegner tiberraschend aufgegriffen werden konnen.
Die Praxis des EPA sieht insb bei umfangreichem Vorbringen
vor, die konkrete technische Lehre genau zu bezeichnen, die Ge-
genstand des Verfahrens werden soll. Dies erscheint sowohl zur
Vermeidung von Uberraschungsentscheidungen als auch zur Er-
fullung der Anforderungen des § 297 ZPO zweckmiflig, um den
festzustellenden Sachverhalt nicht mit {iberschieflenden, in der
Regel unnotigen und fiir alle Beteiligten schwer auffindbaren In-
halten zu {iberfrachten.

Zu unterscheiden ist hier zwischen den Anforderungen an das
Parteienvorbringen und der Pflicht des PA oder des Gerichts, den
festgestellten Sachverhalt in der Entscheidung wiederzugeben.
Die Parteien sind gehalten, auch beim Urkundenbeweis konkrete
und erfassbare Behauptungen aufzustellen. ZB wiirde der Hin-
weis auf den ganzen Inhalt eines Lehrbuchs dem Bestimmtheits-
gebot nicht entsprechen. Hingegen ist fiir eine nur zwischen den
Parteien wirkende Entscheidung nicht nétig, den Inhalt der re-
levanten, allen Parteien bekannten und in ihrer Existenz nicht
strittigen Urkunden in die Entscheidung aufzunehmen - dies
um den Preis, dass das juristische Publikum bei der Lektiire
der veroffentlichten Entscheidung nicht jede Verdstelung des
technischen Problems nachvollziehen kann.

4. Uberschreitung der Offenbarung

Ein Patent(anspruch) kann nach § 48 Abs 1 Z 3 PatG nichtig er-
klart werden, wenn seine technische Lehre tiber den Inhalt der
urspriinglichen, den Anmeldetag begriindenden Fassung hinaus-
geht. Die Beurteilung der Uberschreitung der Offenbarung ist
eine Rechtsfrage, die auf Tatsachen beruht, wobei letztlich nur
die urspriinglich eingereichte Fassung sowie die Patentschrift
selbst als Beweismittel in Frage kommen. Bei beiden Beweismit-
teln handelt es sich um Urkunden, die einen Teil des Akts bilden,
wobei die ausdriickliche Feststellung des Urkundeninhalts regel-
méflig unterbleibt.

Grundsitzlich trigt auch beim Nichtigkeitsgrund der Uber-
schreitung der Offenbarung der ASt die Behauptungs- und Be-
weislast, was insb auch aus § 102 Abs 2S 1 PatGund § 114 Abs 1
PatG hervorgeht.”” Umfang und Intensitit der erforderlichen Tat-
sachenbehauptungen sind allerdings mE als gering anzusehen, da
die Verantwortung fiir die Formulierung der Patentanspriiche
und damit auch fiir das Vorhandensein einer Offenbarung beim
Patentinhaber liegt. Betrachtet man zB den Extremfall der Auf-
nahme eines Merkmals, das im Laufe des Anmeldeverfahrens
ohne Offenbarungsgrundlage eingefiigt wurde, ist es dem ASt
geradezu unmoglich, einzelne Tatsachen vorzutragen, die iiber
die blofle Feststellung des Urkundeninhalts hinausgehen. Dass
der ASt eine ausfithrlichere (rechtliche) Begriindung unter Nen-
nung konkreter Tatsachen vorlegt, ist ratsam, mE aber nicht er-
forderlich.*®

34 OLG Wien 4. 4. 2024, 33 R 10/23t.

35 Bei der Zuordnung zum Stand der Technik handelt es sich eigentlich schon
um eine rechtliche Beurteilung, vielmehr hatte der Veroffentlichungstag und
die Verdffentlichungsart festgestellt werden mussen.

3 OGH 16. 12. 2003, 4 Ob 213/03g.

37 Zu beachten ist auch, dass diese Voraussetzungen schon gegolten haben,
bevor § 48 Abs 1 Z 3 PatG mit BGBI | 2004/49 als Nichtigkeitsgrund einge-
fiihrt wurde und die davor giiltigen Nichtigkeitsgriinde jedenfalls eines Tat-
sachen- und Beweisvorbringens beddirfen.

38 OLG Wien 10. 11. 2022, 33 R 18/22t, Pendelscharnier, Vorbringen in
Punkt 1.2.
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Mit dem Neuerungsverbot sollen zur Beschrinkung des
Rechtsmittelverfahrens auf eine Uberpriifung der erstinstanzli-
chen Entscheidung ein erstmaliger Vortrag von Tatsachen, Be-
weismitteln sowie neue Antrdge in zweiter Instanz vermieden
werden. Der erstmals in zweiter Instanz vorgetragene Einwand
der Uberschreitung der Offenbarung des Patents in der erteilten
bzw angefochtenen Fassung ist nicht zuldssig, sofern der ASt jeg-
liche Tatsachenbehauptungen zur urspriinglich eingereichten
Fassung in erster Instanz unterlassen hat. Sofern also die ur-
spriinglich eingereichte Fassung in erster Instanz iiberhaupt
nicht vorgekommen ist und nicht festgestellt wurde, stellt eine
erstmalige Berufung darauf im Rechtsmittel eine unzuldssige
Neuerung dar, sodass der Nichtigkeitsangriff ins Leere gehen
wird.

Hat der ASt die urspriinglich eingereichte Fassung im Rah-
men des Nichtigkeitsangriffs wegen Uberschreitung der Offenba-
rung vorgetragen, und sei es auch nur pauschal, liegt es letztlich
am Patentinhaber, entsprechende Tatsachen zu behaupten, dh,
sich auf bestimmte Textinhalte der urspriinglich eingereichten
Fassung zu beziehen. Auch wenn eine Analogbestimmung der
R 137 EPU, mit der die genaue Offenbarungsgrundlage zu be-
zeichnen ist, im Osterreichischen Verfahren nicht besteht, ist es
aber eher dem Patentinhaber als dem ASt zuzumuten, die
Grundlage aus der urspriinglichen Anmeldung durch Angabe
des néher konkretisierten Urkundeninhalts anzugeben, insb, weil
es sich dabei um fiir ihn giinstige Tatsachen handelt.® Tragt also
der Patentinhaber als AG keine konkreten Tatsachen in erster
Instanz vor, hat eine Beweislastentscheidung zu seinen Lasten
zu ergehen. Dem PA ist es dabei an sich nicht verboten, selbst
Tatsachen festzustellen, um eine Beweislastentscheidung zu ver-
meiden, eine Verpflichtung besteht aber mE nicht. Hierfiir
spricht auch die in § 336 ZPO normierte Pflicht zur bestimmten
Bezeichnung der Tatsachen, die aufgrund einer Urkunde festge-
stellt werden sollen.

Das Nachholen der Nennung der Offenbarungsgrundlage
durch den Patentinhaber erstmals im Rechtsmittelverfahren
ist durch das Neuerungsverbot jedenfalls dann ausgeschlossen,
wenn er in erster Instanz tiberhaupt nichts vorgetragen hat.
Hat der Patentinhaber jedoch in erster Instanz vorgetragen
und hierbei konkrete Passagen aus der urspriinglichen Offen-
barung ausdriicklich zitiert, stellt sich weiters die Frage, welche
Angaben bzw Aspekte hiervon ausdriicklich festgestellt wur-
den, auf die sich dann auch die Argumentation des Patentinha-
bers im Rechtsmittel zuldssigerweise beziehen kann. ME sollten
hier nicht blof} diejenigen Textpassagen als festgestellt gelten,
die ausdriicklich in den Patentanspruch aufgenommen wurden,
sondern auch diejenigen Teile, die damit in einem gewissen
Sachzusammenhang stehen. Bezieht sich bspw der Patentinha-
ber bei seiner erstinstanzlichen Argumentation auf zwei Sétze
eines Absatzes der urspriinglichen Offenbarung, erscheint es
unnétig formalistisch, im Rechtsmittel den technischen Gehalt
eines damit im Zusammenhang stehenden Satzes aus demsel-
ben Absatz aufler Acht zu lassen. Ebenso erscheint es aber zu
grofiziigig, nach einmaliger Bezugnahme des Patentinhabers
auf einen Teil der urspriinglich eingereichten Offenbarung, de-
ren gesamten Inhalt als festgestellt zu betrachten und dem Pa-
tentinhaber die Moglichkeit zu geben, jeglichen Textinhalt als
Offenbarungsgrundlage anzufithren. Eine Abgrenzung wird mE
im Einzelfall so zu treffen sein, dass Textinhalte dann herange-
zogen werden konnen, wenn eine textuelle und inhaltliche Né-
he zu den Tatsachen besteht, die bereits in erster Instanz fest-
gestellt wurden.

MANZY 06 | 2025

Fiir die Entscheidung des PA ergibt sich damit auch die Not-
wendigkeit festzustellen, von welchen Tatsachen (Textpassagen)
»diese“ ausgegangen ist.

Die anschliefSende Frage, ob ein vorgelegter Patentanspruch
seine unmittelbare und eindeutige Grundlage in einer férmlich
festgestellten Textpassage der urspriinglichen Offenbarung fin-
det, betrifft wiederum die rechtliche Beurteilung. Auch wenn
die konkrete Rechtsfrage eine andere ist, erfordert sie — wie auch
bei der Neuheitspriifung - eine Auslegung mit einem bestimm-
ten technischen Sachverstand,”’ tiber den das erkennende Ge-
richt nach § 146 PatG notwendigerweise verfigt.

5. Anderungen im Verfahren

Eine dhnliche Konstellation ergibt sich, wenn der Patentinhaber
im Verfahren (hilfsweise) weitere Patentanspriiche (,,Hilfsantra-
ge®) einfithrt. Da der vorliegende Patentanspruch tiberhaupt
noch nicht gepriift wurde, liegt es hier auch an der NA, die ein-
zelnen Voraussetzungen amtswegig zu priifen, zB auch Klarheit
und Uberschreitung der Offenbarung. Der ASt kann gegen eine
solche Fassung, die ihm zu keinem Zeitpunkt bekannt sein muss-
te, auch neue Nichtigkeitsgriinde sowie den Umstand, dass das
Patent hierdurch erweitert wird, ins Feld fithren.

Da es sich bei den neuen Patentanspriichen um Vorbringen
des Patentinhabers handelt, trifft diesen auch die Beweislast (fiir
alle tatsachlichen Umstdnde dafiir), dass die Patentanspriiche ih-
re Offenbarungsgrundlage im urspriinglich eingereichten An-
meldungstext finden, va dann, wenn der ASt bis zu diesem Zeit-
punkt keine Uberschreitung der Offenbarung geltend gemacht
hat. Dasselbe wird auch fiir eine Anspruchsfassung gelten, die
im Rahmen eines Teilverzichts nach Teileinstellung des Verfah-
rens nach § 117 PatG zum neuen Gegenstand des Verfahrens
wird.

Wihrend also die Vorlage gednderter Patentanspriiche im
erstinstanzlichen Verfahren keinerlei Besonderheiten mit sich
bringt und lediglich den Verfahrensaufwand vervielfacht, fithrt
wiederum das Neuerungsverbot im Rechtsmittel zu Problemen.
Ob Anderungen von Patentanspriichen im Rechtsmittel zuléssig
sind, war nach dem Verfahrensrecht der Novelle 2013 erstmals in
der E Bodenbearbeitungsgerdt* strittig. Das OLG Wien ging da-
von aus, dass es keine Neuerung, sondern lediglich eine An-
spruchseinschriankung ist, wenn der bis dahin inaktive Patentin-
haber (Einspruchsgegner) erstmals im Rekurs gegen die stattge-
bende Einspruchsentscheidung hilfsweise auf einen abhéngigen
Patentanspruch umschwenkt. Auch wenn klargestellt wurde,
dass der Antrag selbst eine Einschriankung gegeniiber der erteil-
ten Fassung darstellt und damit insofern nicht gegen das Neue-
rungsverbot verstief3, blieb auch nach dieser Entscheidung im
Dunkeln, welcher Tatsachengrundlage gednderte Patentansprii-
che im Rechtsmittel bediirfen. Das OLG Wien begriindete die
Zuldssigkeit im Wesentlichen materiellrechtlich unter Verweis
auf Art 123 Abs 2 und 3 EPU. Das angegriffene Patent konnte
im Ergebnis im Umfang der zusammengezogenen Anspriiche
1, 4, 5 und 6 aufrechterhalten werden. Problematisch dabei ist,
dass die Frage, ob dadurch die Offenbarung des angegriffenen
Patents tiberschritten wird, erstmals im Rekursverfahren auf-
taucht, das in der Praxis rein schriftlich ablauft.

3 OLG Wien 10. 11. 2022, 33 R 18/22t, Pendelscharnier, Feststellungen in
Punkt 1.2, rechtliche Beurteilung in Punkt 5.

0 Siehe Abschnitt F.2.

4 OLG Wien 25. 3. 2015, 34 R 16/15w, Bodenbearbeitungsgerit.
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Die meritorische Erledigung von Hilfsantragen, die erstmals
im Rekurs formuliert worden sind (insb nachdem sich der Inha-
ber des angegriffenen Patents am erstinstanzlichen Verfahren
nicht beteiligt hat), durch das Rekursgericht, wirft — nach dem
strengen Ansatz des OGH - die Frage auf, ob es in erster Instanz
tiberhaupt Feststellungen zur urspriinglich eingereichten Fas-
sung gibt bzw in welchem Umfang diese Feststellungen getroffen
wurden.

Eine Anderung im Rechtsmittel erscheint dann weiterhin zu-
lassig, wenn erstinstanzlich eine unzuldssige Zwischenverallge-
meinerung vorliegt, weil bestimmte Merkmale im Patentan-
spruch nicht vorkommen, die nach der Lehre der urspriinglichen
Offenbarung notwendig sind. Wurde namlich bereits in erster
Instanz diskutiert, ob eine Beschrinkung mit einem von zwei
zusammenhingenden Merkmalen zuldssig ist, und wurde das
in der Endentscheidung des PA verneint, ist das zweite fehlende
Merkmal (bzw die Kombination der Erfindung mit diesem) not-
wendigerweise Teil des festgestellten Sachverhalts und damit kei-
ne Neuerung. Es kann als Offenbarungsgrundlage fiir einen ein-
geschrinkten Patentanspruch dienen. Fiir den ASt ist dies auch
keinesfalls tiberraschend.

Will der Patentinhaber hingegen ein Merkmal in den Patent-
anspruch aufnehmen, dessen Offenbarungsgrundlage bislang
noch tiberhaupt nicht Gegenstand des Verfahrens war, stellt dies
eine unzuldssige Neuerung dar. Das erscheint auch insofern
sachgerecht, als der ASt mangels Kenntnis des betreffenden
Merkmals iiberhaupt keine Moglichkeit hatte, auf das betreffende
Merkmal zu reagieren. Sofern der ASt tiberhaupt die Moglichkeit
hat, als Berufungsgegner® auf den gednderten Patentanspruch zu
reagieren, wiirde auch sein Vorbringen, zB wegen mangelnder
Neubheit, ebenfalls am Neuerungsverbot scheitern.

Der vom OLG Wien in der E Bodenbearbeitungsgerit einge-
schlagene grof3ziigigere Weg, Hilfsantrdge zuzulassen und me-
ritorisch zu behandeln, die der Inhaber des angegriffenen Pa-
tents erstmals im Rekurs vorlegt, scheint unter dem Aspekt
fragwiirdig, dass Tatsachen vorgebracht werden und Beweis-
mittel vorgelegt werden miissen und sich die Tatsachenfeststel-
lungen von den anderen Bestandteilen der Entscheidung zu
unterscheiden haben. Auch wenn die Begriindung der E Bo-
denbearbeitungsgerdt in ihrer Pauschalitit mE nicht zu vertei-
digen ist, erscheint ihr Ergebnis in Bezug auf erteilte Patentan-
spriiche sachgerecht.

Betrachtet man namlich ein Patent als Gesamtheit seiner er-
teilten Anspruchskombinationen, ist es dem ASt durchaus zuzu-
muten, hinsichtlich aller Anspruchskombinationen separat den
Einwand der Uberschreitung der Offenbarung zu erheben, insb
auch die formale Behauptung aufzustellen, dass der betreffende
erteilte und fir ihn vollkommen vorhersehbare Patentanspruch
die urspriingliche Offenbarung iiberschreitet. Unterlésst er dies,
gibt es auch keine Notwendigkeit fiir den Patentinhaber, eine
Offenbarungsgrundlage anzugeben.

Dartiber hinaus ist es auch nicht erforderlich, einen diesbe-
ziiglichen Hilfsantrag zu formulieren, die Patentanspriiche bzw
deren Kombinationen sind damit gleichsam als Hilfsantrage im-
plizit Gegenstand des Verfahrens. Vielfach behandelt das PA
auch alle abhidngigen Patentanspriiche ohne diesbeziiglichen An-
trag separat und nimmt es auch fiir sich in Anspruch, diese als
nachrangige Hilfsantrage zu priifen. Da ein abhidngiger Patent-
anspruch oder eine Anspruchskombination also stets Gegen-
stand des Verfahrens ist, kann er — wie der erteilte Patentan-
spruch - in jedem Verfahrensstadium verteidigt werden. Wurde
der Patentanspruch also nicht wegen Uberschreitung der Offen-
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barung angefochten, braucht sich der Patentinhaber zu dessen
Verteidigung auch nicht auf die urspriinglich eingereichte Fas-
sung — mithin auch nicht auf neue Tatsachen - zu berufen.

Der konkrete fachkundige Vergleich von urspriinglich einge-
reichter Fassung und dem Gegenstand des Hilfsantrags ist recht-
liche Beurteilung.

6. Ausfithrbarkeit und Offenbarung

Ausgangspunkt der Beurteilung der Ausfithrbarkeit ist der Text
der erteilten Patentschrift, der als Tatsache unstreitig festgestellt
werden kann. Dariiber hinaus kénnen auch weitere Beweismittel
- etwa Versuchsprotokolle, Zeugenaussagen, Augenschein oder
Sachverstdndigengutachten — herangezogen werden, um aufzu-
klaren, welche konkreten Effekte erzielt werden, wenn man die
Erfindung ausgehend vom Text nacharbeitet.

Widersprechen sich die einzelnen Beweismittel — etwa bei di-
vergierenden Versuchsprotokollen oder Sachverstindigenaussa-
gen —, kann es erforderlich sein, im Rahmen der freien Beweis-
wiirdigung einen Sachverhalt festzustellen. In diesem Fall sind
neben dem blof3en Inhalt der Patentschrift auch weitere Tatsa-
chen festzustellen, etwa der Form:

Wenn man Stoff X mit den Schritten A, B, C behandelt, ergibt
sich dabei Stoff Y mit einer Reinheit von ...“ oder

»Die Herstellung des Stoffs Y funktioniert nur dann, wenn die
Temperatur in Schritt B iiber ... betrdgt.

Je nach Fachgebiet kann es ausreichen, dass die blof3e textuelle
Beschreibung in der Patentschrift bei fachkundiger Auslegung
die Sicherheit vermittelt, dass die Erfindung ein bestimmtes Er-
gebnis liefert und damit rechtlich als funktionsfihig betrachtet
werden kann. Aus der Feststellung eines bestimmten Offenba-
rungsinhalts kann somit geschlossen werden, dass die in der Pa-
tentschrift enthaltenen Angaben plausibel erscheinen. Der Ge-
genbeweis bleibt jedoch moglich: Es kann etwa gezeigt werden,
dass die in der Beschreibung erlduterte Vorgehensweise faktisch
nicht zum gewtiinschten Ergebnis fithrt oder dass das Ergebnis
nur unter bestimmten, eng umgrenzten Bedingungen erzielt
werden kann. Werden neben der Patentschrift weitere Beweis-
mittel herangezogen, sind die entsprechenden Tatsachen aus-
driicklich festzustellen.

Die Frage, ob der Patentanspruch in seiner Gesamtheit auf-
grund der festgestellten Tatsachen ausfithrbar ist, stellt eine
Rechtsfrage dar, deren Beantwortung — wie auch in den zuvor
dargestellten Konstellationen - einen bestimmten technischen
Sachverstand voraussetzt. Dies betrifft sowohl die Beurteilung,
ob das konkrete Verfahrensergebnis als ,funktionsfihig® oder
»ausfithrbar® zu bezeichnen ist, als auch die Notwendigkeit, dass
sich aus den festgestellten Tatsachen eine oder mehrere Ausfith-
rungsformen ableiten lassen, die tatsichlich unter die Patentan-
spriiche fallen. Dabei kann auch zu prifen sein, ob die Ausfiihr-
barkeit in der gesamten Anspruchsbreite gewidhrleistet ist.

7. Erfinderische Tatigkeit - Naheliegen
Die Beurteilung der (mangelnden) erfinderischen Titigkeit bzw
des Naheliegens weist unter den Nichtigkeitsgriinden aufgrund

4 |st der ASt hingegen Berufungswerber, bliebe ihm nach der derzeitigen
Verfahrenspraxis tiberhaupt keine Mdglichkeit, in einer Berufungsbeant-
wortung auf den Patentanspruch zu reagieren.

4 1dZ ist auf die folgende Festlegung des OLG Wien in 33 R 10/23t, Transak-
tionsanlage, hinzuweisen: Falls der Patentinhaber zur Verteidigung des Pa-
tents Hilfsantrége vorlegt, sind nur diese zu priifen, nicht aber die allféllige
Zusammenziehung von Patent(unter)anspriichen, OBl 2025/53, 174 (M.
Stadler).
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des mehrschrittigen Aufgabe-Losungs-Ansatzes die grofite Kom-
plexitdt auf. Ob eine Erfindung nach diesen Grundsitzen auf ei-
ner erfinderischen Tatigkeit beruht, ist grundsétzlich eine
Rechtsfrage,* die jedoch in erster Linie von Tatsachen abhidngt
- »ndmlich insoweit, als es auf das Fachwissen ankommt, tiber das
die Durchschnittsfachperson auf dem betreffenden Gebiet ver-
fiigt*> Die Priifung des Naheliegens geht von einer technischen
Lehre aus, die bereits im Rahmen der Neuheitspriifung als dem
Stand der Technik zugehorend festgestellt wurde.

Ob nun ein bestimmter Stand der Technik als Ausgangspunkt
oder ndchstkommender Stand der Technik fiir die Beurteilung
der erfinderischen Tétigkeit herangezogen werden kann, ist eine
Rechtsfrage, die in der Regel unter Zuhilfenahme des allgemei-
nen Fachwissens zu beantworten ist. In Einzelféillen kann - dhn-
lich wie bei der Beurteilung der Ausfithrbarkeit - eine nihere
Betrachtung dazu fithren, dass sich eine bestimmte, aus dem
Stand der Technik bekannte Lehre nicht als geeigneter Ausgangs-
punkt erweist, etwa weil bestimmte notwendige Effekte nicht er-
zielt werden.

Im ndchsten Schritt ist der technische Effekt der - bereits aus
der Neuheitspriifung bekannten — Unterschiedsmerkmale zu er-
mitteln. Zur Beurteilung der Frage, ob ein solcher technischer
Effekt tatsdchlich eintritt, kann eine Vorgehensweise herangezo-
gen werden, die der Priifung der Ausfithrbarkeit entspricht.*

Die objektive Aufgabe wird idR dadurch bestimmt, dass aus-
gehend vom ndchstkommenden Stand der Technik der mit den
Unterschiedsmerkmalen verbundene technische Effekt erreicht
werden soll. Ob gegeniiber dieser Aufgabe eine allgemeinere For-
mulierung zuléssig ist, stellt eine Rechtsfrage dar, die — wie stets -
auf dem allgemeinen Fachwissen der Fachperson beruhen kann.

Die grofiten Schwierigkeiten bereitet regelmiflig der Could-
would-Approach, bei dem - um die erfinderische Tatigkeit ver-
neinen zu konnen - nicht nur nachzuweisen ist, dass die Fach-
person die gestellte Aufgabe in naheliegender Weise hitte 16sen
konnen, sondern dass die Fachperson auch ohne einen erfinder-
ischen Schritt schon Anlass gehabt hétte, es auch zu tun. Dieser
Ansatz kniipft zusitzlich zu den Feststellungen zum néchst-
kommenden Stand der Technik an weitere Veréffentlichungen
an, die in der Regel die Verwendung bestimmter Merkmale zur
Losung der Aufgabe vorschlagen. Neben Tatsachen zur 6ffentli-
chen Verfiigbarkeit vor dem Zeitrang des Patents ist auch festzu-
stellen, welcher konkrete Inhalt tatsichlich der Offentlichkeit zu-
ganglich gemacht wurde. Typischerweise handelt es sich dabei
um Tatsachen in Form eines Verbesserungsvorschlags: Neben
dem Vorsehen eines bestimmten Merkmals wird haufig auch ei-
ne Zweckbindung festgestellt, bspw:

»Dokument X beschreibt auf Seite 10, zur Erhéhung der Aus-
beute des A-Verfahrens, im Schritt B die Temperatur auf 200°C zu
erhohen.

Ob die Fachperson die genannte Mafinahme tatséchlich ohne
erfinderischen Schritt ergriffen hétte (und die Mafinahme somit
auf der Basis des Stands der Technik nahegelegen ist) oder ob es
dazu dieses erfinderischen Schritts bedarf (und die MafSnahme
also nicht nahegelegen ist und daher als Patent geschiitzt werden
kann), ist eine Rechtsfrage, die wiederum auf Grundlage des all-
gemeinen Fachwissens zu beurteilen ist.

Stellt sich heraus, dass die konkrete Mafinahme nicht den be-
haupteten technischen Effekt erzielt, kann eine entsprechende
Tatsachenfeststellung getroffen werden, die im Rahmen der
rechtlichen Beurteilung des Naheliegens zu beriicksichtigen ist.
Ein Beispiel ware: ,, Die Erhohung der Temperatur im Schritt B hat
keine Auswirkungen auf die Ausbeute.“ Geht eine solche Feststel-
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lung iiber das hinaus, was sich aus dem allgemeinen Fachwissen
unmittelbar ableiten lasst, muss die entsprechende Tatsache aus-
driicklich festgestellt werden.

Bei besonders einfachen Aufgabenstellungen kann es vorkom-
men, dass diese allein mit allgemeinem Fachwissen gelst werden
konnen. Dies ist etwa der Fall, wenn die Erfindung darin besteht,
ein bekanntes, in bestimmten Situationen zum Uberhitzen nei-
gendes Gerdt durch den Einsatz eines allgemein bekannten Liift-
ers zu kiihlen. In einer solchen Situation kann bereits das allge-
meine Fachwissen - etwa in der Form: ,Wenn etwas heif§ wird
und dadurch seine Funktionalitit zu verlieren droht, kiihle es!” -
zur Losung fithren.

In einem letzten Schritt ist zu priifen, ob die so durch nahe-
liegende Kombination erreichte technische Lehre, die sich nach
dem ,,Could-would-Ansatz“ ergibt, unter den Patentanspruch
fallt. Dabei handelt es sich um eine Rechtsfrage der Subsumption,
deren Beantwortung eine Anspruchsauslegung erfordert. Im
Rahmen dieser Auslegung sind wiederum Beschreibung und
Zeichnungen - und damit Tatsachen - heranzuziehen. Letztlich
wird also die Frage zu stellen sein, ob mit der naheliegenden
Kombination auch die im Ausgangspunkt fehlenden Merkmale
erreicht werden und die iibrigen Merkmale erhalten bleiben.

G. Zusammenfassung - prozessuale Implikationen

Aus den dargestellten Fallkonstellationen ergibt sich, dass eine
patentrechtliche Auslegung stets auf einem gewissen immanen-
ten Fachwissen beruht, das sich in seiner Gesamtheit nie voll-
stindig feststellen lasst. Bereits das allgemeine Prozessrecht er-
kennt an, dass der Richter seine Lebenserfahrung heranziehen
darf und muss, um logische Liicken zu schlielen. Ubertragen
auf das in Patentsachen stets fachkundig besetzte Gericht bedeu-
tet dies, dass auch allgemeine Fachkunde zwingend einzubezie-
hen ist, um offenkundig absurde Ergebnisse oder eine Beweis-
losigkeit zu vermeiden. Das Neuerungsverbot schiitzt auch fach-
kundige Verfahrensbeteiligte vor tiberraschenden Entscheidun-
gen.

In den dargestellten Situationen zeigt sich jedoch das Prob-
lem, dass bislang nicht eindeutig geklart ist, wo die Grenze zwi-
schen allgemeinem (Fach-)Wissen, das jederzeit vom fachkundig
besetzten Gericht herangezogen werden kann, und einem beson-
deren Wissensstand verlduft, dessen Inhalt in erster Instanz — bei
sonstigem Ausschluss - ausdriicklich festzustellen ist. Solange
diese Abgrenzung fiir alle Beteiligten unklar bleibt, werden ,,Par-
teifehler bei der Ausfiihrung von Rechtsmitteln ebenso fortbe-
stehen wie ,dislozierte Tatsachenfeststellungen in der rechtli-
chen Beurteilung, die mitunter die Grenze zur Uberpriifbarkeit
iberschreiten.

Die Umstdnde und der Inhalt von Veroffentlichungen werden
dabei férmlich festzustellen sein, wie auch das Ergebnis von kon-
kreten Vergleichsversuchen, die dem Nachweis eines Effekts oder
der Ausfithrbarkeit dienen. Der Inhalt der Patentschrift, insb die
Patentanspriiche, sollten als notwendiger Teil des Akts auch im-
mer festgestellt werden oder implizit als festgestellt gelten, damit
diese Unterlagen in jeder Lage des Verfahrens zur Stiitzung einer
rechtlichen Beurteilung herangezogen werden kénnen. Die rele-
vanten Urkunden (das gilt auch fiir die zum Nachweis des Stands
der Technik vorgelegten Patentschriften), die in das Verfahren

“ OLG Wien 25. 2. 2025, 33 R 139/24i; RIS-Justiz RS 0123155 (T 3).
45 RIS-Justiz RS 0071399.
4 Siehe Abschnitt F.5.
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eingebracht worden sind und deren Inhalt nicht strittig ist, miis-
sen nicht vollstdndig in die Entscheidung aufgenommen werden;
es ist eine Frage des Einzelfalls, wie weit dies zum Verstdndnis
und zur Lesbarkeit der Entscheidung nétig ist.

Im Unterschied zum nicht beweisbediirftigen Alltagswissen ist
das allgemeine technische Fachwissen idR haufiger strittig. Da-
her konnen - und sollen - nicht nur zwischen den Parteienver-
tretern, sondern auch zwischen den entscheidenden Instanzen
unterschiedliche Auffassungen bestehen.

Eine allzu strenge Auslegung des Neuerungsverbots im Be-
reich des allgemeinen Fachwissens kann dazu fithren, dass be-
stimmte Fehler der Unterinstanz prozessual dem Bereich der Tat-
sachen zugeordnet werden. Dies hitte zur Folge, dass ein fach-
kundiges Gericht diese entweder wider besseres Wissen hinneh-
men oder die Entscheidung aufheben miisste, was im Ergebnis zu
erheblichen Verfahrensverzogerungen fithren kann.#” Der nahe-
liegende Weg, eine fehlerhafte Entscheidung dadurch abzuén-
dern, dass das Gericht seine technische Auffassung einbringt,
kann jedoch leicht dazu fiihren, dass Parteien vom technischen
Verstidndnis des Gerichts tiberrascht werden.

Alle diese Probleme sind mE darauf zurtickzufithren, dass
zwischen Gericht und Parteien kein hinreichender fachlicher
Austausch stattfindet. Insb bleibt die konkrete technische Auffas-
sung des Rechtsmittelgerichts bis zur Entscheidung fiir alle Be-
teiligten unbekannt.

Nicht ohne Grund war im &sterreichischen Patentrecht bis zur
Novelle 2013 trotz des Beweisaufnahmeverbots* zwingend eine
miindliche Berufungsverhandlung vorgesehen, um dem - eben-
falls fachkundig besetzten — Obersten Patent- und Markensenat
die Moglichkeit zu geben, das technische Verstindnis der Par-
teien zu erdrtern.” Sowohl im Beschwerdeverfahren vor dem
EPA% als auch im deutschen Nichtigkeits-Berufungsverfahren
vor dem BGH ist eine miindliche Verhandlung ebenfalls regel-
maflig vorgesehen,” wobei gerade diese Spruchkérper darauf
hinwirken, die technische Auffassung der Verfahrensparteien zu-
mindest zu verstehen.

Wenn das OLG Wien nach eigener fachkundiger Auseinan-
dersetzung mit dem Prozessstoft offene Fragen aufgrund fehlen-
der Tatsachen erkennt, kénnte anstelle der sonst iiblichen Auf-
hebung und Zuriickverweisung - die das Verfahren hiufig um
Jahre verzogert — eine miindliche Verhandlung anberaumt wer-
den, um diese Punkte zu kldren. Dadurch hitten beide Parteien
Gelegenbheit, ihr technisches Verstindnis des bereits vorgetrage-
nen Sachverhalts darzulegen. Eine solche Verhandlung liefe sich
auch nach geltendem Recht mit der ,, Komplexitit der zu entschei-
denden Rechtssache® iSv § 480 Abs 1 ZPO und § 52 Abs 1
Auf3StrG begriinden.

Die dargestellten Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen Tat-
und Rechtsfragen sowie die Gefahr von Verfahrensverzégerun-
gen zeigen, dass es einer effektiveren Verfahrensgestaltung auf
Rechtsmittelebene bedarf. Vor diesem Hintergrund stellt sich
die miindliche Verhandlung in technisch geprigten Rechtsmit-
telverfahren nicht blof3 als verfahrensrechtliche Option, sondern
als sachlich gebotene Voraussetzung fiir eine fachkundige und
nachvollziehbare Entscheidungsfindung dar. Da Gerichte von
dieser Moglichkeit jedoch erfahrungsgemafl nur zuriickhaltend
Gebrauch machen, solange keine ausdriickliche gesetzliche Ver-
pflichtung besteht, liegt es letztlich am Gesetzgeber, klarzustellen,
dass in entsprechenden Fillen eine miindliche Verhandlung
zwingend durchzufiihren ist.
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Markenrecht; Designrecht; Urheberrecht; Kartellrecht
OBl 2025/69

A. Markenrecht

» Zur Vorlage des BGH in einem Fall, zu dem ein in Spanien
geschiftsanséssiger Bekl (auch) iiber amazon.de Waren unter
Verwendung der in Deutschland registrierten Marken des KI
angeboten hat, hat der EuGH entschieden: Art 10 Abs 3 lit b
MarkenRL ist dahin auszulegen, dass der Inhaber einer in ei-
nem MS geschiitzten Marke einem Dritten verbieten kann, im
Gebiet eines anderen MS Waren unter einem Zeichen nach
Maf3gabe der in Art 10 Abs 2 MarkenRL genannten Voraus-
setzungen zu besitzen, um diese Waren in dem MS, in dem
diese Marke geschiitzt ist, zum Verkauf anzubieten oder in
den Verkehr zu bringen. Zur zweiten Frage stellten das vor-
legende Gericht und der EuGH unterschiedliche Ubersetzun-
gen in den verschiedenen Sprachversionen der MarkenRL fest,
wobei der in der deutschen Fassung von Art 10 Abs 3 lit b
MarkenRL genannte Begriff ,,besitzen® lautet (in diesem Sinn
auch die franzosische und ruménische Sprachfassung), die Be-
griffe in anderen Sprachfassungen aber dem Gedanken des La-
gerns folgen. Der EuGH fiihrt dazu aus, dass alle Begriffe eine
tatsdchliche Gewalt und damit eine gewisse Kontrolle tiber die
betreffenden Waren implizieren. Daher erfasst der Begriff
»Hbesitzen“ in Art 10 Abs 3 lit b MarkenRL nicht nur die Fil-
le, in denen ein Dritter die unmittelbare und tatsachliche Herr-
schaft tiber die betreffenden Waren hat, sondern auch die Fille
seiner mittelbaren, aber dennoch tatsiachlichen Herrschaft
iiber diese Waren, da er iiber eine Aufsichts- oder Leitungs-
befugnis gegeniiber der Person verfiigt, die die unmittelbare
und tatsdchliche Herrschaft tiber diese Waren innehat; ansons-
ten konnte sich ein Dritter der Verantwortung entziehen, in-
dem er die Waren einem Dienstleister {ibergibt, damit dieser
zum Zweck des Anbietens oder Inverkehrbringens Dienstleis-
tungen wie die Lagerung oder den Transport der Waren er-
bringt (EuGH 1. 8. 2025, C-76/24, Tradeinn Retail Services).
Das Oberste Gericht Finnlands hat dem EuGH eine Frage zur
Verwirkung durch Duldung vorgelegt. Hintergrund war, dass
ein Markeninhaber einem Dritten die Benutzung der Marke
DRACULA fiir Stifiwaren verbieten wollte, wiewohl der Dritte
bereits vor Eintragung der Klagsmarke Produkte mit dem Zei-
chen ,Dracula® vertrieben hatte; der Dritte hatte allerdings we-
der ein auf Eintragung noch auf Benutzung beruhendes aus-
schlieflliches Recht. Der EuGH hat dazu entschieden, dass
Art 18 Abs 1iVm Art 9 Abs 1 und 2 MarkenRL die Einschréin-
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kungen der Rechte des Markeninhabers im Fall seiner Untatig-
keit umfassend harmonisiert und nur - unter bestimmten Vo-
raussetzungen — die Duldung einer spiter eingetragenen Mar-
ke erfasst, nicht aber die Duldung eines nicht geschiitzten
Zeichens, das kein ausschlieflliches Recht gewdhrt. Ein natio-
nales Gericht kann im Rahmen eines Rechtsstreits iiber das
ausschlieflliche Recht aus einer Marke die Ausiibung dieses
Rechts nicht iiber das in Art 18 Abs 1 iVm Art 9 Abs 1 oder
2 MarkenRL vorgesehene Maf3 hinaus beschrinken (EuGH
1. 8. 2025, C-452/24, Lunapark Scandinavia).

» Eine Vorlage aus Spanien vom Provinzgericht Alicante befasst

sich mit der Frage, ob ein aus einer Unionsmarke vor Gericht
in Anspruch genommener Bekl einen Loschungsantrag beim
EUIPO stellen kann, wenn er beim Unionsmarkengericht
eine Widerklage hitte einreichen konnen - und insb, ob
ein solcher Loschungsantrag gem Art 132 Abs 1 UMV zur
Aussetzung des Gerichtsverfahrens fithrt und ggf bis zu wel-
chem Zeitpunkt des Gerichtsverfahrens durch Stellung eines
Loschungsantrags beim EUIPO die Aussetzung bewirkt wer-
den kann (EuGH C-392/25, Bodegas Sanviver).

B. Designrecht

> Ineinem ungarischen Vorabentscheidungsverfahren hatte der

EuGH tiber die Auslegung von Art 8 Abs 3 und Art 89 Abs 1

GGV (nunmehr: UGMV) iZm Unionsgeschmacksmustern zu

entscheiden, die Bausteine eines Spielbaukastens betreffen -

konkret Lego-Steine, deren Schutz die Kl in einem Verlet-

zungsverfahren geltend machte.

Das vorlegende Gericht wollte im Wesentlichen wissen:

> Ob bei der Beurteilung des Schutzumfangs von Ge-
schmacksmustern, die als Bausteine eines Spielbaukastens
nach der ,Ausnahme fiir modulare Systeme® in Art 8
Abs 3 GGV Schutz beanspruchen, ein ,informierter Be-
nutzer mit technischen Kenntnissen iSe Fachmanns zu-
grunde zu legen ist, der die Erzeugnisse zudem einem ein-
gehenden technischen Vergleich unterzieht, und

> ob ,gute Griinde“ iSv Art 89 Abs 1 GGV, wonach von der
Anordnung von Sanktionen bei Vorliegen dieser abgese-
hen werden kann, auch dann vorliegen konnen, wenn sich
die Verletzung nur auf im Verhaltnis zu allen Teilen weni-
ge Teile eines modularen Systems beschréankt.
Der EuGH stellte klar, dass die Definition des ,,informier-
ten Benutzers“ nach stRsp! auch im Rahmen des Art 8
Abs 3 GGV gilt. Dieser Benutzer ist zwischen dem im Mar-
kenbereich anwendbaren Durchschnittsverbraucher und

1 Vgl EuGH 20. 10. 2011, C-281/10 P, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic; EuGH

21.9. 2017, C-361/15 P und C-405/15 P, Easy Sanitary Solutions und EUIPO/
Group Nivelles.
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dem Fachmann als Sachkundigem mit profunden techni-
schen Fertigkeiten angesiedelt. Thm ist eine besondere
Wachsambkeit zu eigen, sei es wegen seiner personlichen
Erfahrung oder seiner umfangreichen Kenntnisse in dem
betreffenden Bereich. Ohne dass er ein Entwerfer oder
technischer Sachverstindiger wire, kennt er verschiedene
Geschmacksmuster, die es in dem betreffenden Bereich
gibt, hat gewisse Kenntnisse in Bezug auf die Elemente,
die diese Geschmacksmuster fiir gewohnlich aufweisen,
und benutzt diese Erzeugnisse aufgrund seines Interesses
an ihnen mit vergleichsweise grofler Aufmerksambkeit. Ein
technischer Vergleich im Detail ist nicht mafigeblich.

Hinsichtlich Art 89 Abs 1 GGV fiihrte der EuGH aus, dass
nationale Gerichte von der Anordnung der vorgesehenen
Mafinahmen nur dann absehen diirfen, wenn objektiv ge-
rechtfertigte ,,gute Griinde“ vorliegen. Allerdings stellt der
Umstand, dass eine Verletzung nur bestimmte Teile eines
modularen Systems betrifft, wie im vorliegenden Fall die
betreffenden Teile des fraglichen Spielzeugs, die im Ver-
héltnis zu allen Teilen dieses Systems wenige Teile sind,
keinen aulergewohnlichen Umstand dar, der es dem na-
tionalen Gericht erlaubt, vom Erlass einer oder mehrerer
Sanktionen abzusehen (EuGH 4. 9. 2025, C-211/24, Lego).

C. Urheberrecht

» Entscheidung zur kollektiven Rechtewahrnehmung: In Ru-
manien bestanden Lizenzvertridge zwischen dem Verband ru-
manischer Tontragerproduzenten UPFR?, einer Verwertungs-
gesellschaft und Sendeunternehmen, die Mindestvergiitungen
vorsahen, die insb fiir kleine Sendeunternehmen mit lokalem
Charakter und bescheidenen finanziellen Mitteln belastend wa-
ren. Die Rechtslage wurde durch ein nationales Gesetz gedn-
dert. In dessen Folge kam es zu Meinungsverschiedenheit bzgl
der anwendbaren Rechtslage und zu einem Verfahren zwischen
UPFR und dem Sendeunternehmen DADA Music, wobei das
BerG Bukarest ua folgende Fragen dem EuGH vorlegte:
> Ist es unionsrechtlich zuléssig, keine angemessene (pau-
schale) Mindestvergiitung vorzusehen?

> Kann der nationale Gesetzgeber Vereinbarungen mit so-
fortiger Wirkung aufheben, ohne Verwertungsbedingun-
gen zur Festlegung der Hohe der angemessenen Vergiitun-
gen vorzusehen?

> Ist das nationale Gericht berechtigt bzw verpflichtet, die
Angemessenheit der Vergiitung und die angewandten Kri-
terien zu Uberpriifen?

> Kann das Gericht auch andere Kriterien heranziehen?

Erwihnt wird auch das Problem, dass einige Sendeunternehmen

sehr geringe Vergiitungen zahlen, was zwar einerseits wahrschein-

lich dem wirtschaftlichen Wert der Nutzung, aber méglicherweise
nicht dem wirtschaftlichen Wert der wahrgenommenen Rechte
entspreche. Ohne SA des GA fiihrt der EuGH aus, dass er iS seiner

Rsp nicht dafiir zustdndig ist, anstelle der MS zu treten, die iiber

ein Ermessen bei der Festsetzung der Kriterien fiir eine angemes-

sene Vergiitung verfiigen, oder im Voraus allgemeine Grenzen der

Festlegung derartiger Kriterien zu ziehen. Er liefert aber Anhalts-

punkte, die es ihm ermdglichen zu beurteilen, ob die nationalen

Kriterien geeignet sind, unter Beachtung des Unionsrechts eine

angemessene Vergiitung zu gewihrleisten.* In der Folge priifte

er nur die allgemeinen Voraussetzungen des Eingriffs in ein

Grundrecht gem Art 52 Abs 1 GRC und duflerte, dass insb eine

Vergiitung, die weit unter diesem Wert liegt, nicht als angemessen
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gem dem Grundsatz der Verhiltnismifligkeit angesehen werden

kann® (EuGH 10. 7. 2025, C-37/24, DADA Music und UPFR).

» SA zur ,offentlichen Wiedergabe“ im Seniorenheim: Die
VHC 2 Seniorenresidenz und Pflegeheim GmbH betreibt ein
kommerzielles Senioren- und Pflegezentrum, in welchem im
Pflegebereich 88 Einzel- und drei Doppelzimmer in vier
Wohnbereichen vorhanden sind. Die Einrichtung verfiigt
auch iiber verschiedene Gemeinschaftsbereiche (zB Speisesile
und Aufenthaltsraume). Die dort auf Dauer lebenden pflege-
bediirftigen Senior:innen werden umfassend pflegerisch ver-
sorgt. Eine Satellitenempfangsanlage und ein Kabelnetz er-
moglichen den Empfang von Rundfunkprogrammen in den
Bewohner- und Pflegezimmern. Die GEMA Gesellschaft fiir
musikalische Auffiihrungs- und mechanische Vervielfiltigungs-
rechte hat nach einer erfolglosen Aufforderung zum Ab-
schluss eines Lizenzvertrags die Betreiberin geklagt. Im Zuge
des Rechtsstreits legt der BGH dem EuGH die Frage vor, ob in
diesem Fall die Kriterien der 6ffentlichen Wiedergabe® (insb
~unbestimmte Anzahl potentieller Adressaten® und ,neues
Publikum®), die der EuGH in einer Vielzahl von Entscheidun-
gen herausgearbeitet hat, vorliegen.” Die Konstellation ist in-
sofern anders als in einem Hotel oder einer Reha-Einrichtung,
als die Bewohner:innen in dem Senioren- und Pflegezentrum
ihren letzten Lebensabschnitt zubringen und zwischen den
Bewohner:innen eine enge Verbundenheit besteht — mit ge-
meinsamen Mahlzeiten, personlichem Austausch und sozial-
em Miteinander. Der GA kommt zum Ergebnis, dass ,,die Be-
wohner eines Seniorenwohnheims kein neues Publikum™ dar-
stellen, weshalb der Betreiber eines Seniorenwohnheims keine
offentliche Wiedergabe vornehme (SA Maciej Szpunar
4. 9. 2025, C-127/24, VHC 2 Seniorenresidenz).

» SA zu Bearbeitungen: Dimitrie Cantemir hat 1745 ein Werk
zur Geschichte des osmanischen Reichs in lateinischer Spra-
che verfasst, welches Dan Slusanschi ins Ruménische iiber-
setzt und kritisch kommentiert hat. 2015 hat die Rumdnische
Akademie - Nationale Stiftung fiir Wissenschaft und Kunst
eine zweisprachige lateinisch-ruménische Fassung veroffent-
licht. Da diese auch das Ergebnis einer Kopie der friitheren
kritischen Ausgabe von Dan Slusanschi enthélt, forderten des-
sen Erben, ua von der Rumdnischen Akademie, Schadenersatz.
Im Zuge des Rechtsstreits legt der ruménische Oberste Kassa-
tions- und Gerichtshof die Frage vor, ob ,eine kritische Auf-
lage eines Werks, deren Ziel die Festlegung des Texts eines Ori-
ginalwerks unter Heranziehung des Manuskripts ist, und die
mit Kommentaren und dem erforderlichen kritischen Apparat
versehen ist, als ein urheberrechtlich geschiitztes Werk iSd
InfoRL anzusehen ist. Gem dem GA seien Art 1 bis 21 RBU
aufgrund der InfoRL, die ua auch Art 1 Abs 4 WTC umsetzt,
zu beachten. Daraus sei zu folgern, dass ein ,, Werk“iSd Art 2
lit a InfoRL 2001/29 ,,sowohl Primdrwerke als auch Sekunddir-
werke umfasst, wie etwa abgeleitete Werke, die auf der Grund-
lage eines oder mehrerer bereits bestehender Werke geschaffen
wurden“.® Daher konne eine kritische Ausgabe eines Original-

2 Abkiirzung fiir ,,Uniunea Producétorilor de Fonograme din Romania“

3 Als Rechtsgrundlage wurden Art 8 Abs 2 Vermiet- und VerleihRL 2006/115/EG
sowie Art 16 Abs 2 S 2 VerwGesRL 2014/26/EU iVm Art 17 und 52 GRC he-
rangezogen.

4 Rn 46.

5 Rn 65.

61Sd Art 3 Abs 1 InfoRL 2001/29/EG.

7 BGH 8. 2. 2024, 1 ZR 34/23, Seniorenwohnheim.

8 Rn 40.

9 Rn 45.
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werks urheberrechtlich geschiitzt werden, sofern sie als
»Werk“ iSd InfoRL eingestuft werden kann.'® Bei der Beur-
teilung seien aber ,die alleinigen geistigen Anstrengungen
und die Sachkenntnis, die fiir die Ausarbeitung dieser Berichte
aufgewandt wurden®, unerheblich!' (SA Dean Spielmann
26. 6. 2025, C-649/23, Institutul G Cdlinescu).

» Vorlage zur Urhebereigenschaft von Presseverlegern: AGE-
COP™ ist ein portugiesischer Verein, dem alle Verwertungs-
gesellschaften angehoren, um den gerechten Ausgleich fiir
Vervielfiltigung zum privaten Gebrauch einzuziehen, zu ver-
walten und zu verteilen. Verleger von Zeitungen und anderen
periodischen Veroffentlichungen sind nach portugiesischem
Recht nicht nur Inhaber eines verwandten Schutzrechts, son-
dern auch eines origindren Urheberrechts an den von ihnen
herausgegebenen Zeitungen und anderen Veréffentlichungen
sowie eines abgeleiteten Urheberrechts an den Artikeln, die
ohne Angabe des Urhebers veroffentlicht werden. Im Zuge
eines Rechtsstreits zwischen der AGECOP und der portugie-
sischen Verwertungsgesellschaft der Verleger der wichtigsten
Zeitungen und Zeitschriften VISAPRESS legte der Supremo
Tribunal de Justica dem EuGH die Frage vor, ob Pressever-
legern einen Anspruch aufgrund dieser Rechtslage zusteht!'?
(EuGH C-441/25, Agecop).

D. Kartellrecht

» Entscheidung des EuGH zu einem Vorabentscheidungsver-
fahren zum Kartellschadenersatz: Ausgangspunkt war eine
Entscheidung der spanischen Wettbewerbsbehorde aus dem
Jahr 2015, mit der ein systematischer Austausch sensibler
Informationen zwischen Herstellern am Automobilmarkt
festgestellt wurde. Ein Kartellrechtsverstof$ wurde durch das
Tribunal Supremo im Jahr 2021 letztinstanzlich bestitigt. In
der Folge wurden im Jahr 2023 Schadenersatzklagen ange-
strengt, gegen die ein Verjahrungseinwand erhoben wurde.

Der EuGH hatte daher zu klaren, ob es bei der Verjihrung
von Follow-on-Kartellschadenanspriichen auf den Zeit-
punkt der Veroffentlichung der (ersten) Entscheidung der na-
tionalen Wettbewerbsbehérden oder auf deren Rechtskraft
ankommt.

Nach st EuGH-Rsp beginnt in Kartellverfahren die Verjih-
rungsfrist erst zu laufen, wenn eine wettbewerbsrechtliche Zu-
widerhandlung beendet ist und der Geschadigte Kenntnis von
insb Art und Dauer des Verstofes, Identitit der Kartellanten
und Schadensausmaf erlangt hat. Der EuGH stellte nun klar,
dass nicht davon ausgegangen werden konne, dass der Ge-
schidigte vor Bestandskraft der Entscheidung der nationalen
Wettbewerbsbehoérde Kenntnis von den fiir die Erhebung der
Schadenersatzklage relevanten Informationen erlangt hat.
Dies gilt umso mehr, wenn nach einer nationalen Regelung
ein mit einer Kartellschadenersatzklage befasstes Gericht nur
an die Feststellungen einer bestandskriftigen Entscheidung
einer Wettbewerbsbehorde gebunden ist. Dariiber hinaus
stellte der EuGH Klar, dass es fiir den Verjahrungsbeginn er-
forderlich ist, dass die Entscheidung in geeigneter Weise ver-
offentlicht wurde, bspw in einer fiir die breite Offentlichkeit
frei zugénglichen Rechtsprechungsdatenbank. Eine nationale
Regelung, nach der die Verjahrungsfristen vor der Bestands-
kraft einer Entscheidung der nationalen Wettbewerbsbehorde
zu laufen beginnen, widerspricht daher den unionsrechtlichen
Vorgaben (EuGH 4. 9. 2025, C-21/24, CP/Nissan Iberia SA).

10 Rn 51.

11 Rn 56.

2 Das ist eine Abkiirzung fiir ,,Associacdo para a Gestdo da Cépia Privada“
(Vereinigung fiir die Verwaltung privater Kopien).

13 Insb im Hinblick auf Art 2 und 5 Abs 2 lit b InfoRL 2001/29 und Art 16 DSMRL
2019/790.

Rechtsprechung zu EUIPO-Verfahren

Neue Entscheidungen in Registerverfahren zu Unionsmarken und

Unionsgeschmacksmustern
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CHRISTOPH BARTOS, EUIPO, Alicante. Die in diesem Beitrag geduRerten
Ansichten stellen die personliche Ansicht des Autors dar und kdnnen das
EUIPO nicht binden.

KATHARINA MAJCHRZAK, Institute of Science and Technology Austria (ISTA),
Klosterneuburg.

ALINA ALAVI KIA, Rechtsanwiltin, CERHA HEMPEL Rechtsanwalte, Wien.

Markenrecht; Musterrecht; Gebrauchsmusterrecht
OBl 2025/70

A. Unionsmarke - absolute Eintragungshindernisse
1. Fehlende Unterscheidungskraft (Art 7 Abs 1 lit b UMV)

» Bildmarke, die drei konzentrische rote und weiffe Kreise
darstellt
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fur diverse Online-Einzelhandelsdienstleistungen

und Dienstleistungen iZm Online-Verkaufsplatt-

formen (Kl 35 und 42): Die Anmeldemarke besteht

aus einer Reihe gewohnlicher Bildelemente

(= geometrische Grundfiguren), die eindimensio-
nal ohne Schatten und ohne Prigung dargestellt sind. Sie kon-
nen insb als Radiobuttons oder im digitalen Kontext als Glie-
derungspunkte verwendet werden, um die vom Nutzer ge-
wihlte Option hervorzuheben; die Farbkombination ist eben-
so gewohnlich, weshalb das Zeichen als dekoratives oder
funktionales Element, aber nicht als betrieblicher Herkunfts-
hinweis wahrgenommen wird (EuG 9. 7. 2025, T-347/24, im
Nichtigkeitsverfahren).
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» Zweidimensionale Marke in Form eines gewellten Recht-
ecks

(ua) fur diverse Produkte in den K19, 14,
16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 und 28: Das
angemeldete Zeichen ist eine zweidimen-
sionale geometrische Figur ohne beson-
dere Komplexitit. Aufgrund ihrer Ein-
fachheit wird sie vom Publikum, beste-
hend aus der Allgemeinheit und teilweise
aus Fachkreisen, als dekoratives Ele-

ment aufgefasst (EuG 16. 7. 2025, T-215/24).

» Dreidimensionale Marke in Form eines Inhalationsgerits

fir pharmazeutische Préparate

und Stoffe zur Vorbeugung, Be-

handlung und/oder Linderung
von Erkrankungen der Atemwege
sowie Inhalationsgerite, Teile und

Bestandteile fiir alle vorgenannten

Waren (K1 5 und 10): Aufgrund

der Vielfalt der zum Anmeldezeit-

punkt bestehenden Farben, mit de-

nen Inhalationsgerite versehen
waren, weicht die Warenform von den Normen oder Gepflo-
genheiten des betreffenden Sektors nicht erheblich ab; dass
die Farbe Violett ungewdhnlich oder auffillig ist, hat auf die
Unterscheidungskraft keinen Einfluss (EuG 23.7.2025,
T-432/24, im Nichtigkeitsverfahren, vgl A.4).

» Positionsmarke in Form des Groflbuchstabens ,,I“ und ei-
nes roten Herzens auflen im Nackenbereich bzw auf einem
Innenetikett bzw im linken Brustbereich eines Beklei-
dungsstiicks

™ >

fiir Bekleidungsstiicke, insb T-Shirts, Sweatshirts und Pullover

(K1 25):
I' anpreisende Werbebotschaft, die weder
einen Denkprozess auslost noch beson-
ders prégnant ist, weil sie auf dem Markt bereits umfassend
verwendet wurde (vgl T-19/20); ein derart banales Zeichen
wird nicht als Herkunftshinweis wahrgenommen. Angesichts
der weit verbreiteten Benutzung auf dem Markt ist die Frage
unerheblich, ob sich das Zeichen in der Abbildung einer ein-
fachen geometrischen Form erschopft oder eine bewusst
phantasievolle Gestaltung darstellt (EuG 9. 7. 2025, T-306/
24; FuG 9. 7. 2025, T-305/24; EuG 9. 7. 2025, T-304/24).

Das Bildelement vermittelt lediglich eine

2. Beschreibende Angaben (Art 7 Abs 1 lit ¢ UMV)

ICELAND (ua) fiir Haushaltsmaschinen, Kiihlschrianke, Verpa-
ckungsmaterialien, Fleisch, Kaffee, Tee, Gewiirze, land- und forst-
wirtschaftliche Erzeugnisse, Biere sowie das Zusammenstellen
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verschiedener Waren fiir Dritte, um den Kunden die Ansicht
und den Erwerb dieser Waren in Einzelhandelsgeschiften fiir Le-
bensmittel, Getranke und Haushalte zu erleichtern (K1 7, 11, 16,
29,30, 31, 32 und 35): Angesichts der tatsichlichen und potentiel-
len Fahigkeit Islands, die beanspruchten Waren herzustellen und
auszufiithren, werden die unter dem Zeichen vermarkteten Waren
als aus Island stammend wahrgenommen. Gleiches gilt fiir die
Dienstleistungen der Kl 35, die so wahrgenommen werden, dass
sie in Geschiften in diesem Land erbracht werden konnen. Uner-
heblich ist, dass Kaffee, Tee, Kakao und Schokolade (Kl 30) in Is-
land nicht angebaut werden, weil diese Produkte dort verarbeitet
und an den lokalen Geschmack angepasst werden koénnten. Das
Zeichen bezieht sich auf Island, das fiir seine Umweltfreundlich-
keit bekannt ist, weshalb es als ein mit Island zusammenhéngen-
der Hinweis auf die geografische Herkunft wahrgenommen wird
(EuG 16. 7. 2025, T-105/23, im Nichtigkeitsverfahren).

» Wortbildmarke Iceland

m kao, Schokolade, Gewiirze, Sofen

sowie diesbeziigliche Einzelhan-
dels- und Marketingdienste (KI 29, 30 und 35) gleichfalls als
bloler Hinweis auf die geografische Herkunft der bean-
spruchten Produkte; die grafische Ausgestaltung sowie die
in der Werbung und auf Verpackungen iibliche Farbkombina-
tion sind rein dekorativ (EuG 16. 7. 2025, T-106/23, im Nich-
tigkeitsverfahren).

» JET LAG (ua) fiir Kosmetika, Pflaster und Sonnenschutzmit-
tel (K1 3) als Hinweis darauf, dass die zur Verbesserung des
Aussehens und der Hautgesundheit bestimmten Produkte da-
zu geeignet sind, die Haut vor den Auswirkungen des Jetlags
zu schiitzen (EuG 23. 7. 2025, T-472/24).

» RDME (ua) fiir Biokraftstoffe und Kraftstoffe fir Kfz, nim-
lich Dimethylether (K1 4); weil die Abkiirzung vom Fachpub-
likum als Verweis auf eine Kraftstoffart iSv ,,renewable dime-
thyl ether® (,erneuerbarer Dimethylether®) verstanden wird
(EuG 22. 7. 2025, T-512/24, im Nichtigkeitsverfahren).

(ua) fur Fleisch, Kaffee, Tee, Ka-

3. Technische Wirkung (Art 7 Abs 1 lit e ii UMV)

» Dreidimensionale Marken, jeweils in Form eines Wiirfels
mit Flichen, die eine Gitterstruktur aufweisen und sich
durch ihre Farben unterscheiden

<>

*
O
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(ua) fiir Spielwaren, zB Puzzles (Kl 28): Das wesentliche Merk-
mal, wonach jede Flache (und jedes kleine Quadrat) des Wiirfels
durch sechs verschiedene Farben, die einen Kontrasteffekt erzeu-
gen, unterschieden werden kann, ist rein funktional. Die Anga-
be ,Puzzles* in Kl 28 ist mehrdeutig, weil sie zwei- und dimen-
sionale Puzzles umfasst; sie ist daher so auszulegen, dass sie auch
dreidimensionale Puzzles umfasst, weshalb die BK zu Recht fest-
gestellt hat, dass der Nichtigkeitsgrund bzgl aller Waren der Kl 28
greift (EuG 9.7.2025, T-1170/23, T-1171/23, T-1172/23,
T-1173/23, jeweils im Nichtigkeitsverfahren).!

4. Keine Unterscheidungskraft durch Benutzung (Art 7
Abs 3 UMV)
» Dreidimensionale Marke in Form eines Inhalationsgerits

Der Inhaber der im Nichtigkeits-
verfahren angefochtenen Marke
hat geeignete und ausreichende Be-
weise dafiir vorzulegen, dass die
Marke Unterscheidungskraft in
der gesamten EU erworben hat
und nicht nur in einem wesentli-
chen Teil oder der Mehrheit dieses
Gebiets. Der Nachweis der durch
Benutzung erlangten Unterschei-
dungskraft kann nicht allein durch
die Vorlage von Beweisen, die ausschliefSlich das Vereinigte Ko6-

C. Unionsmarke - relative Eintragungshindernisse

1. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

nigreich und Spanien betreffen, erbracht werden (EuG
23.7.2025, T-432/24, im Nichtigkeitsverfahren, vgl A.1).

B. Unionsmarke - Bosgliubigkeit
(Art 59 Abs 1 lit a UMV)

» Bosglaubigkeit kann auch vorliegen, wenn zwischen dem von
einem Dritten verwendeten Zeichen und der angefochtenen
Marke keine Verwechslungsgefahr besteht (EuG 9. 7. 2025,
T-121/24 - T-127/24, T-128/24, T-129/24, jeweils im Nich-
tigkeitsverfahren).

» Dass mit dem Anmelder verbundene Unternehmen in einem
anderen Zusammenhang uU unehrlich gehandelt haben, be-
deutet nicht zwingend, dass der Anmelder zum Anmeldezeit-
punkt der angefochtenen Marke bosglaubig gehandelt hat
(EuG 9. 7. 2025, T-121/24 - T-127/24, T-128/24, T-129/24,
jeweils im Nichtigkeitsverfahren).

» Dass der ASt und der Anmelder tiber einen langen Zeitraum
hinweg in Streitigkeiten verwickelt waren, reicht fiir die Bos-
glaubigkeit des Anmelders noch nicht aus (EuG 9. 7. 2025,
T-121/24 - T-127/24, T-128/24, T-129/24, jeweils im Nich-
tigkeitsverfahren).

* Hingegen wurde die Anmeldung fiir Werbung und Verkaufsforderung fiir
Waren und Dienstleistungen anderer in Printmedien, auf Plakatwanden und
im Fernsehen sowie fiir Unterhaltungsdienstleistungen (Kl 35, 41) zugelassen.

T-448/24

Papier] und Plastik-Baby-Latzchen [KI 25]

[Kl 25]

Urteil jiingere Waren und Dienstleistungen altere Waren und Ergebnis
Dienstleistungen
EuG 10. 9. 2025,| Schutzkleidung [zum Schutz vor Unfallen oder Verletzungen]; Schutzkleidung fiir Sportler zum gering
T-448/24 Wéarmeschutzkleidung [Kleidung] zum Schutz vor Unféllen oder Schutz vor Sportverletzungen
Verletzungen; isolierte Kleidung zum Schutz vor Unfallen oder KL 9]
Verletzungen; Sicherheitskleidung zum Schutz vor Unféllen oder
Verletzungen; gut sichtbare Sicherheitskleidung; Schutzkleidung
zur Vorbeugung von Verletzungen; Schuhe (Schutzschuhe);
Stiefel [Schutzschuhe]; industrielle Schutzstiefel; [Kl 9]
EuG 10. 9. 2025, Hosen zum Schutz vor Unféllen, Strahlung und Feuer [Kl 9] Schutzkleidung fiir Sportler zum unahnlich
T-448/24 Schutz vor Sportverletzungen
[KL 9]
EuG 10. 9. 2025, Badewdsche, ausgenommen Bekleidung [Kl 24] Sportbekleidung [KI 25] gering
T-448/24
EuG 10. 9. 2025, Schutzkleidung, Papierhiite [Kleidung], Baby-Latzchen [nicht aus |Freizeitkleidung; Sportbekleidung| unahnlich

EuG 10. 9. 2025,
T-448/24

Baby-Pyjamas [KI 25]

Freizeitkleidung; Sportbekleidung
[Kl 25]

durchschnitt-
lich

2. Konzeptueller Vergleich

» Sofern ein Zeichen einen Sinngehalt hat und das andere kei-
nen Sinngehalt aufweist, so sind die Zeichen konzeptuell nicht
ahnlich (EuG 10. 9. 2025, T-371/24).
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3. Vergleich der Zeichen und umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr

Urteil jlingeres | dlteres | Aufmerk- | relevan- Ahnlichkeit Kenn- Ergebnis
Zeichen | Zeichen | samkeit |tes Gebiet . zeich-
Zeichen W & DI
nungs-
visuell | klanglich | konzeptu- kraft
ell
EuG 3. 9. 2025, omv! - AT hoch durch- nicht s C4.
T-302/24 oMV schnittlich | &hnlich
EuG 3. 9. 2025, OMV! BY - AT hoch durch- nicht s C4.
T-303/24 vagisit | OMV schnittlich | &hnlich
EuG 3. 9. 2025, durch- EU gering hoch nicht | zur Fortsetzung des Verfahrens an
T-466/24 schnittlich moglich die Widerspruchsabteilung zu-
WaB TV bis hoch riickgewiesen
EuG 3. 9. 2025, | Princesse durch- BG gering durch- durch- | zumindest | zumindest | Vw-Gefahr
T-525/24 de Paris schnittlich schnittlich | schnittlich | &hnlich gering
bis hoch
GOLD
EuG 10. 9. 2025, Balitc HyBreeze | durch- EU durch- durch- ahnlich | zumindest| normal |Vw-Gefahr
T-299/24 Breeze schnittlich schnittlich | schnittlich gering
bis hoch
EuG 10. 9. 2025, | MONTA durch- ES durch- hoher als | nicht ahn- | hoher als | normal keine
T-371/24 MONTACK | schnittlich schnittlich | durch- lich durch- Vw-Gefahr
bis hoch schnittlich schnittlich
EuG 24. 9. 2025, BTFY BUTTER- EU unadhnlich | undhnlich | unghnlich - - keine
T-326/24 FLY Vw-Gefahr
4. Gedankliche Verbindung zwischen den Marken und Ausnutzung der Wertschatzung der alteren Marke
Urteil jlingeres Zeichen | jiingere Waren und alteres Zeichen altere Waren und Ergebnis
Dienstleistungen Dienstleistungen,
fiir die die Marke
bekannt ist
EuG 3. 9. 2025, oMmv! Kosmetika [KI 3]; Treibstoffe [KI 4]; gedankliche Verbin-

T-302/24, T-303/24

OMV! BY VAGISIL

pharmazeutische
Produkte [KI 5]

oMV

Dienstleistungen im
Bereich Erdol- und
Erdgasgewinnung [Kl
37] und -verarbeitung
[KI 40]

dung besteht - zur
Feststellung, ob Aus-
nutzung der Wert-
schatzung der alteren
Marke vorliegt, zu-
riickverwiesen

5. Schutz geografischer Angaben nach Art 8 Abs 4 und

Abs 6 UMV

Der Begriff ,,Anspielung® auf eine geschiitzte Bezeichnung
umfasst Situationen, in denen das Zeichen einen Teil ei-
ner g.g.A oder g.U. enthilt, so dass der Verbraucher,
wenn er mit dem Namen des Zeichens konfrontiert wird,
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die g.g.A oder die g.U. vor Augen hat (EuG 24. 9. 2025,

T-406/24).

Eine ,Anspielung® liegt auch dann vor, wenn bei Produkten,
die in ihrer Erscheinungsform dhnlich sind, das streitige Zei-
chen und die g.g.A oder die g.U. klanglich und visuell hnlich
sind (EuG 24. 9. 2025, T-406/24).
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D. Ernsthafte Benutzung

1. Benutzung fiir eine Unterkategorie

Urteil eingetragene W & DI

benutzte W & Dl Benutzung fiir

EuG 3. 9. 2025, T-404/24 Wasserpfeifen; alle vorgenannten
Waren, die nicht fiir medizinische
Zwecke bestimmt sind [Kl 34]

Wasserpfeifenstiele Wasserpfeifen

2. Benutzung als Firmenbezeichnung

» Eine Firmenbezeichnung dient nicht dazu, Waren oder
Dienstleistungen zu unterscheiden. Eine Firmenbezeichnung
dient vielmehr dazu, ein Unternehmen zu identifizieren.
Wenn sich die Benutzung einer Firmenbezeichnung auf die
Identifizierung eines Unternehmens beschrankt, kann sie da-
her nicht als ,fiir Waren oder Dienstleistungen® angesehen
werden (EuG 10. 9. 2025, T-516/24).

» Die Verwendung eines Zeichens als Firmenname schliefit des-
sen Verwendung als Marke nicht aus, sofern die betreffenden

Rechtsprechung des UPC

Waren selbst mit diesem Zeichen gekennzeichnet und auf
dem Markt angeboten werden (EuG 10. 9. 2025, T-516/24).

E. Verfahrensfragen

1. Verletzung der Begriindungspflicht
» Lisst sich einer E nicht entnehmen, welche Beweismittel be-

ricksichtigt wurden, liegt ein Begriindungsmangel vor (EuG
24.9. 2025, T-196/24).

Neue Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts

&

RAINER BEETZ

Patentrecht
OBl 2025/71

A. Berufungsgericht

1. Materiellrechtliche Entscheidung
» Erstbegehungsgefahr; Art 62 EPGU; R 206.2 lit ¢ VerfO:
Die Bekl erhielt eine Marktzulassung zum Vertrieb eines Ge-
nerikums in Portugal. Zudem wurde von der nationalen Ge-
sundheitsbehorde ein Antrag der Bekl bewilligt, zu einem ver-
einbarten Preis und zu einem vereinbarten Erstattungssatz 6f-
fentliche Krankenhduser zu beliefern. Die Kl stellt einen An-
trag auf einstweilige Mafinahmen. Die LK Lissabon wies den
Antrag ab, da die Marktzulassung bzw die Bewilligung zum
Vertrieb in offentlichen Krankenhdusern keine hinreichende
Erstbegehungsgefahr begriindeten. Das BerG gibt der Beru-
fung statt. IZm dem Vertrieb von Generika stellt der Antrag
auf eine Genehmigung fiir das Inverkehrbringen noch keine
drohende Rechtsverletzung dar; auch die Erteilung einer sol-
chen Genehmigung fithrt nicht dazu. Der Abschluss der na-
tionalen Verfahren zur Nutzenbewertung, Preisfestsetzung
und Erstattung fiir ein Generikum bedeutet allerdings, dass
die Bekl die Generika offentlichen Krankenhdusern in Portu-
gal ohne weitere Verwaltungsschritte oder -verfahren anbie-
ten kann. Die bisher vorliegenden Beweise stiitzen nicht die
Annahme, dass es auf nationaler Ebene irgendwelche Hinder-
nisse gibt — auf3er einer Selbstbeschrankung seitens der Bekl -,
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die es verhindern wiirden, an offentlichen Ausschreibungen,
Direktvergaben oder Vorabkonsultationen teilzunehmen. So-
mit ist eine drohende Rechtsverletzung {iberwiegend wahr-
scheinlich (UPC 13. 8. 2025 CoA 446/2025; CoA 520/2025).

. Verfahrensrechtliche Entscheidungen

Fristverlingerung Berufungserwiderung; R 224 VerfO: Die
LK Hamburg wies eine Verletzungsklage sowie die Widerkla-
ge auf Nichtigerkldrung ab. Die Kl legte Berufung ein und
beantragte den Schutz vertraulicher Informationen nach R
262A und R 262.2 VerfO. Das BerG entschied am 17. 7.
2025 iiber diese Antrage und gewidhrte der Bekl Zugang zur
unredigierten Fassung der Berufungsbegriindung. Bis dahin
hatte die Bekl nur eine geschwirzte Version vorliegen. Die
Bekl beantragte eine Fristverldngerung fiir die Berufungserwi-
derung und eine etwaige Anschlussberufung bis zum
17. 10. 2025. Nach Ansicht des BerG war die beantragte Ver-
lingerung um einen Monat {iberméf3ig, weil die nachtréglich
offengelegten Informationen nur einen geringen Teil betrifen
und die Bekl mit dem betreffenden Quellcode ohnehin ver-
traut sei. Eine blofle Verlingerung um eine Woche bzw zehn
Tage — wie von der Kl beantragt - sei jedoch zu kurz, da neue
sachverstindige Aussagen zu beriicksichtigen seien. Die Frist
zur Einreichung der Berufungserwiderung und der An-
schlussberufung wurde bis zum 3. 10. 2025 verlangert (UPC
12. 8. 2025, CoA 360/2025).
Klageinderung; R 263 VerfO:
> Eine Anderung des Vorbringens durch die Einfiihrung ei-
nes Hilfsantrags wird zuriickgewiesen, wenn dadurch der
Streitgegenstand im Vergleich zu dem zuvor Vorgebrach-
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ten und Behaupteten erweitert wird und keine Erkldrung
dafiir vorliegt, weshalb dies nicht bereits in einem fritheren
Stadium mit zumutbarer Sorgfalt hitte geltend gemacht
werden konnen (UPC 14. 8. 2025, CoA 317/2025, CoA
376/2025).
> Ein Antrag auf Klagednderung ist gem R 263.2 VerfO be-
reits dann abzulehnen, wenn nur eine der in (a) oder (b)
genannten Ausschlusssituationen (Verspatung bzw Ver-
fahrensverzogerung) erfiillt ist. Entsprechend hat das Ge-
richt die Zulassung zur Anderung des Vorbringens zu ver-
weigern, wenn es in Ausiibung seines Ermessens und unter
Beriicksichtigung aller Umstiande des Falls nicht davon
iiberzeugt ist, dass die Anderung nicht bereits in einem
fritheren Stadium mit zumutbarer Sorgfalt hitte vorge-
nommen werden konnen (UPC 2.9.2025, CoA 807/
2025).
» Antrag auf aufschiebende Wirkung; Art 74 Abs 1 EPGU;
R 223.1 VerfO: Wenn die Griinde der Entscheidung noch
nicht vorliegen, kommt die Annahme eines evidenten Fehlers
der angefochtenen Entscheidung regelméfig nur in Betracht,
wenn die Feststellung eines offensichtlichen Fehlers ohne
Kenntnis der Entscheidungsgriinde moglich ist. Dies kann et-
wa der Fall sein, wenn der Tenor eine Rechtsfolge ausspricht,
die sich weder aus dem EPGU noch der VerfO ergibt (UPC
15. 8. 2025, CoA 737/2025).
Antrag EuGH-Vorabentscheidungsersuchen; Art 267
AEUYV: Einer Auslegung des EU-Rechts bei der Anwendung
des EPGU und/oder der VerfO bedarf es bspw, wenn eine
Bestimmung des EPGU oder der VerfO eine RL, eine VO oder
ein internationales Ubk, wie das Lugano-Ubereinkommen,
bei dem die EU Vertragspartei ist, umsetzt oder sich darauf
bezieht. In dhnlicher Weise konnen, wenn der UPC EU-Recht
anwendet, sich auch Fragen der Auslegung des EU-Rechts
stellen. Der UPC muss sein eigenes materielles Recht und sein
Verfahrensrecht im Einklang mit dem EU-Recht auslegen
und in den seltenen Fillen, in denen eine solche Auslegung
nicht méglich ist, von Amts wegen jede Vorschrift oder Praxis
unangewendet lassen, die einer Bestimmung des EU-Rechts
mit unmittelbarer Wirkung zuwiderlauft. Diese Verpflichtung
kann wiederum Fragen zur Auslegung des EU-Rechts aufwer-
fen. Der UPC kann hingegen den EuGH nicht um eine Aus-
legung des EPGU ersuchen. Wie aus der Rsp des EuGH klar
hervorgeht, handelt es sich beim EPGU um ein internationa-
les Abkommen. Es ist Teil des Volkerrechts. Aus dem EU-
Recht ergibt sich auch, dass das EPG den EuGH nicht um eine
Auslegung der VerfO ersuchen kann. Ein Vorabentschei-
dungsersuchen ist nicht erforderlich, wenn die betreffende
Rechtsfrage bereits durch die stRsp des EuGH gekldrt wurde.
Das Gleiche gilt, wenn an der Anwendung der Grundsitze
keinerlei Raum fiir einen verniinftigen Zweifel bleibt (UPC
20. 8. 2025, CoA 380/2025).
Simultandolmetschung miindliche Verhandlung; R 109
VerfO: Fehlt die Zustimmung des Gerichts, Zeugen oder
Sachverstindige in einer anderen Sprache als der Verfahrens-
sprache in der miindlichen Verhandlung anzuhoren und be-
steht fiir die Richter kein Dolmetschbedarf, so muss ein An-
trag auf Simultandolmetschung wahrend der miindlichen
Verhandlung von der antragstellenden Partei begriindet wer-
den. Die Tatsache, dass der AG in einem Verfahren des einst-
weiligen Rechtsschutzes in einem Land ansdssig ist, in dem
die Verfahrenssprache keine Amtssprache ist, rechtfertigt
grundsitzlich nicht die Anordnung einer Simultandolmet-

260

schung wihrend der miindlichen Verhandlung. Die Parteien
sind verpflichtet, sich durch einen Rechts- oder Patentanwalt
vertreten zu lassen, wobei der Vertreter in der Regel mit der
Verfahrenssprache vertraut ist. Ebenso rechtfertigt auch die
Tatsache nicht, dass bei einer Partei beschaftigte Personen
(zB Syndikusanwilte oder Unternehmensleiter) erhebliche
Schwierigkeiten haben werden, den miindlichen Ausfiithrun-
gen und Mitteilungen wihrend der Verhandlung zu folgen.
Die Anwesenheit von Unternehmensvertretern in der miind-
lichen Verhandlung ist freiwillig. Stattdessen kann die Partei
auf eigene Kosten einen Dolmetscher hinzuziehen, sofern sie
das Gericht spitestens zwei Wochen vor der miindlichen Ver-
handlung hieriiber informiert (UPC 21. 8. 2025, CoA 317/
2025, CoA 376/2025).

Schriftsatzverbot nach miindlicher Verhandlung; R 9, R 36
VerfO: Die Kl reichte im Nachgang zur miindlichen Ver-
handlung vor dem ErstG einen Antrag zusammen mit einem
Schriftsatz ein, in welchem sie ihre wesentlichen Argumente
in der Verhandlung in Erwiderung auf die Einfithrung durch
das BerG noch einmal zusammenfasste. Das BerG wird den
von der Kl eingereichten Antrag und die damit hochgelade-
nen Unterlagen aufler Acht lassen. Nach Abschluss des
schriftlichen Verfahrens besteht keine Grundlage fiir die Ein-
reichung weiterer Schriftsitze, insb nicht ohne vorherige Zu-
stimmung des Gerichts. Dies gilt umso mehr nach der miind-
lichen Verhandlung. Nach Schluss der miindlichen Verhand-
lung ist der Rechtsstreit entscheidungsreif und die Parteien
sollten von jeglichem weiteren Austausch mit dem Gericht
absehen. Es besteht zu keinem Zeitpunkt danach die Notwen-
digkeit, das in der miindlichen Verhandlung Gesagte zusam-
menzufassen (UPC 21. 8. 2025, CoA 764/2024).
Anfechtung einer Ablehnung des Antrags auf einheitliche
Wirkung; R 97 VerfO: R 91 VerfO, welche eine Zwischen-
priifung durch das EPA vorsieht, findet keine Anwendung auf
ein beschleunigtes Verfahren gegen eine Entscheidung des
EPA betreffend einen Antrag auf Aufhebung einer Entschei-
dung, mit der ein Antrag auf einheitliche Wirkung zurtickge-
wiesen wurde. Angesichts der dreiwochigen Frist, innerhalb
derer ein Antrag auf Aufhebung gegen eine vom EPA getrof-
fene Entscheidung gestellt werden kann (R 97.1 VerfO), des
Zeitrahmens (,s0 bald wie moglich), innerhalb dessen die
Kanzlei diesen Antrag an den zustindigen Richter weiterlei-
ten muss, und der dreiwdchigen Frist, innerhalb derer Letz-
terer iiber den Antrag entscheiden muss (R 97.4 VerfO), stellt
ein nach R 97 VerfO gestellter Antrag ein beschleunigtes Ver-
fahren dar, das unter die in R 85.2 VerfO vorgesehene Aus-
nahme fillt. R 97 VerfO stellt als lex specialis die spezifischen
Vorschriften fiir einen Antrag auf Aufhebung einer Entschei-
dung des EPA, mit der ein Antrag auf einheitliche Wirkung
zuriickgewiesen wurde, auf (UPC 16. 9. 2025, CoA 796/
2025).

Vertraulichkeitsanordnung; Streithilfeantrag im Beru-
fungsverfahren; R 313, R 262A VerfO: Die Kl beantragt, dass
die ungeschwirzte Klageschrift und bestimmte vertrauliche
Anlagen nur dem BV zugénglich gemacht werden. Das ErstG
gibt dem Antrag auf Vertraulichkeit teilweise statt; es wird
zusétzlich zum BV auch drei Angestellten der Bekl der Zugriff
gestattet. Dagegen beruft die Kl. Die Lizenzvertragspartnerin
der Kl beantragt den Beitritt als Streithelferin. Dem Antrag
wird stattgegeben. Die ASt hat ein unmittelbares rechtliches
Interesse am Ausgang der Berufung, da die streitigen vertrau-
lichen Informationen Vereinbarungen zwischen der ASt und
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der Kl betreffen (UPC 23. 9. 2025, CoA 631/2025, CoA 632/
2025, CoA 755/2025, CoA 757/2025).

Fristverlingerung Berufungsbegriindung; R 9.3 lita
VerfO: Die BV beantragen, die Frist fiir die Berufungsbegriin-
dung um zwei Wochen zu verlangern, da der verfahrensfiih-
rende Patentanwalt aufgrund verschiedener beruflicher Ver-
pflichtungen, einschliefflich Geschiftsreisen von Teammit-
gliedern und einer zweitdgigen miindlichen Verhandlung
vor dem EPA, nicht in der Lage ist, die erforderliche Zeit
und die notwendigen Ressourcen fiir die Ausarbeitung der
Berufungsgriinde aufzuwenden. Unter Beriicksichtigung der
zweitdgigen mindlichen Verhandlung, an der einer der lei-
tenden Anwilte vor dem EPA teilnehmen muss, und zwar
genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Frist fiir die Einreichung
der Berufungsbegriindung ablduft, sowie in Anbetracht der
Tatsache, dass eine Fristverlingerung fiir die Einreichung
der Berufungsbegriindung die Vollstreckung der angefochte-
nen Anordnung nicht verhindern wiirde, ist es im Hinblick
auf die Grundsitze des rechtlichen Gehors gerechtfertigt, den
Berufungsfithrern ausnahmsweise eine Fristverldngerung zu
gewihren, die jedoch auf drei Arbeitstage beschrankt bleibt
(UPC 24. 9. 2025, CoA 887/2025).

Gericht erster Instanz

. Materiellrechtliche Entscheidungen

Anspruchsauslegung; Art 69 EPU: Das StP schiitzt ein Ver-
glasungssystem mit zwei Aluminiumprofilen, welche einen
Sicherungsraum zum Festhalten der Glasscheibe schaffen.
Die Profile weisen einen Selbstverriegelungsmechanismus
auf, wobei ein Gummiwulst, der zwischen der Glasscheibe
und den Profilen angeordnet ist, Auflenkrifte erzeugt, die
sie auseinanderdriicken, wobei diese Profile gebogene Haken-
teile aufweisen, die so geartet sind, dass die Drehmomente, die
von den Auflenkriften erzeugt werden, sowie die duferen
Krifte an dem Anlenkpunkt den Verriegelungsmechanismus
zusammendriicken, um den Verriegelungsmechanismus wei-
ter festzuziehen und dadurch die Glasscheibe in ihrer Lage zu
arretieren. Strittig ist insb die Auslegung des Merkmals
»Drehmomente (,,turning movements“), namlich, ob diese
sowohl durch die beanspruchten ,,Auflenkrifte® als auch
durch ,duflere Krifte“ am Drehpunkt hervorgerufen werden
miissen. Die Bekl macht geltend, dass ,,turning movement* als
eine Bewegung, dh ein Bewegungsvorgang, und nicht ledig-
lich als ein ,turning moment®, dh ein Drehmoment (eine
Kraft), zu verstehen sei. Das Gericht schlief3t sich der Auffas-
sung der Bekl an, wonach die Fachperson ,turning move-
ments“ dahingehend auslegt, dass tatsichlich eine Bewegung
impliziert wird. Dies ergibt sich daraus, dass in der Beschrei-
bung sowohl ,turning movement® als auch ,turning mo-
ment“ erwdhnt werden. Die Fachperson erkennt somit, dass
die Formulierung ,,turning movement® im Anspruch eine be-
wusste Wahl fir ,,movement® anstelle von ,,moment® dar-
stellt. Dariiber hinaus deutet auch die Wirkung der Drehung,
ndmlich das ,,weitere Verspannen® des Verriegelungsmecha-
nismus, auf eine durch die Krifte hervorgerufene Bewegung
hin und nicht lediglich auf ein Drehmoment/Moment.
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Click Lock

Counter lock

Die Fachperson versteht auflerdem, dass aufgrund der festen
Position des weiblichen Profils eine nach auflen gerichtete
Kraft auf den oberen Schenkel des weiblichen Profils zwar
ein Moment oder Drehmoment am unteren Teil des weibli-
chen Profils erzeugen kann, dies jedoch nicht zu einer Bewe-
gung fithrt, wie sie der Anspruch verlangt. Bei den beanstan-
deten Gegenstianden ist aber eine weitere Bewegung und ein
weiteres Verspannen des selbstverriegelnden Systems nicht
moglich, da dies durch die untere Nase des ménnlichen Profils
verhindert wird, die in den Abbildungen als ,counter lock®
bezeichnet ist. Es liegt somit keine Verletzung vor (LK Den
Haag 29. 8. 2025, CFI 455/2024, CFI 684/2024).
Aquivalente Verletzung; Art 69 EPU: Das StP schiitzt ein
Mobelstiick zur Aufnahme von Waschmaschinen, wobei ein
Halteelement fiir eine Trageplatte vorgesehen ist, das aus ei-
nem L-formigen Metallstreifen besteht. Bei den streitgegen-
stindlichen Mobelstiicken bestehen die Halteelemente aus
Kunststoff. Die LK Den Haag priift - wie schon in der E
CFI 239/2023, Plant-e/Arkyne - patentrechtliche Aquivalenz
nach einem 4-stufigen Test:
> (i) Technische Aquivalenz: Lost die Abweichung im We-
sentlichen dasselbe Problem wie die patentierte Erfindung
und erfillt sie im gleichen Kontext im Wesentlichen die-
selbe Funktion?
> (ii) Angemessener Schutz fiir den Patentinhaber: Ist die
Ausweitung des Anspruchsschutzes auf die Aquivalenz
verhiltnisméflig zu einem fairen Schutz fiir den Patentin-
haber?
> (iii) Rechtssicherheit fiir Dritte: Kann der Fachmann dem
Patent entnehmen, dass der Schutzbereich der Erfindung
tiber den wortwortlichen Anspruch hinausgeht?
> (iv) Neuheit und erfinderische Titigkeit: Ist das angeblich
verletzende Produkt neu und erfinderisch gegeniiber dem
Stand der Technik.
Die LK Den Haag erkennt, dass die Ausfithrung eines L-for-
migen Halteelements zu einem Halteelement aus Metall aqui-
valent ist, sofern die technische Wirkung erhalten bleibt. Dem
EV-Antrag wird stattgegeben (LK Den Haag 11. 9. 2025, CFI
479/2025).
Unmittelbare Verletzung durch Komponentenlieferung;
Art 25 lit a EPGU: Das StP schiitzt eine Einfassung fiir Beete
und Griinlandflichen bestehend aus mindestens zwei stirnsei-
tig miteinander verbindbaren Blechstreifen, die mindestens
an der oberen Lingsseite umgebdrdelt sind und im Bereich
ihrer Stirnseiten Verbindungsenden bilden, wobei das eine
Verbindungsende als Zunge ausgebildet ist. Nach Auffassung
der Bekl weisen die beanstandeten Beeteinfassungen keine an-
spruchsgemafle Zunge auf; vielmehr seien die Verbindungs-
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enden deutlich vom Blechstreifen abgesetzt, patentgemaf3
miisse das Verbindungsende mit der Zunge identisch sein.
Die von der Bekl in Bezug genommene Beschreibung einer
Zunge, wonach die Zunge aus der Wand des Blechstreifens
besteht, betrifft allein eine mdgliche Ausfithrungsform der Er-
findung, die keinen Eingang in den Anspruch 1 gefunden hat.
Wenn ein patentgeschiitztes Erzeugnis aus mindestens zwei
gleichen, aufeinander abgestimmten Bestandteilen besteht,
die nach ihrer Ausgestaltung patentgemifl darauf angelegt
sind, ohne Hinzunahme weiterer Gegenstinde zu dem patent-
geschiitzten Erzeugnis patentgemifl zusammengesetzt zu
werden, liegt regelméflig bereits im Einzelverkauf eines sol-
chen Bestandteils eine unmittelbare Patentverletzung, wenn
auf die Moglichkeit des Zusammensetzens hingewiesen wird
oder dies sonst offensichtlich ist (LK Mannheim 12. 9. 2025,
CFI 338/2024).

. Verfahrensrechtliche Entscheidungen

Schutz vertraulicher Informationen; R 262A VerfO: Als
Reaktion auf einen Antrag auf Schutz vertraulicher Informa-
tionen beantragten die Bekl, die Offenlegung vertraulicher In-
formationen in einem Parallelverfahren zwischen denselben
Parteien vor dem Landgericht Miinchen I zu gestatten. Die
Informationen betrafen die Aktivlegitimation und waren
nach Darstellung der Bekl von hoher Relevanz fiir nahezu
identische Argumente in beiden Verfahren. Die blofle Be-
hauptung nahezu identischer Argumente hinsichtlich der Ak-
tivlegitimation und die hohe Relevanz von Unterlagen in Pa-
rallelverfahren reichen nicht aus, um die Vertraulichkeit auf-
zuheben. Der Antrag wird zuriickgewiesen (LK Diisseldorf
9.9. 2025, CFI 100/2024, CFI 411/2024).

Anderung des Streitpatents; R 30.2 VerfO: Die Kl reicht
nach Einbringung der Duplik der Bekl einen weiteren Schrift-
satz mit neuen Hilfsantrdgen ein. Die Kl begriindet ihre weite-
ren Hilfsantrage lediglich allgemein damit, dass die Bekl ein
unerwartetes und unsinniges Verstindnis der bisherigen
Hilfsantrdge vertreten habe. Diese Argumentation wirft je-
doch Fragen auf, weshalb weitere Hilfsantrige nétig sind,
wenn das Vorbringen der Bekl tatsdchlich so abwegig ist. Zu-
dem bleibt unklar, welche neuen Gesichtspunkte die Bekl tat-
sichlich eingebracht hat und in welchem Zusammenhang die-
se mit den Anderungen der Hilfsantrige stehen. Die Kl stellt
keinen konkreten Bezug zwischen den Anderungen und den
Argumenten der Bekl her. Der Antrag der Kl auf Zulassung
spiterer Antrige auf Anderung des Patents wird zuriickge-
wiesen (LK Disseldorf 12. 9. 2025, CFI 733/2024, CFI 255/
2025).

» Anderung der Verfahrenssprache; Art 49 EPGU; R 323

VerfO: Es handelt sich bei Kl und Bekl um international tatige
Unternehmen, die weltweit operieren und sich daher in einer
vergleichbaren Situation im Hinblick auf ihre jeweiligen logis-
tischen und finanziellen Ressourcen zur Fithrung von Patent-
streitigkeiten in verschiedenen Sprachen befinden. Dem An-
trag des Bekl auf Anderung der Verfahrenssprache in die
Sprache, in der das Patent erteilt wurde, wird stattgegeben.
Fiir den Fall, dass die Interessenabwégung zwischen Bekl
und Kl zu einem Gleichstand fiihrt, ist die Position des Bekl
mafigeblich. Dieser hat das Verfahren nicht initiiert und ist
zudem durch enge Fristen fiir seine Vorbereitung belastet.
Daher ist ihrem Antrag auf Anderung der Verfahrenssprache
der Vorrang einzurdumen (Prasidentin CFI 12. 9. 2025, CFI
481/2025).

Limit Seitenanzahl im EV-Verfahren; R 206 VerfO: Die ASt
beantragt den Erlass einstweiliger Mafinahmen. Die AG erwi-
dert darauf mit einer 470-seitigen Gegenschrift. Nach Ansicht
des Gerichts ist dies fiir ein EV-Verfahren unverhaltnisméflig
und es ordnet die Einreichung einer 70-seitigen Zusammen-
fassung binnen zwei Tagen an (LK Paris 17. 9. 2025, CFI 697/
2025).

Inspektion und Beweissicherung; Art 60 EPGU; R 194 lit d,
196, 197, 199 VerfO: Die ASt beantragt die Anordnung einer
Inspektion und Beweissicherung auf dem Messestand der AG
im Rahmen der EMO Messe Hannover 2025. Die ASt hat auf
Grundlage von Broschiiren, Videos, technischen Zeichnun-
gen sowie eines Sachverstandigengutachtens zu vergleichba-
ren Maschinen nachvollziehbar dargelegt, weshalb sie von ei-
ner Verwirklichung simtlicher Merkmale des Antragspatents
ausgeht. Da kein Anlass bestand, den Rechtsbestand des Pa-
tents in Zweifel zu ziehen, war eine Priifung hierzu entbehr-
lich. Dringlichkeit der beantragten Mafinahmen ist gegeben,
insb weil nur auf der Messe ein Zugang zu dem Produkt mog-
lich war. Angesichts der Gefahr, dass Beweise durch Entfer-
nen des Produkts oder Software-Updates verloren gehen
konnten, wurde die Anordnung ex parte erlassen. Die Interes-
senabwiégung fiel zugunsten der ASt aus; Geheimhaltungsin-
teressen der AG werden durch Schutzmafinahmen gewahrt.
Ein Sachverstindiger, unterstiitzt durch einen Gerichtsvoll-
zieher, wurde mit der Durchfithrung der Inspektion betraut.
Soweit die ASt hilfsweise die Gestattung der Beschlagnahme
des zu untersuchenden Produkts ,an jedem anderen Ort in
Deutschland“ beantragt hat, konnte diesem Begehren weder
aus Griinden der Bestimmtheit noch unter Verhéltnismaf3ig-
keitsgesichtspunkten entsprochen werden (LK Diisseldorf
22.9.2025, CFI 885/2025).
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Rechtsprechung des Europaischen Patentamts
Neue Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA

>

=

-

MATTHIAS BRUNNER, Patentanwalt, SONN Patentanwalte, Wien.

Patentrecht
OBl 2025/72

A.

Keine Fortsetzung des Verfahrens durch

Beitretenden nach Riicknahme der Beschwerde

Art 105 EPU: Nach Riicknahme aller Beschwerden kann ein
Einspruchs-Beschwerdeverfahren nicht mit einem Dritten
fortgesetzt werden, der dem Verfahren nach Art 105 EPU
als vermeintlicher Verletzer beigetreten ist. Der Beitretende
erlangt keine Beschwerdefiihrerstellung, die der einer be-
schwerdeberechtigten Person iSd Art 107 EPU entspricht
(EPA-GBK 25. 9. 2025, G 2/24, Skin cleanser).

B. Keine interpretatorischen Purzelbiume bei
Widerspruch zur Beschreibung

>

Art 84 EPU: Ein Patentanspruch sollte auch in Anwendung
der rezenten GBK-E G 1/24 nicht auf Grundlage von Merk-
malen aus Ausfithrungsbeispielen enger ausgelegt werden, als
ihn die Fachperson angesichts seines reinen Wortlauts verste-
hen wiirde. Bei einem Widerspruch zwischen der Anspruchs-
formulierung und der Beschreibung oblidge es dem Patentin-
haber, diesen durch eine Anspruchsianderung zu beheben. Es
ist nicht die Aufgabe der Beschwerdekammern, eine solche
Angleichung mental durch interpretatorische Purzelbaume
(Original: ,interpretative somersaults“) vorzunehmen (EPA-
BK 30. 6. 2025, T 2027/23, Turnable ladder/IVECO).

C. Klarheit bei relativer Verbesserung eines
bekannten Effekts

» Art 84 EPU: Wird eine beanspruchte Erfindung durch die

Verwendung eines an sich bekannten Merkmals zur Erzielung
eines an sich bekannten technischen Effekts definiert und liegt
der angebliche technische Beitrag der Erfindung in einer re-
lativen Verbesserung dieses Effekts, so verlangt das Klarheits-
erfordernis nach Art 84 EPU im Allgemeinen, dass das Merk-
mal, das diese relative Verbesserung definiert, in objektiv
nachpriifbaren Begriffen ausgedriickt wird. Dadurch soll fiir
Dritte Rechtssicherheit hinsichtlich des Schutzumfangs ge-
wahrleistet werden (EPA-BK 24. 6. 2025, T 2387/22, Sun
Chemical/VMP pigments).

D. Miindliche Verhandlung per Videokonferenz

» Art 116 EPU; Art 15a VOBK: Art 15a VOBK raumt der BK

das Ermessen ein, eine miindliche Verhandlung nach Art 116
EPU per Videokonferenz abzuhalten, wenn sie dies fiir zweck-
miéfig hilt. Dieser Anwendungsbereich ist allgemein und
nicht auf Pandemiesituationen beschrankt. Die BK bt ihr Er-
messen unter Beriicksichtigung der besonderen Umstande
des Einzelfalls und der von den Parteien fiir oder gegen das
Verhandlungsformat vorgebrachten Griinde aus, insb wenn
eine Partei darlegt, warum eine Videokonferenz im konkreten
Fall ungeeignet wire oder sie dadurch benachteiligt wiirde
(EPA-BK 20. 3. 2025, T 745/23, preventing bacterial infection
in fermentation/KEMIRA).

Rechtsprechung im markenrechtlichen

Registerverfahren
Neue Entscheidungen des OLG Wien im Instanzenzug vom OPA

DAVID PLASSER, Rechtsanwalt, Wiltschek Plasser Rechtsanwalte, Wien.

Markenrecht
OBl 2025/73

A. Schutzfahigkeit

>

Das Farbzeichen ist fiir Waren der Kl 1 (ua chemische Zu-
satze fiir Kraftstoffe), der Kl 4 (ua Brennstoffe) und Dienst-
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leistungen der Kl 35 (ua zahlreiche Einzelhandelsdienstleis-
tungen), der Kl 37 (ua Betanken von Fahrzeugen), der Kl 39
(Vermietung von Garagen), der Kl 40 (Raffinieren), der Kl
42 (ua Softwareentwicklung), der Kl 43 (ua Verpflegung von
Gasten) und der Kl 44 (ua Betrieb von offentlichen Wasch-
raumen) nicht origindr unterscheidungskriftig. Das Zei-
chen weist auch keine Verkehrsgeltung auf, weil der Zuord-
nungsgrad nur 59% betragt. Dass 74% der beteiligten Ver-
kehrskreise das Zeichen einem ganz bestimmten Anbieter
zuordnen, wenn sie es ,,in Kombination mit Tankstellen® se-
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hen, hilft der Anmelderin nicht weiter (OLG Wien
31. 3. 2025, 33 R 136/24y).!

C. Rechtserhaltende Benutzung

» Eine fiir die in die Kl 16 fallenden Waren Druckereierzeug-
nisse und Schriften sowie Berichte betreffend die Erforschung
der 6ffentlichen Meinung sowie sozialer, wirtschaftlicher, po-
litischer, statistischer, religioser, technischer und hygienischer
Fragen, ebenso Themen der Kunst, des Gartenbaus, der Land-
wirtschaft und der Forstwirtschaft, der Viehzucht, der Fische-
rei und in Bezug auf Marktforschung und Werbung registrier-
te IR-Marke mit Schutz in Osterreich wird nicht durch den
Verkauf von zwei Exemplaren des Werks ,,Stirke im Ver-
kauf®, auf dem die Marke gar nicht kennzeichenmiflig, son-
dern allenfalls nur als Hinweis auf den Inhalt des Buchs ver-

» Das Wortzeichen Sparplanairbag ist fiir Dienstleistungen der

Kl 35 (ua Bereitstellen von Online-Vergleichen von Finanz-
dienstleistungen), der Kl 36 (ua Investmentdienstleistungen)
und der K1 38 (ua Online-Kommunikationsdienste) beschrei-
bend, weil dieses als ,,Sparplansicherung“ oder damit zusam-
menhédngende Dienstleistungen verstanden werden wird
(OLG Wien 6. 5. 2025, 33 R 46/251i).

wendet worden ist, und durch den Verkauf von drei Stiick
»Testkits“ rechtserhaltend benutzt. An der im vorangegange-
nen Aufhebungsbeschluss? angenommenen Rechtsansicht,
dass auch digital verbreitete Inhalte unter den Begrift ,,Druck-
ereierzeugnisse” fallen konnen, hilt das OLG Wien nicht fest
(OLG Wien 1. 8. 2024, 33 R 35/24w).}

B. Zeichenahnlichkeit

» Die éltere Wortmarke SELVIO und die jiingere Wortmarke
SILVVIO sind dhnlich, weil insb beide als italienische Namen
verstanden werden und kein ausreichender klanglicher und
optischer Unterschied zwischen ihnen besteht (OLG Wien
2.7.2025,33 R 95/25w).

 Der dagegen erhobene aoRevRek an den OGH wurde zu 4 Ob 109/25w zu-
riickgewiesen, wobei auch der OGH den Hinweis auf ,Tankstellen® in der
Befragung als unzulassige Suggestion betrachtet hat.

2 OLG Wien 7. 7. 2021, 33 R 11/21m.

3 Die dagegen erhobene aoRev wurde zu 4 Ob 187/24i zurlickgewiesen.

Rechtsprechung in Patentsachen
Neue Entscheidungen des OLG Wien in Register- und Verletzungsverfahren

&

RAINER BEETZ

Patentrecht
0Bl 2025/74

A. Einstweilige Verfiigung

» Das StP schiitzt die Verwendung einer Tablette mit schneller
Freisetzung zur Herstellung eines Medikaments zur Behand-
lung einer thromboembolischen Erkrankung, das nicht mehr
als einmal téglich iiber mindestens fiinf aufeinanderfolgende
Tage verabreicht wird, wobei die Verbindung bei oraler Ver-
abreichung an einen menschlichen Patienten eine Plasmakon-
zentrationshalbwertszeit von zehn Stunden oder weniger hat.
Die ASt beantragt den Erlass einer eV, da das beanstandete
Generikum alle Merkmale des Patentanspruchs 1 wortsinnge-
maf verwirkliche, insb auch das eigentlich redundante — weil
bei Vorliegen des Wirkstoffs ohnedies verwirklichte — Merk-
mal betreffend dessen Plasmakonzentrationshalbwertszeit.
Die AG beantragte die Abweisung des Antrags, da eine Ver-
letzung, insb aufgrund Nichtverwirklichung der beanspruch-
ten Plasmakonzentrationshalbwertszeit, nicht vorliege; zudem
sei das StP nichtig. Das ErstG gab dem eV-Antrag statt. Das
BerG gibt dem Rek nicht Folge.
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Ausgehend von einer in der Patentbeschreibung genannten
Plasmakonzentrationshalbwertszeit von vier bis sechs Stun-
den entnimmt die Fachperson der Beschreibung, dass die
Halbwertszeit jene Zeit ist, die bis zu einer Absenkung der
Plasmakonzentration des Arzneimittels oder der Menge an
Arzneimittel um 50% vergeht. Die Fachperson wiirde diese
Halbwertszeit — insb auch im Kontext der Mehrfachdosierung
gem Anspruch 1 und der Ausfithrungen in der Beschreibung
des StP - auf den Steady State beziehen. Zur Einstellung eines
Steady State nimmt das StP Bezug auf ein als Standardwerk
zum Beleg von Fachwissen anzusehendes Fachbuch, welches
den Konzentrationsverlauf bei der Einstellung eines Steady
State verbildlicht. Dort wird iU auch der von der ASt fallweise
angefiithrte Begriff der klinisch relevanten Halbwertszeit ver-
wendet. Ob die Halbwertszeit in diesem Sinne als eine ,effek-
tive“ (Antragstellerin) oder aber ,terminale“ (Antragsgegne-
rin) zu verstehen ist, ist sowohl zwischen den Parteien, die
dazu widerstreitende Gutachten vorgelegt haben, als auch
zwischen Experten strittig. Eine abschlielende Klarung ist
im Rahmen des Provisorialverfahrens und mit dessen Mitteln
nicht moglich. Es kommt darauf letztendlich auch nicht maf3-
geblich an, weil das Merkmal betreffend die Plasmakonzent-
rationshalbwertszeit bereits durch das Vorliegen des bean-
spruchten Wirkstoffs inharent verwirklicht ist. Das steht auch
im Einklang mit einer Entscheidung der BK des EPA.

06 | 2025 MANZY



Der beanspruchte Wirkstoff ist ein niedermolekularer Wirk-
stoff mit einer definierten Molekiilstruktur, die durch den be-
anspruchten chemischen Namen eindeutig beschrieben wird.
Der Einfachheit halber wird fiir Wirkstoffe statt dieses ein-
deutigen chemischen Namens ein ebenso eindeutiger interna-
tionaler Freiname verwendet. Der mit diesem Namen be-
zeichnete Wirkstoff muss jedoch immer derselbe sein; anders
wire auch bspw eine - unstrittige - Zulassung des Generi-
kums mit X* als Referenzarzneimittel nicht moglich. Die
AG vertritt im Rahmen ihrer Ausfithrungen zur Rechtsbe-
standigkeit selbst die Ansicht, dass sich die Halbwertszeit
nach der oralen Einnahme des beanspruchten Wirkstoffs
bei den behandelten Patienten ,notwendigerweise einstellen
wiirde (OLG 30. 1. 2025, 33 R 119/24y", Therapie von throm-
boembolischen Storungen; sa 33 R 118/24a? zu einem sehr
ahnlichem Sachverhalt).

Ergdnzendes Schutzzertifikat

Die ASt beantragt die Erteilung von zwei SPCs auf Basis eines
Grundpatents und der arzneimittelrechtlichen Genehmigung
fiir das Inverkehrbringen des Erzeugnisses ,,Odefsey — Emtri-
citabin/Rilpivirin/Tenofoviralafenamid®. Die Schutzzertifi-
katsanmeldung SZ 66/20216 bezieht sich auf die Kombina-
tion der beiden Wirkstoffe Rilpivirin und Tenofoviralafen-
amid; die Anmeldung SZ 67/2016 bezieht sich auf die Kombi-
nation aller drei Wirkstoffe von Odefsey. Im Grundpatent
wird die Kombination von Rilpivirin gem den Anspriichen
1 und 2 mit anderen Wirkstoffen, insb anderen antiviralen
Mitteln, beschrieben. Emtricitabin ist im Grundpatent als
mit Rilpivirin kombinierbarer NsRTI konkret erwihnt; als
NtRTIs werden konkret , Tenofovir, Tenofovirdiphosphat,
Tenofovirdisoproxilfumarat und dergleichen® erwdhnt, nicht
allerdings Tenofoviralafenamid oder Tenofoviralafenamidfu-
marat.

Die TA wies die Antrdge unter Zugrundelegung der in der E
des EuGH C-650/17, Royalty Pharma, entwickelten Grund-
sitze ab. Die Voraussetzung des Art 3 lit a ScChZVO sei nicht
erfillt, weil eine Fachperson keine Veranlassung gehabt hitte,
die Kombinationen von Rilpivirinhydrochlorid mit einem
nucleosidartigen Inhibitor der reversen Transkriptase (auch

Rechtsprechung

Der Kreis ist offen

§ 226 Abs 1 ZPO; § 7 Abs 1, § 354 EO; § 15 UWG

>

Wenn vom Bekl die Beseitigung des gesetzwidrigen Zu-
stands begehrt wird, muss die geforderte Leistung ausrei-
chend bestimmt beschrieben sein, um - wenn nétig - die
Zwangsvollstreckung zu ermdglichen. Begehren, die
nicht ausreichend bestimmt sind, sind abzuweisen.

Die bloRe Bestimmbarkeit geniigt diesen Erfordernissen
nicht, denn die Bestimmung wiirde dann in unzulassiger
Weise in das Exekutionsverfahren verlagert.

Bei der Pflicht, ,alle Verbraucher® zu informieren, , die in
einer bestimmten Zeit einen Vertrag geschlossen haben und

Bearbeitet von REINHARD HINGER

MANZY 06 | 2025

zB Emtricitabin) bzw nucleotidartigen Inhibitor der reversen
Transkriptase (zB Tenofovir) als vom Grundpatent geschiitzt
anzusehen.

Den beiden Rek wird Folge gegeben. Nach Ansicht des BerG
sind die zu beurteilenden Wirkstoffzusammensetzungen auf-
grund ihrer pharmakologischen Wirkung als ,, Wirkstoffe“ iSd
Art 1 litb SchZVO und damit als , Erzeugnisse gem Art 3
lit a und b SchZVO einzustufen. Das gilt auch im Hinblick
auf die in der E C-650/17, formulierte Anforderung, wonach
das Erzeugnis ,.einer in einem der Anspriiche des Grundpatents
verwendeten allgemeinen funktionellen Definition entspricht
und notwendigerweise zu der durch dieses Patent geschiitzten
Erfindung gehort, wenn im Grundpatent konkret die allge-
meine funktionelle Definition ,NtRTIs“ als Kombinations-
moglichkeit erwdhnt wird und insb die noch konkretere An-
gabe spezifischer NtRTIs, also ,, Tenofovir, Tenofovirdiphos-
phat, Tenofovirdisoproxilfumarat und dergleichen®, in die die
Fachperson zum Prioritétszeitpunkt des Grundpatents Teno-
foviralafenamid einschlieflen hitte konnen, ohne dass Teno-
foviralafenamid individualisiert als konkrete Ausfithrungs-
form aus der Lehre des Grundpatents zu entnehmen war. Ob-
wohl Tenofoviralafenamid im Grundpatent nicht ausdriick-
lich erwdhnt wird, ist es daher im Lichte des Stands der
Technik als Wirkstoff, der in einer Kombination enthalten
sein kann, die unter die Erfindung des Grundpatents falle,
spezifisch identifizierbar. Demgemaf ist somit sowohl die
Kombination der Wirkstoffe im Lichte der Beschreibung
und der Zeichnungen des Patents notwendigerweise von der
durch das Grundpatent geschiitzten Erfindung erfasst als
auch jeder der Wirkstoffe im Lichte aller durch das Patent
offengelegten Angaben spezifisch identifizierbar. Diese Er-
zeugnisse fallen daher nicht nur in den Schutzbereich des ver-
fahrensgegenstindlichen Grundpatents, sondern sind auch
durch die Anspriiche des Grundpatents ,,geschiitzt“ iSd Art 3
lit a SchZVO (OLG Wien 22. 7. 2025, 33 R 30/25m, 33 R 31/
24h, Odefsey).

* Der aoRevRek wurde zuriickgewiesen (OGH 31. 7. 2025, 4 Ob 36/25k).
2 Der aoRevRek wurde zuriickgewiesen (OGH 31. 7. 2025, 4 Ob 35/25p).

denen ohne deren ausdriickliche und freiwillige Zustim-
mung ein erhohter Mitgliedsbeitrag vom Konto eingezogen
wurde*, ware der Kreis der zu informierenden Personen zu
unbestimmt und der Titel ware nicht vollstreckbar.

Lauterkeitsrecht; Prozessrecht; Exekutionsrecht

OGH 18. 3. 2025, 4 Ob 184/24y (OLG Wien 42/24x, HG Wien
24 Cg 25/23h), ECLI:AT:0GH0002:2025:00400B00184.24Y.
0318.000

Bestimmtheit des Beseitigungsanspruchs

OBl 2025/75
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Vorbemerkung: Aus der umfangreichen Entscheidung wird hier
das - tber die einzelfallbezogenen ,Klausel“-Fragen hinausge-
hend bedeutsame - Thema der ,,Bestimmtheit des Leistungsbe-
gehrens® in den Vordergrund geriickt.

Sachverhalt

Die Kl ist eine zur Unterlassungsklage berechtigte Korperschaft
offentlichen Rechts. Die Bekl betreibt Fitnessstudios und legt den
Vertrigen mit Verbrauchern AGB zugrunde.

Die zwischen der Bekl und ihren Kunden abgeschlossenen
Mitgliedsvereinbarungen enthalten ua folgende Bestimmun-
gen: [...]

Die Kl begehrt, der Bekl zu verbieten, eine einseitige Erho-
hung des Mitgliedsbeitrags ohne entsprechende Anderungsver-
einbarung vorzunehmen und das Schweigen von Verbrauchern
oder das Unterbleiben einer ao Kiindigung zu einer solchen an-
gekiindigten Preiserhohung als Zustimmung zu werten, und der
Bekl zum anderen zu untersagen, Geldbetrage von den Konten
ihrer Kunden einzuziehen, wenn die Kunden dazu keine aus-
driickliche Zustimmung erteilt haben.

Dem Betreiber von Fitnessstudios sollte auferlegt
werden, all jene Kunden zu informieren, denen auf der
Basis von unzulissigen AGB ein zu hoher Mitglieds-
beitrag abgebucht worden ist. Der OGH hatte die
genaue Formulierung dieses Leistungsbegehrens zu
priifen.

Dazu machte die Kl auch einen Beseitigungsanspruch nach § 15
UWG geltend. Urspriinglich war er unter Behauptung eines be-
reicherungsrechtlichen Riickforderungsanspruchs der betroffe-
nen Verbraucher darauf gerichtet, dass die Bekl die Storung
durch Direktzahlung an die betroffenen Verbraucher zu beseiti-
gen hitten. Zuletzt begehrte die K, dass die Bekl (nur) verpflich-
tet sei, die von der unzuldssigen Erhohung der Mitgliedsbeitréige
betroffenen Verbraucher nach Rechtskraft des (Unterlassungs-)
Urteils davon zu informieren, dass ihnen die vollstindige Riick-
zahlung der zu Unrecht eingezogenen erhohten Mitgliedsbeitra-
ge zustehe.

Thren Unterlassungsanspruch stiitzte die Kl auf den Vorwurf,
dass die Bekl unter Verstof3 ua gegen § 6 Abs 1 Z 2 KSchG zu
Unrecht ohne Vereinbarung Mitgliedsbeitrage erhoht und in
weiterer Folge — in Verletzung des ZaDiG - eingezogen ha-
be. [...]

Die Bekl wandte ua ein, dass die angegriffenen Klauseln keine
Vertragsklauseln iSd § 879 ABGB und § 6 KSchG seien. [...] Das
Urteilsbegehren sei zudem mangels Bestimmtheit nach dem von
der Kl begehrten Wortlaut nicht vollstreckbar.

Das ErstG gab dem Klagebegehren zur Génze statt. Die ein-
seitigen Erh6hungen der Mitgliedsbeitrage und die damit korre-
spondierenden Einziehungen von den Konten der Kunden seien
wegen Verstofien gegen mehrere Gesetze (ZaDiG, KSchG, UWG,
ABGB) gesetzwidrig. Es liege auch ein berechtigtes Interesse an
der Urteilsveroffentlichung vor. SchlieSlich erscheine auch ein
Beseitigungsbegehren nach § 15 UWG berechtigt, weil das un-
lautere Verhalten iSe fortdauernden Stérungshandlung fort-
wirke.

Das BerG bestitigte die Entscheidung. Mit dem Erhohungs-
schreiben habe die Bekl den Vertragsverhaltnissen missbrauch-
liche Vertragsbestimmungen zugrunde gelegt. Die Geschifts-
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praktik verstofle ua gegen § 6 Abs 1 Z 2 KSchG und auch gegen
das UWG. Die damit im Zusammenhang stehende Geschifts-
praktik (Erh6hung des Mitgliedsbeitrags) konne der Bekl im Ver-
bandsprozess auf Grundlage des § 28a Abs 1 KSchG und § 14
UWG untersagt werden. Das erhobene Unterlassungsbegehren
sei auch ausreichend bestimmt und nicht tiberschiefSend. [...]

Ein lauterkeitsrechtlicher Beseitigungsanspruch nach § 15
UWG konne auch in der Information der Kunden {iber die Un-
wirksamkeit der verwendeten Vertragsklauseln und iiber den be-
stehenden Riickzahlungsanspruch bestehen.

Der OGH gab der Rev der Bekl teilweise Folge und wies insb
das Beseitigungsbegehren ab.!

Aus den Entscheidungsgriinden

[ C. Zum Beseitigungsanspruch nach § 15 UWG: ]

[45] 10. In Anwendung des § 15 UWG wurde die Bekl von den
Vorinstanzen schuldig erkannt, ,alle Verbraucher, die zwischen
dem 30. 11. 2016 und dem 30. 11. 2022 eine Mitgliedschaftsver-
einbarung mit der Bekl abgeschlossen haben und denen ohne deren
ausdriickliche und freiwillige Zustimmung ein im Vergleich zum
Vertragsabschlusszeitpunkt erhohter Mitgliedsbeitrag von ihrem
Konto durch die beklagte Partei oder im Auftrag der beklagten
Partei eingezogen wurde, [...] tiber das gegenstindliche Urteil zu
informieren und [...] darauf hinzuweisen, dass Verbrauchern die
vollstindige Riickzahlung von zu Unrecht eingezogenen Betrdigen
zusteht.“ Weiters wurde die Bekl iZm § 15 UWG auch verpflich-
tet, ,in ihren Fitnessstudios iiber das Urteil [...] zu informieren
und [...] darauf hinzuweisen, dass Verbrauchern die vollstindige
Riickzahlung von zu Unrecht eingezogenen Betrdigen zusteht.*

[46] 11. Die [...] Fragen zur Berechtigung eines auf § 15
UWG gestiitzten Folgenbeseitigungsanspruchs, nach dem die
Bekl verpflichtet sein soll, die von der Erhéhung des Mitglieds-
beitrags betroffenen Verbraucher vom Unterlassungsurteil zu
verstindigen und auf einen Riickzahlungsanspruch hinzuwei-
sen,’ miissen schon aus den folgenden Erwigungen nicht geklért
werden, sodass auch das idZ von der Kl angeregte Vorabentschei-
dungsersuchen nicht erforderlich ist.

[47] 12. Der auf § 15 UWG gestiitzte Urteilsantrag korrespon-
diert mit dem zweiten Hauptbegehren, dem eine UWG-widrige
Vorgangsweise bei der Einziehung der erhohten Betrige von den
Konten der Kunden zugrunde liegt. Ein entsprechender Verstof3
gegen § 1a UWG wurde jedoch bereits oben verneint, sodass
schon deshalb ein lauterkeitsrechtlicher Beseitigungsanspruch
in der Gestalt der Information an die Kunden tiber die Einzie-
hung und den damit verbundenen Riickforderungsanspruch
scheitern muss.

[48] 13. Dariiber hinaus ist das Begehren aus folgenden Er-
wigungen unbestimmt und eignet sich nicht zur Exekutionsfiih-
rung, sodass der entsprechende Beseitigungsanspruch auch aus
diesem Grund zu verneinen ist:

[49] 13.1 Die Bekl wurde von den Vorinstanzen zur Vornah-
me einer Handlung, ndmlich zu bestimmten Informationen von
Verbrauchern, verurteilt. Aus den Umstdnden des Falls ergibt
sich, dass hier auf eine individuelle, personliche Leistung der
Bekl abgestellt wird, sodass es sich hier um eine nach § 354 EO

t Zum genauen Wortlaut dieses Begehrens - soweit im Detail relevant - s Rn 45
der E.

2 Auslassungen ([...]) im Original.

® Dazu kritisch jlingst zB Geroldinger, Lauterkeitsrechtlicher ,Folgenbeseiti-
gungsanspruch“ zugunsten von Verbrauchern? OJZ 2025/4 mwN.
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zu erzwingende unvertretbare Handlung handelt (Klicka in
Angst/Oberhammer, EO® § 353 Rz 17; RS0004468), zumal keine
anderen Umstidnde zum Verhalten der Bekl hinzutreten miissen
(zB Wille eines Dritten), um die Ausfithrung zu ermdglichen
(Klicka in Angst/Oberhammer, EO* § 354 Rz 1; RS0004396;
RS0001172).

[50] 13.2 In einem solchen Fall muss dem Exekutionstitel Ge-
genstand, Art, Umfang und Zeit der geschuldeten Leistung aus-
reichend bestimmt zu entnehmen sein.* Bei einem nach § 354 EO
durchzusetzenden Titel ist die Bestimmtheit der begehrten Leis-
tung deshalb zu fordern, um dem Gegner den Umfang seiner Leis-
tung zweifelsfrei zu umschreiben und im Falle der Leistungsver-
weigerung die exekutive Durchsetzung zu ermdglichen (2 Ob
317/65 SZ 38/218). An das Erfordernis der titelméfligen Be-
stimmtheit der zu erzwingenden Handlung (§ 354 EO, § 7 EO)
ist zwar kein iiberstrenger Formalismus anzulegen, um zu vermei-
den, dass dem betreibenden Glaubiger die Exekutionsfithrung un-
moglich gemacht wird. Es reicht auch die Formulierung einer Ver-
pflichtung zur Vornahme aller zu einem bestimmten Zweck not-
wendigen Handlungen, wenn sich deren Umfang abgrenzen lasst
(3 Ob 71/08z; 3 Ob 194/09i; RS0000534; RS0004742).

[51] 13.3 Die geschuldete Leistung muss im Exekutionstitel
aber insofern bestimmt bezeichnet sein, als sie allein aus den
Angaben im Exekutionstitel mit ausreichender Sicherheit ableit-
bar ist. Blofle Bestimmbarkeit aufgrund von Kriterien, die von
auflerhalb des Exekutionstitels ermittelt werden miissen, reicht
nicht.’ Bei einer unvertretbaren Handlung ist es zwar in vielen
Fillen schwierig, die Handlung ausreichend zu umschreiben
(3 Ob 122/16m). Die Grenze der Auslegung des Exekutionstitels
bildet aber jedenfalls die im Exekutionstitel gewahlte Umschrei-
bung der Art der geschuldeten Leistung.® Nur anhand der titu-
lierten Verpflichtung kann auch gepriift werden, ob der An-
spruch nach § 35 Abs 1 EO infolge Erfullung erloschen ist
(3 Ob 194/091). Bei der Exekution zur Erzwingung einer unver-
tretbaren Handlung nach § 354 EO ist anerkannt, dass tiber In-
halt und Umfang der entsprechenden Pflicht bereits im Prozess
zu entscheiden ist (3 Ob 377/97f [zur Rechnungslegung]). Die
duflerste Grenze der Auslegung von Exekutionstiteln bildet damit
die Art der geschuldeten Leistung.’

[52] 13.4 Die Anwendung dieser Grundsitze macht klar, dass
dem angestrebten Titel kein bestimmtes Begehren zugrunde
liegt. Gegenstindlich ergibt sich kein wie immer gearteter Hin-
weis darauf, wer konkret unter die im Urteilsspruch genannten
sVerbraucher® fillt. Im Anlassfall steht nicht fest, bei welchen
konkreten Kunden héhere als urspriinglich vereinbarte Mit-
gliedsbeitrdge von deren Konten eingezogen wurden, ohne dass
diese Verbraucher dem ,ausdriicklich und freiwillig“ zugestimmt
hitten. Damit bleibt gerade unklar, wann die mit dem Urteil an-
gestrebte Beseitigung eintritt.

[53] Das BerG hat idZ nur knapp darauf hingewiesen, dass
diese Frage ,allenfalls im Exekutionsverfahren geklirt werden
muss‘. Dabei wird freilich iibersehen, dass es eben zu keiner Ver-
lagerung des Rechtsstreits {iber den Inhalt des Anspruchs in das
Exekutionsverfahren (oder auch in ein nachfolgendes Opposi-
tionsverfahren) kommen darf (3 Ob 194/091). Es ist eben gerade
nicht Aufgabe des Exekutionsverfahrens oder eines nachfolgen-
den Oppositionsprozesses, die titulierte Verpflichtung iiber den
Wortlaut des Exekutionstitels hinaus auszuweiten (RS0125606).

[54] Wenn die Kl in der Revisionsbeantwortung den Stand-
punkt vertritt, dass die relevante Gruppe der Verbraucher von
der Bekl ,ganz klar zu bestimmen ist, iibersieht sie, dass — wie
oben ausgefiihrt - die blofle Bestimmbarkeit anhand von Krite-
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rien, die auflerhalb des Exekutionstitels ermittelt werden miiss-
ten, nicht ausreicht.

[55] 13.5 Auch dem (ebenfalls auf § 15 UWG gestiitzten) Ur-
teil tiber die Informations- und Hinweispflicht in den Fitnessstu-
dios liegt kein bestimmtes Begehren zugrunde, weil zum einen
offenbleibt, welche ,Verbraucher” gemeint sind (s dazu oben),
und zum anderen auch die Passage ,,von zu Unrecht eingezogenen
Betrigen“ den konkreten Umfang der Informationspflicht wegen
des unbestimmten Begriffs offenlésst.

[56] Eine Umdeutung in einen weiteren Antrag auf Urteilsver-
offentlichung durch Aushang verbietet sich schon im Hinblick
auf das ausdriicklich gegenteilige Vorbringen.

REINHARD HINGER

Schwieriges Begehren

Im Kreis der drei Klagstypen (Leistungs-, Feststellungs- und
Rechtsgestaltungsklagen) gibt es nur eine Untergruppe der Leis-
tungsklagen, deren Formulierung meistens keine Probleme
macht: jene, die auf Zahlung gerichtet sind. Bei allen anderen
Begehren trifft man auf rechtliche und sprachliche Miihsal. Dort,
wo das Begehren nur sprachlich missgliickt ist, diirfen die Ge-
richte nach der Judikatur das Begehren zur Verdeutlichung so
umformulieren, dass es verstandlich wird. Diese Befugnis hat je-
doch die Grenze dort, wo ein Inhalt herbeiformuliert wiirde, der
dem Originalbegehren nicht zu entnehmen war. Es liegt auf der
Hand, dass diese Grenze mitunter auf einem schmalen Grat liegt,
doch - soweit {iberblickbar — handhaben die Gerichte diese Be-
fugnis in den meisten Fillen mit Augenmaf} und ohne damit die
Instanzen zu befassen. Im vorliegenden Fall ging es jedoch nicht
um sprachliche, sondern um juristisch-inhaltliche Fragen.

Das Leistungsbegehren war auf eine Handlung gerichtet, die
»durch einen Dritten nicht vorgenommen werden kann und deren
Vornahme zugleich ausschliefSlich vom Willen des Verpflichteten ab-
héngt“ (so § 354 Abs 1 EO). Diese Handlung wird durch Strafen
erzwungen, die ,,fiir den Fall der Saumsal® zu verhdngen sind. Die
Strafen haben nach dem Gesetz zwei Empfindlichkeitsstufen,
néamlich (1) zahlen (Geldstrafe) und (2) eingesperrt werden (Haft).

Der Inhalt der Leistung ist im Titelverfahren zu bestimmen.
Im Exekutionsverfahren, fiir welches idR nicht das Titelgericht
zustdndig ist, gentigt dann die Behauptung des Betreibenden, der
Verpflichtete sei siumig, und der Verpflichtete hat - trotz etlicher
Rechtsbehelfe, derer er sich bedienen kann - doch einigen Ge-
genwind.

Bestimmt, nicht nur bestimmbar

Die Grundlage dafiir, ob ein Exekutionstitel in diesem Sinne
funktioniert, formuliert das Gesetz mit einem einzigen Wort,

4 Vgl Heller/Berger/Stix, EO* Il 2572; Héllwerth in Burgstaller/Deixler-Hiibner § 7
EO Rz 104.

5 Jakusch in Angst/Oberhammer, EO®* § 7 Rz 35/2 mwN.

¢ Jakusch in Angst/Oberhammer, EO®* § 7 Rz 60, 63 mwN.

7 So zutr Jakusch in Angst/Oberhammer, EO* § 7 Rz 63 mwN.
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_ Rechtsprechung

das sich in § 226 Abs 1 ZPO findet: Die Klage hat ein bestimm-
tes Begehren zu enthalten. Flankiert wird dies durch § 7 Abs 1
EO, wonach eine Exekution nur bewilligt werden darf, wenn der
Titel ,,Gegenstand, Art, Umfang und Zeit der geschuldeten Leis-
tung“ enthalt.

Ob das Begehren ausreichend bestimmt ist, ist eine Rechts-
frage, somit revisibel. Im vorliegenden Fall hatte der OGH Ge-
legenheit zu Klarstellungen.

Kein Platz im Exekutionsverfahren

Zur Bestimmtheit sind zwei Aspekte in Erinnerung zu rufen:

» Es ist das Titelverfahren, in dem ein bestimmter Leistungsbe-
fehl angestrebt und erstritten werden muss. Unbestimmte Be-
gehren sind meritorisch zu erledigen, dh abzuweisen. Das Ti-
telgericht darf einem Begehren, dessen Unbestimmtheit er-
kennbar ist, nicht stattgeben, weil keine sinn- und wertlosen
Urteile gefillt werden sollen. Anders verhdlt es sich mit Be-
gehren, die fiir sich genommen bestimmt sind, deren Voll-
streckbarkeit aber aus Griinden unméglich ist, die sich nicht
aus dem Text ergeben. Als Beispiel kann das Begehren dienen,
die Bekl miisse ein Urteil in der Wochenendausgabe einer be-
stimmten Zeitung verdffentlichen, obwohl diese Zeitung ein-
mal wochentlich immer nur am Mittwoch erscheint.?

» Nicht gebilligt hat der OGH die Ansicht des BerG, dass der
genaue Inhalt der Verpflichtung im Exekutionsverfahren ge-
klart werden kénne.

Das Exekutionsverfahren hat seine eigenen Mithen und prozes-

sualen Behelfe fiir die Streitteile. Abgesehen von der Behauptung,

den Anspruch schon erfiillt zu haben, die der Verpflichtete wenn
notig, mittels Oppositionsklage nach § 35 EO beweisen miisste,
gibt es zB bei Unterlassungsbegehren diverse Veristelungen:

Wenn die Behauptung des Betreibenden, der Verpflichtete hitte

das Unterlassungsgebot verletzt, nicht zutrifft, steht dem Ver-

pflichteten die Impugnationsklage nach § 36 EO offen. Wenn
ein Streit dariiber entsteht, ob das behauptete (und zugestande-
ne) Verhalten des Verpflichteten iiberhaupt dem Unterlassungs-
gebot widerspricht, steht der einen oder anderen Partei der Re-
kurs offen, und zwar je nachdem, ob die Exekution bewilligt wor-
den ist oder ob der Antrag abgewiesen wurde. Denn die Sub-

Die Rechtskraft abwarten?

§ 156 Abs 3 PatG. Der Klager hat nach einer Unterbrechung
des Verletzungsverfahrens nach § 156 Abs 3 PatG einen Mo-
nat Zeit, die geforderten Nachweise vorzulegen. Diese Frist
beginnt mit der Zustellung des Unterbrechungsbeschlusses,
und zwar unabhangig davon, ob der Beschluss (schon)
rechtskraftig ist. Sowohl der Text als auch das Ziel des Ge-
setzes (Beschleunigung des Verfahrens) sind dabei klar.

Bearbeitet von REINHARD HINGER

Sachverhalt

[ Vorgeschichte ]

Die Kl entwickelt und vertreibt Kochfeldabziige. Die Bekl ver-
treibt in Osterreich ebenfalls Kochfelder. Gestiitzt auf drei euro-
péische Patente verlangte die Kl mit Klage vom 29. 7. 2022 die
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sumption des Verhaltens unter den Titel ist dasselbe wie die
Subsumption eines Sachverhalts unter einen Tatbestand, also ei-
ne Rechtsfrage.

All diese im Exekutionsverfahren vorgesehenen prozessualen
Mechanismen wiirden jedoch versagen, wenn der Titel unbe-
stimmt wiére. In diesem Fall ist die Exekutionsbewilligung gem
§ 7 Abs 1 EO zu versagen und es gibt keine Moglichkeit, den
Titel in irgendeine Richtung nachzubessern.

Im konkreten Fall, in dem der Bekl aufgetragen werden sollte,
all jene Verbraucher zu informieren, , denen ohne deren aus-
driickliche und freiwillige Zustimmung ein zu hoher Mitgliedsbei-
trag abgebucht worden ist’; bliebe es der Bekl im Fall der (an sich
unzuldssigen) Exekutionsbewilligung unbenommen, eine frei
wihlbare Zahl von Verbrauchern zu informieren. Die KI, die sich
damit nicht zufriedengeben mdchte, kénnte zwar gegen eine Ab-
weisung eines neuerlichen Strafantrags mit dem Argument re-
kurrieren, die Bekl habe den Titel noch nicht erfiillt. Im umge-
kehrten Fall konnte die Bekl gegen die Bewilligung eines Straf-
antrags das Argument, schon vollstindig erfiillt zu haben, in ei-
ner Oppositionsklage vorbringen. In beiden Fillen wiirden sich
Tatfragen und Fragen der Beweislast stellen, die im Exekutions-
verfahren und auch im Oppositionsprozess deshalb nichts ver-
loren haben, weil damit schlicht ein Teil des Titelprozesses wie-
derholt wiirde. Auch der BGH hat in einem dhnlichen Fall zu
I ZR 168/23° ausgesprochen, dass ein Exekutionstitel zu unbe-
stimmt wire, wenn er den oder die Zahlungsempfinger (sowie
den jeweils zu zahlenden Betrag) nicht enthalt.

Dieses Ergebnis mag fiir die Kl bitter sein, doch scheint ange-
messen, dass die betroffenen Verbraucher durch die zugespro-
chene Urteilsveroffentlichung dariiber informiert werden kon-
nen, dass sie zu viel gezahlt haben und etwas zuriickverlangen
konnen (schliefllich hat der OGH in 4 Ob 49/21s, Safe,'° ausge-
sprochen, dass das Lauterkeitsrecht auch die Verbraucher schiit-
zen soll).

8 Vgl 4 Ob 192/24z, Wirtshausprdmie, OBl 2025/65, 226 (Wiltschek).

9 11. 9. 2024, Payout Fee; vgl auch (vom OGH zitiert) Geroldinger, Lauterkeits-
rechtlicher ,Folgenbeseitigungsanspruch® zugunsten von Verbrauchern? 0JzZ
2025/4, 4.

0 OBl 2022/50, 162 (Kuchar).

Patentrecht

OGH 26. 6. 2025, 4 Ob 183/24a (OLG Wien 33 R 125/24f, HG
Wien 20 Cg 53/23g), ECLI:AT:0GH0002:2025:00400B00183.
24A.0626.000

Kochfeldabziige

0Bl 2025/76

Unterlassung, Beseitigung, Auskunft, Rechnungslegung, Zahlung
und Urteilsveroffentlichung.

Mit (rk) Beschluss vom 21. 12. 2022 wies das ErstG einen Si-
cherungsantrag ab. Es verneinte eine wortsinngemafle sowie eine
aquivalente Verletzung der Klagspatente I und III. Des Weiteren
habe die Bekl bescheinigen koénnen, dass das Klagspatent II, das
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auf der Stammanmeldung aus dem Jahr 2012 beruhe, nach iiber-
wiegender Wahrscheinlichkeit in einem Einspruchsverfahren wi-
derrufen oder in einem Nichtigkeitsverfahren fiir nichtig erklart
werde, sodass die Kl daraus keinen einstweiligen Rechtsschutz
ableiten konne.

Der OGH hat eine klar scheinende Bestimmung iiber
den Beginn eines Fristenlaufs mit ausfiihrlicher Be-
griindung iSd Gesetzestexts ausgelegt.

In der vorbereitenden Tagsatzung vom 20. 4. 2023 trug das ErstG
einen Schriftsatzwechsel auf und verkiindete im Ubrigen (soweit
ersichtlich von Amts wegen) den Beschluss, dass das Verfahren
hinsichtlich des Klagspatents II ,,bis zur rk Beendigung des Ein-
spruchsverfahrens vor dem EPA unterbrochen und nur tiber Par-
teienantrag fortgesetzt wird".

In der von der Kl beantragten und den Parteienvertretern am
17. 5. 2023 zugestellten Beschlussausfertigung wurde dies mit
»$ 156 PatG“und dem Umstand begriindet, ,dass die Nichtigkeit
des Klagspatent[s] II wahrscheinlich ist und das Verfahren bis zur
rk Erledigung des [nicht niher konkretisierten] Einspruchsverfah-
rens vor dem EPA zu unterbrechen war®.

Die Kl erhob einerseits einen Rek gegen diesen Beschluss,
dem das OLG Wien am 26. 1. 2024 (zugestellt am 1. 2. 2024)
nicht Folge gab. Gegen das Klagspatent II seien zahlreiche Ein-
spriiche — unter anderem einer Konzerngesellschaft der Bekl,
nicht aber der Bekl selbst — vor dem EPA erhoben worden, tiber
die bisher noch nicht entschieden worden sei. Die Rechtsansicht
des ErstG, dass der Anspruch wahrscheinlich unzuléssig erwei-
tert worden sei und iiber die Offenbarung der Stammanmeldung
hinausgehe, sei ebenso wenig korrekturbediirftig wie der Schluss,
dass deswegen die Voraussetzungen fiir eine Unterbrechung
nach § 156 Abs 3 PatG vorlidgen. Der RevRek sei gem § 528
Abs 2 Z 2 ZPO jedenfalls unzuléssig.

Andererseits beantragte die Kl am 20. 6. 2023 die Fortsetzung
des Verfahrens, weil die Bekl nicht binnen eines Monats ab Zu-
stellung des Unterbrechungsbeschlusses einen Nachweis iSd
§ 156 Abs 3 und 4 PatG oder nach § 12 PatV-EG erbracht habe,
dass sie entweder beim Patentamt einen Nichtigkeitsantrag ein-
gebracht hat, ein Nichtigerklarungsverfahren zwischen den
Streitteilen bereits anhédngig ist oder sie sich einem solchen Ver-
fahren als Nebenintervenientin angeschlossen hat; oder (beim
EPA) Einspruch eingelegt hat oder sonst Partei eines bereits zwi-
schen den Streitteilen anhédngigen, gegen das (europdische) Pa-
tent gerichteten Einspruchsverfahrens ist.

Die Bekl beantragte, den Fortsetzungsantrag abzuweisen,
weil die Frist nach § 156 Abs 3 PatG erst mit Rechtskraft
des Unterbrechungsbeschlusses zu laufen beginne, und legte
am 27. 2. 2024 (und sohin binnen eines Monats nach der Zu-
stellung der Rechtsmittelentscheidung) einen gegen den Oster-
reichischen Teil des Klagspatents II eingebrachten Nichtigkeits-
antrag vor.

Uberdies stellte die Bekl am 26. 6. 2023 den Antrag, einen
»abgednderten Unterbrechungsbeschluss“ dahingehend zu treffen,
dass das Verfahren hinsichtlich Klagspatent II in Ubereinstim-
mung mit § 156 Abs 3 PatG bis zur Rk eines Nichtigkeitsverfah-
rens unterbrochen werde, das sie eingeleitet oder dem sie sich als
Nebenintervenientin angeschlossen habe. Es sei ihr namlich
nicht mehr moglich gewesen, dem von ihrer Konzerngesellschaft
angestrengten Einspruchsverfahren vor dem EPA beizutreten,
weil ein solcher Beitritt gem Art 105 EPU iVm R 89 EPU nur
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binnen drei Monaten ab Einbringung der Verletzungsklage zu-
lassig gewesen wire.

[ Der angefochtene Beschluss ]

Mit dem nunmehr angefochtenen Beschluss vom 25. 7. 2024
wies das ErstG den Fortsetzungsantrag der Kl ab (Punkt 2.)
und sprach ,wegen irrtiimlicher Unterlassung gem §§ 419, 430
ZPO“ aus (Punkt 1.): ,Dem als Berichtigungsantrag zu werten-
den Antrag der Bekl auf Fassung eines neuerlichen Unterbre-
chungsbeschlusses wird Folge gegeben und der Spruch des Be-
schlusses vom 15. 5. 2023, ON 31, dahingehend berichtigt, dass
das Verfahren wegen wahrscheinlicher Nichtigkeit des Klagspa-
tents II nicht nur im Hinblick auf ein bereits laufendes Ein-
spruchsverfahren samt zeitlicher Eingrenzung, sondern vielmehr
grundsdtzlich im Hinblick auf alle weiteren der Bekl diesfalls of-
fen stehenden Handlungsmaoglichkeiten (§ 156 Abs 3, 4 PatG,
§ 12 PatV-EG) - insofern allerdings ohne zeitliche Eingrenzung
- unterbrochen wird.“ Da die Bekl zwischenzeitlich einen ent-
sprechenden Nachweis erbracht habe, habe es bei der Unter-
brechung zu bleiben.

[ Das RekVerf ]

Im Rek gegen diese Entscheidung begehrte die Kl vorrangig, dass
ihrem Fortsetzungsantrag stattgegeben werde. Das RekG gab die-
sem Antrag Folge und dnderte den Beschluss dahin ab, dass ,,das
Verfahren hinsichtlich des Klagspatents II ohne Beriicksichtigung
des von der beklagten Partei erhobenen Nichtigkeitseinwands fort-
gesetzt wird®. Durch die Bezugnahme auf § 156 PatG habe das
ErstG in seinem urspriinglichen Unterbrechungsbeschluss hin-
reichend deutlich zum Ausdruck gebracht, von den dort nor-
mierten Voraussetzungen nicht abgehen zu wollen, sodass das
ausschlieSlich von einer Dritten gefithrte Einspruchsverfahren
der Fortsetzung nicht entgegenstehe.

Schon der Wortlaut von § 156 Abs 3 PatG (,binnen einem
Monat ab Zustellung des Unterbrechungsbeschlusses®) spreche
gegen die Annahme, dass erst die Rk des Unterbrechungsbe-
schlusses die Frist auslose. Die vom ErstG angeordnete Berichti-
gung habe keinen neuen Fristenlauf ausgelost. Insoweit konne
auf die Rsp zu Rechtsmittelfristen zuriickgegriffen werden. Hier
sei die Stellung der Bekl durch die Berichtigung nicht nachteilig
verdndert worden.

Der OGH gab dem - vom RekG fiir zuldssig erklarten - Rev-
Rek der Bekl nicht Folge.

Aus der Begriindung

[ Zulassigkeit ]

[19] I.1 Gegenstand des RevRekVerf ist aufgrund der Reihung
der Rekursantrige der Kl primér Spruchpunkt 2. des erstinstanz-
lichen Beschlusses, sohin der Fortsetzungsantrag der Kl, und
nicht die Berichtigung des urspriinglichen Unterbrechungsbe-
schlusses laut Punkt 1.

[20] 1.2 § 192 Abs 2 ZPO sieht einen Rechtsmittelausschluss
fiir Beschliisse vor, mit denen ua eine Unterbrechung verweigert
oder einem Fortsetzungsantrag stattgegeben wird (vgl
RS0037071; RS0037003: RS0037074: RS0037067 uvm). Anderes
gilt jedoch dann, wenn die Unterbrechung zwingend vorge-
schrieben ist (vgl RS0037034, RS0037020, RS0037066).

[21] § 156 Abs 3 PatG hat nach stRsp des Fachsenats einen
derartigen zwingenden Charakter, weswegen ein RevRek gegen
einen Beschluss des RekG zuldssig ist, mit dem ein die Unterbre-
chung des Verfahrens gem § 156 Abs 3 PatG anordnender Be-
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schluss des ErstG in eine Antragsabweisung abgedndert wurde
(vgl RS0071386; RS0037066; 4 Ob 41/15f).

[22] Nichts anderes kann fiir die Stattgabe eines auf § 156
Abs 3 4. Satz PatG gestiitzten Fortsetzungsantrags durch das
RekG gelten. Die Zuléssigkeit des RevRek richtet sich daher nach
§ 528 Abs 1 ZPO und ergibt sich hier aus einem Fehlen hochst-
gerichtlicher Rsp.

[ Zur Sache: ]
[23] II.1. § 156 PatG (idF der Patent- und MarkenrechtsNovelle
2014, BGBI I 2013/126) lautet:

»$ 156 Vorfragen [...]

(3) Héngt ein Urteil davon ab, ob das Patent nichtig (§ 48) ist,
so hat das Gericht diese Frage vorerst selbstindig zu priifen. [...]
Hélt das Gericht die Nichtigkeit des Patentes aufgrund des Be-
weisverfahrens fiir wahrscheinlich, so hat es das Verfahren zu
unterbrechen. Wenn der Bekl nicht binnen einem Monat ab Zu-
stellung des Unterbrechungsbeschlusses nachweist, dass er beim
Patentamt einen Nichtigkeitsantrag eingebracht hat, dass ein
Nichtigerklarungsverfahren zwischen den Streitteilen bereits an-
héngig ist oder dass er sich einem solchen Verfahren als Neben-
intervenient angeschlossen hat, hat das Gericht das Verfahren auf
Antrag des Kldgers fortzusetzen. |[...]

(4) Ist ein Verfahren iiber eine Verletzungsklage gem Abs 3
unterbrochen worden, kann der Bekl anstelle des Nachweises,
dass er einen Nichtigkeitsantrag eingebracht hat, dass ein Nich-
tigerklarungsverfahren zwischen den Streitteilen bereits anhan-
gig ist oder dass er sich einem solchen Verfahren als Nebeninter-
venient angeschlossen hat, den Nachweis erbringen, dass er ge-
gen das Patent einen Einspruch erhoben hat.

(5) Ist das Gerichtsverfahren wegen eines beim Patentamt an-
hingigen Verfahrens unterbrochen worden, so hat das Gericht
nach Rechtskraft der Entscheidung tiber die Vorfrage das Ver-
fahren auf Antrag einer Partei fortzusetzen und ihm die Vorfra-
genentscheidung zugrunde zu legen. [...]

(6) Ist die Giiltigkeit oder Wirksamkeit eines Patentes vom
Patentamt oder den Rechtsmittelinstanzen anders beurteilt wor-
den als vom Gericht im Verletzungsstreit, so kann darauf eine
Wiederaufnahmsklage (§ 530 Abs 1 ZPO) gestiitzt werden [...J;
die Klagefrist (§ 534 Abs 1 ZPO) ist von dem Tag an zu berech-
nen, an dem die Entscheidung tiber die Giiltigkeit oder Wirk-
sambkeit des Patentes in Rechtskraft erwachsen ist.“

[24] II.2.1 Fir die Beurteilung, welcher Umstand die Frist
nach § 156 Abs 3 PatG auslost, ist diese Norm nach den Mafi-
stiben der §$ 6, 7 ABGB und der stRsp dazu auszulegen.

[25] Die Auslegung jeder Norm hat mit der Wortinterpreta-
tion zu beginnen, somit mit der Erforschung des Wortsinns, der
Bedeutung eines Ausdrucks oder eines Gesetzes nach dem
Sprachgebrauch (RS0008896). Uberdies ist der Zusammenhang
der auszulegenden Worte und Sétze mit anderen Worten und
Sitzen der betreffenden Gesamtregelung und ihrer systemati-
schen Stellung zu beriicksichtigen (logische Auslegung,
RS0008787). Bleibt nach Wortinterpretation und logischer Aus-
legung die Ausdrucksweise des Gesetzes dennoch zweifelhaft, ist
die Absicht des Gesetzgebers zu erforschen (RS0008836), wofiir
auch Gesetzesmaterialien herangezogen werden konnen
(RS0008800, RS0008776). Der Sinn der Bestimmung ist unter
Bedachtnahme auf ihren Zweck zu erfassen (objektiv-teleologi-
sche Interpretation) und die gesetzgeberische Regelung und die
darin zum Ausdruck kommenden Wertmaf3stibe sind selbstin-
dig weiter und zu Ende zu denken (RS0008836 [T 4]). Aufgabe
des Rechtsanwenders ist es, unter gleichzeitiger Heranziehung
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aller zur Verfiigung stehenden Kriterien in wertender Entschei-
dung den Sinn der Regelung klarzustellen (RS0008836 [T 3]).

[26] 11.2.2.1 Dem RekG ist beizupflichten, dass schon der
Wortlaut der Bestimmung fiir die von ihm und der Kl vertretene
Auslegung spricht, stellt § 156 Abs 3 PatG doch nur auf eine ,, Zu-
stellung des Unterbrechungsbeschlusses“ ab, wihrend etwa Abs 2
ausdriicklich auf eine mit einer , Bestitigung der Rk versehene
Ausfertigung® Bezug nimmt und Abs 5 auf die ,Rk der Entschei-
dung iiber die Vorfrage‘. Nach Abs 6 ist die Klagefrist fiir die Wie-
deraufnahmsklage ,,von dem Tag an zu berechnen, an dem die
Entscheidung iiber die Giiltigkeit oder Wirksamkeit des Patents
in Rk erwachsen ist”. Auch § 157 Abs 1 Z 1 PatG spricht blof3
davon, dass jemand ,, den Unterbrechungsbeschluss“ vorlegt, wih-
rend § 161 PatG bei der Strafverfolgung den Lauf der Monatsfrist
des § 156 Abs 3 PatG mit der ,Zustellung einer Aufforderung des
Strafgerichts an den Beschuldigten® beginnen lasst.

[27] Eine Zustellung des rk Beschlusses, wie § 156 Abs 3 PatG
nach Ansicht der Bekl zu lesen sei, ist in den Verfahrensgesetzen
hingegen nicht iiblich. (Sie findet etwa nach § 426 ZPO dann
statt, wenn bei einem miindlich verkiindeten Beschluss auf
Rechtsmittel, nicht jedoch auf Beschlussausfertigung verzichtet
wurde. Ansonsten wird der erstinstanzliche Beschluss zugestellt
und nach ungeniitztem Verstreichen der Rechtsmittelfrist oder
Ausschopfung des Instanzenzugs dessen Rk und Vollstreckbar-
keit gem § 7 EO, § 150 GeO in einem Aktenvermerk und mittels
Stampiglie auf den Ausfertigungen bestitigt; s auch § 156 Abs 2
PatG).

[28] 11.2.2.2 Was die Systematik und den Zweck betrifft, ist
§ 156 Abs 3 ZPO insofern eine Besonderheit, als eine Unterbre-
chung nach der allgemeinen Bestimmung des § 190 ZPO ein be-
reits anhédngiges gerichtliches oder Verwaltungsverfahren vor-
aussetzt. § 191 ZPO, wonach ein Zivilverfahren wegen des Ver-
dachts einer stratbaren Handlung auch dann unterbrochen wer-
den kann, wenn (noch) kein Strafverfahren anhingig ist, ist
einerseits fakultativ und andererseits iZm der amtswegigen An-
zeigepflicht nach § 78 StPO zu sehen.!

[29] Gem § 391 Abs 2 EO ist in einem Beschluss, mit dem
eine EV vor Einleitung eines Prozesses erlassen wurde, (idR) eine
»angemessene Frist“ fiir die Einbringung der Rechtfertigungskla-
ge zu setzen. Nach der Rsp verfolgt diese Bestimmung den
Zweck, die gefihrdete Partei unter Androhung der Aufthebung
der EV zu zwingen, die zur Geltendmachung des behaupteten
Anspruchs notwendige Klage in moglichst kurzer Zeit anzubrin-
gen, damit die durch die EV geschaffene Lage unverziiglich einer
Kldrung zugefiihrt wird.

[30] Das RekG hat zutreffend darauf verwiesen, dass auch
§ 157 PatG eine Beschleunigung eines Nichtigkeits- bzw Ein-
spruchsverfahrens fiir den Fall der Unterbrechung vorsieht (s da-
zu jiingst 4 Ob 111/24p). Dies kann als gesetzgeberischer Inte-
ressenausgleich verstanden werden. Einerseits soll ein doppelter
Verfahrensaufwand durch die zwingende Unterbrechung - iSd
von der Bekl ins Treffen gefithrten Grundsatzes der Prozessoko-
nomie - vermieden werden, andererseits soll aber ein bereits an-
héngiger Streit iiber einen konkreten Verletzungsvorwurf zeitnah
einer Kldrung zugefiihrt werden.

[31] Die RV zur Patentrechts- und Gebiithrennovelle 2004,
BGBI I 2004/149% nimmt zwar nicht explizit zur Fristberech-

t Vgl Héllwerth in Fasching/Konecny? 11/3 & 190 ZPO Rz 74; § 191 ZPO Rz 5f,
15ff.

2 RIS-Justiz RS0005632; vgl auch Kodek in Deixler-Hiibner, EO & 391 Rz 23a.

3 RV 621 BIgNR 22. GP 22.
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nung Stellung, verweist zu § 156 und § 157 PatG aber ebenfalls
auf die ,Vermeidung von Verfahrensverzogerungen® und den Be-
schleunigungsgrundsatz.

[32] Systematik und Zweck sprechen somit ebenfalls dafiir, die
Frist des § 156 Abs 3 PatG bereits mit der Zustellung des Unter-
brechungsbeschlusses beginnen zu lassen; dies steht zudem in
Einklang mit der Wirksamkeit von Beschliissen gem § 426 Abs 1
ZPO. (Ob diese Auslegung auch fiir den Fall einer miindlichen
Verkiindung bei gleichzeitigem Rechtsmittelverzicht gilt, muss
hier nicht geklart werden.)

[33] Soweit die Bekl beispielhaft auf § 117 Abs 4 WRG und
die E 1 Ob 31/19v sowie auf § 20 lit ¢ StarkstromwegeG und
1 Ob 62/21f verweist, ist ihr entgegenzuhalten, dass es dort je-
weils um die Frage ging, ob eine Partei, gegen die ein Bescheid
erlassen worden war, das Gericht anrufen muss, solange dessen
Bestand noch ungewiss ist. Hier ist die Parteien- und Interessen-
lage wie aufgezeigt jedoch eine andere. Wihrend die Kl den Ver-
letzungsstreit eingeleitet hat und auch fithren will, ist es Sache
der Bekl, ob sie zur Abwehr der gegen sie erhobenen Anspriiche
den Einwand der Nichtigkeit des Patents erheben will oder nicht
(vgl 4 Ob 368/86).

[34] I1.2.3 Die Monatsfrist des § 156 Abs 3 PatG begann hier
somit mit der Zustellung der Beschlussausfertigung am
17. 5. 2023 und war sohin im Zeitpunkt der Einbringung des
Nichtigkeitsantrags durch die Bekl am 27. 2. 2024 liangst abge-
laufen.

[ Der Berichtigungsbeschluss ]
[35] I1.3.1 Die Bekl stiitzt ihren RevRek weiters darauf, dass der
Berichtigungsbeschluss vom 25. 7. 2024 eine neue Frist nach
§ 156 Abs 3 PatG ausgelost habe.

[36] Da im RevRekVerf vorrangig iiber den Fortsetzungsan-
trag zu entscheiden ist, ist weder auf die Voraussetzungen der
§$ 419, 430 ZPO einzugehen noch der urspriingliche Beschluss
auszulegen. Soweit die Bekl in ihrem RevRek (vermeintliche)
Unterschiede herausarbeitet, ist ihr daher nur kurz entgegenzu-
halten, dass eine Berichtigung nach § 419 ZPO gem stRsp nur
dann zuléssig ist, wenn das, was ausgesprochen wurde, offen-
sichtlich nicht dem Willen des Gerichts zur Zeit der Féllung
der E entsprochen hat und sich dies aus dem ganzen Zusammen-
hang und insb aus den Entscheidungsgriinden ergibt (vgl
RS0041418 uvm).

[37] 11.3.2 Dem RekG kann ebenfalls darin beigepflichtet
werden, dass fiir die Losung dieser Frage die Rsp zum Lauf
der Rechtsmittelfrist bei der Berichtigung einer Entscheidung
- zumindest wertungsméflig — herangezogen werden kann. In
beiden Fillen muss eine Partei aktiv titig werden, um einen
Rechtsnachteil von sich abzuwenden, ndmlich zum einen die
Wirkungen einer Entscheidung und zum anderen die Verfah-
rensfortsetzung.

[38] Nach jiingerer stRsp beginnt die Rechtsmittelfrist erst mit
Zustellung der berichtigten Entscheidung (neu) zu laufen (vgl
RS0041797). Zur Vermeidung eines Missbrauchs gilt dies jedoch
nicht, wenn der Rechtsmittelwerber {iber den wirklichen Inhalt
der Entscheidung nicht im Zweifel sein konnte (RS0041797
[T 1]; RS0041760) sowie dann, wenn die Berichtigung die Stel-
lung des Rechtsmittelwerbers nicht zu seinem Nachteil verander-
te (RS0041797 [T 4]).

[39] Geht man iSd ErstG und des RevRek von einem berichti-
gungsfihigen Fehler aus, konnte die Bekl hier aus dem Gesamt-
zusammenhang aber keinen Zweifel haben, dass das ErstG einen
Beschluss iSd § 156 Abs 3 PatG fassen wollte und sie daher bin-
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nen eines Monats einen Nachweis vorzulegen hat, dass sie ein
entsprechendes Verfahren iSd § 156 Abs 3 oder Abs 4 PatG
bzw § 12 PatV-EG eingeleitet oder sich an einem solchen betei-
ligt hat. Die spdtere angeordnete Berichtigung hitte dies daher
nur klargestellt. (Wire die Bekl hingegen der Meinung gewesen,
dass der Spruch des Unterbrechungsbeschlusses zu eng gefasst
und sie dadurch beschwert ist, insb weil Rechtsunsicherheit da-
riiber besteht, welche Antrége von ihr eingebracht werden kén-
nen bzw miissen, oder das ErstG zu Unrecht einen Beschluss
nach § 190 ZPO gefasst hat, wire es an ihr gelegen, selbst einen
Rek zu erheben.)

[40] Bei der Ubertragung dieser Grundsitze ist zudem die
unterschiedliche Ausgangslage zu beriicksichtigen: Bei der Be-
richtigung von Entscheidungen nach § 419 ZPO stehen die
Rechtskraftwirkung und der Grundsatz der Einmaligkeit des
Rechtsmittels im Vordergrund. § 156 Abs 3 PatG hat jedoch -
wie eingangs bereits dargelegt — die Verfahrensbeschleunigung
vor Augen, wobei die Fortsetzung die Einbringung eines Nich-
tigkeitsantrags und dessen Beriicksichtigung im Verletzungsver-
fahren nicht generell abschneidet, sondern eine vor Schluss der
miindlichen Verhandlung ergehende Entscheidung der NA zu
beriicksichtigen ist (zur Wiederaufnahmsklage s § 156 Abs 6
PatG). Es spricht also auch aus diesem Gesichtspunkt nichts da-
gegen, die Frist bereits mit Zustellung des urspriinglichen Be-
schlusses beginnen zu lassen, wenn sich daraus (aus objektiver
Sicht) hinreichend klar ergibt, dass es sich um einen Beschluss
nach § 156 Abs 3 PatG handeln soll.

[41] I1.3.3 Selbst wenn man auf die Wertungen des § 146 ZPO
abstellen wiirde, wire es Sache der Bekl gewesen, binnen 14 Ta-
gen ab Wegfall des Hindernisses — hier ab Kenntnis, dass ein Bei-
tritt zum bereits anhdngigen Nichtigkeitsverfahren vor dem EPA
nicht mehr moglich war - die verséumte Prozesshandlung nach-
zuholen. Sie beantragte jedoch am 26. 6. 2023 nur, einen ,,abge-
dnderten Unterbrechungsbeschluss“ zu fassen, ohne einen entspre-
chenden Nichtigkeitsantrag einzubringen.

[42] 11.3.4 Dem RekG ist somit beizupflichten, dass der von
der Bekl erst am 27. 2. 2024 eingebrachte Nichtigkeitsantrag -
ungeachtet des erstinstanzlichen Berichtigungsbeschlusses -
der von der Kl beantragten Verfahrensfortsetzung gem § 156
Abs 3 PatG nicht entgegensteht.

LOTHAR WILTSCHEK, Wiltschek Plasser Rechtsanwalte, Wien.

§ 156 Abs 3 4. Satz PatG lautet:

Wenn der Bekl nicht binnen einem Monat ab Zustellung des
Unterbrechungsbeschlusses nachweist, dass er beim Patentamt ei-
nen Nichtigkeitsantrag eingebracht hat, dass ein Nichtigerkldrungs-
verfahren zwischen den Streitteilen bereits anhdingig ist oder dass
er sich einem solchen Verfahren als Nebenintervenient angeschlos-
sen hat, hat das Gericht das Verfahren auf Antrag des Kligers fort-
zusetzen.

Diese Frist hat die Bekl nicht eingehalten. Sie meint, dass die
Frist des § 156 Abs 3 4. Satz PatG nicht mit der Zustellung des

4 Hervorhebung hinzugefiigt.
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_ Rechtsprechung

Unterbrechungsbeschlusses beginne, sondern erst mit dessen
Rechtskraft. Das hat bereits das OLG Wien widerlegt, den Rev-
Rek allerdings zugelassen, ,weil es sich bei der Fristenberechnung
nach § 156 Abs 3 ZPO um eine iiber den Einzelfall hinaus bedeut-
same Frage handle, die vom OGH bislang noch nicht beantwortet
worden sei”.

Aus diesem Grund hélt auch das Hochstgericht den RevRek
fir zuléssig.

Ich nicht: Fiir mich hat ,,Zustellung® eine vollig andere Be-
deutung als ,Rechtskraft®. Um die Bedeutung dieser Begriffe zu
ergriinden, wire die Einschaltung des OGH nicht notwendig
gewesen. Der Gesetzestext ist eindeutig. Eine tiber die Wortin-
terpretation hinausgehende Auslegung der Norm ist entbehr-
lich.

Feststellungen nicht genugend

Art 99ff EPU; §§ 123, 141 Abs 2, § 143 Abs 2 PatG; § 417 ZPO

» Das Einspruchsverfahren nach Art 99ff EPU hat keinen
Vorrang iSe Rechtskraftwirkung; es schlieRt die Geltend-
machung von Nichtigkeitsgriinden in einem spateren na-
tionalen Verfahren nicht aus.

» Auch wenn die Unternehmen, die hintereinander densel-
ben Anspruch verfolgen, konzernverbunden sind, fehlt
die Parteienidentitat; das Prozesshindernis der res iudi-
cata liegt nicht vor.

» Nach § 141 Abs 2 und § 143 Abs 2 PatG wenden die Ge-
richte bei der Erledigung von Rechtsmitteln gegen Ent-
scheidungen der Nichtigkeitsabteilung die ZPO an; daher
haben Endentscheidungen den grundlegenden Bestim-

Bearbeitet von REINHARD HINGER

Sachverhalt

[ Die Patente ]

Der Antragsgegner' hatte das Patent AT E 121 750 T 2 (6sterr

Teil des Europdischen Patents EP 0 359 593 B2; in der Folge:

Streitpatent?) iiber die Chromatographische Trennung von Plas-

maproteinen, insb von Faktor VIII, von Willebrand-Faktor, von

Fibronectin und von Fibrinogen am 8. 2. 1989 unter Beanspru-

chung der Prioritdt 7. 6. 1988 (FR 8807530) angemeldet; das StP

ist nach Erreichung der Hochstdauer am 8. 2. 2009 erloschen.

Die Anspriiche lauteten (mit zur Verdeutlichung hinzugefiigter

Merkmalsgliederung M1 bis M7 und M13 bis M16) im Einzel-

nen:

» 1. [M1] Verfahren zur Trennung von Proteinen Faktor VIII,
Fibrinogen, Fibronectin und von Willebrand-Faktor [M2] des
menschlichen oder tierischen Plasmas und [M3] zur Herstel-
lung von Konzentraten dieser Proteine, dadurch gekennzeich-
net, dass es die folgenden Schritte aufweist:

» - [M4] als Ausgangsmaterial wird die bei niedriger Tempera-
tur gefallte Plasmafraktion, die [M5] im Wesentlichen aus
Fibrinogen, Fibronectin, von Willebrand-Faktor und Faktor
VIII besteht, verwendet,

» - [M6] das besagte bei niedriger Temperatur Gefillte, das wie-
der in wissrige Losung gebracht wurde, wird einer einzigen
Trennung durch Chromatographie auf einem Anionenaus-
tauscherharz unterworfen, [M6a] dessen Matrix ein Gel von
der Art eines makroreticuliren Vinylpolymeren ist, [M6b]

272

Das Hochstgericht konnte somit in seinem - iiberaus ausfiihr-
lich und sorgfiltig begriindeten - Beschluss aus meiner Sicht zu
keinem anderen Ergebnis gelangen.

Aber die Bekl hat mit ihrer Rechtsansicht, dass die Frist des
§ 156 Abs 3 4. Satz PatG erst mit der Rechtskraft des Unterbre-
chungsbeschlusses beginne, und mit ihrem RevRek gegen die Be-
statigung des Beschlusses {iber die Fortsetzung des Verfahrens
durch das OLG Wien (ON 73!) recht viel Zeit gewonnen: Von
Rechts wegen hitte sie den in § 156 Abs 3 PatG geforderten
Nachweis binnen einem Monat nach Zustellung des Unterbre-
chungsbeschlusses am 17. 5. 2023 erbringen miissen, nicht also
erst am 27. 2. 2024. Der Beschluss des Hochstgerichts ist am
26. 6. 2025 ergangen. So hat die Bekl die Wirksamkeit des Fort-
setzungsbeschlusses um gut zwei Jahre verzogert ...

mungen der ZPO iiber den Aufbau und den Inhalt von Ur-
teilen zu entsprechen.

» Wenn nicht deutlich wird, ob Tatsachen festgestellt oder
Argumente zum Parteienvorbringen vorgetragen werden,
bleiben die Tatfrage und die Rechtsfrage untrennbar und
undeutlich vermengt, was zur Aufhebung der Entschei-
dung fiihrt.

Patentrecht

OGH 20. 12. 2024, 4 Ob 29/23b (OLG Wien 33 R 14/22d, NAN
6/2017), ECLI:AT:0GH0002:2024:00400B00029.23B.1220.000
Faktor VIII

OBl 2025/77

das durch seine Porositits- und Hydrophobieeigenschaften
fahig ist, den Komplex aus Faktor VIII und von Wille-
brand-Faktor zuriickzuhalten,

» - [M7] durch aufeinander folgende Erhéhung der Ionenstirke
des Elutionspuffers werden selektiv die verschiedenen Protei-
ne gewonnen.

(Aus Platzgriinden werden die weiteren Patentanspriiche hier nicht

abgedruckt.)

Die Frage nach der res iudicata, das Zusammenspiel
von Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren sowie die
Folgen von nicht geniigenden Tatsachenfeststellungen
hatte der OGH in dieser Entscheidung iiber ein Patent
zu behandeln, das seit 15 Jahren erloschen war.

Die Antragstellerin® meldete bereits am 27. 5. 1988 ein jedoch

erstam 29. 11. 1989 veroffentlichtes Patent EP 0 343 275 A1 iiber

ein Verfahren zur Herstellung eines hochreinen, virusfreien An-

tihdmophiliefaktors mittels Chromatographie an (in der Folge:

Vorpatent); diese Anspriiche lauteten:

» 1. Verfahren zur Herstellung eines hochreinen, durch Be-
handlung mit biokompatiblen organischen Losungsmitteln/

*In der Folge: AG.
2 Kurz StP.
3 In der Folge: ASt.

06 | 2025 MANZY



Detergenzien virusfreien Antihamophiliefaktors (AHF oder

Faktor VIII) durch Reinigung eines Kryoprizipitats, dadurch

gekennzeichnet, dass vor der Befreiung des Kryoprizipitats

von Viren das aufgetaute Kryoprazipitat mit 1 bis 3 U/ml He-
parin enthaltendem Wasser bei pH 6,5 bis 7,5 extrahiert und
mit einer Aluminiumhydroxid-Suspension versetzt wird und
nach Abkiithlung auf 10 bis 18 °C und Einstellen des pH-

Werts auf 6 bis 7 zentrifugiert oder filtriert und danach in

an sich bekannter Weise weiterverarbeitet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

nach der Entfernung der Viren die Probe einer Gelpermea-

tionschromatographie an Ionenaustauschmaterialien unter-
worfen wird. [...]

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-

net, dass nach der Entfernung der Viren und vor der chroma-

tographischen Trennung die Probe mit Olen extrahiert wird,

vorzugsweise mit Sojadl, Rizinél und/oder Baumwollsamendl.
In der Folge erstatteten die ASt selbst und ein anderes Pharmaun-
ternehmen gegen das StP einen Einspruch nach Art 100 lit a und
lit ¢ EPU wegen Mangels an Neuheit (Art 54 EPU) und erfinder-
ischer Titigkeit (Art 56 EPU) sowie wegen Erweiterung des Pa-
tentgegenstands tiber den Inhalt der Anmeldung in der urspriing-
lich eingereichten Fassung hinaus (Art 123 Abs 2 EPU). Nachdem
die Einspruchsabteilung des EPA in einer am 29. 1. 2001 zugestell-
ten Entscheidung nach Art 102 Abs 3 EPU das StP aufrechterhal-
ten hatte, wies die Beschwerdekammer des EPA am 16. 3. 2003 zu
T 0292/01-3.3.4 die auch von der nunmehrigen ASt erhobene Be-
schwerde ab, mit der sie den Widerruf des StP begehrt hatte.

[4] Die zu 98% im Eigentum der ASt stehende 6sterreichische
O*gesellschaft m.b.H. (FN *) hatte bereits 1994 die Nichtigerkla-
rung des StP nach §$§ 112 ff PatG beantragt, weil der Gegenstand
der Patentanspriiche 1 und 13 angesichts der Lehre der frither
angemeldeten, aber nach dem StP veroffentlichten Patentschrift
des Vorpatents nicht neu sei. Die Nichtigkeitsabteilung* wies die-
sen Antrag am 13. 10. 2006 ab (N 15/2004-8, 9), was der OPMS
am 23. 1. 2008 zu Op 6/07, PBI 2009, 3, bestitigte, weil die her-
vorgehobenen Merkmale der Patentanspriiche 1 und 13 gegen-
iiber dem Vorpatent neu seien und insb keine neuheitsschédliche
Vorwegnahme von Merkmal 6b des StP durch den Vorhalt des
Vorpatents vorgelegen sei.

[5] Nunmebhr stellte die ASt am 7. 4. 2017 den Antrag, das StP
wegen Fehlens von Neuheit, erfinderischer Tatigkeit und Offen-
barung nach §§ 112 ff PatG fiir nichtig zu erklaren. Dabei stiitzte
auch sie sich auf das Vorpatent im Zusammenhalt mit diversen
Fachveroffentlichungen. Das rechtliche Interesse ergebe sich aus
zwischen den Parteien anhdngigen Rechtsstreitigkeiten tiber Ent-
gelte aus dem StP. Res iudicata liege angesichts der gegentiber der
E des OPMS Op 6/07 unterschiedlichen Verfahrensparteien so-
wie angesichts nunmehr vorgelegter zusétzlicher Beweismittel
nicht vor. In einem Parallelverfahren in Deutschland sei das
StP bereits fiir nichtig erklart worden.

[ Die Entscheidungen der Vorinstanzen ]
Die NA wies den Antrag ab. Die Merkmale 6a und 6b seien im
Vorpatent auch iVm der Fachliteratur nicht geoffenbart, das StP
sei daher hinsichtlich der Merkmalsgruppe M6 und damit im
gesamten Umfang des Anspruchs 1 und der davon abhingigen
Anspriiche 2 bis 13 neu; es sei insgesamt auch erfinderisch ge-
geniiber dem Stand der Technik.

Das BerG bestitigte diese Entscheidung, bewertete seinen
Entscheidungsgegenstand mit insgesamt € 30.000,- iibersteigend
und lief3 die oRev nicht zu.
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Das BerG verneinte Mingel des erstinstanzlichen Verfahrens
und erkldrte, die Feststellungen der NA seiner eigenen rechtli-
chen Beurteilung zugrunde zu legen, wonach auch deren Rechts-
ansicht geteilt werde. Das rechtliche Interesse der ASt an der
Nichtigerklarung des bereits erloschenen StP sei nicht in Frage
gestellt worden. Das Vorpatent habe das Merkmal 6b des StP,
insb die konkreten Porositits- und Hydrophobieeigenschaften,
weder explizit noch implizit offenbart. Die Entscheidung des
BGH im dortigen Parallelverfahren habe auch in der aufrechtge-
bliebenen modifizierten Fassung das im BerVerf einzig noch
strittige Merkmal 6b enthalten. Es liege auch eine erfinderische
Tatigkeit vor, zumal das StP die Abtrennung von vier Proteinen
bezwecke, wihrend das Vorpatent nur Verfahren zur Abtren-
nung eines einzigen Proteins vorsehe. Die Ber biete auch keinen
Anhaltspunkt dafiir, dass die Fachperson aufgrund des néchst-
liegenden Stands der Technik ohne Weiteres auf das Merkmal
6b gekommen wire. Die Erfindung nach Anspruch 1 sei auch
nach dem Gesamtinhalt der (Streit-)Patentschrift hinreichend of-
fenbart. Dementsprechend sei auch die Beurteilung der abhén-
gigen Anspriiche 2 bis 12 als rechtsbestindig nicht zu beanstan-
den. Auch Anspruch 13 sei neu, was die Ber nicht in Frage stelle.
Auch der erfinderische Schritt sei zu bejahen; mangelnde Offen-
barung werde in der Ber nicht substanziiert.

Der OGH gab der Rev Folge, hob die Entscheidungen der
Vorinstanzen auf und verwies die Rs an die NA zur neuerlichen
Entscheidung nach Verfahrenserganzung zuriick.

Aus der Begriindung®

[13] Die Rev fithrt zusammengefasst ins Treffen, das BerG wei-
che bei der Beurteilung von ,,Fractogel DEAE“ im Vorpatent in
Ansehung des Merkmals 6b von der stRsp ab, und zwar: zu neu-
heitsschddlichen Vorhalten mit allgemeinen Formeln und kon-
kret angefithrten engeren konkreten Ausfithrungsbeispielen; zur
impliziten Offenbarung; zur Offenbarung von im Stand der
Technik offenbarten Spezialfillen, die eine allgemeine Lehre neu-
heitsschadlich vorwegnahmen; sowie zur Erfindungshéhe dahin,
ob der Fachmann durch den Vorhalt veranlasst wiirde, ihm die
im StP vorgesehene Ausbildung zu geben.
Der Senat hat erwogen:

[ Keine res iudicata ]
[14] 1.1. Das EPU enthilt keine Regelungen zur Ausgestaltung
des Nichtigkeitsverfahrens, weil das Européische Patent zwar in
einem zentralisierten europdischen Verfahren erteilt wird, seine
Wirkungen sich aber auch und vor allem nach dem nationalen
Recht der Vertragsstaaten richten, in denen das Patent Geltung
hat.®

[15] 1.2. Unabhéngig von der Moglichkeit, gegen das erteilte
Patent mit Nichtigkeitsantrag vorzugehen, erméglicht es das Pa-
tentrecht, das Schutzrecht bereits unmittelbar nach Erteilung
durch Einspruch nach § 102 PatG bzw Art 99f EPU anzugrei-
fen. Die ASt hatte hier von dieser Moglichkeit eines fristgebun-
denen, raschen und billigen Verfahrens [...] Gebrauch gemacht,
konnte aber die Eintragung des Européischen Patents nicht ver-
hindern.

4 In der Folge: NA.

5 MaRvoll gekiirzt; langere Zitate wurden in die FN verschoben.

6 Vgl Kolle in Benkard, EPU* (2023) Art 2 Rn 2 und Scharen in Benkard, EPU*
(2023) Art 138 Rn 32.
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[16] 1.3.1. Das EPU sieht keine Subsidiaritit des nationalen
Nichtigkeitsverfahrens gegeniiber einem noch méglichen oder
bereits anhdngigen Einspruchsverfahren vor, sondern es nimmt
die zur Gefahr widerspriichlicher Entscheidungen und zu uner-
wiinschter Doppelarbeit fithrende Zweigleisigkeit in Kauf. Auch
das Europdische Patent mit einheitlicher Wirkung kann mit einer
Nichtigkeitsklage beim Einheitspatentgericht angegriffen wer-
den; ist ein Einspruchsverfahren vor dem EPA anhidngig, kann
das Einheitspatentgericht das Verfahren aussetzen, ist dazu aller-
dings nicht verpflichtet.”

[17] 1.3.2. Ein Vorrang des Einspruchsverfahrens vor einem
Nichtigkeitsverfahren ergibt sich jedoch bisweilen nach nationa-
lem Recht, beispielsweise aus § 81 Abs 2 dPatG (vgl Hall/Nobbe
in Benkard, PatG12 [2023] § 81 Rn 40) oder fiir die Schweiz aus
Art 127f des Bundesgesetzes tiber die Erfindungspatente; nach
dem Recht Grofibritanniens ist es eine Frage der Interessensab-
wigung im Einzelfall, ob das nationale Verfahren iiber die Nich-
tigkeit schon vor Abschluss des Einspruchsverfahrens durchge-
fithrt oder bis zu dessen Abschluss ausgesetzt wird [...].

[18] 1.3.3. Zwar ist fiir Osterreich nach § 11 PatV-EGS8 ein vor
dem OPA anhingiges Verfahren auf Nichtigerklirung eines Eu-
ropdischen Patents von Amts wegen insoweit zu unterbrechen,
als ein dieselbe Sache betreffendes Einspruchsverfahren (Art 99
EPU) vor dem EPA anhingig ist oder anhingig gemacht wird.
Das unterbrochene Verfahren ist nach rechtskraftigem Abschluss
des Einspruchsverfahrens auf Antrag fortzusetzen, wenn vom
EPA eine Entscheidung in der Sache selbst nicht gefillt wurde.
Andernfalls ist das Verfahren auf Antrag oder von Amts wegen
einzustellen.

[19] 1.3.4. Dies sei nach den Materialien zum PatV-EG® ge-
boten, weil eine vertragskonforme Durchfithrung des EPU eine
Regelung erfordere, die das Entstehen einander widersprechen-
der Entscheidungen in derselben Sache verhindere. Die in § 11
PatV-EG vorgesehene Unterbrechung des Nichtigkeitsverfahrens
erfolge nur insoweit, als Sachidentitit bestehe. Gegebenenfalls
konne daher ein Nichtigkeitsverfahren teilweise fortgesetzt wer-
den. Was unter ,derselben Sache® zu verstehen sei, wire durch
die Rsp zur Streitanhangigkeit hinreichend geklirt; das nationale
Verfahren werde fiir die Dauer des européischen Einspruchsver-
fahrens unterbrochen. Sei eine Sachentscheidung ergangen, so
sei der innerstaatliche Rechtsweg unzulédssig und das Verfahren
daher einzustellen, wahrend eine blofle Formalentscheidung des
EPA (zB Zuriickweisung des Einspruchs) hingegen eine Fortset-
zung des Verfahrens vor der NA des OPA nicht ausschlief3e.

[20] 1.3.5. Nach dem Wortlaut des § 11 PatV-EG ist bei zeit-
licher Parallelitit eines nationalen Nichtigkeits- und eines euro-
péischen Einspruchsverfahrens jenes zu unterbrechen und nur
dann fortzusetzen, wenn das EPA keine Sachentscheidung gefllt
hat. § 11 PatV-EG regelt daher, wie mit einem bereits anhdngigen
Nichtigkeitsverfahren umzugehen ist, welches gleichzeitig mit ei-
nem Einspruchsverfahren nach Art 99 {f EPU abgefiihrt werden
miisste. Dies hat zum Ziel [...], sicherzustellen, dass tiber den
Rechtsbestand des StP im Weiteren auf Grundlage seiner endgiil-
tigen, allenfalls gednderten Fassung (vgl Art 101 Abs 3 lit a und
Art 103 EPU) verhandelt und entschieden werden kann.!®

[21] Diese Bestimmung ist nicht dahin zu verstehen, dass der
nationale Gesetzgeber dem Einspruchsverfahren nach Art 99ff
EPU generell Vorrang in dem Sinne einrdumen wollte, dass eine
Sachentscheidung in diesem Verfahren Rechtskraftwirkung da-
hin entfalten sollte, dass die Geltendmachung von Nichtigkeits-
griinden auch in einem spéteren nationalen Verfahren wegen
entschiedener Sache ausschlieflen wiirde.!!
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[22] Eine ,,Bindung“ der iiber einen spateren Antrag auf Nich-
tigerklarung nach §§ 112ff PatG entscheidenden Behorden an
eine in einem fritheren und abgeschlossenen Einspruchsverfah-
ren ergangene Entscheidung der Beschwerdeabteilung (bzw -
wie hier — der Beschwerdekammer des EPA) besteht daher nach
herrschender Ansicht nicht.!? Dass vom EPA bereits ein Ein-
spruchsverfahren durchgefithrt wurde, fithrt daher nicht dazu,
dass entschiedene Rechtssache (res iudicata) vorliegt, weil natio-
nale Gerichte und Patentdmter nicht an Entscheidungen des EPA
gebunden sind.!?

[23] Dieses ergibt sich auch mit Blick auf § 115a PatG, wo-
nach im Falle eines gleichzeitig anhdngig (gemachten) nationalen
Einspruchsverfahrens das nationale Nichtigkeitsverfahren un-
mittelbar (auler im Falle des Widerrufs) fortgesetzt werden
kann; der Gesetzgeber setzt somit voraus, dass Einspruchs-
und Nichtigkeitsverfahren zuldssig sind. Warum ein Nichtig-
keitsverfahren bereits durch jede frithere inhaltliche Einspruchs-
entscheidung nach Art 99ff EPU - anders als bei nationalen Ein-
spruchsentscheidungen - von vornherein ausgeschlossen wire,
erschlie8t sich weder aus Text und Zweck von § 11 PatV-EG
noch aus den Materialien hierzu, die zudem - wie oben
(Punkt 1.3.4.) dargelegt - filschlich auch davon ausgehen, dass
das EPU eine Regelung erfordere, die das Entstehen einander
widersprechender Einspruchs- und Nichtigkeitsentscheidungen
in derselben Sache verhindere.

[24] Dieses Ergebnis entspricht auch der Rechtslage und Rsp
in der BRD (wo aber betont wird, dass frithere Entscheidungen
aber bei der Entscheidungsfindung allenfalls als ,,sachverstindige
Stellungnahmen von erheblichem Gewicht zu beriicksichtigen
sind).!

[ Keine Parteienidentitat ]

[25] 2.1. Die ASt im Verfahren des OPMS zu Op 6/07, PBI 2009,
3, tiiber die dort beantragte Nichtigerkldrung des StP nach
§§ 112ff PatG - eine Kapitalgesellschaft — war mit der nunmeh-
rigen ASt (ihrer Muttergesellschaft, ebenfalls eine Kapitalgesell-
schaft) nicht ident.

[26] 2.2. Eine Erstreckung der Rechtskraft iiber den Kreis der
Parteien einer Vorentscheidung hinaus kommt nur in gesetzlich
besonders vorgesehenen Fillen in Frage.'* Ein solcher Fall ist hier
nicht erkennbar:

[27] 2.3.1. § 146 Abs 2 PatG in der Stammfassung (BGBI
1970/259) hatte dahin gelautet, dass eine Eintragung gem § 146
Abs 1 PatG in das Patentregister (dass eine bestimmte Tatsache

7 Ehlers in Benkard, EPU* (2023) Vorbem zu Art 99-105¢c Rn 7.

8 Dessen Verfassungsrang durch § 5 Abs 1 Z 5 1. BVRBG, BGBI | 2008/2, aber
beseitigt wurde, weil dieser - so die parlamentarischen Materialien (ErldutRV
314 BIgNR 23. GP 16) - ,schon nach geltender Verfassungsrechtslage ent-
behrlich“ sei (gemeint wohl Art 9 Abs 2 B-VG idF BGBI 1981/350 iVm Art 50

Abs 1 Z 1 B-VG).

9 ErldutRV 870 BIgNR 14. GP 11.

0 Vgl Hall/Nobbe in Benkard, PatG'? (2023) & 81 Rn 40; Ahrens in Fitzner/Lutz/
Bodewig, Patentrechtskommentar® (2020) § 81 PatG Rn 65.

11 Vgl Meinl in Stadler/Gehring, PatG? (2019) § 11 PatV-EG Rz 4 und 9.

2 Vgl schon OPMS 12. 5. 2004, Op 2/04, PBI 2004, 148; in diesem Sinne wohl
auch Weiser, PatG GMG® (2016) § 1 PatV-EG 666; vgl auch (zu § 115a PatG)
Burgstaller, Osterreichisches Patentrecht? (2021) §§ 112-126 PatG Anm 7.

3 OPMS 27. 5. 2009, Op 1/09, PBI 2010, 7 (16); Weiser, PatG GMG? (2016) § 113
PatG 462ff (insb 464).

4 Vgl BGH 4. 5. 1995, X ZR 29/23, GRUR 1996, 75; Landry in Haedicke/Timmann,
Handbuch des Patentrechts? (2020) § 8 Rn 11; Mes, PatG GebrMG® (2020) § 81
PatG Rn 106; Ann, Patentrecht® (2022) § 30 Rn 97 ff (insb 105); Schnekenbiihel
in Fitzner/Lutz/Bodewig, Patentrechtskommentar* (2020) § 61 PatG Rn 30; vgl
auch RS0125405.

15 Vgl eingehend Klicka in Fasching/Konecny? 111/2 (2017) § 411 ZPO Rz 102ff.
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der Patentierbarkeit der Erfindung nicht entgegensteht oder dass
die Erfindung mit dem Gegenstand eines fritheren Patents oder
Privilegiums nicht iibereinstimmt) die Wirkung hatte, dass ein
auf dieselben Tatsachen und Beweismittel gestiitzter neuerlicher
Antrag, auch wenn er von Dritten gestellt werde, unzuléssig sei.

[28] 2.3.2. Die Wortfolge ,auch wenn er von Dritten gestellt
wird“ wurde vom VfGH mit Erkenntnis vom 17. 10. 1973 als
gleichheitswidrig (Art 7 B-VG) aufgehoben, weil die Eintragung
Rechtswirkungen auch fiir Personen entfalte, die am Verfahren
nicht beteiligt waren, deren Rechte durch eine solche Entschei-
dung aber beeintrachtigt werden konnen (ViSlg 7182/1973).

[29] 2.3.3. In der Folge wurde der verbleibende § 146 PatG
durch die PatG-Nov 1977, BGBI 1977/349, zur Génze aufgehoben,
was in den Materialien (ErldutRV 490 BlgNR 14. GP 15) damit
begriindet wurde, dass die von Anfang an im PatG enthaltene Re-
gelung verhindern habe sollen, dass sich einerseits die Behorde
mehrfach mit demselben Problem auseinandersetzen miisse, und
andererseits ein Patentinhaber immer wieder mit dem gleichen
Tatsachenvorbringen konfrontiert werde. Der nach der teilweisen
Aufhebung durch den VfGH verbliebene Rest des § 146 PatG sage
jedoch im Hinblick auf den Grundsatz ,res iudicata“ eine Selbst-
verstdndlichkeit aus, sodass er zur Génze zu streichen sei.

[30] 2.4. Da auch sonst keine gesetzlichen Grundlagen er-
sichtlich sind, die eine Rechtskrafterstreckung anordnen, entfal-
tet die Entscheidung im Verfahren des OPMS zu Op 6/07, PBI
2009, 3, iiber die dort beantragte Nichtigerklarung des StP nach
§$ 112 ff PatG hier keine Wirkung dahin, dass der an jenem Ver-
fahren nicht beteiligten nunmehrigen ASt die Geltendmachung
des Anspruchs verwehrt wiirde.'

[31] 2.5. Eine der Fallkonstellation eines nach § 14 UWG Kla-
geberechtigten vergleichbare Situation, in der dessen Rechts-
schutzbediirfnis zu verneinen wire, weil nach der Lebenserfah-
rung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anzuneh-
men wire, dass seine schutzwiirdigen Interessen durch eine an-
dere natiirliche oder juristische Person, die schon iiber einen
entsprechenden Unterlassungstitel verfiige oder gerade dabei
sei, sich einen solchen zu verschaffen, vollwertig gewahrt wiirden
[...], liegt hier nicht vor. Die Interessen der ASt wurden im oben
genannten Vorverfahren nicht gewahrt, zumal die dortige ASt
gerade nicht durchgedrungen war [...].

[32] 2.6. Auf die Frage, ob im Verfahren des OPMS zu Op 6/
07, PBI 2009, 3, ein zum vorliegenden Verfahren identer Streit-
gegenstand vorliege, muss daher nicht eingegangen werden.

[33] 3.1. Der BGH hatte in einem ersten Patentnichtigkeits-
verfahren mit Urteil vom 13. 7. 2010, Xa ZR 10/07, BeckRS 2010,
17869, das auch das StP, jedoch mit einer hier nicht zu beurtei-
lenden Modifikation (abschliefflender Verfahrensschritt der Ge-
friertrocknung) gegeniiber dem Vorpatent der nunmehrigen ASt
fiir rechtsbestandig gehalten, jedoch in der Folge mit Urteil vom
18. 3. 2014, X ZR 77/12, GRUR 2014, 758, das auch modifizierte
StP wegen Offenbarung durch das Vorpatent der ASt teilweise
fir nichtig erklart.!”

[34] 3.2. Ausldndische Entscheidungen tiber die Nichtigerkla-
rung eines Europdischen Patents wirken aber nur fiir den jewei-
ligen Urteilsstaat und erfassen daher nicht den inlandischen Teil
dieses Patents. Allerdings konnen ihre Griinde in inldndischen
Sicherungsverfahren zur Bescheinigung von Nichtigkeitsgriin-
den herangezogen werden (RS0125405; Burgstaller, Osterreichi-
sches Patentrecht? [2021] §$ 112-126 PatG Anm 8; vgl auch
oben Punkt 1.3.5.).

[35] 3.3. Die Entscheidungsgriinde des BGH in den oben er-
wihnten Urteilen sind daher - ebenso wie die eingangs erwihnte
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E der Beschwerdekammer des EPA zu T 0292/01-3.3.4 und die E
des OPMS zu OP 6/07 (= PBI 2009, 3) - hier nicht bindend, aber
bei einer (neuerlichen) inhaltlichen Beurteilung grundsitzlich zu
beriicksichtigen.

[ Nichtigerklarung nach Erléschen ]

[36] 4.1. Auch nach dem Erl6schen eines Patents (durch Verzicht
oder - wie hier - Zeitablauf) kann ein Nichtigkeitsverfahren ein-
geleitet werden. In diesem Fall wird aber der Antrag auf Nichtig-
erklarung nicht mehr vom Interesse der Allgemeinheit an der
Beseitigung unberechtigter Schutzrechte getragen, sondern es
ist ein besonderes eigenes Rechtsschutzbediirfnis des ASt erfor-
derlich.'

[37] 4.2.1. Die ASt hat hierfiir in ihrem verfahrenseinleiten-
den Antrag vor der NA zusammengefasst ins Treffen gefiihrt,
ihre zu 98% in ihrem Eigentum stehende Osterreichische O*ge-
sellschaft m.b.H. sei vom AG aus Patentverletzung (Rechnungs-
legung und Zahlung) in Anspruch genommen und in Exekution
gezogen worden (4 Ob 206/13t), und jene sei auch der Ansicht,
sie als Tochtergesellschaft wiirde fiir die Herausgabe des durch
angebliche Patentverletzungen erzielten Gewinns der Mutterge-
sellschaft, der ASt, haften; diese habe das wirtschaftliche Risiko
von Anspriichen Dritter aus Patentrechtsverletzungen zu tragen
und ihr drohten bei Bestand des StP vielfiltige Regressanspriiche.

[38] 4.2.2. Wie schon das BerG zutreffend anmerkte, ist der
AG diesen Ausfithrungen weder vor der NA noch im Rechtsmit-
telverfahren, weder in tatsachlicher noch in rechtlicher Hinsicht,
entgegengetreten.

[39] 4.3. Ausgehend von den von der ASt ins Treffen gefiihr-
ten, als unstrittig anzusehenden tatsdchlichen Umstdnden ($ 267
ZPO iVm § 120 Abs 1 PatG) ist daher davon auszugehen, dass
der ASt ein von ihr plausibel dargelegtes rechtliches Interesse
nicht abgesprochen werden kann, weil mit dem Wegfall des
StP auch ihrer Tochtergesellschaft und in der Folge auch ihr
selbst drohende finanzielle Nachteile durch patentrechtliche An-
spriiche des AG wegfielen.

[ In der Sache ]

[40] 5. Da der Geltendmachung des Anspruchs durch die ASt
keine fritheren Entscheidungen entgegenstehen und ,entschie-
dene Sache“ (§ 113 Abs 2 PatG) nicht vorliegt und von rechtlich-
em Interesse der ASt auszugehen ist, ist auf die in ihrer Rev auf-
geworfenen Fragen inhaltlich einzugehen; dabei ist von folgen-
den Voriiberlegungen auszugehen:

[41] 5.1. Nach dem klaren Gesetzeswortlaut der §§ 141 ff PatG
sind - von einzelnen Sonderregelungen abgesehen - die Bestim-
mungen der ZPO tiber das Rechtsmittelverfahren anzuwenden.
Daraus folgt zwingend, dass Endentscheidungen wie hier schon
grundsitzlich auch den grundlegenden Bestimmungen der ZPO

16 Vgl zur dt Rechtslage und mit dem gleichen Ergebnis BGH 9. 11. 2011, X ZR
23/11, GRUR 2012, 540; zust Hall/Nobbe in Benkard, PatG'2 (2023) § 81 Rn 41;
Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver, PatG® (2020) § 81 Rn 102; Mes, PatG
GebrMGS (2020) § 81 PatG Rn 105; vgl auch BGH 18. 3. 2014, X ZR 77/12,
GRUR 2014, 758, Rn 9ff.

17 Vgl Meier-Beck, Die Rsp des BGH in Patentsachen im Jahr 2014, GRUR 2015,
T21.

18 OPM 28. 10. 2003, N 1/99, N 2/99, PBI 2004, 163; Stadler/Gehring in Stadler/
Koller, PatG (2019) § 113 Rz 80ff; Weiser, PatG* (2016) § 112 458f; vgl ebenso
die hAin der BRD: BGH 29. 9. 1964 la ZR 285/63, GRUR 1965, 231; 16. 2. 1982,
X ZR 78/80, GRUR 1982, 355; 17. 12. 2002, X ZR 155/99, BeckRS 2003, 2900;
sowie - jeweils mwN - Ahrens in Fitzner/Lutz/Bodewig, Patentrechtskom-
mentar* (2012) § 81 PatG Rn 74ff; Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver,
PatG® (2020) § 81 Rn 73f; Mes, PatG GebrMG® (2020) § 81 PatG Rn 78ff; Ann,
Patentrecht® (2022) § 26 Rn 203.
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tiber Urteile sowie deren Aufbau und Inhalte zu entsprechen ha-
ben, damit sie auch nach den Bestimmungen der ZPO iiber die
Rechtsmittel und deren Griinde iiberpriift werden kénnen.

[42] 5.2. Die Entscheidungen der Vorinstanzen geniigen die-
sen Anforderungen nicht.

[ Kein Sachverhalt ]

[43] 5.2.1. In der Entscheidung der NA wurden unter der Uber-
schrift ,,Sachverhalt® keine Feststellungen getroffen, sondern Zu-
sammenfassungen des Vorbringens der Parteien versucht. Unter
der Uberschrift ,Griinde“ wurde die mafigebliche Fachperson
definiert und unter dem Punkt ,,Zur Neuheit gegeniiber Beilage
/B [= Vorpatent] wurden Argumente angefiihrt, warum An-
spruch 1 hinsichtlich des Merkmals M6 neu gegeniiber dem Vor-
patent wire; in diesem Punkt wird noch disloziert dargelegt, dass
es sich beim Vorpatent um ein nachveréffentlichtes alteres Recht
handle, dass es ein Verfahren betreffe, bei dem die Probe einer
Gelpermeationschromatographie an Ionenaustauschermateria-
lien unterworfen werde, und dass im Vorpatent eine genauere
Kennzeichnung hinsichtlich dessen chemischer Natur unterblie-
ben sei. Weitere fiir die Frage der Neuheit des StP gegeniiber dem
Vorpatent relevante Tatsachenfeststellungen sind in der gesam-
ten Entscheidung der NA nicht erkennbar. Insb steht etwa nicht
fest, dass im Vorpatent als konkretes Beispiel fiir ein Gelpermea-
tionsmaterial mit Ionenaustauscheraktivitit ein ,Fractogel®-
DEAE-Harz* angefiihrt ist, gleichwohl wird solches aber in wei-
terer Folge mit unklarer Konsequenz als ,,Annahme der ASt*
rechtlich diskutiert.

[44] Schon daraus erhellt, dass es weitgehend unklar bleibt,
welche Tatsachen von der NA und ihr folgend dem BerG festge-
stellt und als Grundlage der rechtlichen Beurteilung herangezo-
gen wurden.

[45] 5.3. Auch aus dem Berufungsurteil ergibt sich namlich
keine diesbeziigliche Klarheit, welchen Sachverhalt die Tatsa-
cheninstanzen ihrer rechtlichen Beurteilung zugrunde legten.
So hat etwa das BerG ausgefiihrt, dass es ,die“ Feststellungen
der NA tibernommen und der rechtlichen Beurteilung zugrunde
gelegt hitte. Im Rahmen der Behandlung der Rechtsriige wird
sodann ausgefithrt, dass das BerG der fritheren Ansicht des
OPMS vom 23. 1. 2008, Op 6/07, PBI 2009, 3, beitreten wiirde,
wobei im Lichte der Ber allerdings noch weitere Ausfithrungen
unklarer Provenienz zu ,erginzen“ wiren. In der Folge werden
zwar Merkmale des Vorpatents erortert, es wird dabei aber nicht
deutlich, ob es sich hierbei um (von der NA nicht getroffene)
Tatsachenfeststellungen zum Vorpatent handeln soll oder um ei-
ne rechtliche Auseinandersetzung mit den von der ASt diesbe-
ziiglich vorgebrachten Argumenten; letztlich bleiben auch hier
Tatsachenfragmente und rechtliche Darlegungen (etwa zur im-
pliziten Vorwegnahme der Merkmals 6b) mit einer Subsumtion
der Merkmale unter den Anspruchswortlaut sowie mit einer
Auseinandersetzung mit den Argumenten der Berufungswerbe-
rin untrennbar und letztlich undeutlich vermengt.

[46] 5.4. Es ist daher in Ansehung des Vorpatents nicht er-
sichtlich und dementsprechend auch nicht tberpriifbar, auf-
grund welcher Uberlegungen welche konkreten Sachverhalte
von den Vorinstanzen als erwiesen angesehen und ihrer recht-
lichen Wiirdigung zugrunde gelegt wurden. Die Entscheidun-
gen beider Vorinstanzen kénnen damit keinen Bestand haben,
da sie den - hier wie auch generell in Verfahren wie dem vor-
liegenden zu beachtenden - grundlegenden Anforderungen an
im gerichtlichen Rechtszug iiberpriifbare Entscheidungen nicht
geniigen.
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[47] 5.5. Im fortgesetzten Verfahren werden daher - geson-
dert von Tatsachenbehauptungen und rechtlichen Erwagungen
der Parteien, von Feststellungen oder rechtlichen Erwagungen
fritherer Entscheidungen oder von sonstigen Verfahrensinhalten
— konkrete und nachvollziehbare Tatsachenfeststellungen zu den
relevanten Themenkreisen (hier — wie in der Folge gezeigt wird -
insb hinsichtlich des expliziten und impliziten Offenbarungsge-
halts des Vorpatents) zu treffen sein, wobei — hier wie auch ge-
nerell - darauf zu achten sein wird, Feststellungen nicht mit
rechtlichen Uberlegungen oder anderen Darlegungen irgendwel-
cher Art zu vermengen. Weiters wird konkret zu begriinden sein,
aufgrund welcher (nicht rechtlichen, sondern Beweisergebnisse
wiirdigenden und abwigenden) Uberlegungen welche Tatsachen
warum als erwiesen angesehen wurden. Von (ausschliefllich) die-
sen Tatsachenfeststellungen ausgehend wird sodann eine recht-
liche Beurteilung stattzufinden haben, in der die Vorinstanzen
klar zum Ausdruck bringen, was ihrer Beurteilung nach rechtlich
aus dem Sachverhalt folgt (hier: ob die Merkmale von Anspruch
1, insb Merkmal 6b, neu gegeniiber dem Vorpatent wiren).

6. Dabei werden in technischer Hinsicht folgende Aspekte be-
sonders zu beachten sein:

[48] 6.1. Patentanspruch 1 des angegriffenen StP lautet zu-
sammengefasst, in Merkmale aufgegliedert:

MI: ein Verfahren zur Trennung der Proteine Faktor VIII,

Fibrinogen, Fibronectin und von Willebrand-Faktor;

M2: die Trennung der Proteine erfolgt aus menschlichem

oder tierischem Plasma;

M3: zur Herstellung von Konzentraten zum therapeutischen

Gebrauch;

M4: Ausgangsmaterial ist die Kryoprézipitatsfraktion des

Plasmas;

M5: die Kryoprazipitatsfraktion besteht im Wesentlichen aus

Fibrinogen, Fibronectin, von Willebrand-Faktor und Faktor

VIIL;

M6: man unterzieht das wieder in Losung gebrachte Kryopra-

zipitat einer einzigen Trennung durch Chromatographie auf

einem Anionenaustauscherharz;

Mé6a: die Matrix des Anionenaustauscherharzes ist ein Gel

von der Art eines makroreticularen Vinylpolymers;

M6b: das Gel ist aufgrund seiner Porositéts- und Hydropho-

bieeigenschaften in der Lage, den Komplex aus Faktor VIII

und von Willebrand-Faktor zuriickzuhalten;

M?7: man gewinnt die verschiedenen Proteine selektiv durch

sukzessive Erhhungen der Ionenstirke des Elutionspuffers.
[49] 6.2. In der Beschreibung des StP ist als Beispiel fiir das Anio-
nenaustauscherharz ,,Fractogel TSK-DEAE 650 (M)“ genannt,
meist kurz als ,DEAE Fractogel“ bezeichnet.

[50] 6.3. Das Vorpatent ist eine vor dem StP angemeldete,
aber nicht vorveroffentlichte, européische Patentanmeldung.

[51] 6.4. Im Vorpatent ist als konkretes Beispiel fiir ein Gel-
permeationsmaterial mit Ionenaustauscheraktivitit auf Seite 2,
rechte Spalte, letzte Zeile ,,Fractogel>-DEAE® bzw ,Fractogel®
angefiihrt. Weiters wird im Ausfithrungsbeispiel im Verfahren
gem Beispiel 2, Seite 3 des Vorpatents als Anionenaustauscher-
harz ein ,,Fractogel®-DEAE Harz® verwendet.

[52] 6.5. Unter den Begriff , Fractogel-DEAE Harz“ konnen
verschiedene Harze fallen, unter anderem das im StP genannte
»Fractogel TSK-DEAE 650 (M)“

[ 7. Daraus ergeben sich folgende Uberlegungen: ]

[53] 7.1. Keine erkennbaren Feststellungen wurden dazu getrof-
fen, welches Harz (welche Harze) die Fachperson zum Prioritits-
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zeitpunkt in erster Linie konkret ausgewdhlt hitte, wenn sie das
Beispiel aus dem Vorpatent mit der zwingenden Vorgabe des Bei-
spiels, ein ,,Fractogel®-DEAE Harz® zu verwenden, nachgearbei-
tet hatte. Dabei liegt nahe, dass die Fachperson jedenfalls ein -
dieser Vorgabe gem dem Vorpatent entsprechendes — Gel fiir die
Nacharbeitung dieses konkreten Beispiels auswéhlen hitte miis-
sen. Die Fachperson hitte also nicht irgendein (anderes) Gel aus-
wihlen und hitte diese Auswahl auch nicht offen oder unerledigt
lassen oder die Nacharbeitbarkeit (nur) daran scheitern lassen
diirfen, dass im Vorpatent ,nur“ die Vorgabe der Verwendung
eines ,,Fractogel®-DEAE Harzes“ gemacht wurde, aber keine wei-
teren Informationen etwa zur chemischen Natur des Harzes ge-
geben wurden.

[54] 7.2. ,Fractogel TSK-DEAE 650 (M)“ und ,Fractogel
TSK-DEAE 650 (S)“ unterscheiden sich nur in der Teilchengro-
L3e, nicht aber in ihren sonstigen Eigenschaften.

[55] Unter ,Vinylpolymer® iS von Merkmal 6a des StP ist
nicht ein ,,Polyvinylchlorid (PVC)“ zu verstehen, sondern ein
Polymer, das aus Monomeren mit einer reaktiven Ethenylgruppe
(R - CH = CH2) polymerisiert wurde und entsprechend eine
»normale“ Alkanstruktur aufweist. ,,Fractogel®-DEAE® ist dem-
entsprechend ein ,Vinylpolymer iS von Merkmal 6a.

[56] 7.3. Die im Kern entscheidungsrelevante Feststellung,
welche von den Vorinstanzen aber nicht konkret getroffen wur-
de, ist in diesem Lichte diejenige, ob die Fachperson unmittelbar
an ,,Fractogel TSK-DEAE 650 (M)“ und/oder an ,,Fractogel TSK-
DEAE 650 (S)“ gedacht und diese Gele eingesetzt hitte.

[57] 7.4. Weiters wire festzustellen, ob dieses Gel, das ,,Frac-
togel”-DEAE Harz®, in der Lage ist, den Komplex aus Faktor VIII
und von Willebrand-Faktor zuriickzuhalten, wenn es gem dem
Beispiel des Vorpatents eingesetzt wiirde. Wie weiter unten
(Punkt 8.5.) noch ausgefithrt wird, ist in diesem Zusammenhang
jedoch keine Feststellung dahin erforderlich, welche Porositits-
und welche Hydrophobieeigenschaften das Gel konkret besitzt
und in welchem Ausmafl, warum bzw mit welchem technischen
Wirkmechanismus es den Komplex zuriickhalt.

[58] 7.5. Im Lichte dieser Uberlegungen ist im Ubrigen nicht
nachvollziehbar, inwieweit Merkmal 6a im Berufungsverfahren
nicht mehr strittig gewesen sein sollte, wie das BerG vermeinte.

[59] 8. Wiren die zu den Punkten 7.3. und 7.4. angesproche-
nen Tatsachenfragen zu bejahen, wire die Neuheit des StP zu
verneinen, wobei rechtlich Folgendes zu beachten wire:

[60] 8.1. Nach Art 54 Abs 1 EPU gilt eine Erfindung als neu,
wenn sie nicht zum Stand der Technik gehort. Den Stand der
Technik bildet nach Abs 2 leg cit alles, was vor dem Anmeldetag
der europdischen Patentanmeldung der Offentlichkeit durch
schriftliche oder miindliche Beschreibung, durch Benutzung
oder in sonstiger Weise zugdnglich gemacht worden ist. Nach
Abs 3 leg cit gilt als Stand der Technik auch der Inhalt der euro-
pdischen Patentanmeldungen in der urspriinglich eingereichten
Fassung, deren Anmeldetag vor dem in Abs 2 leg cit genannten
Tag liegt und die erst an oder nach diesem Tag verdffentlicht
worden sind.

[61] 8.2. Das Vorpatent ist ein dlteres Recht gem Art 54 Abs 3
EPU und zur Beurteilung der Neuheit, nicht aber zur Beurteilung
der erfinderischen Tétigkeit heranzuziehen.

[62] 8.3. Aus Art 54 EPU folgt konkret (arg: ,alles, ,der
Inhalt®), dass der gesamte Inhalt einer alteren europiischen Pa-
tentanmeldung zu beachten ist. Die Ansicht des BerG, wonach
das Vorpatent nicht nur ,Fractogel DEAE®, sondern allgemein
ein ,,Gelpermeationsmaterial mit Ionenaustauscheraktivitat® of-
fenbare und ,Fractogel DEAE® nur als Beispiel fiir ein solches
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Gelpermeationsmaterial anfiihre, trifft zwar zu, dndert aber
nichts daran, dass ,Fractogel DEAE® ebenfalls zum Inhalt des
Vorpatents zahlt. Das EPU gibt keinen Anlass, gewisse Merk-
male, die im Stand der Technik explizit beschrieben sind, unbe-
riicksichtigt zu lassen, selbst wenn sie als ,unwichtiges Beispiel”
beschrieben wiren (was hier aber ohnehin nicht der Fall ist,
weil es sich um das relevante Ausfithrungsbeispiel des Vorpa-
tents handelt). Der gesamte Inhalt des Vorpatents inklusive der
dort spezifisch und konkret genannten beispielhaften Angaben,
insb zum Harz, zéhlt dementsprechend zum dort offenbarten
Stand der Technik.

[63] 8.4. Eine Schrift offenbart weiters nicht nur das, was da-
rin explizit beschrieben ist, sondern auch alle Merkmale, die sich
implizit ergeben, das sind insb alle Merkmale, die sich beim
Nacharbeiten eines konkret beschriebenen Beispiels zwangsldu-
fig ergeben.

[64] Wenn nun die Fachperson das Ausfithrungsbeispiel im
Vorpatent nacharbeiten mochte, muss sie jedenfalls entscheiden,
welches Harz sie konkret verwenden mochte (oben Punkte 7.3.
und 7.4.), zumal der Begrift ,,Fractogel-DEAE Harz“ nicht ganz
eindeutig ist.

[65] Wenn die Fachperson ,Fractogel TSK-DEAE 650 (M)“
gewdhlt hitte, dann wéren die Merkmale 6a und 6b erfiillt. Hatte
sie ,Fractogel TSK-DEAE 650 (S)“ gewidhlt, dann gilte dasselbe,
denn diese beiden Harze haben bis auf die Teilchengrofle gleiche
Eigenschaften. Somit wiirden bei einem solchen Nacharbeiten
des Beispiels im Vorpatent zwangsldufig die Merkmale 6a und
6b verwirklicht, sodass sie implizit geoffenbart wéren. Damit wi-
ren alle Merkmale des Patentanspruchs 1 verwirklicht und dieser
wire nicht neu.

[66] 8.5. Die Auffassung des BerG, es gebe keinen Anhalts-
punkt fiir die Annahme, die Fachperson hitte sofort erkennen
konnen, dass das Vorpatent (auch) die im Merkmal 6b des StP
genannten (konkreten) Porositits- und Hydrophobieeigenschat-
ten hitte offenbaren wollen und dass die Fachperson diesen Of-
fenbarungsgehalt ,,miterfasst hitte, tiberzeugt nicht: Es kommt
hier weder darauf an, was das Vorpatent offenbaren wollte, noch
darauf, was die Fachperson miterfasst hitte, sondern es ist ent-
scheidend, ob sich die fraglichen Merkmale beim Nacharbeiten
des Beispiels zwangsldufig ergeben hitten.

[67] Dabei ist zu berticksichtigen, dass es fiir die Frage der
Offenbarung im Vorpatent gerade nicht relevant ist, dass die che-
mischen Eigenschaften des dort eingesetzten Produkts ,,Fractogel
DEAE® nicht nédher beschrieben sind bzw dass dort keine ge-
nauere Kennzeichnung hinsichtlich dessen chemischer Natur ge-
geben ist.

[68] Insb ist es auch nicht erforderlich, dass im Vorpatent
konkrete Werte fiir die Porositéts- und/oder Hydrophobieeigen-
schaften angegeben sind. Die Begriffe ,,Porosititseigenschaften®
und ,,Hydrophobieeigenschaften” sind lediglich allgemeine und
relative Begriffe, die weder qualitativ noch quantitativ einschréin-
kend zu verstehen sind. Insb bedeutet ,Porosititseigenschaften”
nicht, dass dadurch bestimmte Porositidtswerte bzw Minimal-
oder Maximalwerte impliziert werden, die das Harz aufweisen
miisste. Ebenso wenig bedeutet ,Hydrophobieeigenschaften®,
dass das Harz hydrophob ist oder gewisse Hydrophobiewerte
aufweisen miisste (auch tendenziell hydrophilere Harze haben
»~Hydrophobieeigenschaften, nur eben geringere als hydropho-
bere Harze). ,,Porosititseigenschaften” und ,,Hydrophobieeigen-
schaften sind dementsprechend bei jedem Harz in irgendeiner,
starkeren oder schwicheren, Form ausgebildet und beeinflussen
die Funktionalitdt des Gels im Einsatz.
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[69] Um das funktionale Merkmal 6b des Anspruchs zu erfiil-
len, reicht es aus, wenn das Gel in der Lage ist, den Komplex aus
Faktor VIII und von Willebrand-Faktor zuriickzuhalten, wenn es
gem dem Beispiel eingesetzt wiirde; mehr ist von Anspruch 1
nicht gefordert. Einer wissenschaftlichen Erkenntnis oder Be-
griindung dafiir, warum bzw ob das Gel aufgrund irgendwelcher
besonderen Porositits- und/oder Hydrophobieeigenschaften den
Komplex zuriickhalten kénne, bedarf es nicht, es reicht, dass die-
ser Erfolg beim Nacharbeiten eintrite.

[70] 8.6. Unrichtig ist demnach die Auffassung des BerG, es
sei unerheblich, ob ,,Fractogel TSK-DEAE 650 (M)“ tatsachlich
sowohl die vom Vorpatent als auch die von Merkmal 6b gefor-
derten (unterschiedlichen) Eigenschaften haben sollte oder
nicht. Es ist im Gegenteil von entscheidungswesentlicher Bedeu-
tung, ob bzw dass ,,Fractogel TSK-DEAE 650 (M)“ das Merkmal
6D erfiillt. Irrelevant ist hingegen, ob die im Vorpatent angefiihr-
ten Eigenschaften zutreffen oder nicht.

[71] Damit ist auch die Darlegung des BerG verfehlt, wonach
bedeutungslos sei, ob ,,Fractogel DEAE“ das Merkmal 6b des
Patentanspruchs 1 erfiille. Genau diese Frage (zu deren Beant-
wortung Feststellungen fehlen) ist jedoch nach dem Gesagten
entscheidungswesentlich.

[72] 8.7. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass auch
der BGH (13. 7. 2010, Xa ZR 10/07, BeckRS 2010, 17869) be-
griindet festgestellt und entschieden hat, dass die Merkmale 6a
und 6b im Vorpatent offenbart sind. Die Merkmale von Patent-
anspruch 1 in der hier vorliegenden Fassung wurden vom BGH
als nicht neu angesehen und daher wurde in dessen Verfahren
ein zusitzliches - in Patentanspruch 1 in der hier vorliegenden
Fassung gerade nicht enthaltenes - Merkmal in den dortigen Pa-
tentanspruch 1 aufgenommen; erst dieses neue und zusitzliche
Merkmal (Gefriertrocknung als weiterer Schritt) hat dort die
Neuheit begriindet. Im Ubrigen miissen bei einer derartigen Be-
schrinkung eines Patentanspruchs alle anderen Merkmale im
Patentanspruch verbleiben; dass auch die modifizierte Fassung
das strittige Merkmal 6b enthalt, ist also nicht relevant.

[73] Soweit das BerG daher aus jenem Urteil des BGH nichts
zugunsten der ASt abzuleiten vermag, weil der Patentanspruch 1
zwar nur in einer modifizierten Fassung aufrechterhalten, auch
diese modifizierte Fassung aber das strittige Merkmal 6b enthal-
ten habe, ist dies nicht stichhdltig: Die Entscheidung des BGH
und deren Begriindung, dass die Merkmale 6a und 6b im Vor-
patent offenbart sind, sind fiir das vorliegende Verfahren, wie
oben (Punkt 3.) dargelegt, zwar nicht préjudiziell, aber inhaltlich
sehr wohl relevant und bei der Entscheidungsfindung zu bertick-
sichtigen.

2% N
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ROBERT CLAUDIUS SCHARDMULLER, Schardmiiller Gall-Schuhmann Pa-
tentanwalte OG, Wien.

JOHANNES GALL-SCHUHMANN, Schardmiiller Gall-Schuhmann Patentan-
walte OG, Wien.
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Dem dieser Entscheidung zugrundeliegenden Nichtigkeitsverfah-
ren waren bereits zwei Verfahren vorausgegangen, in denen die
ASt (mittelbar oder unmittelbar) versucht hatte, das StP zu Fall
zu bringen. Das erste dieser Verfahren - ein Einspruchsverfahren
vor dem EPA - wurde 1995 von der ASt selbst initiiert. Nachdem
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das StP im entsprechenden Einspruchsbeschwerdeverfahren (in
leicht abgednderter Fassung) aufrechterhalten worden war, wurde
2004 ein erster Nichtigkeitsantrag vor dem PA eingebracht - da-
mals jedoch nicht von der ASt selbst, sondern von einer Osterrei-
chischen Gesellschaft, die zu 98% im Eigentum der ASt steht.
Nachdem auch dieses Nichtigkeitsverfahren - damals noch vor
dem OPMS - mit der Aufrechterhaltung des StP endete, startete
die ASt einen neuerlichen Versuch, das StP zu Fall zu bringen, und
brachte 2017 (nun hochstpersonlich) einen (weiteren) Nichtig-
keitsantrag ein. Dass das StP bereits 2009 abgelaufen war, wurde
hierfiir nicht als hinderlich angesehen, zumal ein rechtliches In-
teresse aus Streitigkeiten abgeleitet wurde, die zwischen den Par-
teien iiber Entgelte aus dem StP anhéngig waren. Die NA wies den
Antrag ab; das BerG, das aus den Reihen des PA fachkundig be-
setzt war, bestdtigte die Entscheidung der NA.

Der OGH hatte nun iiber die oRev der ASt zu entscheiden, die
er fiir ,zur Wahrung der Rechtssicherheit zuldssig und im Sinne
des Aufhebungsantrags berechtigt® hielt. Mit den Entscheidun-
gen der Vorinstanzen ging der OGH dabei hart ins Gericht.

Zur Frage der res iudicata

Zunichst sind der vorliegenden Entscheidung ausfiihrliche Er-
wigungen in Bezug auf das Thema res iudicata zu entnehmen.
Demnach fiihrt der Umstand, dass ,vom Européischen Patent-
amt bereits ein Einspruchsverfahren durchgefiihrt wurde, [...]
nicht dazu, dass entschiedene Rechtssache (res iudicata) vorliegt,
weil nationale Gerichte und Patentimter nicht an Entscheidun-
gen des Européischen Patentamts gebunden sind“. Auch das frii-
here Nichtigkeitsverfahren begriindet nach Ansicht des OGH
keine res iudicata, weil keine Identitdt der Parteien vorliegt -
der erste Nichtigkeitantrag war schliefllich nicht von der ASt
selbst, sondern von einer anderen (wenn auch von der ASt kon-
trollierten) Gesellschaft eingebracht worden.

In weiterer Folge hielt der OGH auch fest, dass ausldndische
Entscheidungen tiber die Nichtigerkldrung eines europdischen
Patents — hier: zwei BGH-Entscheidungen, mit denen das StP
zundchst fiir rechtsbestdndig, dann aber doch vollumfinglich
fur nichtig erklirt worden war — fiir das gegenstandliche Verfah-
ren zwar nicht préjudiziell, aber inhaltlich sehr wohl zu beriick-
sichtigen sind.

Als letzte ,Vorfrage® befasste sich der OGH noch mit dem von
der ASt behaupteten rechtlichen Interesse an der Nichtigerkld-
rung (mit Wirkung ex tunc) des bereits abgelaufenen StP. Da
die ASt dies mit Regressanspriichen begriindet hatte, die ihr beim
Bestand des StP drohten, und da der AG diese Begriindung nicht
bestritten hatte, sah der OGH dieses rechtliche Interesse der ASt
als unstrittig an.

Da somit keine res iudicata vorlag und auch das besondere
rechtliche Interesse der ASt an der Nichtigerklarung des bereits
erloschenen StP gegeben war, musste der OGH auf die in der Rev
aufgeworfenen Fragen inhaltlich eingehen:

Tatsachenfeststellungen gefordert

Unter Verweis auf jene Bestimmungen des PatG, die (zundchst
nur) die Rechtmittel gegen die Beschliisse und Entscheidungen
der NA betreffen (§ 141ff PatG), verlangt der OGH geradezu
apodiktisch, ,,dass Endentscheidungen wie hier schon grundsitz-
lich auch den grundlegenden Bestimmungen der ZPO iiber Ur-
teile sowie deren Aufbau und Inhalte zu entsprechen haben, da-
mit sie auch nach den Bestimmungen der ZPO tiber die Rechts-
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mittel und deren Griinde iiberpriift werden konnen® Diesem
Grundsatz geniigen die Entscheidungen der Vorinstanzen jedoch
nach Ansicht des Hochstgerichts nicht, zumal in der Entschei-
dung der NA ,weitgehend unklar bleibt, welche Tatsachen von
der NA und ihr folgend vom BerG festgestellt und als Grundlage
der rechtlichen Beurteilung herangezogen wurden® Da somit
Lnicht iiberpriifbar [ist], aufgrund welcher Uberlegungen welche
konkreten Sachverhalte von den Vorinstanzen als erwiesen ange-
sehen und ihrer rechtlichen Wiirdigung zugrunde gelegt wur-
den’, konnen ,die Entscheidungen beider Vorinstanzen [...] kei-
nen Bestand haben, da sie den - hier wie auch generell in Ver-
fahren wie dem vorliegenden zu beachtenden - grundlegenden
Anforderungen an im gerichtlichen Rechtszug tiberpriifbare Ent-
scheidungen nicht geniigen®
Nach diesem unmissverstandlichen Befund hatte es der OGH
auch auf sich beruhen lassen kénnen, zumal er es als ,,unver-
meidlich® erachtete, die Entscheidungen der Vorinstanzen aufzu-
heben und die Sache an die NA zur neuerlichen Entscheidung
nach Verfahrenserginzung zuriickzuverweisen. Tatsdchlich sah
sich das Hochstgericht aber noch weiter dazu veranlasst, der
NA eine detaillierte Handlungsanweisung fiir das fortgesetzte
Verfahren vorzugeben.
Der OGH tréagt der NA dabei (zundchst noch allgemein ge-
halten) auf, im fortgesetzten Verfahren
»konkrete und nachvollziehbare Tatsachenfeststellungen zu
den relevanten Themenkreisen [...] zu treffen, wobei — hier
wie auch generell - darauf zu achten sein wird, Feststellungen
nicht mit rechtlichen Uberlegungen oder anderen Darlegun-
gen irgendwelcher Art zu vermengen®;
»konkret zu begriinden [...], aufgrund welcher (nicht recht-
lichen, sondern Beweisergebnisse wiirdigenden und abwégen-
den) Uberlegungen welche Tatsachen warum als erwiesen an-
gesehen wurden®; und
»von (ausschlieflich) diesen Tatsachenfeststellungen ausge-
hend eine rechtliche Beurteilung [vorzunehmen], in der die
Vorinstanzen klar zum Ausdruck bringen, was ihrer Beurtei-
lung nach rechtlich aus dem Sachverhalt folgt (hier: ob die
Merkmale von Anspruch 1, insbesondere Merkmal 6b, neu
gegeniiber dem Vorpatent wiren)“.

Die hypothetische rechtliche Beurteilung

Dariiber hinaus geht der OGH dann aber auch noch detailliert
auf all jene Tatsachen ein, die seiner Ansicht nach entscheidungs-
wesentlich sind, und schlie8t (sicherheitshalber) gleich eine
rechtliche Beurteilung des (von den Tatsacheninstanzen erst
noch zu erhebenden) Sachverhalts an.

Dabei geht es dem OGH insb um die Frage, welche konkrete
Auswahl die Fachperson beim Nacharbeiten des ,Vorpatents® -
eines nachveréffentlichten Stand-der-Technik-Dokumentes gem
Art 54 Abs 3 EPU, das von der ASt selbst vor dem Priorititszeit-
punkt des StP angemeldet worden war — getroffen hitte. Ent-
scheidungsrelevant ist demnach, ,,ob die Fachperson unmittelbar
an [Anm.: das im StP selbst als besonders vorteilhaft beschriebe-
ne] ,Fractogel TSK-DEAE 650 (M) und/oder an ,Fractogel TSK
DEAE 650 (S) gedacht und diese Gele eingesetzt hitte®, wenn sie
ein Ausfithrungsbeispiel aus dem Vorpatent nachgearbeitet hitte,
das die zwingende Vorgabe enthilt, ein ,,Fractogel>-DEAE Harz*
zu verwenden. Ebenso entscheidungsrelevant ist, ob dieses Harz
»in der Lage [ist], den Komplex aus Faktor VIII und von Wille-
brand-Faktor zuriickzuhalten®, und somit das funktionelle An-
spruchsmerkmal M6b des StP verwirklicht.

MANZY 06 | 2025

Wenn diese beiden Tatsachenfragen bejaht werden, folgert der
OGH rechtlich, dass ,,die Neuheit des StP zu verneinen wire",
und weist dabei (sicherheitshalber) noch darauf hin, dass der
»gesamte Inhalt des Vorpatents inklusive der dort spezifisch
und konkret genannten beispielhaften Angaben zum Stand
der Technik zéhlt und es - entgegen der Ansicht des BerG -
irrelevant ist, ob ein spezifisches Merkmal nur als (,,unwichti-
ges“) Beispiel eines allgemeineren Begriffes beschrieben ist. Zu-
dem merkt der OGH an, dass ,,auch alle Merkmale, die sich im-
plizit ergeben, das sind insbesondere alle Merkmale, die sich
beim Nacharbeiten eines konkret beschriebenen Beispiels
zwangsldufig ergeben” zum Stand der Technik gehoren.

Abschlielend geht der OGH noch auf einige in der angefoch-
tenen Berufungsentscheidung enthaltene spezifische Aussagen
ein bzw stellt sich diesen entgegen - beispielsweise meint das
BerG, ,es sei unerheblich, ob ,Fractogel TSK DEAE 650 (M)*
tatsdchlich sowohl die vom Vorpatent als auch die von Merkmal
6b geforderten (unterschiedlichen) Eigenschaften haben sollte
oder nicht® es sei ,bedeutungslos [...], ob ,Fractogel DEAE'
das Merkmal 6b des Patentanspruchs 1 erfiille“ und gerade
»aus jenem Urteil des BGH, nach dessen Begriindung die hier
strittigen Merkmale 6a und 6b im Vorpatent offenbart sind, sei
»hichts zugunsten der ASt abzuleiten®

Spannende Fragen

Die vorliegende Entscheidung enthilt einige interessante Punkte
von allgemeinem Interesse, darunter etwa die kategorische Aus-
sage, (auch) die Entscheidungen der NA miissen ,,den grundle-
genden Bestimmungen der ZPO iiber Urteile sowie deren Auf-
bau und Inhalte® gentigen. Dabei geht der OGH (leider) nicht auf
die Unterschiede zwischen dem fiir solche Entscheidungen der
NA einschlagigen § 123 PatG und der entsprechenden Regelung
des § 417 ZPO ein, die wohl dazu fiihrten, dass in der Literatur
bisher die gegenteilige Meinung vertreten wurde."

Interessant ist auch der Themenkomplex rund um die Frage,
ob und unter welchen Voraussetzungen der gegenstandliche
Nichtigkeitsantrag gegen das bereits erloschene StP iiberhaupt
zuldssig ist. Im PatG finden sich hierzu bekanntlich keine Rege-
lungen. Dass einer ASt, die von der Patentinhaberin wegen Pa-
tentverletzung in Anspruch genommen wurde, ein ,,besonderes
eigenes Rechtsschutzbediirfnis“ zukommen wiirde, das die Bean-
tragung einer ,nachtriglichen” Nichtigerkldrung rechtfertigt, ist
hier irrelevant. Es war niamlich gerade nicht die ASt selbst, die
von der Patentinhaberin geklagt wurde, sondern die 98%-Toch-
ter der ASt. Gerade diese Tochtergesellschaft der ASt hitte aber -
aufgrund des vorhergehenden, rechtskriftig entschiedenen Nich-
tigkeitsverfahrens — im gegenstidndlichen Nichtigkeitsverfahren
nicht nochmals als ASt auftreten kénnen (res iudicata). Wenn
nun das ,besondere eigene Rechtsschutzbediirfnis“ der (nicht
von der Patentverletzungsklage erfassten) ASt mit Vertragsver-
héltnissen zu anderen Unternehmen begriindet werden kann,
stellt sich die Frage, ob ein solches (dann gemeinsames oder ge-
teiltes) Rechtsschutzbediirfnis nicht allen Unternehmen in einem
Konzern zukommen konnte und ob dies nicht generell die Mog-
lichkeiten uferlos machen wiirde, das res iudicata-Hindernis zu
umgehen und kiinftig in dieser Sache noch viele Nichtigkeitsver-
fahren einzuleiten. Da das Fehlen der Parteienidentitit zwischen

1 Vgl Stadler/Gehring in Stadler/Koller, PatG (2019) § 123 Rz 4ff.
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den Parteien unstrittig war, ging der OGH hierauf aber (leider)
nicht néher ein.

Andere spannende Fragen erdffnen sich im Zusammenhang
mit den in der vorliegenden Entscheidung enthaltenen Aussagen
des OGH in Bezug auf die Frage der Neuheit des StP: Einerseits
moniert das Hochstgericht fehlende Tatsachenfeststellungen zu
entscheidungsrelevanten Fragestellungen durch die Vorinstan-
zen; andererseits konnte man in manchen Absitzen der Ent-
scheidung aber bereits derartige Tatsachenfeststellungen durch
den OGH selbst erkennen (vgl etwa ,Fractogel®-DEAE® ist dem-
entsprechend ein ,Vinylpolymer‘ im Sinne von Merkmal 6a.“%
oder ,,Es ist im Gegenteil von entscheidungswesentlicher Bedeu-
tung, ob bzw dass ,Fractogel TSK DEAE 650 (M) das Merkmal
6b erfullt“?!). Hier scheint der OGH selbst an der Grenze zwi-
schen rechtlicher Beurteilung und Tatsachenfeststellung anzu-
kommen. In Zusammenschau mit den iiberaus detaillierten
Handlungsanweisungen an die nun wieder zustindige NA und
im Lichte der Hinweise auf die ,,zu beriicksichtigende Begriin-
dung des BGH, nach der die Merkmale 6a und 6b im Vorpatent
offenbart sind, kénnte man auflerdem den Eindruck gewinnen,
als hitte sich der OGH bereits eine Meinung zur Frage der
Rechtsbestidndigkeit des StP gebildet.

Fazit

Abgesehen von diesen Aspekten ist die vorliegende Entscheidung
aus Sicht der Autoren aber vor allem aufgrund ihrer schonungs-

Millionen und Milliarden

§§ 22, 29, 30 KartG; Art 6 EMRK

» Wenn fiir die Bemessung einer Geldbufie der Umsatz des
»vorausgegangenen Geschéftsjahrs“ bedeutsam ist,
kommt es auf jenes Geschéftsjahr an, das der Erlassung
der Entscheidung des KG vorangegangen ist.

» Grds ist auf den Konzernumsatz abzustellen (und nicht
auf jenen eines einzelnen Unternehmens des Konzerns),
ohne dass dadurch das Verschuldensprinzip (nulla poena
sine culpa) verletzt wiirde.

» Eine Geldbufle in der Hohe von 0,76% der Obergrenze
(die bei 10% des Konzernumsatzes liegt) ist auch beim

Bearbeitet von REINHARD HINGER

Sachverhalt

Die M* AG war, als sie (hier gegenstindlich) Geschiftsflichen
von der N* angemietet hat, ein mittelbares 100%-Tochterunter-
nehmen der Antragsgegnerin.! Im ersten Rechtsgang (16 Ok 4/
23h) wurde abschlieflend geklirt, dass diese Anmietung? einen
anmeldepflichtigen Zusammenschluss gem § 7 Abs1 Z 1, § 9
Abs 1 KartG verwirklicht hat (16 Ok 4/23h Rz 109) und die
AG, die in einer wirtschaftlichen Einheit mit ihrer Konzernge-
sellschaft (M* AG) stand und an der Zuwiderhandlung konkret
mitwirkte, fiir den im Zeitraum von 1. 7. 2018 bis 20. 9. 2022
verwirklichten Verstofl gegen das Durchfithrungsverbot nach
§ 17 Abs 1 KartG kartellrechtlich verantwortlich ist (16 Ok 4/
23h Rz 135ff). Gegenstindlich ist somit nur noch die Bemes-
sung der Geldbufe.
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losen Deutlichkeit in Bezug auf die Qualitit der Entscheidungen
des Patentamts zu begriiflen. ,,Hier wie auch generell®, wie der
OGH mehrmals betont, wird in Zukunft mehr darauf zu achten
sein, dass samtliche Entscheidungen den ,,grundlegenden Anfor-
derungen an im gerichtlichen Rechtszug iiberpriifbare Entschei-
dungen [...] gentigen“ Gerade in Zeiten, in denen Anmelder
nicht mehr auf nationale Schutzrechte angewiesen sind und
mit dem UPC eine immer attraktiver erscheinende Alternative
zur Zustandigkeit nationaler Gerichte geschaffen wurde, konnte
eine nationale Behorde durch Herausgabe exzellent begriindeter
(Bescheide und) Entscheidungen zu einer Attraktivierung des
Wirtschaftsstandorts beitragen. Umgekehrt tragen Bescheide
und Entscheidungen minderer Qualitit dazu bei, dass Anmelder
(selbst oOsterreichische Unternehmen) vermehrt andere Anmel-
destrategien verfolgen — und das kann man leider bereits seit
Jahren beobachten. Dies folgern die Autoren iibrigens aus einer
tiberpriifbaren Tatsachenfeststellung, die anhand der Jahres- und
Geschiftsberichte des PA getroffen wurde.

20 Rn 55.
21 Rn 65.

Vorliegen begiinstigender und mildernder Umstande an-
gemessen (Obergrenze 9,23 Mrd Euro; Geldbufle 70 Mio
Euro).

Kartellrecht

OGH als KOG 28. 1. 2025, 16 Ok 5/24g (KG 25 Kt 10/21i),
ECLI:AT:0GH0002:2025:01600K00005.24G.0128.000
GeldbuRe 70 Mio

0Bl 2025/78

Die Entscheidung hat wegen der numerischen Hohe
der Geldbuf3e und wegen der Erh6hung der vom ErstG
verhingten Geldbufle um den Faktor 46,6 fiir Aufse-
hen gesorgt, auch wenn die mogliche Obergrenze weit
entfernt war.

Im Februar 2018 erlangte die BWB Kenntnis vom Abschluss des
Kaufvertrags® durch die N* iiber das Einkaufszentrum, worauf

*In der Folge: AG.

2 Am 1. 2. 2018 (16 Ok 4/23k, Rn 13ff).

3 Die N* hat die zu verpachtende Liegenschaft mit Kaufvertrag vom 9. 2. 2018
erworben. Vertragsstichtag (Ubergang von Gefahr und Nutzen) war der
30. 6. 2018 (16 Ok 4/23k, Rz 16).
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sie Ermittlungen zur Priifung einleitete, ob ein anmeldebediirf-
tiger Zusammenschluss vorliege. In Beantwortung eines Aus-
kunftsverlangens wurden der BWB der Pachtvertrag iiber die Le-
bensmitteleinzelhandelsflichen zwischen der N* und der M* AG
ibermittelt. Mit Schreiben vom 29. 6. 2021 ibermittelte die
BWB der AG die Mitteilung der Beschwerdepunkte gem § 13
Abs | WettbG.

Am 23. 8. 2022 - somit wihrend des vorliegenden Verfahrens
- meldete die AG bei der BWB die , langfristige Anmietung einer
Lebensmitteleinzelhandels-Geschdftsfliche von der [N*] durch die
[AG], konkret durch die [M* AG], deren Betrieb mittlerweile |...]
abgespalten wurde“am Standort des Einkaufszentrums an.

Der Konzernumsatz der R* [= AG] betrug im Jahr 2023, das
der Entscheidung des KG vom 16. 4. 2024* vorausging, 92,3 Mrd
Euro.

Die BWB beantragte mit Schriftsatz vom 21. 10. 2021, der AG
gem § 26 KartG die Abstellung der Zuwiderhandlung gegen § 17
KartG anzuordnen, in dem ihr aufgetragen werde, den anmelde-
bediirftigen Zusammenschluss anzumelden oder ihn riickgingig
zu machen, sowie die Verhangung einer Geldbuf3e in angemesse-
ner Hohe gem § 29 Abs 1 Z 1lit aiVm § 17 Abs 1 KartG. Soweit
fir das vorliegende RekVerf relevant brachte die BWB vor, dass
kein geringes Verschulden vorliege. Der von der AG behauptete
Milderungsgrund des Auseinanderklaffens zwischen Auskunfts-
verlangen und Mitteilung der Beschwerdepunkte liege nicht vor,
weil es sich bei diesen drei Jahren um eine angemessene Zeit
handle, weil auch die Rechtsposition der BWB erst habe geklart
werden miissen. Als Erschwerungsgrund sei zu beriicksichtigen,
dass iiber die AG bereits einmal (im Verfahren 24 Kt 8/18h) we-
gen einer verbotenen Durchfithrung eine Geldbufle verhiangt
worden sei.

Der BKartAnw schloss sich dem Vorbringen der BWB an.

Die AG bestritt. Soweit fiir das RekVerf von Relevanz brachte
sie vor, dass sie zu lange iiber die gegen sie gerichteten Ermittlun-
gen im Unklaren gelassen worden sei. Die AG habe nie ein Aus-
kunftsverlangen erhalten und simtliche Ermittlungen der BWB
hatten sich ausschlief3lich gegen die Vermieterin gerichtet, nicht
jedoch gegen die AG. Die Mitteilung der Beschwerdepunkte sei
die erste Information von Seiten der BWB dariiber gewesen, dass
gegen sie ermittelt werde. Sie habe sich durch den vorzeitigen
Vollzug nicht bereichert und die Umsatzschwelle des § 9 Abs 1
Z 3 KartG sei nur geringfiigig tiberschritten worden. Dazu kom-
me, dass die eréffnete Filiale nie positive Deckungsbeitrage erwirt-
schaftet habe. Ein Zuwiderhandeln gegen eine blofle Formvor-
schrift sei milder zu behandeln als ein Verstof} gegen das Kartell-
oder das Missbrauchsverbot. Die Unterlassung der Anmeldung
habe keine negativen Auswirkungen auf den Wettbewerb in Os-
terreich gehabt. Der Grad des Verschuldens sei mangels einer Rsp
zum gegenstidndlichen Zusammenschluss gering gewesen. Dartii-
ber hinaus hitten sich die handelnden Personen aufgrund eines
Aufsatzes des mit dem Zielpunkt-Fusionskontrollverfahren be-
trauten Mitarbeiters der BWB? in einem Rechtsirrtum befunden.

Mit Schriftsatz vom 28. 10. 2021 im Verfahren 25 Kt 12/21h
beantragte (ua) die AG gegeniiber der BWB die Feststellung, dass
der Abschluss des Bestandvertrags und die darauf beruhende
Ubernahme von Geschiftsflichen fiir den Lebensmitteleinzel-
handel im Einkaufszentrum kein anmeldepflichtiger Zusammen-
schluss iSd §§ 7, 9 KartG sei. Diesen Antrag hat das KG am
15. 5. 2023 abgewiesen; der dagegen erhobenen Rek der AG
war erfolglos (KOG 30. 11. 2023, 16 Ok 4/23h).

Im ersten Rechtsgang wies das KG den Antrag auf Verhén-
gung einer Geldbufle ab, weil das Verschulden gering sei (analoge
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Anwendung von § 191 StPO). Das KOG hob diese E am
30. 11. 2023 auf (16 Ok 4/23h). Es konne nicht von einem blof$
geringen Verschulden der AG ausgegangen werden, was die Ver-
héngung einer Geldbufle erforderlich mache. Es konne nicht mit
der Verhingung einer ,quasi symbolischen“ Geldbufle das Aus-
langen gefunden werden. Es bediirfe daher Feststellungen zu
dem von der AG im vorausgegangenen Geschiftsjahr erzielten
Gesamtumsatz (§ 29 Abs 1 KartG).

Das KG verhdngte iiber die AG im zweiten Rechtsgang eine
Geldbufle von 1,5 Mio Euro. Fiir den Strafrahmen zog es den
Konzernumsatz im letzten Jahr der Zuwiderhandlung von 76
Mrd Euro heran. Bei der Bemessung beriicksichtigte es, dass
die Zuwiderhandlung ein schwerer Verstofl gegen das KartG
sei, was jedoch im Anlassfall abgemildert werde, weil nicht gegen
das Kartell- oder Missbrauchsverbot verstoflen und auch kein
Zusammenschlussuntersagungstatbestand erfiillt worden sei.
Die Schwere des Verstofles werde iiberdies dadurch gemildert,
dass es sich nicht um einen klassischen Fall der Ubernahme eines
durchgehend betriebenen wesentlichen Unternehmensteils ge-
handelt habe, sondern eine elfmonatige Umbauphase und eine
damit einhergehende SchliefSung stattgefunden habe und nach
der Neuerdffnung der Lebensmitteleinzelhandel nicht mehr -
wie zuvor - von einem Unternehmen betrieben worden sei, son-
dern sich auf zwei unabhingige Unternehmer aufgeteilt habe;
auflerdem werde das Zielobjekt mit einem anderen Konzept ge-
fithrt. Schliefflich sei zu beachten, dass die fiir die Anmeldepflicht
erforderlichen Umsatzschwellen bei der Zielgesellschaft im unte-
ren Bereich gelegen seien, was verdeutliche, dass die Auswirkun-
gen auf den Osterreichischen Lebensmitteleinzelhandel nur sehr
gering seien. Die Dauer der Zuwiderhandlung sei mit vier Jahren
und drei Monaten erheblich gewesen. Die Leistungsfahigkeit sei
angesichts der zweistelligen Milliardenumsatzerlose im Jahr 2021
und die noch weiterhin gestiegenen Umsatzerlose 2023 sehr
hoch, sodass dieser Umstand eine Geldbufe in einer signifikan-
ten Hohe erfordere. Der in § 30 KartG genannte Bemessungsfak-
tor der erzielten Bereicherung liege nicht vor. Das KG ging tiber-
dies unter Hinweis auf die Entscheidung des KOG von einem
nicht blof3 geringen Verschulden der AG aus. Als geldbufiener-
hohende Tatsache sei die starke Marktposition der AG in einem
Markt mit sehr hoher Marktkonzentration zu beriicksichtigen,
wobei auf der anderen Seite zu beachten sei, dass die raumliche
Marktauswirkung des Verstofles gering gewesen sei. Als Er-
schwerungsgrund zog das KG iiberdies die Tatwiederholung he-
ran, Milderungsgriinde lagen keine vor.

Dagegen richten sich die Rek der ASt und des BKartAnw, mit
dem sie die Abanderung iSd Verhidngung einer angemessenen
(hoheren) Geldbufle beantragen; hilfsweise werden Aufhebungs-
antrage gestellt.

In der RekBeantw beantragt die AG, die Entscheidung des
ErstG aufzuheben und die Rs an dieses zur Verhingung einer
Geldbufle in angemessener (niedrigerer) Hohe zuriickzuverwei-
sen und hilfsweise den RM nicht Folge zu geben.

Das KOG gab dem Rek der BWB und des BKartAnw Folge
und verhingte eine Geldbuf3e von 70 Mio Euro.

* Das ist die angefochtene Entscheidung.
5 Mertel, Zielpunkt: Ubernahme von LEH-Standorten als Zusammenschluss,
WuW 2017, 68.
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Aus der Begriindung

[15] Der in der RekBeantw gestellte Antrag auf Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und Zuriickverweisung der Kartell-
rechtssache an das ErstG zur Verhdngung einer angemessenen
(gemeint: niedrigeren) Geldbufe hatte von der AG innerhalb
der ihr dafiir offenstehenden Frist mittels Rek geltend gemacht
werden miissen. In der RekBeantw ist ihr die Stellung eines ei-
genen, gegen die vom Gegner angefochtene Entscheidung ge-
richteten Rechtsmittelantrags verwehrt. Dieser Antrag ist daher
zuriickzuweisen (vgl RS0123081).

[ 1. Grundsatzliches ]

[17] 1.1. Gegen einen Unternehmer, der vorsitzlich oder fahr-
lassig dem Durchfithrungsverbot (§ 17 KartG) zuwiderhandelt,
hat das KG eine Geldbufle bis zu einem Héchstbetrag von 10%
des im vorausgegangenen Geschiftsjahr erzielten Gesamtumsat-
zes zu verhidngen (§ 29 Z 1 lit a KartG bzw seit dem KaWeRAG
2021 - inhaltlich unverdndert — § 29 Abs 1 Z 1 lit a KartG). Gem
§ 30 Abs 1 KartG ist bei deren Bemessung insb auf die Schwere
und die Dauer der Rechtsverletzung, auf die durch die Rechts-
verletzung erzielte Bereicherung, auf den Grad des Verschuldens
und auf die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit Bedacht zu neh-
men. § 30 Abs 2 KartG nennt verschiedene Erschwerungsgriin-
de, § 30 Abs 3 KartG Milderungsgriinde. Geldbuflen nach dem
KartG verfolgen préiventive und repressive Zwecke, was eine an-
gemessene Hohe erfordert, weil sonst keine abschreckende Wir-
kung erzielt wird (RS0124666; RS0130389).

[18] 1.2. Die Festsetzung der Geldbufle ist eine Ermessensent-
scheidung, bei der neben den - nicht taxativ aufgezéhlten - ge-
setzlichen Bemessungsfaktoren die Umstidnde des Einzelfalls und
der Kontext der Zuwiderhandlung zu beriicksichtigen sind. Es ist
eine rechtliche und wirtschaftliche Gesamtwiirdigung aller rele-
vanten Umstidnde vorzunehmen (RS0122743). Die Kontrolle der
Hohe einer Geldbufle im Rechtsmittelverfahren richtet sich (nur)
darauf, inwieweit das KG alle gesetzlichen Faktoren korrekt be-
riicksichtigt hat, die fiir die Beurteilung der Schwere eines be-
stimmten Verhaltens von Bedeutung sind (RS0122748).

[ 2. MaRgebliche Umsatzgrenze ]

[19] 2.1. Die in § 29 KartG vorgesehene Obergrenze ist nicht
blof3 ,,Kappungsgrenze® iSd unionsrechtlichen Obergrenze in
Art 23 VO 1/2003°, sondern bildet den Strafrahmen, innerhalb
dessen sich das KG bei der Bemessung der Geldbufle zu orien-
tieren hat (RS0130389).

[20] 2.2. Der OGH hat jiingst ausfiihrlich zur Frage Stellung
genommen, welches Geschiftsjahr unter dem in § 29 KartG ge-
nannten ,vorausgegangenen Geschéftsjahr“ — das letzte Jahr der
Zuwiderhandlung oder das der erstinstanzlichen Entscheidung
vorangehende Geschiftsjahr — zu verstehen ist, und ging davon
aus, dass — abweichend von der bisherigen Rsp (vgl RS0130389) -
[darunter] das dem Erlass der Entscheidung vorangegangene Ge-
schaftsjahr zu verstehen ist (16 Ok 6/23b Rz 120 und 124; vgl
bereits 16 Ok 7/23z [Rz 34]).

[21] 2.3. Der BWB [...] ist daher darin zu folgen, dass fiir die
Ermittlung des Strafrahmens [vom] Konzernumsatz [... von]
92,3 Mrd Euro auszugehen ist.

[22] 2.4. Die AG hilt dem in der RekBeantw entgegen, dass
die Heranziehung des Konzernumsatzes gegen das Prinzip nulla
poena sine culpa verstofle, weil damit Personen (die deutsche
Konzernmutter der AG) in die Bestrafung einbezogen werden
wiirden, die das geahndete Delikt nicht zu verantworten hitten.
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Die Umsitze der Muttergesellschaft der AG sowie Umsétze aus
getrennt gefithrten Geschaftsfeldern hitten daher aufler Betracht
zu bleiben.

[23] 2.4.1. Bei Bemessung der Geldbuf3e ist vom erzielten Ge-
samtumsatz auszugehen, wobei die Zusammenrechnungsregel
des § 22 KartG anzuwenden ist (RS0124135 [T 3]). Unterneh-
men, die in der im § 7 KartG beschriebenen Form miteinander
verbunden sind, gelten somit als ein einziges Unternehmen (§ 22
Z 1 KartG).

[24] 2.4.2. Dass der vom KG festgestellte Konzernumsatz die-
sen Voraussetzungen nicht entspriche, behauptet die AG in der
RekBeantw nicht. Die Heranziehung des weltweiten Gesamtum-
satzes des Gesamtkonzerns durch das KG entspricht daher der
Rsp des OGH (16 Ok 2/13 ErwGr 7).

[25] Den von der AG vorgetragenen Einwédnden hat der OGH
bereits in der E 16 Ok 5/08 (zur vergleichbaren Vorgéngerbe-
stimmung des KartG 1988) entgegengehalten, dass es aufgrund
der engen wirtschaftlichen Verflechtung, die in § 41 KartG 1988
(nunmehr: § 7 KartG 2005) in typisierter Form erfasst wird,
sachlich gerechtfertigt sei, auch bei Ausmittlung einer Geldbufle
die Leistungsfahigkeit (Finanzkraft) nicht allein am Umsatz des
zuwiderhandelnden Unternehmens, sondern am Umsatz der ge-
samten Unternehmensgruppe zu messen. Damit werde auch das
strafrechtliche Schuldprinzip nicht verletzt, bleibe doch das zu-
widerhandelnde Unternehmen alleiniger Adressat der Buf3geld-
entscheidung. Ob diese Grundsitze auch fiir den Ausnahmefall
[gelten wiirden], dass trotz Bestehens einer Verbindung gem § 41
KartG 1988 (nunmehr: § 7 KartG 2005) die Konzernleitung in-
folge besonderer Umstédnde nicht in der Lage gewesen wire, ge-
schiftliche Entscheidungen des zuwiderhandelnden Konzernun-
ternehmens zu beeinflussen, kénne dahingestellt bleiben, weil
ein solcher Sachverhalt nicht festgestellt worden sei.

[26] An dieser Beurteilung ist fiir die geltende Rechtslage wei-
terhin festzuhalten: Die verbundenen Unternehmen miissen ge-
rade nicht fiir etwas einstehen, was sie nicht zu verantworten
hitten, weil im vorliegenden Verfahren nur die AG belangt wird.
Die Einbeziehung des Konzernumsatzes ist deswegen gerechtfer-
tigt, weil aufgrund der engen wirtschaftlichen Verflechtung auch
eine entsprechende wirtschaftliche Leistungsfdhigkeit angenom-
men werden kann. Dass und warum dies nicht der wirtschaft-
lichen Leistungsfihigkeit der AG entspreche, fiihrt diese in der
RekBeantw nicht aus. Ob verbundene Unternehmen in dem Fall
(doch) nicht einzubeziehen wiéren, wenn diese aufgrund beson-
derer Umsténde nicht in der Lage wiren, geschaftliche Entschei-
dungen der AG zu beeinflussen, also keine Kontrolle {iber das
betreffende Unternehmen ausiiben kénnten,” muss hier nicht ab-
schlieflend geklart werden, weil die AG einen solchen Sachver-
halt nicht einmal behauptet.

[27] 2.4.3. Da nach dem Gesagten der festgestellte Konzern-
umsatz mafigeblich ist, bedarf es keiner nidheren Feststellungen
zum Umsatz einzelner Einheiten, sodass auch der geltend ge-
machte sekundire Feststellungsmangel nicht vorliegt. Der erken-
nende Senat sieht sich auch nicht veranlasst, der Anregung der
BWB zu folgen und § 22 Z 1 KartG als verfassungswidrig beim
VIGH anzufechten.

[28] 2.5. Ausgehend vom festgestellten Konzernumsatz von
92,3 Mrd Euro betrigt die Strafrahmenobergrenze — abweichend
von der Rechtsansicht des KG - somit 9,23 Mrd Euro.

6 VO (EG) 1/2003 v 16. 12. 2002 zur Durchfiihrung der in den Art 81 und 82 des
Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln, ABl L 2003/1 v 4. 1. 2003, 1.
" Traugott in Petsche/Urlesberger/Vartian, KartG 20052 § 29 KartG Rz 15f.
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[ 3. Bemessungsfaktoren ]

[29] 3.1. In einem weiteren Schritt ist — wie ausgefithrt (oben
ErwGr 1.2.) - zu priifen, ob das KG alle fiir die Beurteilung
der Schwere des Verhaltens mafigeblichen Faktoren beriicksich-
tigt hat (RS0122748). Dabei ist zundchst festzuhalten, dass der
OGH das Verschulden der AG in der Entscheidung 16 Ok 4/
23h bereits als nicht geringfiigig beurteilte (Rz 158), wovon
[bei unverdnderter] Sachverhaltsgrundlage weiterhin auszuge-
hen ist. Die in der RekBeantw wiederholte Behauptung der
AG, dass die BWB ,,durch ihre dffentlich gedufSerten Standpunkte®
selbst zu dem Rechtsirrtum der AG beigetragen habe, ist schon
deswegen verfehlt, weil in der zitierten Publikation ausdriicklich
klargestellt ist, dass die darin geduflerte Meinung des als Referent
der BWB fiir die Priifung der Zusammenschliisse im Rahmen der
Zielpunkt-Insolvenz zustindigen Autors nur seine persénliche
Ansicht wiedergibt (16 Ok 4/23h Rz 157).%

[30] 3.1.1. Die BWB und der BKartAnw wenden sich in ihren
Rek zunichst gegen die Beurteilung des Zusammenschlusses als
~ex ante untersagungsfern®. Die AG habe nicht mit einer soforti-
gen Freigabe des angemeldeten Vorhabens rechnen diirfen.

[31] Der (kein ,Kavaliersdelikt“ darstellende, also grundsitz-
lich schwere) Verstof3 gegen das Durchfithrungsverbot ist nach
der Rsp des OGH im Ergebnis milder zu beurteilen, wenn -
mangels Untersagungstatbestands - ein ,,untersagungsfernes”
Zuwiderhandeln gegen eine blofle Formvorschrift vorliegt
(16 Ok 2/13 ErwGr 7.). Eine (unrichtige) Einschitzung des zuwi-
derhandelnden Unternehmens (zu welchem Zeitpunkt auch im-
mer), ob oder mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Untersagung
im Fall der Anmeldung erfolgen konnte, spielt mangels tatsachli-
cher Verwirklichung eines Untersagungstatbestands keine ent-
scheidende Rolle.

[32] Dass (die Amtsparteien beim KG die Priifung des Zu-
sammenschlusses nicht beantragt hitten, obwohl) ein Unter-
sagungstatbestand erfiillt gewesen wire, wird in den Rek nicht
behauptet, sodass auf die diesbeziiglichen Ausfithrungen der
AG in der RekBeantw nicht eingegangen werden muss. Es ist
somit nicht zu beanstanden, wenn das KG den Umstand bertick-
sichtigte, dass im vorliegenden Fall kein Untersagungstatbestand
erfiillt war und die AG somit im Ergebnis blof3 gegen eine Form-
vorschrift verstief3.

[33] 3.1.2. Die BWB und der BKartAnw wenden sich in ihren
Rek weiters gegen die mildernde Beriicksichtigung von Beson-
derheiten des gegenstindlichen Zusammenschlusses, weil es sich
um ,keinen klassischen Fall“ der Ubernahme eines durchgehend
betriebenen wesentlichen Unternehmensteils gehandelt habe
(lingere Umbauphase und anschlieflender Betrieb durch zwei
unabhingige Unternehmen mit gedndertem Konzept).

[34] Tatsachlich ist nicht ersichtlich, aus welchen Griinden
diese Besonderheiten des nicht angemeldeten Zusammenschlus-
ses einen Einfluss auf die Beurteilung der Schwere des Verstof3es
haben konnten. Ein allfilliger Rechtsirrtum tiber den Zusam-
menschluss wire im Rahmen des Verschuldens zu berticksichti-
gen, nicht aber als eigener Faktor in die Bemessung einflief3en zu
lassen. Diese Umstinde haben daher — wie die Rek zutreffend
aufzeigen und worauf die AG in der RekBeantw gar nicht eingeht
- in die Bemessung der Geldbufle nicht einzuflieffen.

[35] 3.1.3. Die BWB mochte tiberdies bei der Geldbuflienbe-
messung berticksichtigt wissen, dass ein anderes Unternehmen
im selben Einkaufszentrum den Zusammenschluss angemeldet
habe und daher die Anmeldefihigkeit (trotz Ubernahme einer
geringeren Fldche) fristgerecht erkannt habe und seiner Anmel-
deverpflichtung nachgekommen sei. Mangels dazu getroffener
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Feststellungen wird auch ein sekundirer Feststellungsmangel ge-
rugt.

[36] Damit werden jedoch keine Tatsachen angesprochen, die
fiir die Bemessung der Geldbufle gegeniiber der AG entschei-
dend wiren. Fir die Beurteilung der Schwere des Verstofles
der AG und insb ihr Verschulden ist nicht von Bedeutung, ob
andere Unternehmer dieses (oder vergleichbare) Zusammen-
schlussvorhaben als anmeldepflichtig beurteilten, sodass auch
der idZ geltend gemachte sekundire Feststellungsmangel nicht
vorliegt.

[37] 3.1.4. Die BWB riigt iiberdies, dass das KG beriicksich-
tigte, dass die fiir die Anmeldepflicht erforderlichen Umsatz-
schwellen bei der Zielgesellschaft im unteren Bereich lagen.

[38] Der Beurteilung des KG, dass dieser Umstand ,,zu beach-
ten” sei, lasst sich nicht entnehmen, ob es diesem eigenstindige
Bedeutung beimisst oder - in Verbindung mit dem folgenden
Satz, wonach diese Umsatzzahlen verdeutlichten, dass die Aus-
wirkungen auf den Osterreichischen Lebensmitteleinzelhandels-
markt nur sehr gering seien — damit den Bemessungsfaktor des
vom Wettbewerbsverstof3 betroffenen Markts meint.

[39] Eine Beriicksichtigung des Ausmafles des Uberschreitens
der maf3geblichen Umsatzschwellen als (eigenstindiger) Bemes-
sungsfaktor kommt jedenfalls — wie die BWB zutreffend geltend
macht - nicht in Betracht. Insb wird die Schwere der Rechtsver-
letzung davon (allein) nicht tangiert, dass die Umsatzschwellen
nur geringfligig iberschritten wurden.

[40] 3.1.5. Die BWB macht im Rek iiberdies geltend, dass die
nachtrigliche Anmeldung nur ,vorsorglich® und ,,unpréjudiziell”
erfolgt sei, woran sich zeige, dass die AG keine Schuldeinsicht
gezeigt habe. Als sekundirer Feststellungsmangel wird idZ ge-
riigt, dass zu dieser Anmeldung keine (naheren) Feststellungen
getroffen worden seien.

[41] Das Festhalten an einer — wenn auch verfehlten — Rechts-
ansicht durch die AG [ist] jedoch [kein] bei der Bemessung der
Geldbufle zu beriicksichtigende[r] Umstand bzw Erschwerungs-
grund, sodass die Feststellungsgrundlage insofern auch nicht un-
vollstandig ist.

[42] 3.1.6. Nach der von der BWB im Rek vertretenen Rechts-
ansicht sei schlieSlich als erschwerend zu beriicksichtigen, dass
die AG aus der Korrespondenz mit der Behorde deren Einschit-
zung (iS einer Anmeldepflicht) gekannt habe. Es fehlten daher
Feststellungen zur entsprechenden Korrespondenz mit der AG.

[43] Dabei gesteht die BWB selbst zu, dass der Zusammen-
schluss in (im Vergleich zum Prénotifikationsverfahren) geén-
derter Form verwirklicht wurde. Es ist daher schon aus diesem
Grund nicht ersichtlich, inwiefern die Kenntnis der BWB fiir die
Beurteilung des hier vorliegenden Verstof3es relevant sein soll.
Die Rechtsverletzung ist im Ubrigen nicht deswegen als schwerer
zu beurteilen, weil sich der Unternehmer iiber eine ihm zur
Kenntnis gebrachte, von ihm aber nicht geteilte Einschdtzung
der BWB hinwegsetzt. Allenfalls mag dies die Erkennbarkeit
des Verstof3es (hier: der Anmeldepflicht) und damit die Beurtei-
lung des Verschuldens beeinflussen. Davon, dass die Verwirkli-
chung eines Zusammenschlusstatbestands fiir die AG erkennbar
war, ist im vorliegenden Fall aber ohnedies auszugehen (16 Ok 4/
23h Rz 152f).

[44] 3.1.7. Die AG sieht in der RekBeantw einen Widerspruch
darin, dass das KG einerseits die Betroffenheit blof$ eines lokalen

8 Gemeint ist Mertel, Zielpunkt: Ubernahme von LEH-Standorten als Zusam-
menschluss, WuW 2017, 68.
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Markts beriicksichtigt, andererseits aber auch die bundesweiten
Marktanteile der AG heranzieht.

[45] Ein solcher Widerspruch liegt allerdings nicht vor. Nach
der Rsp des OGH sind ua der rdumliche Umfang des betroffenen
Markts und die kumulierten Marktanteile der beteiligten Unter-
nehmen wichtige Bemessungsfaktoren fiir die Hohe der Geldbu-
Be (RS0122743 [T 1]), sodass die Beurteilung des KG insofern
nicht zu beanstanden ist.

[46] 3.1.8. Die AG wendet sich in der RekBeantw tiberdies
dagegen, dass das KG nicht beriicksichtigt habe, dass die BWB
im Zuge ihrer Ermittlungen die Verteidigungsrechte der AG ver-
letzt habe, indem sie ihr trotz Kenntnis von der verbotenen
Durchfithrung des Zusammenschlusses erst nach drei Jahren ei-
ne Mitteilung der Beschwerdepunkte gem § 13 Abs 1 WettbG
tibermittelte. Diese Verletzung von Verteidigungsrechten sei ent-
weder als Milderungsgrund zu beriicksichtigen oder die Dauer
der Zuwiderhandlung sei entsprechend kiirzer anzusetzen.

[47] Diese Argumentation ist schon grundsitzlich verfehlt.
Soweit sich die AG auf einen Verstof3 gegen Art 6 Abs 1 und
Art 6 Abs 3 lit a EMRK beruft, liegt ein solcher nicht vor. Nach
der Rsp des EGMR beginnt die ,angemessene Frist“ nach Art 6
Abs 1 EMRK in Strafverfahren, sobald eine Person ,,beschuldigt*
wird. Eine ,strafrechtliche Beschuldigung® liegt ab dem Zeit-
punkt vor, zu dem eine Person eine amtliche Mitteilung der zu-
standigen Behorde erhilt, dass ihr die Begehung einer Straftat
angelastet wird, oder ab dem Zeitpunkt, zu dem die Maf3nah-
men, die die Behérden aufgrund des Verdachts gegen sie ergrif-
fen haben, ernsthafte Auswirkungen auf ihre Situation haben.’
Die AG bringt aber selbst vor, dass sie erstmals durch die Mittei-
lung der Beschwerdepunkte vom Verfahren gegen sie Kenntnis
erlangt habe und sich sdmtliche Ermittlungen (bis dahin) gegen
die Vermieterin und nicht gegen sie gerichtet hitten. Eine Ver-
letzung von Verteidigungsrechten nach Art 6 EMRK durch eine
verspitete Mitteilung von Beschwerdepunkten kommt daher
schon aus diesem Grund nicht in Betracht.

[48] Die AG legt auch sonst nicht dar, inwiefern die - wenn
auch durchaus spit erfolgte — Mitteilung der Beschwerdepunkte
ihre Verteidigungsrechte konkret beeintrachtigt hitte. Insb ist
nicht ersichtlich, inwiefern die BWB daran gehindert gewesen
wire, eine angemessene Verteidigungsstrategie vorzubereiten.
Threr Berufung auf den Grundsatz nemo venire contra factum
proprium ist zu entgegnen, dass sich ihren Ausfiihrungen nicht
entnehmen ldsst, durch welches Verhalten die BWB einen Ver-
trauenstatbestand geschaffen haben soll.

[49] 3.1.9. Entgegen der Rechtsauffassung der AG in der Rek-
Beantw beriicksichtigte das KG zutreffend, dass gegen die AG
schon wegen einer dhnlichen Zuwiderhandlung eine Geldbufle
verhingt wurde (§ 30 Abs 2 Z 1 KartG). Im Verfahren 24 Kt 8/
18h des KG wurde iiber die AG wegen einer verbotenen Durch-
filhrung eines Zusammenschlusses nach § 17 Abs 2 KartG (ua
durch nicht offengelegten Betrieb einer Filiale) eine Geldbufle
verhdngt. Wie die AG in der RekBeantw (an anderer Stelle) selbst
erkennt, spielt es fiir die Beeintrichtigung des geschiitzten
Rechtsguts keine nennenswerte Rolle, ob ein Unternehmen eine
Zusammenschlussanmeldung zur Génze unterldsst oder darin
grob unrichtige oder irrefiihrende Angaben macht. Der dieser
Entscheidung zugrunde liegende Sachverhalt ist dem hier zu be-
urteilenden somit dhnlich iSd § 30 Abs 2 Z 1 KartG.

[50] 3.1.10. Zuzustimmen ist der AG allerdings, dass sie an
der Aufkldrung des Sachverhalts mitwirkte und daher der Milde-
rungsgrund des § 30 Abs 3 Z 3 KartG erfiillt ist. Die AG {iber-
mittelte nach der Mitteilung der Beschwerdepunkte insb einen
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Entwurf einer Zusammenschlussanmeldung, auf deren Inhalt
sich der verfahrensgegenstidndliche Geldbuflenantrag auch maf3-
geblich stiitzte, und ermittelte fiir die Anmeldebediirftigkeit des
Zusammenschlusses erhebliche Umsitze. Eine Schuldeinsicht ist
fir die Herstellung dieses Milderungsgrunds nicht erforderlich,
insb schadet es auch nicht, dass die AG im Verfahren an ihrer
verfehlten Rechtsauffassung tiber die Anmeldebediirftigkeit des
Zusammenschlusses festhielt.

[51] 3.2. Zusammenfassend sind daher bei der Bemessung der
Geldbufle folgende Faktoren zu berticksichtigen:

(blofler) Verstof3 gegen das Durchfithrungsverbot nach § 17

Abs 1 KartG ohne Erfiillung eines Untersagungstatbestands

(lange) Dauer der Zuwiderhandlung von mehr als vier Jahren

keine Bereicherung der AG

Fahrldssigkeit der AG

hohe wirtschaftliche Leistungsfahigkeit der AG

geringer raumlicher Umfang des betroffenen Markts

hohe Marktanteile der beteiligten Unternehmen

Erschwerungsgrund des § 30 Abs 2 Z 1 KartG

Milderungsgrund des § 30 Abs 3 Z 3 KartG

[ 4. Ergebnis ]

[52] 4.1. Soweit die BWB im Rek eine unrichtige Bemessung aus
in anderen Verfahren vom KG festgesetzten Geldbufien ableitet,
ist dies schon grundsitzlich verfehlt, weil diese Geldbuflen keiner
Uberpriifung durch den OGH unterlagen (16 Ok 4/24k Rz 38).
Die Hohe der Geldbuf3e kann auch keinesfalls gleichsam mecha-
nisch aus einer anderen, im Zuge eines abgeschlossenen Settle-
ment-Verfahrens festgesetzten Geldbufle abgeleitet werden (vgl
RS0130389).

[53] 4.2. Der OGH teilt die von der AG gegen die Sanktions-
regeln des KartG erhobenen verfassungsrechtlichen Bedenken
nicht.

[54] Das in Art 18 Abs 1 B-VG verankerte Bestimmtheitsge-
bot gebietet, dass Gesetze einen Inhalt haben miissen, durch den
das Verhalten der Behorde oder des Gerichts vorherbestimmt ist.
Dass der Gesetzgeber bei der Beschreibung und Formulierung
dieser Kriterien unbestimmte Gesetzesbegriffe verwendet, da-
durch zwangsldufig Unschérfen in Kauf nimmt und von einer
exakten Determinierung des Behordenhandelns Abstand nimmt,
kann im Hinblick auf den Regelungsgegenstand erforderlich
sein, steht aber grundsitzlich in Einklang mit Art 18 Abs 1
B-VG und Art 7 EMRK (vgl VEGH G 48/2018 ua VifSlg 20.279/
2018 mwN). Die im Gesetz festgelegten Grundsitze und Bemes-
sungsfaktoren erlauben es dem Normunterworfenen, die Hohe
der festzusetzenden Geldbuf3e innerhalb des vorgegebenen Rah-
mens hinreichend genau vorherzusehen. Dass die Geldbufle an-
hand der allgemein festgelegten Faktoren im Einzelfall zu bemes-
sen ist, verstofit somit nicht gegen das Bestimmtheitsgebot des
Art 18 Abs 1 B-VG. Der OGH sieht sich daher (auch insofern)
nicht veranlasst, der Anregung der AG zu folgen, den VfGH in
diesem Punkt anzurufen (s bereits oben ErwGr 2.4. ff).

[55] 4.3. Der OGH hat bereits mehrfach klargestellt, dass auch
in Osterreich zur wirksamen Bekdmpfung von Kartellverstoien
Geldbuflen in einer Groflenordnung zu verhdngen sind, wie sie
auf Unionsebene und in zahlreichen Mitgliedstaaten bereits seit
langem {iiblich ist (16 Ok 6/23b Rz 136; 16 Ok 2/22p Rz 86). Un-
ter Berticksichtigung der oben dargelegten Bemessungsfaktoren
ist daher eine Geldbuf3e von 70 Mio Euro auszumessen.

9 EGMR 20. 6. 2019, 497/17, Chiarello gg Deutschland, Rn 44.
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ANNA WOLF-POSCH, CERHA HEMPEL Rechtsanwalte GmbH.
TIMON BOERNER, CERHA HEMPEL Rechtsanwalte GmbH.

Mit Beschluss v 28. 1. 2025 (16 Ok 5/24g) verhdngte der OGH
als KOG tuber die REWE-Gruppe eine Geldbufle von 70 Mio
Euro wegen verbotener Durchfithrung eines Zusammenschlusses
ohne vorherige Freigabe nach § 17 KartG. Es handelt sich um die
héchste in Osterreich jemals ausgesprochene Kartellstrafe - und
das in einem Fall, der kein Hardcore-Kartell, sondern einen Ver-
stofl gegen das Vollzugsverbot der Zusammenschlusskontrolle
(sog Gun Jumping'®) betrifft. Die Entscheidung hat eine tiber
die konkrete Fallkonstellation hinausgehende intensive juristi-
sche und rechtspolitische Debatte ausgelost.!!

Sachverhalt und Entscheidung

Ausgangspunkt war die Pachtung einer Einzelhandelsfliche
durch eine REWE-Tochtergesellschaft im Jahr 2018. Diese
Mafinahme wurde ohne Anmeldung bei der Bundeswett-
bewerbsbehorde (BWB) durchgefithrt, obwohl sie — wie der
OGH bereits im ersten Rechtsgang (16 Ok 4/23h) feststellte
- als anmeldepflichtiger Zusammenschluss iSd §§ 7 und 9
KartG zu qualifizieren war. Der Geschiftsbetrieb wurde linger
als vier Jahre fortgefiithrt, ohne dass eine Anmeldung erfolgte.
Erst 2022 wurde der Zusammenschluss nachtrdglich ange-
meldet.

Wihrend das Kartellgericht im ersten Anlauf mangels Straf-
wiirdigkeit von der Verhingung einer Geldbuf3e absah und im
zweiten Rechtsgang eine solche mit 1,5 Mio Euro bemaf3, ver-
vielfachte der OGH die Geldbufle im Rekursverfahren auf 70
Mio Euro. Als Bemessungsgrundlage diente der weltweite Kon-
zernumsatz der REWE-Gruppe von tiber 92 Mrd Euro im Jahr
2023.

Zusammenschlusstatbestand

Der richterlichen Kldrung bedurfte zunachst die Frage, ob ein
kartellrechtlicher Zusammenschluss nach § 7 Abs 1 Z 1 KartG
vorliegt. Der Erwerb eines wesentlichen Unternehmensteils gilt
grundsitzlich als Zusammenschluss, sofern mit der Ubertragung
des Unternehmensteils auch der Ubergang der Marktposition des
Veriduflerers verbunden ist.!? Das Kartellgericht und in der Folge
auch der OGH bejahten den Zusammenschlusstatbestand nun
auch fir Fille, in denen einer stillgelegten Betriebsstitte weiter-
hin eine Marktposition zuzuordnen ist. Zur Begriindung wurde
ausgefiihrt, dass — unter Gesamtbetrachtung aller Umsténde des
konkreten Falls - bei einer Ubertragung von Kundenstamm und
Goodwill auch eine mehrmonatige SchliefSung nicht zu beacht-
lichen Abschmelzeffekten fiihre, sondern weiter von einem vor-
handenen Kundenstamm auszugehen sei.'*> Auch der Umstand,
dass die raumordnungsrechtliche Bewilligung fiir den Betrieb ei-
nes Lebensmitteleinzelhandels innerhalb eines auf dem Markt
bereits eingefithrten Einkaufszentrums aufrechtblieb, lasse we-
gen der nur noch schwer zu erlangenden Bewilligungen zur Er-
richtung von Einkaufszentren auf die Ubertragung einer Markt-
position schlieflen, selbst wenn das Geschift voriibergehend still-
gelegt sei.!t
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Die offene Formulierung des Begriffs ,wesentlicher Teil des
Unternehmens“ ldsst eine solche weite Interpretation zu, ohne
dass die Wortlautschranke dabei iiberschritten wird. Die in der
Begriindung des KG und des OGH zum Ausdruck kommende
und auch in der Lit vertretene'> Auffassung, wonach die Uber-
nahme von Standorten einer Lebensmitteleinzelhandelskette
auch ohne Ubernahme des Warenlagers, der Mitarbeiter und
des Pachtvertrags als wesentlicher Teil zu bewerten sein kann,
ist im Einzelfall vertretbar. Weshalb die Ubernahme einer Markt-
position einschlédgig sein soll, bedarf allerdings einer separaten
Bewertung und Begriindung auf der Grundlage der Tatsachen
des jeweiligen Einzelfalls.

Bemessung der GeldbuRe - Differenzierung
nach Art des VerstoRBes?

Ein Schlaglicht im Diskurs {iber die OGH-Entscheidung betriftt
die Hohe der verhangten Geldbufle im Verhiltnis zur Art des
Verstof3es.

Die gesetzliche Systematik — insb § 30 Abs 1 KartG - unter-
scheidet nicht explizit nach der Art des Verstof3es, sondern stellt
auf Schwere, Dauer, Bereicherung, Verschuldensgrad und wirt-
schaftliche Leistungsféahigkeit ab. Gleichwohl wurden etwa Hard-
core-Kartellverstéf3e bislang tendenziell (und nicht nur in Oster-
reich) strenger bebufit als Verstof3e gegen das Gun-Jumping-Ver-
bot. Der OGH hat im Ausgangsverfahren selbst unter Verweis
auf seine vorherige Rsp!® angedeutet, dass Gun Jumping milder
zu beurteilen sein konnte als ein Verstof3 gegen das Kartellver-
bot.!”

Der OGH betont in seiner Entscheidung jedoch, dass auch ein
Verstof3 gegen das Durchfithrungsverbot kein ,,Kavaliersdelikt®,
sondern eine schwere Zuwiderhandlung ist,'® insb bei langer
Dauer und Konzernbeteiligung. Auch der EuGH hat in der Ver-
gangenheit betont, dass Verstéf3e gegen Art 4 Abs 1 und Art 7
Abs 1 FKVO ,.an sich schwere Zuwiderhandlungen®sind." Sie sind
selbst dann von ihrer Natur aus als schwer einzustufen, wenn sie
nicht vorsitzlich begangen werden.?’ Entsprechend wurde in Ein-
zelfillen des Gun Jumping sogar die 10%-Grenze erreicht. Aller-
dings handelte es sich um Ausnahmekonstellationen, zB bei einem
rezenten Fall, in dem die Parteien trotz Kenntnis der laufenden
Priifung den Zusammenschluss vollzogen haben.?!

Vom tatbezogenen Umsatz zur Konzernlogik

Im konkreten Fall war nach Auffassung des OGH ,,zur wirksa-
men Bekdmpfung von Kartellverstofien” eine empfindliche Geld-
bufle zu verhingen, ,wie sie auf Unionsebene und in zahlreichen

10 Der Begriff kommt aus dem Sport: Wer vor dem Schuss der Startpistole
losrennt, ,is jumping the gun*

1 Siehe bereits Piska, ecolex 2025/236; Reidlinger, ecolex 2025/237; Dietz/
Danzinger/Polterauer, NZKart 2025, 291; Kary, Die Presse, 5. 2. 2025; Reid-
linger/Ablasser-Neuhuber in Der Standard, 11. 2. 2025; Mayer, Der Standard,
17. 3. 2025.

12 OGH 4. 10. 2010, 16 Ok 6/10; OGH 27. 1. 2014, 16 Ok 11/13.

13 OGH 30. 11. 2023, 16 Ok 4/23h, Rn 991,

14 OGH 30. 11. 2023, 16 Ok 4/23h, Rn 97, 100.

15 Urlesberger/Frank in Petsche/Urlesberger/Vartian § 7 KartG Rz 23; Kiihnert in
Egger/Harsdorf-Borsch, Kartellrecht § 7 KartG Rz 46.

16 OGH 27. 6. 2013, 16 Ok 2/13, ErwGr 7.

17 OGH 30. 11. 2023, 16 Ok 4/23h, Rn 161.

8 OGH 28. 1. 2025, 16 Ok 5/24g, Rn 31.

19 Vgl EUuGH 4. 4. 2020, C-10/18, Marine Harvest, Rn 31.

20 Bechtold/Bosch/Brinker, FKVO Art 7 Rz 13.

2 Vgl Pressemitteilung IP/23/3773 zur (zwischenzeitlich aufgehobenen)
KommeE 12. 7. 2023, M.10483, lllumina/GRAIL.
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Mitgliedstaaten bereits seit langem {iblich® sei — konkret in Hohe
von 70 Mio Euro.?2

Empirisch belegt ist diese ,,Ublichkeit“ allerdings nicht.”* Viel-
mehr nimmt Osterreich bei einem Vergleich der Geldbuflen fiir
Gun Jumping - va bei Auswirkungen in nur einem MS - nun-
mehr eine Fithrungsrolle ein.2* Bemessen wurde die Geldbufle -
wie in Osterreich schon hiufig -~ anhand des weltweiten Kon-
zernumsatzes und damit nicht im Einklang mit der auf EU-Ebe-
ne und in den meisten MS iiblichen Orientierung am ,tatbezo-
genen Umsatz“ Diese Methodik fithrt zu deutlich héheren Bufi-
geldern. Kritiker sehen darin die Gefahr der Uberdehnung des
Strafrahmens und bevorzugen eine tatbezogene Bewertung der
Rechtsverletzung.?

Der OGH verweist idZ auf die Besonderheiten des Osterr
Rechtsrahmens. § 29 Abs 1 Z 1 lit a KartG stelle ausdriicklich
auf den ,Gesamtumsatz® ab, womit dem Gericht ein weiter Er-
messensspielraum eingerdumt werde. Zudem sei eine solche Me-
thodik zur effektiven Generalpravention notwendig. Andernfalls
bestehe die Gefahr, dass grofie Konzerne Verstofie als kalkuliertes
Risiko in Kauf ndhmen. Teleologisch sollten Konzerne keinen
~ungerechtfertigten Rabatt“ gegeniiber kleineren Unternehmen
bei gleichartigem Verstof$ bekommen.?

Eine Gleichsetzung des Kriteriums der wirtschaftlichen Leis-
tungsfihigkeit mit dem Konzernumsatz gekoppelt mit einer
nicht genau ausdefinierten Gewichtung dieses Kriteriums bei
der Bemessung des Bufigelds kann aber im Einzelfall zu unver-
héltnismafligen Ergebnissen fiithren.”” Fraglich ist auch, wie sich
diese Entscheidung zu fritheren verhilt, in denen der OGH die
Auffassung vertreten hat, dass eine Geldbufle den Tatertrag um-
fassen sollte sowie eine ,Marge, die garantiert, dass die Zuwider-
handlung nicht Folge eines rationalen Kalkiils ist“?

Die E des OGH entfernt das dsterr Recht zudem durch die
Bestitigung des Top-down-Approach weiter vom EU-Recht.
Grund hierfiir ist das Verstdndnis der 10%-Obergrenze als Straf-
rahmen, innerhalb dessen die Geldbufle zu bemessen ist. Vorzu-
ziehen wire ein Vorgehen wie bei der EK, bei dem im Wege eines
Bottom-up-Approach vom befangenen Umsatz und der Dauer
und Schwere des Verstofles aus nachvollziehbar weitergerechnet
wird und die 10%-Obergrenze als Kappungsgrenze verstanden
wird. Dafiir lasst § 30 KartG ebenfalls Raum. Auch wenn sich
die Buf3geldbemessung bei Gun Jumping nach nationalem Recht
richtet und es sich hierbei nicht um einen harmonisierten Be-
reich handelt, wére im Interesse der Kohérenz der Rechtsdurch-
setzung in der EU und der Rechtssicherheit eine Annaherung an
die européische Praxis vorteilhaft.

1dZ stellt sich auch die Frage, wie damit umzugehen ist, wenn
zwei Wettbewerbsbehorden gleichzeitig in Bezug auf den glei-
chen Zusammenschluss wegen Verst6flen gegen das Durchfith-
rungsverbot in ihren jeweiligen Jurisdiktionen ermitteln (etwa dt
Bundeskartellamt und BWB). Gun Jumping in mehreren Juris-
diktionen mit jeweils bestehenden Anmeldepflichten wiirde in
jeder betroffenen Jurisdiktion einen neuen (und entsprechend
getrennt zu sanktionierenden) Verstof’ darstellen. Brachten beide
Behorden die Konzernlogik des OGH zur Anwendung, konnte
dies zu einem duferst hohen Gesamtbufigeld fithren. Dieses Di-
lemma wird durch den Bottom-up-Approach ein Stiick weit ent-
scharft, weil als Ausgangslage der in der jeweiligen Jurisdiktion
tatbezogene Umsatz herangezogen wird. Wenn es sich hierbei
auch nicht um einen Garanten fiir ein insgesamt angemessenes
Buf3geld handelt, erhoht diese Vorgehensweise bei parallelen Un-
tersuchungen doch die Chance, dass ein sachgerechtes Gesamt-
bufigeld ausgemessen wird.
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Bestimmtheit des § 30 KartG - verfassungsrechtliche
Kritik

Sowohl die Bemessungspraxis des OGH als auch der Wortlaut
von § 30 KartG haben zu Diskussionen tiber die Verfassungskon-
formitdt der Norm gefiithrt.?’ Zentral ist die Frage, ob der Straf-
rahmen so hinreichend bestimmt ist, wie es das Legalitdtsprinzip
verlangt.

Der Gesetzgeber nennt in § 30 KartG nur sehr allgemeine Be-
messungskriterien (,,Schwere®, ,Dauer®, ,Bereicherung® etc), oh-
ne diese ndher zu konkretisieren oder in ein abgestuftes System
zu bringen. Einige Stimmen sehen darin eine Verletzung des Be-
stimmtheitsgebots (Art 18 Abs 1 B-VG, Art 7 EMRK), insb weil
sich aus dem Gesetz keine nachvollziehbare Herleitung der kon-
kreten Strafhohe ergebe.®

Der OGH fiithrt dazu aus, dass es sich bei der Strafzumessung
um eine Ermessensentscheidung handle, die simtliche Umsténde
des Einzelfalls einbeziehe.?! Die Verwendung unbestimmter
Rechtsbegriffe in § 30 KartG gebe keinen Anlass zu verfassungs-
rechtlichen Bedenken. Vielmehr sei die festzusetzende Geldbufie
innerhalb des gesetzlichen Rahmens hinreichend vorhersehbar.*
Eine Anrufung des VEGH war daher nach Auffassung des OGH
in diesem Fall nicht erforderlich.®

Eine tiefere Auseinandersetzung mit den verfassungsrechtli-
chen Bedenken wire vor dem Hintergrund des initialen Abse-
hens von einem Bufigeld, der Festsetzung von einem Bufgeld
von 1,5 Mio Euro im ersten Rechtsgang und der abschlieflenden
Vervielfachung durch den OGH auf 70 Mio Euro - simtlich im
Rahmen ein und desselben Sanktionsregimes - allerdings zu be-
griflen gewesen. Vor dem Hintergrund der sehr allgemeinen
Formulierung des § 30 KartG wire es jedenfalls auch hilfreich,
wenn die BWB - vergleichbar mit den Bufigeldleitlinien des
deutschen BKartA und der EU-Kommission - Maf3gaben fiir
die Geldbuflenbemessung veréffentlichen wiirde.>* Auch wenn
die BWB keine Entscheidungsbefugnis hat, wéren solche Leitli-
nien sinnvoll, insb da der Geldbuflenantrag der BWB das Kartell-
gericht in der Bemessung beschrankt und die Grundlage fiir et-
waige Settlement-Verhandlungen bildet.

Strafprozessuale Standards im AuBerstreitverfahren

Kritisch zu beleuchten ist schliefllich auch das Spannungsver-
hiltnis zwischen dem kartellgerichtlichen Auflerstreitverfahren
und dem strafrechtsdhnlichen Charakter von Geldbuflen nach
§ 29 KartG.

Die Verhidngung einer Geldbufle nach § 29 KartG erfolgt im
Auflerstreitverfahren (§ 36 KartG). Unionsrechtlich wurde in

2 7weifelnd an dieser Ublichkeit Reidlinger, ecolex 2025, 237.

2 Vgl die umfassende Darstellung bei Dietz/Danzinger/Polterauer, NZKart 2025,
291 (296ff).

2 Reidlinger, ecolex 2025/237.

% Reidlinger, ecolex 2025/237.

2 Vortrag G. Kodek, ,,Enforcement of Competition Law - In Search of a Ba-
lance®, Keynote bei einer Konferenz im Februar 2025 in Wien, s Manuskript
des Vortrags unter www.bwb.gv.at/fileadmin/user_upload/Key_Note_Kodek
_ECA25.pdf.

27 Siehe auch Reidlinger, ecolex 2025/237.

28 OGH 8. 10. 2008, 16 Ok 5/08.

2 Pjska, ecolex 2025/236; Dietz/Danzinger/Polterauer, NZKart 2025, 291 (296).

30 piska, ecolex 2025/236, Mayer, Der Standard, 17. 3. 2025.

31 OGH 28. 1. 2025, 16 Ok 5/24g, Rn 18.

32 OGH 28. 1. 2025, 16 Ok 5/24g, Rn 54.

3 OGH 28. 1. 2025, 16 Ok 5/24g, Rn 54.

34 In diese Richtung auch Reidlinger, ecolex 2025/237.
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Art 23 Abs 5 VO 1/2003 klargestellt, dass dem Bufigeld kein
strafrechtlicher Charakter zukommt.* Auch in Osterreich wird
ein solches Buf3geld nicht als echte Kriminalstrafe angesehen, va,
weil kein Kriminalunrecht ponalisiert wird.’® Es handelt sich bei
der Geldbufle aber materiell um eine Sanktion mit repressiver
und generalpraventiver Funktion, die sowohl nach der Systema-
tik des KartG als auch im Lichte der EMRK und der EU-Grund-
rechtecharta (Art 47 GRC) als strafahnlich zu qualifizieren ist.>
Diese Einstufung zieht strenge unions- und verfassungsrechtli-
che Anforderungen nach sich.

Nach der Rsp des EGMR? unterfallen Verfahren zur Verhin-
gung von administrativen Geldbuflen dem Anwendungsbereich
des Art 6 Abs 1 EMRK, wenn die Sanktion ihrer Natur nach re-
pressiv ist und eine abschreckende Wirkung entfalten soll - bei-
des trifft auf § 29 KartG zu. Dem folgt auch die dsterr Rsp, wel-
che aufgrund des strafahnlichen Charakters die Verfahrensga-
rantien der EMRK und der GRC als anwendbar erklédrt.® Daraus
ergibt sich, dass das betroffene Unternehmen fiir sich - auch mit
Blick auf strafrechtliche Aspekte — das Recht auf ein faires Ver-
fahren in Anspruch nehmen kann. Dies umfasst die frithzeitige
und prézise Unterrichtung tiber den Tatvorwurf (Informations-
pflicht), die Einrdumung effektiver Verteidigungsmoglichkeiten
(insb Akteneinsicht, Auerungsrechte), die Offentlichkeit der
Verhandlung (sofern nicht gesetzlich anders vorgesehen) und ei-
ne unabhingige und unparteiische Entscheidungsinstanz.

Die BWB hatte den offentlich verfiigbaren Informationen zu-
folge bereits 2018 vom Pachtvertrag Kenntnis, iibermittelte aber
erst 2021 eine Mitteilung der Beschwerdepunkte gem § 13 Abs 1
WettbG. Die REWE-Gruppe fiihrte ins Treffen, sie sei tiber Jahre
hinweg iiber die Ermittlungen im Unklaren gelassen worden.
Auch seien die Ermittlungen anfangs nicht gegen sie, sondern
gegen die Verpichterin gefithrt worden. Ob dies ausreicht, um
einen Verstof$ gegen Art 6 EMRK zu begriinden, kann hier nicht
beurteilt werden - jedenfalls aber erscheint der Zeitraum zwi-
schen Kenntniserlangung und Konfrontation mit konkreten Vor-
wiirfen recht lang.

Der OGH geht auf diese Problematik ein, misst ihr aber im
Ergebnis keine entscheidende Bedeutung bei. Er fithrt aus, dass
mit dem Zugang der Mitteilung der Beschwerdepunkte die Be-
schuldigtenrechte gewahrt worden seien und dass eine etwaige
Verzogerung im Verfahren nicht zu einer Strafmilderung fithre.*

Die EK hat in der Anwendung des Kartellrechts ihre internen
Verfahrensstandards in den letzten Jahren deutlich erh6ht — mit
systematischer Akteneinsicht, Verteidigerrechten und detaillier-
ter Festlegung der Schritte der Strafzumessung (Guidelines for
setting fines). Osterreich hingegen beldsst die Verhingung kar-
tellrechtlicher Sanktionen in einem letztlich fiir die Geltendma-
chung bestimmter privatrechtlicher Anspriiche entwickelten
Rahmen. Das AuflerstreitG ist vom Untersuchungsgrundsatz ge-
pragt, was ihm grundsitzlich eine angemessene Grundlage fiir
das kartellrechtliche Verfahren bietet.*! Doch auch wenn die
meisten strafrechtlichen Verfahrensgarantien im Auflerstreitver-
fahren anwendbar sind, kommen die fiir das Strafverfahren typi-
schen Schutzmechanismen - wie etwa die Beweislastverteilung
zugunsten des Beschuldigten oder das strikte Legalitdtsprinzip
- nicht vollumfinglich zur Anwendung. Es darf daher die Frage
gestellt werden, inwiefern das AuflerstreitG, welches doch fiir
ginzlich andere Rechtsbereiche entwickelt wurde, fiir die Rege-
lung strafrechtsidhnlicher kartellrechtlicher Bufigelder einen an-
gemessenen und heute noch zeitgeméaflen Rahmen bietet.

Auch das Fehlen einer miindlichen (Rekurs-)Verhandlung er-
oftnet schliefSlich aus der Sicht des sanktionierten Unternehmens
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ein Dilemma, das mit Blick auf Art 6 EMRK bedenklich wirkt:
Findet sich das Unternehmen mit der vom ErstG verhingten Geld-
bufle ab, fehlt es an einem Motiv, die Entscheidung zu bekidmpfen.
Den Erhéhungsantrag im Rekurs der ASt kann es aber wirksam -
so der OGH* - nicht mit dem Antrag beantworten, dem ErstG
eine neue Entscheidung (nach miindlicher Verhandlung) aufzu-
tragen; der OGH hat diesen in der RekBeantw enthaltenen Antrag
zuriickgewiesen. Genauso wenig ist vorhersehbar, ob der OGH
dem Rekurs iiberhaupt Folge geben wird und — wenn ja — zu wel-
cher Erhohung (Verdoppelung oder Erh6hung um den Multipli-
kationsfaktor 46,6* oder irgendwo dazwischen) er sich entschlie-
en wird. (Der genaue Inhalt der Rechtsmittelschriften geht aller-
dings aus der verdffentlichten Entscheidung nicht hervor.)*

Fazit

Die Entscheidung des OGH 16 Ok 5/24g markiert einen Para-
digmenwechsel in der 6sterr Buf3geldpraxis bei Verstéfien gegen
die fusionskontrollrechtliche Stillhalteverpflichtung. Sie betont
die gleichrangige Bedeutung von Durchfithrungsverbot und
klassischen Kartellverboten und setzt einen neuen - deutlich ho-
heren - Standard in der Bemessung von Geldbuflen. Zweifelhaft
ist allerdings, ob die angestrebte Assimilation des Bufgeldrah-
mens an europaische Verhiltnisse gelungen ist — va, da sich gro-
Bere Unternehmen in Osterreich nun bedeutend schérferen
Sanktionsandrohungen ausgesetzt sehen diirften als in anderen
MS. Zu befiirchten ist eher, dass die Entscheidung eine Sonder-
rolle Osterreichs bei der Buigeldbemessung bei Gun Jumping
und - wegen der allgemeinen Geltung von § 30 KartG - auch
bei Verstoflen gegen §$ 1 und 5 KartG und ihrem EU-rechtlichen
Pendant Art 101 und 102 AEUV auf absehbare Zeit zementiert
hat. Zugleich fiihrt der doch sehr allgemein gehaltene Wortlaut
des § 30 KartG und die daraus resultierende Breite des Ermes-
sens bei seiner Anwendung zu einer Unschirfe, die unter Um-
stinden Bedenken in Bezug auf seine ausreichende Bestimmtheit
hervorrufen kénnte. Schliefilich stellt sich auch die Frage, ob das
AuflerstreitG noch einen befriedigenden Rahmen fiir die Ver-
hangung von Bufigeldern bietet und ob sich nicht — nicht zuletzt
nach dem Vorbild der Verstirkung von Verfahrensstandards auf
EU-Ebene - ein zeitgeméflerer Rahmen finden ldsst.

3 Da das materielle Strafrecht nicht zu den Regelungsmaterien des Unions-
rechts zahlt, ist diese Klarstellung wichtig fiir die Zustdndigkeit des EU-Ge-
setzgebers.

3% Koprivnikar/Mertel in Egger/Harsdorf-Borsch, Kartellrecht § 29 KartG Rz 2ff;
Gruber, Kartellrecht § 29 KartG Rz 8ff; vgl OGH 12. 9. 2007, 16 Ok 4/07;

27. 2. 2006, 16 Ok 52/05; 26. 6. 2006, 16 Ok 3/06.

37 Koprivnikar/Mertel in Egger/Harsdorf-Borsch, Kartellrecht § 29 KartG Rz 1, 7;
zum Praventionszweck kartellrechtlicher GeldbuRen auch KOG 8. 10. 2015,
16 Ok 2/15b.

38 Vgl EGMR 24. 2. 1994, 12547/86, Bendenoun v. France; 23. 11. 2006, 73053/01,
Jussila v. Finland.

39 OGH 20. 12. 2004, 16 Ok 12/04; 12. 9. 2007, 16 Ok 4/07.

4 OGH 28. 1. 2025, 16 Ok 5/24g, Rn 47.

4 Koprivnikar/Mertel in Egger/Harsdorf-Borsch, Kartellrecht § 38 KartG Rz 1ff.

“2 Rn 15 der E.

4 Oder um ca 4566%.

4 Lehren lassen sich fiir den Anwendungsbereich von Art 6 EMRK aus der
EGMR-E 21. 9. 1993 im Fall K. gegen Osterreich, 12350/86, ziehen: Osterreich
ist verurteilt worden, weil ein in erster Instanz wegen Mordes verurteilter
inhaftierter Angeklagter (Tatzeit 1982) nicht zum &ffentlichen Gerichtstag des
OGH (1986) vorgefiihrt worden ist; im Gerichtstag hat der OGH das Straf-
ausmald von einer 20-jahrigen auf eine lebenslange Freiheitsstrafe erhéht
(und die Einweisung in eine - damalige Diktion - Sonderanstalt fiir geistig
abnorme Rechtsbrecher eliminiert). In jenem Fall hat - anders als im vor-
liegenden - eine miindliche Verhandlung vor dem OGH (wie in der StPO
vorgesehen) immerhin stattgefunden. In beiden Fallen wurde die Sanktion in
letzter Instanz verscharft.
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_ Veranstaltungen & Seminare

Podcasts & Seminare

Podcast RECHTaktuell

Themen, an denen man nicht vorbeikommt. Mit Menschen,

die etwas zu sagen haben:

» Geschenkannahme und Arbeitsrecht. Mit Jennifer Schwab

» Wertsicherungsklauseln in Mietvertragen. Mit Christoph
Kothbauer

» OGH und Gewaltschutz. Mit Linda Greuter und Pascal Ales-
sandri

» Auto als Abfall. Mit Julius Spieldiener und Xaver Meusbur-
ger

» Donnerwetter Blitz! Naturereignisse und Versicherungs-
schutz. Mit Stefan Perner

» Was sind Klimaklagen und was bewirken sie? Mit Birgit Hol-
laus

» Das neue Informationsfreiheitsgesetz. Mit Maximilian Kallin-
ger, Karlheinz Moick und Monika Slunsky

» KI, wie haltst du’s mit dem Urheberrecht? Mit Sonja Diirager
und René Heinzl

» Nachhaltigkeitsverpflichtungen: mehr als ,griine“ Pflichten.
Mit Daniela Ecker

» Kinstliche Intelligenz und Recht. Mit Alexander Feldinger

» Was hat die Verfassung mit mir zu tun? Mit Pia Plankenstei-
ner und Adina Seeger

» Arbeitnehmer:innenschutz in der digitalisierten Arbeitswelt.
Mit Alexandra Holzer

» Connected Cars & Fitness-Apps: Dateniibertragung und der
Data Act. Mit Rainer Knyrim

» Was ist und wie funktioniert dezentrale Energieversorgung?
Mit Marie Sophie Reitinger

» E-Scooter: Mythen, Fakten, Tipps. Mit Armin Kaltenegger

» Hatte, hitte ... Lieferkette! Mit Bernhard Miiller und Christian
Richter-Scholler

» Energiewende und UVP-Verfahren. Mit Tatjana Katalan

» Was kann das ,Jahrhundertereignis“ FlexCo? Mit Keyvan
Rastegar

» Criminal Compliance: Privention, bevor’s weh tut. Mit Elias
Schénborn und Thomas Morwitzer

» Update Urheberrecht: KI, Bestsellerparagraf und Vergiitung.
Mit Christian Handig

» Greenwashing zwischen Nachhaltigkeit und Irrefithrung. Mit
Alexandra Ciarnau und Axel Anderl

» Mietvertrige: Wertsicherungsklauseln auf dem Priifstand. Mit
Christoph Kothbauer

» Sommerfolge: Reisen Jurist:innen anders? Mit Barbara Stern-
thal

» Al Act vs ChatGPT - ein spannendes Match. Mit Lena Maria
Urban und Gerald Trieb

» Die ,Klimakleber” und das Recht. Mit Ingeborg Zerbes und
Franz Merli

» Vermogensweitergabe — das letzte Hemd hat keine Taschen.
Mit Heinrich Weninger

» Bestellerprinzip im Maklergesetz: Der Teufel steckt im Detail!
Mit Christoph Kothbauer

» Verdacht auf Fehlverhalten am Arbeitsplatz: Was kann der
Arbeitgeber tun? Mit Susanne Auer-Mayer

» Drohnen: Potenzial und Risiko. Mit Dagmar Lehner und Ste-
fan Georgiev

» Ist nach der Impfpflicht vor der Impfpflicht? Mit Karl Stoger
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» Whistleblowing-Richtlinie: Papiertiger oder echter Fort-
schritt? Mit Jens Winter

» Klimaschutz und Wohnungseigentumsrecht. Mit Herbert
Rainer

» Google Analytics und der Datenschutz. Mit Rainer Knyrim

Zum Horen auf: www.manz.at/rechtaktuell/podcast
Und iiberall, wo es Podcasts gibt!

ecolex talks
24.11. 2025 (Wien)
Veranstalter: Rechtsakademie
Haftung von Politiker:innen
Preis: € 180,-/€ 0,~ (kostenlos fiir ecolex-Abonnent:innen,
sonst + 20% USt)
Tagungsleitung: RA Dr. Thomas Rabl (KWR)
Information: www.manz.at/rechtsakademie

Intensivtagung Schriftsatzgestaltung und
Verhandlungsfiihrung im 6ffentlichen Recht
27.11. 2025 (Wien)
Veranstalter: Rechtsakademie

Verwaltungsbehérden - VwG - VwGH - VEGH - EuG/EuGH
- EGMR

Preis: € 690,-/€ 590,~ (Berufsanwirter:in, Abonnent:in der
Zeitschrift OJZ, RAU jeweils + 20% USt)

Tagungsleitung: RA Univ.-Prof. Dr. Mathis Fister (JKU Linz);
Prof. Dr. Andreas Orator, LL.M. (NYU)

Information: www.manz.at/rechtsakademie

Kurzlehrgang Kanzleigriindung
2. 12. 2025, 10. 3. 2026 (Wien)
Veranstalter: Rechtsakademie
Perfekt ausgestattet in die anwaltliche Selbstandigkeit
Preis: € 1.380,-/€ 1.180,- (Berufsanwirter:in, Abonnent:in
der Zeitschrift OJZ, ecolex, AnwBl oder JAP jeweils + 20% USt)
Tagungsleitung: RA Mag.* Katharina Bisset, MSc; RA Dr. Do-
minik Prankl; RA Jakob Zochling, BSc. LL.M. (WU)
Information: www.manz.at/rechtsakademie

Jahrestagung Datenschutzrecht 2025
4. 12. 2025 (Salzburg)
Veranstalter: Rechtsakademie

Bleiben Sie zu allen datenschutzrechtlichen Entwicklungen
am Ball!

Preis: € 690,-/€ 590,- (Berufsanwirter:in, Abonnent:in der
Zeitschrift Dako jeweils + 20% USt)

Tagungsleitung: Dr. Gerald Trieb, LL.M. (Knyrim Trieb
Rechtsanwilte)

Information: www.manz.at/rechtsakademie

Jahrestagung KI-Recht 2025

4.12.2025 (Wien)

Veranstalter: Rechtsakademie
Rechtliche Rahmenbedingungen fiir die Kiinstliche Intelligenz
Preis: € 690,-/€ 590,- (Berufsanwirter:in, Abonnent:in der

Zeitschrift OB, ecolex, Dako jeweils + 20% USt)
Tagungsleitung: Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Zankl (SFU Wien)
Information: www.manz.at/rechtsakademie
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