2. Osterreich Materielles Patentrecht

Kapitel 2: Materielles Patentrecht in Osterreich

I. Schutzgegenstand und -voraussetzungen

Das osterreichische Patentgesetz (6PatG) statuiert in den §§ 1 — 56 PatG
die materiellen Voraussetzungen fiir einen Patentschutz und regelt in den
§§ 57 — 86 leg cit die Patent-Behorden und -Einrichtungen, in den §§ 87 —
1450 leg cit das Verfahren bzw in den §§147ff leg cit Patentverletzungen.

Nach § 1 PatG werden Patente fiir

— Erfindungen, die

— neu sind, sich

— fir den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der
Technik ergeben (Erfindungshohe) und

— gewerblich anwendbar sind,

auf allen Gebieten der Technik erteilt'+*,

Der Erfinder hat einen gesetzlichen Anspruch auf Erteilung eines Paten-
tes (so die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen) — es handelt sich um
einen offentlich-rechtlichen Anspruch!®; die Patenterteilung erfolgt aus-
schlieBlich auf Antrag.

1. Erfindung

Einer der zentralen Begriffe des Patentrechts ist jener der ,,Erfindung®,
der aber weder national#® noch international geregelt/definiert ist. Der
BGH hat in verschiedenen Entscheidungen den Begriff der Erfindung als
»Lehre zum planmiifigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Natur-
krifte zur unmittelbaren Herbeifiihrung eines kausal iibersehbaren Er-
folgs* definiert!4’,

Dieser Ansatz wird nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen
Patentsystemen als Ankniipfungspunkt zur Erfindungsbeurteilung heran-
gezogen. Bereits 1933 hat das dt. Reichsgericht die Patentfdhigkeit einer
Multiplikations- und Divisionstabelle in Buchform gepriift. Es hat dabei
auf den Unterschied zwischen Technik, die sich auf die Erscheinungswelt
bezieht, und Welt des Geistes hingewiesen und festgehalten, dass das Re-
chenwerk von Tabellen dem Gebiet rein geistiger Tétigkeit angehort und
in Bezug auf patentrechtliche Uberlegungen auBer Betracht zu bleiben
hat!8,

Eine Erfindung muss ,,ihrem Wesen nach* technisch sein, also mit Mit-
teln von Naturkriften arbeiten. Die Technik arbeitet dabei nach den Leh-
ren von Physik und Chemie.

144  § 1 PatG idF BGBI 2007/81 (Patentgesetz-Novelle 2007).

145  StRsp V1Slg 5684/1968, 6930/1972; PB1 1981, 170 uvm.

146 Vgl Wiltschek, Patentrecht, 9; Weiser, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 41.

147 BGHZ 1969, 52, 74, 79; BGHZ 1976, 26ff; BGHZ 1980, 78, 98, 106; GRUR 1977,
152ff; GRUR 1975, 549.

148 RG GRUR 1933, 289.
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2. Osterreich Materielles Patentrecht

Das TRIPS-Abkommen 1994'%° normiert, dass Patente grundsitzlich fiir
alle Erfindungen erhiltlich sein miissen, egal ob es sich um Erzeugnisse
oder Verfahren handelt, wenn sie nur das Gebiet der Technik betreffen,
neu sind, auf einer erfinderischen Titigkeit beruhen und gewerblich an-
wendbar sind.

Dem Begriff , Erfindung®” iSd TRIPS-Abkommens sind also der Tech-
nikbegriff und damit die ,, Technizitdt“ inhdrent. Das Abkommen statuiert
in Art 27 zudem, das Patente ,,in all fields of technology“ zur Verfiigung
stehen miissen. Mit der PatG-Novelle 2007159 wurde § 1 Abs 1 PatG nun-
mehr auch dahingehend erginzt, dass Erfindungen ,,auf allen Gebieten der
Technik* erteilt werden.

Die Biotechnologie-RL, die bisher einzige Vorgabe des Gemeinschafts-
rechts in Bezug auf den Erfindungsschutz, sieht in Art 3 vor, dass Erfin-
dungen neu, auf einer erfinderischen Titigkeit beruhen und gewerblich
anwendbar sein miissen. Erfindungen konnen bei Vorliegen dieser Vor-
aussetzungen auch dann patentiert werden, wenn sie ein Erzeugnis betref-
fen, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthélt, oder ein
Verfahren betreffen, mit dem biologisches Material hergestellt, bearbeitet
oder verwendet wird.

Grundsitzlich sind nur Erfindungen auf dem Gebiet der Technik schutz-
fahig, wobei eine MaBnahme dann technisch ist, wenn sie einem techni-
schen Zweck dient’>! Ob eine Erfindung vorliegt oder nicht ist in vielen
Fallen strittig (insb in Zusammenhang mit Software, wie sich noch zeigen
wird). Die Frage des Vorliegens einer Erfindung ist dabei eine vom Ge-
richt zu l6sende Rechtsfrage und keine Sachfrage, die bspw ein Sachver-
standiger zu kldren hat!'>?

Die idltere Judikatur verweist bei der Priifung der Technizitét stets auf
das ,,Naturkrifteerfordernis“, wonach eine Erfindung dann technischer
Natur ist, wenn Krifte der duBBeren Natur beniitzt werden, Naturkréifte im
weitesten Sinne zur Erzielung eines technischen Erfolges beniitzt werden
oder ein technisches Problem mit technischen Mitteln gelost wird!33.

Nicht-technische Effekte (dsthetische Effekte udgl) sind nicht Voraus-
setzung fiir diese ,, Technizitit“ im Sinne des Patentgesetzes!>, schlieBen
aber die Technizitit auch nicht aus. Ein Geschehen im Inneren eines Kor-
pers, das auf biologische bzw physiologische Geschehen zuriickzufiihren
ist, begriindet bspw keine Technizit#it!>®. Demgegeniiber wurden bspw eine

149  WIPO, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPS Agreement) (1994).

150 BGBI12007/81.

151 BA 06.06.1989, PBI 1990, 106.

152 BA 26.07.1984, PB1 1985, 172.

153 BA 12.12.1967, PBI 1968, 39; AA 29.12.1899, PBI 1900, 322, 03.05.1899, PBI 1899,
367 bzw 19.12.1969, PBI 1970, 145.

154 BA 15.01.1981, PBI1 1981, 110.

155 PBI11987,222.
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Fehlerpriifung einer Datensicherung oder die Zuordnung von Zihlimpul-
sen zu Zeitimpulsen zur Fahrpreisanzeige (Taxameter) bzw das Detektie-
ren eines Codes als technische MaBnahmen qualifiziert!%°.

Die Technizitdt im Zusammenhang mit dem Patentschutz ist vor allem
auch deswegen von besonderer Bedeutung, weil sich der Schutzbereich ei-
nes Patentanspruches nur auf die technischen Merkmale beziehen kann
und darf!7.

2. Neuheit

Die Neubheit einer Erfindung wird in § 3 PatG geregelt und grenzt sich
von der Erfindungshoéhe vor allem darin ab, als eine Erfindung neu ist,
wenn sie nicht zum ,,nédchstliegenden® Stand der Technik gehort, und zwar
vor dem Prioritédtstag — nach § 3 Abs 1 PatG gilt ndmlich ,,Eine Erfindung

. als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehort. Den Stand der
Technik bildet alles, was der Offentlichkeit vor dem Prioritiitstag der An-
meldung [Einlangen der Anmeldung beim Patentamt zB per Telefax]
...zugdnglich gemacht worden ist.

Neubheitsschédlich sind daher Veroffentlichungen nur dann, wenn sie am
Tag vor der Anmeldung (im Konkreten dem Einlangen der Anmeldung
beim Patentamt) erfolgen, weil die Veroffentlichung dann am Tag vor der
Anmeldung bereits Stand der Technik war>8, Wenn aber am Tag des Ein-
langens einer Anmeldung zugleich auch die angemeldete Erfindung verof-
fentlicht wird, dann liegt keine ,,neuheitsschiadliche® Vorveroffentlichung
vor — am oder nach dem Priorititstag veroffentlichtes Material (nachverof-
fentlichtes Material) ist unbeachtlich, wobei fingiert wird, dass die Anmel-
dung am Anmeldetag um null Uhr als eingereicht gilt!

Ob bei Bejahung der Neuheit auch die geforderte Erfindungshohe er-
reicht wird, ist eine davon losgelost zu beurteilende Frage, nach dem Mot-
to: ,,Nicht alles was neu ist, ist patentierbar*!1>?

Von besonderer Bedeutung ist, dass eine Erfindung, um patentierbar zu
sein, weltweit neu sein muss! Es gilt also der ,weltweite oder absolute
Neubheitsbegriff, wobei es unbeachtlich ist, ob eine vorverdffentlichte Pa-
tentschrift im Inland bekannt ist oder nicht!¢0.

Die Offentlichkeit ist ein unbestimmter, nicht zur Geheimhaltung ver-
pflichteter Personenkreis, der anonym und unbegrenzt ist!6!l, Mitarbeiter
eines Unternehmens sind aufgrund ihrer allgemeinen Treuepflicht zur

156 PBI 1990, 106; PBI 1985, 197; PBI 1990, 106; eingehend dazu auch Weiser, Die Pa-
tentierung von Computerprogrammen und Systemen (2001) 48ff.

157 PBI 1988, 124. Zur Technizitit eingehend unten Teil 4, Kapitel 2.

158  Zur Neuheit vgl OPM 11.06.2008, Op 2/08 (N 6/2003), PBI 2009, Nr. 5, 63ff bzw
OPM 09.04.2008, Op 1/08 (N 20/2005), PB12009, Nr. 7, 88ff.

159 Anderes gilt im US-Patentrecht, das ,,new* und ,useful arts* fiir einen Patent-
schutz verlangt, siche dazu eingehend unten Teil 5.

160 PBI11997, 138.

161  StRsp zB PBI11994, 122, PBI 1983, 145 oder PBI 1983, 094; uvm.
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Verschwiegenheit verpflichtet, weshalb das Wissen der Mitarbeiter grund-
sdtzlich nicht neuheitsschédlich ist!®2. Auch Offerte sind grundsitzlich
nicht fiir die Offentlichkeit bestimmt, weshalb sie auch nicht einem allge-
mein zuginglichen Stand der Technik gleichgesetzt werden kénnen!63.

Die Unterrichtung einzelner Personen ist nur dann neuheitsschidlich,
wenn unter Beriicksichtigung des normalen Verlaufs der Dinge damit zu
rechnen ist, dass die Informationen an eine unbegrenzte Offentlichkeit
weitergegeben wird. Mancherorts wird demgegeniiber vertreten, dass nur
dann nicht von einer weiteren Verbreitung an eine unbegrenzte Offent-
lichkeit ausgegangen werden kann, wenn eine Geheimhaltungsverpflich-
tung besteht'%%. Bei einer bloBen Benutzung einer Erfindung wird von ei-
ner Zuginglichkeit fiir die Offentlichkeit dann ausgegangen, wenn die
Weiterverbreitung der erlangten Kenntnis an beliebige Dritte nach der
Lebenserfahrung nahegelegen ist oder doch wenigstens wahrscheinlich
ist!165,

Eine rechtliche Verpflichtung zur Geheimhaltung (zB Geheimhaltungs-
vereinbarung oder Treupflicht eines Arbeitnehmers) stellt die Neuheit al-
lerdings nicht absolut sicher, weil eine Verletzung dieser Verpflichtung
auch den Rechteverlust fiir die Erfindungsanmeldung mit sich bringt. In
dieser Hinsicht geht also das tatsiichliche Handeln der rechtlichen Ver-
pflichtung vor!%!

Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der
sechsmonatigen Neuheitsschonfrist nach § 3 Abs 4 Z 1 PatG (= Art 55
Abs1lita EPU) zu, weil dadurch, zumindest fiir einen Zeitraum von max
6 Monaten, ein gewisser Schutz gegeben ist, dh eine Anmeldung trotz tat-
sdchlicher Vorveroffentlichung gegeben ist.

Eine Verletzung von Geheimhaltungspflichten eroffnet aber jedenfalls
Schadenersatzanspriiche.

In Hinblick auf die RechtmiBigkeit der Inanspruchnahme einer Prioritét
im Zusammenhang mit einer Internationalisierung einer ,,Erfindungsan-
meldung® oder eines ,,Gebrauchsmusters“ binnen 12 Monaten (= ,,Priori-
titsjahr*) ab dem Prioritéitszeitpunkt der Voranmeldung gem Art 4 PVU,
hat der OPM festgehalten, dass Voraussetzung dafiir die unmittelbare und
eindeutige Entnehmbarkeit der Erfindung aus der ,filhrenden Anmel-
dung® als Ganzes, fiir einen Fachmann mit allgemeinen Fachwissen, ist1¢7.

162 PBI11992, 130ff.

163 Vgl dazu bspw PBI1 2001, 137ff.

164 So bspw Singer/Stauder/Spangenberg, Art 54 Rdnr 18.

165 So bspw BGH GRUR 1996, 747ff — Lichtbogen-Plasma-System.

166 Vgl EPA 23.07.1993 — T 830/90 Abl 1994, 713 — Geheimhaltungsvereinbarung;
BGH GRUR 1966, 255ff.

167  OPM 27.06.2007, Op 7/06 (N 9/2004), PB1 2008, 111.
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a) Prioritétsdltere Rechte

Als Stand der Technik gelten nach § 3 Abs 2 PatG aber auch prioritiits-
iltere Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldungen, und zwar auch dann,
wenn diese erst am Prioritédtstag (oder spiter) der jingeren Anmeldung
veroffentlicht werden:

Damit erfolgt eine ,,Verschiarfung® des ,,weltweiten/absoluten Neuheits-
begriffes“ nach § 3 Abs 2 PatG bzw Art 54 Abs 3 EPU, weil zum Stand der
Technik auch der Inhalt einer priorititsélteren Patent- oder Gebrauchs-
musteranmeldung bzw einer internationalen oder europidischen Anmel-
dung, deren Inhalt erst am Priorititstag der jiingeren Anmeldung oder da-
nach amtlich veroffentlicht worden ist, zihlt.

Nach § 101 PatG/Art 93 EPU sind Anmeldungen einer Erfindung zum
Patent unverziiglich nach Ablauf von 18 Monaten nach dem Anmeldetag
oder, wenn eine frithere Prioritdt in Anspruch genommen worden ist, nach
dem Priorititstag, zu verdffentlichen (§ 101 PatG; Art 93 EPU). Erst zu
diesem Zeitpunkt erfolgt also eine Veroffentlichung der Erfindung durch
das Patentamt, es sei denn die Erfindung wurde in anderer Form, insb
durch den Erfinder/Anmelder, bereits veroffentlicht. Ungeachtet dessen
geht das PatG/EPU aber von der Fiktion aus, dass derartige unveroffent-
lichte Anmeldungen als publiziert gelten und somit per se ,,neuheitsschid-
lich* sind — ,,absoluter (erweiterter) Neuheitsbegriff*.

Dieses Einbeziehen der dlteren Anmeldungen in den Stand der Technik,
obwohl noch nicht veroffentlicht, erfolgt sowohl im Interesse des Erstan-
melders als auch der Allgemeinheit, die vor so genannten ,,Doppelerfin-
dungen‘ geschiitzt werden sollen.

Im Gegenzug dazu trifft aber den spédteren Anmelder der Nachteil, dass
er im Vorfeld de facto nicht abschlieBend recherchieren kann, ob der In-
halt seiner Anmeldung tatsichlich neu ist oder nicht, weil auch angemelde-
tes aber noch nicht veroffentlichtes (und damit nicht recherchierbares)
Material relevant ist.

Diese Interessensabwigung 16st der 6sterreichische Gesetzgeber und das
EPU zugunsten des Erstanmelders und der Allgemeinheit zum Schutz vor
Doppelpatentierungen und zu Lasten des spidteren Anmelders. Dies er-
scheint zunidchst auch systemkonform zu sein, ist doch aufgrund des abso-
luten Neuheitserfordernisses ohnedies jeder Anmelder der Rechtsunsi-
cherheit ausgesetzt, dass neuheitsschidliche Vorveroffentlichungen, die
nicht recherchierbar sind, einer Patentierung entgegenstehen oder sogar
ein erteiltes Patent ,,vernichten® kénnen!08!

Bei ndherer Betrachtung aber wiirde dem Doppelpatentierungsverbot
auch ausreichend Rechnung getragen, wenn die Neuheitsschédlichkeit nur
dann ,,Wirksamkeit* entfalten wiirde, wenn das prioritdtsdltere Recht auch
zur Patenterteilung fiihrt oder aber zumindest die jeweilige Anmeldung
publiziert wird, weil nur dann die Gefahr einer Doppelpatentierung ent-

168 Zum Nichtigkeitsverfahren siehe §§ 48 und 112ff PatG.
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stehen wiirde. Auch das StraBburger Ubereinkommen, dem Osterreich
angehort, fordert in dieser Hinsicht nur ein ,,Doppelpatentierungsver-
bot“199! Insb aus Griinden der Praktikabilitidt wurde aber in den meisten
europdischen Staaten der Ansatz gewihlt, dass die Anmeldung per se die
Neubheitsschidlichkeit mit sich bringt!7°.

b) Whole contents approach

Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Frage zu,
in welchem Umfang im Konkreten derartige, unveroffentlichte prioritéts-
dltere Anmeldungen zu beriicksichtigten sind: Sind also fiir die Beurtei-
lung der Neuheitsschéddlichkeit der jiingeren Anmeldung nur die jeweiligen
Patentanspriiche, oder die gesamte Anmeldung mit all ihren Bestandteilen
(Titel, Beschreibung, Anspriiche, Zusammenfassung, Figuren) relevant.
Diese Frage wird unter den Begriffen ,,prior claim approach* bzw ,,whole
contents approach” diskutiert:

Fiir Patente, die bis zum 31.12.1993 angemeldet wurden, sah das PatG
idF BGBI 234/1984 vor, dass zwar der weltweite, absolute Neuheitsbegriff
gilt, bei der Beriicksichtigung prioritétséilterer, nicht veroffentlichter An-
meldungen aber nur die Anspruchsgegenstdnde der jiingeren Anmeldung
mit der prioritétsilteren zu vergleichen sind. Aufler Betracht zu bleiben
hatte daher der iibrige Inhalt der Anmeldung = ,,prior claim approach*.

Mit der PatG-Novelle 1994171 wurde der prior claim approach per
01.01.1994 durch den ,,whole contents approach ersetzt!’2. Danach ist bei
der Beurteilung der Neuheit einer jiingeren Anmeldung, der gesamte In-
halt einer prioritétsilteren, nicht veroffentlichten Anmeldung zu bertick-
sichtigen. Dieser Wechsel im Zugang bei der Neuheitspriifung verschérfte
den ,,absoluten Neuheitsbegriff“ neuerlich. Eine Vorveroffentlichung zum
Erfindungsgegenstand ist neuheitsschédlich, muss aber klar und eindeutig
bzw zwanglos und deutlich von einem Fachmann zum Prioritédtszeitpunkt
verstanden werden konnen. Da zur Beurteilung der Neuheitsschéddlichkeit
einer Verdffentlichung der gesamte Inhalt heranzuziehen ist!'73, sind auch
die Zeichnungen als Bestandteil der Gesamtoffenbarung einer veroffentli-
chen Patentschrift zu beriicksichtigen, und zwar auch lediglich in der
Zeichnung enthaltene Merkmalel7.

Die PatG-Novelle 199917 bezog ab 01.02.1999 auch internationale und
europdische Patentanmeldungen in den whole contents approach ein, al-

169  Siehe dazu Art 4 Abs 3 StrU.

170  So auch bspw nach dem dt. Patentgesetz und dem EPU, vgl dazu KraBer, Patent-
recht’, 282f.

171 BGBI1634/1994.

172 Zur Entwicklung vgl. Weiser, Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz, 95f; Wilt-
schek, Patentrecht, 20.

173 PBI 1991, 30ff; PB1 1980, 140ff; uvm.

174 PBI11996, 176; uvm.

175 BGBI1175/1998.
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lerdings nur, wenn in Bezug auf die internationale Anmeldung die Natio-
nalisierung in Osterreich erfolgreich war bzw in Bezug auf die europiische
Anmeldung Osterreich benannt wurde. Das EPU idF 13.12.2007 hebt diese
Beschrinkung der Linderbenennung aufl’¢ — eine entsprechende Umset-
zung dieser EPU-Vorgabe findet sich im osterreichischen Patentrecht
nicht.

ME ist die Regelung, wonach prioritétsiltere, nicht veroffentlichte An-
meldungen per se neuheitsschédlich sind, iiberschiefend, da dem ,,Dop-
pelpatentierungsverbot“ auch dann Geniige getan werden wiirde, wenn die
Neubheitsschédlichkeit nur durch jene prioritéitsidlteren Rechte bewirkt
werden wiirde, die letztlich auch zur Patenterteilung fithren'”’. Dies gilt
umso mehr, als aufgrund der Anwendbarkeit des whole contents approach
der gesamte Inhalt der Anmeldung, die moglicherweise tiberhaupt nicht zu
einer Patenterteilung fiihrt, bei der Neuheitspriifung heranzuziehen ist.

Die Klarstellung in § 3 Abs 2 letzter Satz PatG, wonach bei der Beurtei-
lung der Erfindungshohe der Inhalt prioritatsélterer, nicht veroffentlichter
Anmeldungen unberiicksichtigt zu bleiben hat, ist zwar begriiBenswert!’8,
dndert aber an der generellen Problematik nichts.

¢) Neuheitsschonfrist

Gem § 3 Abs 4 PatG bleibt aber eine Offenbarung fiir die Neuheitsprii-
fung aufler Betracht, wenn diese nicht frither als 6 Monate vor der betref-
fenden Anmeldung erfolgte und entweder
— unmittelbar oder mittelbar auf einen offensichtlichen Rechtsmissbrauch

zum Nachteil des Anmelders oder

— auf eine Ausstellung iSd Ubereinkommens iiber internationale Ausstel-
lungen

zuriickgeht!?.

3. Erfindungshohe

Um von einer Erfindung iSd Patentrechts ausgehen zu konnen, bedarf
diese einer ,,bestimmten Erfindungshéhe“18 — also nicht jede Erfindung
und nicht alles was neu ist, ist auch patentierbar! Was jeder Durchschnitts-
fachmann ,,bald“ gefunden hétte, soll nicht mit einem Ausschlussrecht be-
lohnt werden!8!.

Im Konkreten darf eine Erfindung fiir den Fachmann nicht in nahe lie-
gender Weise aus dem Stand der Technik ableitbar sein — es muss also ein
Abstand zwischen der Erfindung und dem Stand der Technik, also eine er-

176 Vgl Art 54 Abs 4 EPU aF und Art 54 EPU idF 13.12.2007.

177 1dS auch KraBer, aaO, 282.

178 Ein Kombinieren des dlteren Rechts mit einer anderen Literaturstelle, um die Er-
findungshohe zu widerlegen, ist demnach unzuléssig.

179 Diese Neuheitsschonfrist geht zuriick auf Art 11 PVU; vgl auch BGBI 445/1980.

180 Vgl allgemein zur Erfindungshohe Weiser, Osterreichisches Patentgesetz2, 43ff.

181 1dS auch Hubmann/Gotting, Gewerblicher Rechtsschutz6, 121f, mwN.
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finderische Tétigkeit, vorliegen (das Gebrauchsmustergesetz fordert dem-
gegeniiber eine ,,reduzierte Erfindungshéhe®, ndmlich nur einen ,,erfinde-
rischen Schritt“, § 1 Abs 1 GMG).

Der Oberste Patent- und Markensenat legt der Frage der Erfindungsho-
he die Beurteilung zugrunde, ob die betreffende Erfindung angesichts des
nichstliegenden Stands der Technik unter der objektiven technischen
Aufgabe fiir den Fachmann nahe liegend gewesen wire!82.

Bereits die Rsp vor der Novelle 1984 hat den Begriff , Erfindungsho-
he“183 entwickelt, wobei ausschlieBlich der durch die Patentanspriiche de-
finierte Gegenstand entscheidend ist, nicht aber Ausfithrungen in der Be-
schreibung, Zusammenfassung odgl.

Die notwendige Erfindungshohe ist ein zusitzlicher, vollig getrennter
Aspekt zur Neuheit: Wihrend die Neuheit bereits dann vorliegt, wenn der
Erfindungsgegenstand nicht zum Stand der Technik gehort, ist die Erfin-
dungshohe nur dann als ausreichend gegeben, wenn die Erfindung fiir den
Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ab-
leitbar ist.

Der mafBgebende Fachmann ist ein durchschnittlicher Fachmann auf
seinem Gebiet, der nicht iiber schopferische Phantasie verfiigt!54. Der
Durchschnittsfachmann ist damit nicht nur von einem unterdurchschnittli-
chen, sondern auch von einem iiberdurchschnittlichen Fachmann abzu-
grenzen. Entscheidend ist dariiber hinaus nur das stets parate Wissen des
Fachmannes zum Zeitpunkt der Patentanmeldung!®> — normativer Fach-
mann.

Die erfinderische Téatigkeit hingt vom Stand der Technik ab, und zwar
so wie ihn der Fachmann zum Anmeldezeitpunkt versteht — eine ex-post-
Betrachtung ist unzuldssig. Dem Fachmann ist also die Kenntnis des Stan-
des der Technik zu unterstellen, nicht aber die Kenntnis, die nur die Erfin-
dung vermittelt!'°.

Im Interesse einer objektiven Beurteilung der Erfidnung wird die Frage
nach der erfinderischen Titigkeit nach dem ,,problem-solution-ap-
proach“!7 beurteilt — eine riickschauende Betrachtungsweise ist damit un-
zuldssig. Bei der konkreten Beurteilung der Erfindungshohe ist zudem
nicht entscheidend, ob es dem normativen Fachmann prinzipiell moglich
wire, die im Patent beschriebene MafBnahme einzusetzen, sondern viel-

182 Siehe dazu bspw jiingst eingehend OPM, 12.12.2007, OP 5/07 (N 10/2002), PBI
2008, 146ff; zum Fachmann vgl auch Asendorf, GRUR 2009, Heft 3-4, 209ff
(210ff), mwN.

183 BA 06.12.1988, PBI 1989, 152.

184 PBI 1991, 019; PBI 2000, 156.

185 OPM 10.03.1993, PBI 1994, 122; stRsp zB PBI 2000, 180; uvm.

186 OPM 25.09.2002, Op 1/02 (N 19/99), PBI1 2003, 29ff.

187  OPM 25.02.2009, Op 6/08 (N 9/06) =PB1 2009, 1071f.
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mehr, ob dieser Fachmann eine Veranlassung hatte, dies auch tatsidchlich
zu tun (= ,,could-would-test*)188,

Weist eine Erfindung eine auflerordentliche Erfindungshohe auf, dann
spricht man von einem sog Pionierpatent'®,

Bei der Beurteilung der Erfindungshohe sind zudem nur technische Ef-
fekte zu beriicksichtigen, nicht aber wirtschaftliche Vorteile oder andere
nicht-technische (zB idsthetische) Effekte/ Aspekte!®.

Die Kombination bekannter Mafnahmen kann ebenfalls eine ausrei-
chende Erfindungshohe begriinden, wenn dabei ein besonderer ,,Kombi-
nationseffekt entsteht — wesentlich ist, dass der Kombinationseffekt iiber
den bloien Summeneffekt hinausgeht! Gleiches gilt fiir die Auswahl be-
stimmter Maf3nahmen aus einem groferen Zusammenhang oder fiir die
Ubertragung einer technischen Losung von einem Fachgebiet auf ein an-
deres!l. Dies alles darf aber zudem fiir einen Fachmann nicht nahe lie-
gend seinl?2,

Die Erfindungshohe wird anhand der von der Rsp entwickelten ,,erfin-
derischen Aquivalenz“ gepriift. Demnach liegt keine ausreichende Erfin-
dungshohe vor, wenn der Fachmann im Priorititszeitpunkt, ausgestattet
mit dem allgemeinen Fachwissen, unter Beriicksichtigung des in der An-
meldung mitgeteilten Standes der Technik, ohne erfinderisches Bemiihen,
die ausgetauschten Merkmale den Patentanspriichen als funktionsgleiche
Losungsmittel entnimmt!?3. Die Losungsmittel miissen mit den in den Pa-
tentanspriichen genannten Merkmalen in ihrer technischen Funktion
iibereinstimmen und die im Wesentlichen gleiche Wirkung erzielen!®.

Die Frage, ob eine Aquivalenz vorliegt oder nicht, ist zwar eine Rechts-
frage, welches Verstdndnis aber ein Fachmann im konkreten Zeitpunkt
hatte, ein zu objektivierendes, dem Beweis zugidngliches Element. Jiingst
hat der OGH!% auch in diesem Zusammenhang ausgefiihrt, dass eine Pa-
tentverletzung trotz Unterschieden in einzelnen Verfahrensschritten nicht
ausgeschlossen werden kann, sofern

— mit den unterschiedlichen Verfahrensschritten dieselbe technische
Wirkung erzielt wird,

188  Siehe dazu OPM 26.09.2007, Op 4/07 (N18/2001) — Haarersatzteil; OPM OP 1/02
= PBI 2003, 29 mwN.

189  Allg PBI2002, 32; OBI 1999, 11; OBI 1998, 9; PB1 2000, 130; PBI 1990, 121; uvm.

190 OPM 10.03.1993, PB1 1994, 122; PB1 1991, 130.

191 StRsp zB OPM 26.05.1983, PBI 1983, 145ff; PBI 1984, 41ff; PB1 1992, 75ff; PBI
1997, 198ff.

192 OPM 12.07.2000, Op 3/99 (N 15/97), PBI 2001, 1971f.

193  OGH 14.02.2008, 4 Ob 243/07z; OGH 4 Ob 321/84 = SZ 57/58; OGH 4 Ob 1128/94
und 4 Ob 178/03k = OBI 2005, 244; OPM 4/99 = PB1 2001/100 und 2/01 = PB1 2004,
26 uvm.

194 Vgl bspw PB12004, 26ff; PBI 1998, 158ff; uvm.

195 OGH 20.05.2008, 17 Ob 6/08v, RAW 2008/549, 586f = OBI 2008, 275 = wbl 2008,
612ff.
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— der angegriffene Losungsweg fiir die Maffigur einer mit allgemeinen
Fachwissen ausgeriisteten Fachperson naheliegt und

— die Fachperson die beiden Losungswege als gleichwertig empfindet.

Es sind daher bei der Priifung jedenfalls Feststellungen dahingehend
notwendig, welches Fachwissen eine Fachperson im Prioritédtszeitpunkt
hatte und ob dieselbe technische Wirkung erzielt wird bzw ob der alterna-
tive Herstellungsweg fiir die Fachperson im Hinblick auf den damaligen
Stand der Technik naheliegend war!%.

Das Vorliegen einer erfinderischen Téatigkeit ist zudem nicht nur fiir den
Hauptanspruch Voraussetzung, sondern auch fiir alle Unteranspriiche!®’

Das Patent grenzt sich in Bezug auf die Erfindungshohe vom sog. , klei-
nen Patent” iSd Gebrauchsmusterschutzgesetzes ab:

Wihrend beim Patent das Schutzhindernis der fehlenden Erfindungsho-
he erst dann tiberwunden ist, wenn etwas ,,nicht-Naheliegendes* geschaf-
fen wird (und zwar nicht nahe liegend fiir einen Fachmann in Bezug auf
den Stand der Technik), fordert das Gebrauchsmuster ,,nur“ einen erfin-
derischen Schritt, der qualitativ unter dem fiir das Patent notwendigen,
,fir einen Fachmann aus dem Stand der Technik nicht naheliegend ableit-
bar®, liegt!%s.

Zum Begriff des ,,erfinderischen Schritts“ iSd GMG hat der OGH erst
in der jiingeren Vergangenheit ausgefiihrt, dass es dabei nicht einer Leis-
tung bedarf, die sich fiir einen Fachmann mit durchschnittlichem Kénnen
als nicht naheliegend aus dem Stand der Technik ergibt (dies ist fiir das Pa-
tent notwendig), sondern es vielmehr ausreicht, dass eine iiber die fach-
miinnische Routine hinausgehende Losung, die aber fiir den Durch-
schnittsfachmann grundsitzlich auffindbar ist, vorliegt!®.

4. Gewerbliche Anwendbarkeit

Letztlich fordert das Patentgesetz als weitere Voraussetzung fiir die Pa-
tentierbarkeit die gewerbliche Anwendbarkeit der Erfindung. Diese Vor-
aussetzung ist nicht mit einer gewerbsméfBigen Ausfithrung iSd Gewerbe-
rechts zu vergleichen, sondern bedeutet vielmehr, dass die Ausfithrung nur
dazu geeignet sein muss, die duBeren bildhaften Merkmale berufsméfiger
Tatigkeit zu erfiillen2%,

Zur Erfiillung dieser Voraussetzung reicht es dabei, dass die Erfindung
im Rahmen einer berufsmifBigen Beschéftigung ausgeiibt werden kann, es
also moglich und nicht von vornherein ausgeschlossen ist?01.

196 Vgl dazu auch Korner, Aquivalenz und abhingige Erfindung, GRUR 2/2009. 97ff;
197 Vgl dazu insb TA 25.02.2008, 4A A 365/2005 = PBI12009/3, 29ff.

198 OPM 12.01.2005, OGM 1/04 (NGM 4/2002), PBI 2005, 39ff.

199  OGH 12.07.2006, 4 Ob 3/06d, OBI1 2007, 76ff.

200 PBI11964, 195; PB11989, 152.

201 BA 21.09.1981, PB11983, 118.
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Eine gewerbliche Anwendbarkeit wurde bspw Erfindungen mit unsinni-
gen Problemstellungen, nicht ausfithrbaren oder nicht wiederholbaren Er-
findungen udgl abgesprochen?02,

5. Keine Erfindung

§ 1 PatG normiert aber nicht nur die Voraussetzungen fiir eine paten-
tierbare Erfindung, sondern auch eine Ausschlussliste von Gegensténden,
die nicht als Erfindungen angesehen werden; solche Gegenstdnde sind
nach Abs 3 leg cit insb:

— Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische
Methoden,

— éasthetische Formschopfungen

— Plédne, Regeln und Verfahren fiir gedankliche Tatigkeiten, fiir Spiele
oder fiir geschéftliche Tatigkeiten sowie

— Programme fiir Datenverarbeitungsanlagen und
— die Wiedergabe von Informationen.

Die Gegenstinde dieses Ausnahmekatalogs sind aber nach Abs 4 leg cit
nur dann keine Erfindungen, wenn es sich um diese Gegenstiinde ,,als sol-
che* handelt.

Demnach konnen bspw Programme fiir Datenverarbeitungsanlagen der
Patentierbarkeit durchaus zuginglich sein, wenn nicht der Schutz fiir das
Programm fiir die Datenverarbeitungsanlage als solche begehrt wird, son-
dern der Schutzgegenstand dariiber hinausgeht. Die Abgrenzungsfrage, ob
der betreffende Gegenstand ,,als solches* vorliegt oder nicht, ist schwer
und stets eine Frage des Einzelfalls?03,

6. Ausschluss von der Patentierbarkeit

Ganz generell von der Patentierbarkeit ausgenommen sind aber die in
§ 2 PatG aufgezéhlten Gegenstdnde/Erfindungen, ndmlich

— Erfindungen, deren Veroffentlichung oder Verwertung gegen die 6f-
fentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoen (insb Verfahren zum
Klonen von menschlichen Lebewesen oder zur Verdnderung der gene-
tischen Identitit der Keimbahn des menschlichen Lebewesens; die
Verwendung von menschlichen Embryonen, die Herstellung und Ver-
wertung von hybriden Lebewesen, die aus Keimzellen, totipotenten
Zellen oder Zellkernen von Menschen und Tieren entstehen bzw Ver-
fahren zur Verdnderung der genetischen Identitdt von Tieren, die ge-
eignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nut-
zen fiir Mensch oder Tier zu verursachen).

202  Weiser, aaO, 61ff, mwN.
203 In Bezug auf die Patentierbarkeit von Computerprogrammen bzw computerim-
plementierten Erfindungen siehe eingehend unten Teil 4 und Teil 5 Kapitel 4.
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— Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des
menschlichen oder tierischen Korpers und Diagnostizierverfahren, die
am menschlichen oder tierischen Korper vorgenommen werden und

— Pflanzensorten oder Tierarten (Tierrassen) sowie fiir im Wesentlichen
biologische Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen oder Tieren.

Je nach Anmeldung und Erteilung gelten/galten fiir Erfindungen/ Paten-
te unterschiedliche Fassungen des Patentgesetzes: Fiir Anmeldungen bis
07.10.1987 galt beispielsweise das Stoffschutzverbot nach Artikel IV PatG-
Nov 1984 weiter; ab dem 23.07.1986 sind auch Mikroorganismen, mikro-
biologische Verfahren und damit gewonnene Erzeugnisse zum Schutz zu-
gelassen?%; fiir Anmeldungen ab dem 01.01.1994 wurde der Ausschlusska-
talog bspw auch auf ,, Tiere* ausgedehnt205,

Bei Ausnahmen von der Patentierbarkeit ist aber auch und vor allem auf
gemeinschaftsrechtliche und internationale Verpflichtungen Riicksicht zu
nehmen:

Insbesondere die Biotechnologierichtlinie der EU hebt die offentliche
Ordnung und die guten Sitten, gegen die Patentierungen keinesfalls ver-
stoBen diirfen, hervor, und zwar insb in Hinblick auf die sensible Materie,
auf die sich die Biotechnologierichtlinie bezieht (inhdrente Beziehung zur
lebenden Materie)2%,

Auch nach dem TRIPS-Abkommen konnen Mitgliedstaaten geméal Ar-
tikel 27 Erfindungen von der Patentierbarkeit ausschliefen, wenn das
Verbot zum Schutz der 6ffentlichen Ordnung oder/und der guten Sitten,
dem Schutz des Lebens oder/und der Gesundheit von Menschen, Tieren
und Pflanzen oder/und der Vermeidung einer ernsten Beeintrichtigung
der Umwelt notwendig ist.

II. Patentarten — Sach-/Verfahrenspatente

Das Patentrecht kennt im Wesentlichen zwei Arten von Patenten — das
Sachpatent und das Verfahrenspatent. Wihrend das Sachpatent ein Ar-
beitsmittel, einen Stoff oder eine Anordnung von Korpern betrifft, erfasst
das Verfahrenspatent den zeitlichen Ablauf von Vorgéngen.

GemaiB § 22 PatG erstreckt sich die Wirkung des Patents fiir ein Verfah-
ren auch auf die durch dieses Verfahren unmittelbar erstellten Erzeugnis-
se. Das Verfahrenspatent erstreckt sich zudem auf jede Beniitzung des
Verfahrens?”’, weshalb eine Verletzung eines derartigen Patents bspw auch
dann vorliegt, wenn das Verfahren im Schutzland angewendet wird, wenn-

204 BGBI 1986/382.

205 BGBI1994/634.

206 Marterer, Die Patentierbarkeit von Mikroorganismen per se, PBl 1987, Anhang
XLV; Wolner, Biotechnologie- und Patentrechtsnovelle, OBI 2001, 147ff; Kucsko,
aa0, 839ff.

207 OGH 18.05.1993, 4 Ob 42/93.
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gleich die fiir die Anwendung erforderlichen Maflnahmen nur zum Teil
vorgenommen werden.

Das bloe Herstellen der Vorrichtungen oder sonstigen Mittel fiir die
Anwendung eines patentierten Verfahrens bewirkt hingegen noch keine
Anwendung des Verfahrens selbst?8.

Das Sachpatent schiitzt gegen die Herstellung des patentierten Erzeug-
nisses, und zwar unabhéngig davon, auf welchem Weg die Herstellung er-
folgte?®. Der Sachschutz beschrinkt sich auch nicht auf bestimmte Arten
der Verwendung der Sache bzw ob bspw die besonderen, patentbegriin-
denden Wirkungen/Eigenschaften genutzt werden oder nicht?10.

Die Wirkungen eines Patents erstrecken sich gem § 22 Abs 1 PatG nicht
auf Studien und Versuche sowie sich daraus ergebende praktische Anfor-
derungen, soweit sie fiir die Erlangung einer arzneimittelrechtlichen Ge-
nehmigung, Zulassung oder Registrierung fiir das Inverkehr bringen erfor-
derlich sind.

Mit der Patentrechtsnovelle 2004 wurde allerdings die Patentwirkung
auf ,,mittelbare Patentverletzungen ausgedehnt. Danach ist es auch jedem
Dritten verboten, ohne Zustimmung, Mittel, die sich auf ein wesentliches
Element der Erfindung beziehen, zur Beniitzung der Erfindung anzubieten
oder zu liefern (§ 22 Abs 3 PatG)?!1.

Der Schutzbereich bzw die Schutzausnahmen fiir biologisches Material
ist in den §§ 22b und 22¢ PatG geregelt.

Die Unterscheidung zwischen Sach- und Verfahrenspatent ist insb auch
in Hinblick auf die Anwendung des Erschopfungsgrundsatzes von beson-
derer Bedeutung?!2,

III. Erfinder

Nach § 4 PatG hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger Anspruch
auf Erteilung des Patents; der Anspruch ist ein 6ffentlich-rechtlicher An-
spruch. Da es sich beim Anspruch auf Erteilung eines Patents um einen
verfahrensrechtlichen Anspruch handelt?!3, kann eine Abweisung eines
Patenterteilungsantrages auch niemals eine Verletzung des verfassungsge-
setzlich gewihrleisteten Rechts auf Unversehrtheit des Eigentums begriin-
den?4.

208 1dS bspw BGH 19.11.1991, BGHZ 116, 122, 1271f.

209 BGH 25.04.1956, GRUR 1959, 125 — Textilgarn; Utermann, GRUR 1977, 1ff (14);
Bunke, GRUR 1978, 132ff (135ff).

210 GRUR 1956, 77ft; GRUR 1979, 149tf; BGHZ 51, 378, 389.

211 Vgl eingehend unten Pkt V.

212 Vgl dazu eingehend unten Pkt V.

213 PBI11993, 154; V1Slg 8564; ua.

214 PBI11981, 170 mit Verweis auf stRsp ViSlg 5684/1968, 6930/1972; uvm.
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