jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

TE OGH 2003/10/21 40b178/03k

JUSLINE Entscheidung
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Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatsprasidenten des Obersten Gerichtshofs Dr. Kodek als Vorsitzenden und
den Hofrat des Obersten Gerichtshofs Dr. Graf, die Hofratinnen des Obersten Gerichtshofs Dr. Gril3 und Dr. Schenk
sowie den Hofrat des Obersten Gerichtshofs Dr. Vogel als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei
p***** Coporation, ***** vertreten durch Fellner Wratzfeld & Partner, Rechtsanwalte in Wien, gegen die beklagte
Partei I1***** GmbH, ***** vertreten durch Gassauer-Fleissner Rechtsanwalte GmbH in Wien, wegen Patenteingriffs
(Streitwert im Provisorialverfahren 60.000 EUR), Uber den aul3erordentlichen Revisionsrekurs der Klagerin gegen den
Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 9. Juli 2003, GZ 1 R 78/03b-10, mit dem der Beschluss
des Handelsgerichts Wien vom 26. Februar 2003, GZ 17 Cg 3/03b-4, bestatigt wurde, den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Dem Revisionsrekurs wird nicht Folge gegeben.

Die Klagerin ist schuldig, der Beklagten die mit 3.637,42 EUR bestimmten Kosten der Revisionsrekursbeantwortung
(darin 606,24 EUR USt) binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Text
Begrindung:
Die Klagerin ist Inhaberin des europdischen Patents EP 089167 (E 22884):

Gegenstand des Patents sind Verfahren zur Herstellung von Dihydropyridinen als antiischaemische und
antihypertonische Mittel und diese enthaltende pharmazeutische Zusammensetzungen. Die Klégerin hat das Patent
am 8. 3. 1983 angemeldet; erteilt wurde ihr das Patent am 25. 1. 1987. Auf Antrag der Klagerin wurde das
Schutzzertifikat Nr 41/94 mit Wirkung vom 20. 1. 2000 bis ldngstens 8. 3. 2004 erteilt. Mit Hilfe der patentierten
Verfahren kann insbesondere Amlodipin hergestellt werden. Unter den Schutzbereich des Patents fallen auch die
pharmazeutisch verwendbaren Saureadditionssalze der hergestellten Verbindungen.

Der Wirkstoff Amlodipin-Besylat ist ein von der allgemeinen Formel | der Anspriiche 1 und 8 des Klagepatents
umfasstes pharmazeutisch verwendbares Saureadditionssalz. Die Verbindungen der Formel | der Anspriche 1 und 8
sind neue Verbindungen.Der Wirkstoff Amlodipin-Besylat ist ein von der allgemeinen Formel rémisch eins der
Anspriche 1 und 8 des Klagepatents umfasstes pharmazeutisch verwendbares Saureadditionssalz. Die Verbindungen
der Formel rémisch eins der Anspriiche 1 und 8 sind neue Verbindungen.

Die Beklagte bringt in Osterreich Amlodipin-Interpharm 5 mg Tabletten in Verkehr. In diesen Tabletten ist Amlodipin-
Besylat enthalten, das von der G***** L td in Ungarn nach einem eigenen Verfahren hergestellt wird.
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Das Klagepatent umfasst 3 Anspruchsgruppen:

a) ein Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel I: Anspriiche 1 bis 7 und 12

b) ein anderes Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel I: Ansprtiche 8 bis 11 und 13
c) Verfahren zur Herstellung von pharmazeutischen Praparaten.

Das ,Richter-Verfahren" unterscheidet sich vom Verfahren gemal Anspruch (Punkt a) 1 des Klagepatents in folgenden
grundlegenden Punkten: Es wird kein Amlodipin hergestellt, sondern direkt Amlodipin-Besylat; es wird daher auch
nicht Amlodipin in ein pharmazeutisches Saureadditionssalz umgewandelt und es wird keine Aminoschutzgruppe von
einem amino-geschitzten Amlodipin abgespalten. Zum Unterschied von dem unter b) beschriebenen Verfahren findet
beim ,Richter-Verfahren" keine Reduktion einer Azidoverbindung statt.

Die Klagerin begehrt zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs, der Beklagten zu verbieten, in
Osterreich den Stoff Amlodipin betriebsmaRig zu gebrauchen, insbesondere die Arzneispezialitit Amlodipin
Interpharm 5 mg-Tabletten feilzuhalten, in Verkehr zu bringen, einzufiihren oder zu besitzen, wenn das Amlodipin
nach einem im Klagepatent beschriebenen Verfahren hergestellt ist. Der im Medikament der Beklagten enthaltene
Wirkstoff Amlodipin sei nach einem der patentierten Verfahren hergestellt. Durch Produktion und/oder Besitz
und/oder Vertrieb dieses Stoffes greife die Beklagte in das Patent der Klagerin ein.

Die Beklagte beantragt, den Sicherungsantrag abzuweisen. Der im Medikament der Beklagten enthaltene Wirkstoff
Amlodipin-Besylat werde nach dem ,Richter-Verfahren" hergestellt. Das Richter-Verfahren greife weder in die
Ansprtiche 1 bis 13 noch in die Anspriiche 8 bis 11 und 13 ein. Die Anspriche 14 und 15 des Klagepatents seien
offensichtlich nicht rechtsbestandig.

Das Erstgericht wies den Sicherungsantrag ab. Die Beklagte habe bescheinigt, dass ihr Produkt nicht nach dem

patentierten Verfahren hergestellt werde.

Das Rekursgericht bestatigte diesen Beschluss und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 20.000
EUR tbersteige und der Revisionsrekurs nicht zuldssig sei. Nach der Systematik der Patentschrift sei Anspruch 1 dahin
zu verstehen, dass man gemald Stufe 2, und hier insbesondere nach Variante ¢, durch Umwandlung der zuvor
gebildeten freien Base vorgehen misse, wenn man ein Saureadditionssalz herstellen wolle. Diese Interpretation stehe
mit den 88 914ff ABGB im Einklang. Das Vorbringen, wonach das ,Richter-Verfahren" ein von Anspruch 1 des
Klagepatents ,abhdngiges Verfahren" im Sinne des 8 50 PatG sei, sei eine unzuldssige Neuerung. Das ,Richter-
Verfahren" sei aber im Ubrigen eine neue und erfinderische Methode, Amlodipin-Besylat zu gewinnen. Es kénne auch
keine Rede davon sein, dass der Beklagten der ihr gemaR § 155 PatG obliegende Nachweis, nicht in das Klagepatent
einzugreifen, nicht gelungen ware.§8 155 PatG diene lediglich der ,Aufdeckung des beim jeweiligen Beklagten
verwendeten Verfahrens". Wirde dem Beklagten auch noch die Bescheinigung auferlegt, dass das von ihr
beschriebene Verfahren nicht aquivalent sei, so kénnte sich der Beklagte aus einem Verfahrenspatent nie verteidigen.
Damit wirde der Unterschied zwischen Stoffschutz und Verfahrensschutz im Provisorialverfahren hinfallig. Der
Vorbehalt gemaB Art 167 Abs 2 lit a EPU ermégliche Osterreich, das Stoffschutzverbot bei europdischen Patenten
aufrechtzuerhalten. Das Stoffschutzverbot sei nicht mehr im Patentgesetz selbst normiert, sondern in Art IV PatRNov
1984, BGBI 1984/234. Gleichzeitig sei aber8 2 PatG bereits mit dieser Novelle den einschlagigen Bestimmungen des
EPU angepasst worden, um eine spatere Novellierung nach Ablauf des Vorbehalts zu vermeiden. § 2 Z 2 PatG 1970
habe zuvor dahin gelautet, dass Patente fur Erfindungen (ua) von Heilmitteln nicht erteilt werden, soweit sie nicht ein
bestimmtes technisches Verfahren zur Herstellung solcher Gegenstande betreffen. An dieser Definition sei wegen der
Weitergeltung des Stoffschutzverbots festzuhalten, auch wenn das Wort ,bestimmt" in Art IV PatRNov (§ 10 Abs 2 PatV-
EG) nicht vorkomme.Das Rekursgericht bestatigte diesen Beschluss und sprach aus, dass der Wert des
Entscheidungsgegenstands 20.000 EUR Ubersteige und der Revisionsrekurs nicht zulassig sei. Nach der Systematik der
Patentschrift sei Anspruch 1 dahin zu verstehen, dass man gemal Stufe 2, und hier insbesondere nach Variante c,
durch Umwandlung der zuvor gebildeten freien Base vorgehen misse, wenn man ein Sdureadditionssalz herstellen
wolle. Diese Interpretation stehe mit den Paragraphen 914 f, f, ABGB im Einklang. Das Vorbringen, wonach das
+Richter-Verfahren" ein von Anspruch 1 des Klagepatents ,abhangiges Verfahren" im Sinne des Paragraph 50, PatG sei,
sei eine unzuldssige Neuerung. Das ,Richter-Verfahren" sei aber im Ubrigen eine neue und erfinderische Methode,
Amlodipin-Besylat zu gewinnen. Es kdnne auch keine Rede davon sein, dass der Beklagten der ihr gemal Paragraph
155, PatG obliegende Nachweis, nicht in das Klagepatent einzugreifen, nicht gelungen ware. Paragraph 155, PatG diene
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lediglich der ,Aufdeckung des beim jeweiligen Beklagten verwendeten Verfahrens". Wirde dem Beklagten auch noch
die Bescheinigung auferlegt, dass das von ihr beschriebene Verfahren nicht dquivalent sei, so kdnnte sich der Beklagte
aus einem Verfahrenspatent nie verteidigen. Damit wirde der Unterschied zwischen Stoffschutz und Verfahrensschutz
im Provisorialverfahren hinfallig. Der Vorbehalt gemaR Artikel 167, Absatz 2, Litera a, EPU ermégliche Osterreich, das
Stoffschutzverbot bei europdischen Patenten aufrechtzuerhalten. Das Stoffschutzverbot sei nicht mehr im
Patentgesetz selbst normiert, sondern in Art romisch IV PatRNov 1984, BGBI 1984/234. Gleichzeitig sei aber Paragraph
2, PatG bereits mit dieser Novelle den einschligigen Bestimmungen des EPU angepasst worden, um eine spétere
Novellierung nach Ablauf des Vorbehalts zu vermeiden. Paragraph 2, Ziffer 2, PatG 1970 habe zuvor dahin gelautet,
dass Patente fur Erfindungen (ua) von Heilmitteln nicht erteilt werden, soweit sie nicht ein bestimmtes technisches
Verfahren zur Herstellung solcher Gegenstande betreffen. An dieser Definition sei wegen der Weitergeltung des
Stoffschutzverbots festzuhalten, auch wenn das Wort ,bestimmt" in Art rémisch IV PatRNov (Paragraph 10, Absatz 2,
PatV-EG) nicht vorkomme.

Der gegen diesen Beschluss gerichtete aufRerordentliche Revisionsrekurs der Klagerin ist zuldssig, weil Rechtsprechung
zu einem gleichartigen Sachverhalt fehlt; der Revisionsrekurs ist aber nicht berechtigt.

Rechtliche Beurteilung
1. Zur Auslegung von Patentansprichen

Die Klagerin bekampft die Auffassung des Rekursgerichts, wonach Patentanspriche nach 88 914 ff ABGB auszulegen
seien. Fur Patente bestiinden eigene Auslegungsregeln. Hatte das Rekursgericht die Patentanspriiche nach den fur die
Auslegung von Patenten mafRgeblichen Bestimmungen beurteilt, so ware es zum Schluss gekommen, dass Anspruch 1
des Klagepatents ein Verfahren zur Herstellung eines pharmazeutisch vertraglichen Saureadditionssalzes von
Amlodipin umfasse, welches die Isolierung von Amlodipin-Base nicht voraussetze. Dem ist nicht zu folgen.Die Klagerin
bekampft die Auffassung des Rekursgerichts, wonach Patentanspriche nach Paragraphen 914, ff ABGB auszulegen
seien. Fur Patente bestliinden eigene Auslegungsregeln. Hatte das Rekursgericht die Patentanspriiche nach den fur die
Auslegung von Patenten mafRgeblichen Bestimmungen beurteilt, so ware es zum Schluss gekommen, dass Anspruch 1
des Klagepatents ein Verfahren zur Herstellung eines pharmazeutisch vertraglichen Saureadditionssalzes von
Amlodipin umfasse, welches die Isolierung von Amlodipin-Base nicht voraussetze. Dem ist nicht zu folgen.

Nach 8§ 22a PatG wird der Schutzbereich des Patents und der bekanntgemachten Anmeldung durch den Inhalt der
Patentanspruche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentanspriche
heranzuziehen. Dabei ist das Protokoll Gber die Auslegung des Art 69 des Europaischen Patentibereinkommens, BGBI
1979/350, in der jeweils geltenden Fassung sinngemal} anzuwendenNach Paragraph 22 a, PatG wird der Schutzbereich
des Patents und der bekanntgemachten Anmeldung durch den Inhalt der Patentanspriiche bestimmt. Die
Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentanspriiche heranzuziehen. Dabei ist das
Protokoll Uber die Auslegung des Artikel 69, des Europdischen Patentiibereinkommens, BGBI 1979/350, in der jeweils

geltenden Fassung sinngemald anzuwenden.

Nach dem Auslegungsprotokoll zu Art 69 EPU ist Art 69 nicht in der Weise auszulegen, dass unter dem Schutzbereich
des europaischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut der Patentanspruche
ergibt, und dass die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den
Patentanspruchen anzuwenden sind. Ebenso wenig ist Art 69 dahingehend auszulegen, dass die Patentanspriche
lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prifung
der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die Auslegung soll vielmehr
zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz fur den Patentinhaber mit
ausreichender Rechtssicherheit fir Dritte verbinden (woértlich zitiert in OPM Op 1/00 = PBI 2001, 127; Op 4, 5/00 = PBI
2002, 32).Nach dem Auslegungsprotokoll zu Artikel 69, EPU ist Artikel 69, nicht in der Weise auszulegen, dass unter
dem Schutzbereich des europaischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut
der Patentanspriche ergibt, und dass die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger
Unklarheiten in den Patentansprichen anzuwenden sind. Ebenso wenig ist Artikel 69, dahingehend auszulegen, dass
die Patentanspruche lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, was sich dem
Fachmann nach Prufung der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die
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Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz fir den
Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit fur Dritte verbinden (wértlich zitiert in OPM Op 1/00 = PBI 2001,
127; Op 4, 5/00 = PBI 2002, 32).

Der Klagerin ist daher insoweit zuzustimmen, als fir Patente eigene Auslegungsregeln bestehen. Die Rechtsprechung,
wonach Patentanmeldungen und insbesondere die Patentanspriiche darin Willensklarungen sind, die nach den
allgemeinen Grundsétzen Uber die Auslegung von Willenserkldrungen auszulegen sind (Weiser, Osterreichisches
Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz 124 mwN; 4 Ob 305/75 = OBI 1975, 137 - Ankerbolzen mwnN), geht auf die
Rechtslage vor Inkrafttreten des § 22a PatG (BGBI 1984/234) zurlck. In der Sache selbst ist der Klagerin damit aber
nicht geholfen, weil sich bei einer Auslegung nach den in § 22a PatG iVm dem Protokoll Gber die Auslegung des Art 69
des Europaischen Patentlbereinkommens festgelegten Grundsadtzen keine wesentlichen Unterschiede zu einer
Auslegung nach den 88 914ff ABGB ergeben:Der Klagerin ist daher insoweit zuzustimmen, als flr Patente eigene
Auslegungsregeln bestehen. Die Rechtsprechung, wonach Patentanmeldungen und insbesondere die Patentanspriche
darin Willensklarungen sind, die nach den allgemeinen Grundsatzen Uber die Auslegung von Willenserklarungen
auszulegen sind (Weiser, Osterreichisches Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz 124 mwN; 4 Ob 305/75 = OBl 1975,
137 - Ankerbolzen mwN), geht auf die Rechtslage vor Inkrafttreten des Paragraph 22 a, PatG (BGBI 1984/234) zurlck. In
der Sache selbst ist der Klagerin damit aber nicht geholfen, weil sich bei einer Auslegung nach den in Paragraph 22 a,
PatG in Verbindung mit dem Protokoll Uber die Auslegung des Artikel 69, des Europadischen Patentibereinkommens
festgelegten Grundsatzen keine wesentlichen Unterschiede zu einer Auslegung nach den Paragraphen 914 f, f, ABGB
ergeben:

Bei der Auslegung von Patentansprichen sind die mit dem Patent verfolgten Ziele gegeneinander abzuwagen:
ausreichender Schutz fir den Patentinhaber und ausreichende Rechtssicherheit fur Dritte. Fir den ersten
Gesichtspunkt ist die objektive Bedeutung der Erfindung, wie sie in den Patentansprlichen ihren Niederschlag
gefunden hat, und nicht die subjektive Anstrengung des Erfinders maRgeblich; fir den zweiten das, was der Fachmann
bei objektiver Betrachtung den Patentanspriichen entnimmt. Der Schutzbereich des Patents muss flr AuBenstehende
hinreichend sicher vorhersehbar sein (Busse, Patentgesetz5 § 14 Rz 48)Bei der Auslegung von Patentansprichen sind
die mit dem Patent verfolgten Ziele gegeneinander abzuwagen: ausreichender Schutz fir den Patentinhaber und
ausreichende Rechtssicherheit fur Dritte. Fir den ersten Gesichtspunkt ist die objektive Bedeutung der Erfindung, wie
sie in den Patentansprichen ihren Niederschlag gefunden hat, und nicht die subjektive Anstrengung des Erfinders
mafgeblich; fir den zweiten das, was der Fachmann bei objektiver Betrachtung den Patentanspriichen entnimmt. Der
Schutzbereich des Patents muss fir Auenstehende hinreichend sicher vorhersehbar sein (Busse, Patentgesetz5
Paragraph 14, Rz 48).

Werden diese Grundsatze im vorliegenden Fall angewandt, dann kann die Auffassung der Klagerin, nach Anspruch 1
des Patents sei auch die unmittelbare Gewinnung von Amlodipin-Besylat, ohne Umweg Uber freie Amlodipin-Base,
geschiitzt, nicht geteilt werden. Das mit Anspruch 1 des Klagepatents geschiitzte Verfahren besteht in der Herstellung
eines 1,4-Dihydropyridins der Formel (I) oder eines pharmazeutisch verwendbaren Saureadditionssalzes davon. In der
ersten Stufe wird die Aminoschutzgruppe von einem Amino-geschutzten 1,4-Dihydropyridin entfernt, wodurch freie
Amlodipin-Base entsteht. Die Amlodipin-Base kann nach der Verfahrensvariante (c) des Patentanspruchs 1 mit einer
nicht-toxischen Saure in ein pharmazeutisch verwendbares Sdureadditionssalz (= Amlodipin-Besylat) umgewandelt
werden. Die Verfahrensvariante (c) ist nur sinnvoll, wenn Amlodipin-Besylat nicht schon durch die Entfernung der
Aminoschutzgruppe entsteht. Bei objektiver Betrachtung muss Patentanspruch 1 daher dahin verstanden werden,
dass davon Verfahren erfasst werden, bei denen zuerst Amlodipin-Base und erst daraus Amlodipin-Besylat gewonnen
wird.Werden diese Grundsatze im vorliegenden Fall angewandt, dann kann die Auffassung der Klagerin, nach
Anspruch 1 des Patents sei auch die unmittelbare Gewinnung von Amlodipin-Besylat, ohne Umweg Uber freie
Amlodipin-Base, geschutzt, nicht geteilt werden. Das mit Anspruch 1 des Klagepatents geschitzte Verfahren besteht in
der Herstellung eines 1,4-Dihydropyridins der Formel (romisch eins) oder eines pharmazeutisch verwendbaren
Sdureadditionssalzes davon. In der ersten Stufe wird die Aminoschutzgruppe von einem Amino-geschitzten 1,4-
Dihydropyridin ~ entfernt, wodurch freie Amlodipin-Base entsteht. Die Amlodipin-Base kann nach der
Verfahrensvariante (c) des Patentanspruchs 1 mit einer nicht-toxischen Saure in ein pharmazeutisch verwendbares
Saureadditionssalz (= Amlodipin-Besylat) umgewandelt werden. Die Verfahrensvariante (c) ist nur sinnvoll, wenn
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Amlodipin-Besylat nicht schon durch die Entfernung der Aminoschutzgruppe entsteht. Bei objektiver Betrachtung
muss Patentanspruch 1 daher dahin verstanden werden, dass davon Verfahren erfasst werden, bei denen zuerst
Amlodipin-Base und erst daraus Amlodipin-Besylat gewonnen wird.

2. Anwendungsbereich des § 155 PatG2. Anwendungsbereich des Paragraph 155, PatG

Nach 8 155 PatG gilt bei einem Patent fur ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses bis zum Beweis des
Gegenteils jedes Erzeugnis von gleicher Beschaffenheit als nach dem patentierten Verfahren hergestellt. Beweist
demnach der Klager, dass das mit dem patentierten Verfahren hergestellte Erzeugnis neu ist und das vom Beklagten
vertriebene Erzeugnis die gleichen Eigenschaften wie ein nach dem patentierten Verfahren hergestelltes Erzeugnis hat
und beweist der Beklagte nicht, dass er sein Erzeugnis nach einem anderen Verfahren herstellt, so ist anzunehmen,
dass der Beklagte das Patent verletzt (4 Ob 47/02v = OBl 2002/52 - Sprayback-Problem; s dazuSchmidt, Beweis und
Gegenbeweis bei Verfahrenspatenten, OBl 2002, 267).Nach Paragraph 155, PatG gilt bei einem Patent fir ein
Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses bis zum Beweis des Gegenteils jedes Erzeugnis von gleicher
Beschaffenheit als nach dem patentierten Verfahren hergestellt. Beweist demnach der Klager, dass das mit dem
patentierten Verfahren hergestellte Erzeugnis neu ist und das vom Beklagten vertriebene Erzeugnis die gleichen
Eigenschaften wie ein nach dem patentierten Verfahren hergestelltes Erzeugnis hat und beweist der Beklagte nicht,
dass er sein Erzeugnis nach einem anderen Verfahren herstellt, so ist anzunehmen, dass der Beklagte das Patent
verletzt (4 Ob 47/02v = OBl 2002/52 - Sprayback-Problem; s dazu Schmidt, Beweis und Gegenbeweis bei
Verfahrenspatenten, OBI 2002, 267).

Im vorliegenden Fall hat die Beklagte das Verfahren offengelegt, nach dem das in dem von ihr vertriebenen
Medikament enthaltene Amlodipin-Besylat hergestellt ist. Die Klagerin macht geltend, dass die Beklagte auch die
mangelnde Aquivalenz dieses Verfahrens hatte bescheinigen missen.

Die Frage der Aquivalenz ist in erster Linie eine Rechtsfrage. Da in den Schutzbereich eines Patents auch vom Wortlaut
der Patentanspriiche abweichende, aber inhaltsgleiche Ausfiihrungsformen fallen, ist im Verletzungsstreit zu prifen,
ob die angegriffene Gestaltungsform den durch die Anspriiche vorgezeichneten L&sungsweg der patentierten
Erfindung beibehalt. Eine dquivalente Benltzung der patentierten Erfindung liegt dann vor, wenn der Fachmann im
Prioritatszeitpunkt, ausgertstet mit dem allgemeinen Fachwissen unter Bertcksichtigung des Standes der Technik,
ohne erfinderisches Bemulhen die ausgetauschten Merkmale als den Patentansprichen funktionsgleiche
Loésungsmittel entnimmt (OPM Op 4/99 = PBI 2001, 100). Ebenso wie fir die Offenbarung des Gegenstands der
Erfindung ist demnach fur dessen Vergleich mit der angegriffenen Gestaltungsform auf das Erkenntnisvermdgen des
einschlagigen Fachmanns abzustellen. Das technische Verstdndnis des Fachmanns ist ein objektivierendes, der
beweismaRigen Feststellung zugangliches Element (Ullmann in Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz9 § 14
dPatG Rz 120).Die Frage der Aquivalenz ist in erster Linie eine Rechtsfrage. Da in den Schutzbereich eines Patents auch
vom Wortlaut der Patentanspriche abweichende, aber inhaltsgleiche Ausfihrungsformen fallen, ist im
Verletzungsstreit zu prifen, ob die angegriffene Gestaltungsform den durch die Anspriche vorgezeichneten
Losungsweg der patentierten Erfindung beibehalt. Eine dquivalente BenlUtzung der patentierten Erfindung liegt dann
vor, wenn der Fachmann im Prioritatszeitpunkt, ausgerUstet mit dem allgemeinen Fachwissen unter Berilcksichtigung
des Standes der Technik, ohne erfinderisches Bemihen die ausgetauschten Merkmale als den Patentansprichen
funktionsgleiche Losungsmittel entnimmt (OPM Op 4/99 = PBI 2001, 100). Ebenso wie fir die Offenbarung des
Gegenstands der Erfindung ist demnach fir dessen Vergleich mit der angegriffenen Gestaltungsform auf das
Erkenntnisvermdgen des einschlagigen Fachmanns abzustellen. Das technische Verstandnis des Fachmanns ist ein
objektivierendes, der beweismalligen Feststellung zugangliches Element (Ullmann in Benkard, Patentgesetz
Gebrauchsmustergesetz9 Paragraph 14, dPatG Rz 120).

Insoweit kann sich daher auch bei der Priifung der Aquivalenz die Frage der Beweislast stellen. Die Kldgerin stiitzt ihre
Auffassung, dass die Beweislast die Beklagte treffe, auf deutsche Rechtsprechung. Sie verweist auf die Entscheidung E
X ZR 4/75 (= BGHZ 67, 38 = GRUR 1977, 100 [Beil] - Alkylendiamine II). In dieser Entscheidung hat der BGH ausgefuhrt,
dass die Umkehr der Beweislast auch dann gilt, wenn ,ein abgewandeltes Verfahren in den Schutzbereich des Patents
fallt und das Verfahrenserzeugnis dieses abgewandelten Verfahrens mit dem angegriffenen Stoff (§ 47 Abs 3 dPatG, die
Vorgangerbestimmung des § 139 Abs 3 dPatG, sprach, ebenso wie ursprunglich auch § 155 PatG, noch von einem
,Stoff" statt von einem ,Erzeugnis") identisch ist". In dem dieser Entscheidung zugrunde liegenden Fall hatte die
Beklagte zwar bewiesen, den mit dem nach dem geschutzten Verfahren hergestellten Stoff identischen Stoff nach
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einem anderen Verfahren zu erzeugen; das Berufungsgericht hatte aber festgestellt, der Fachmann habe das
abgewandelte Verfahren aufgrund der Angaben in der Klagepatentschrift erkennen und ausfihren kénnen. Diese
Feststellung rechtfertigte nach Auffassung des BGH den Schluss, dass das abgewandelte Verfahren in den
Schutzbereich des Klagepatents falle. Das Erzeugnis des aquivalenten Verfahrens gelte unstreitig als neuer Stoff.
Deshalb gelte zugunsten der Klagerin die Vermutung des 8 47 Abs 3 PatG (nunmehr 8 139 Abs 3 dPatG), dass der
identische Wirkstoff in den Arzneimitteln der Beklagten nach dem fir die Klagerin geschiitzten Verfahren hergestellt
werde. Die Frage der Beweislast fiir Tatsachen, deren Feststellung fiir die Beurteilung der Aquivalenz notwendig ist, hat
sich angesichts der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen Uber das Verstandnis des Fachmanns nicht
gestellt.Insoweit kann sich daher auch bei der Priifung der Aquivalenz die Frage der Beweislast stellen. Die Klagerin
stutzt ihre Auffassung, dass die Beweislast die Beklagte treffe, auf deutsche Rechtsprechung. Sie verweist auf die
Entscheidung E romisch zehn ZR 4/75 (= BGHZ 67, 38 = GRUR 1977, 100 [Beil] - Alkylendiamine rémisch Il). In dieser
Entscheidung hat der BGH ausgefihrt, dass die Umkehr der Beweislast auch dann gilt, wenn ,ein abgewandeltes
Verfahren in den Schutzbereich des Patents fallt und das Verfahrenserzeugnis dieses abgewandelten Verfahrens mit
dem angegriffenen Stoff (Paragraph 47, Absatz 3, dPatG, die Vorgdngerbestimmung des Paragraph 139, Absatz 3,
dPatG, sprach, ebenso wie ursprunglich auch Paragraph 155, PatG, noch von einem ,Stoff" statt von einem
+Erzeugnis") identisch ist". In dem dieser Entscheidung zugrunde liegenden Fall hatte die Beklagte zwar bewiesen, den
mit dem nach dem geschitzten Verfahren hergestellten Stoff identischen Stoff nach einem anderen Verfahren zu
erzeugen; das Berufungsgericht hatte aber festgestellt, der Fachmann habe das abgewandelte Verfahren aufgrund der
Angaben in der Klagepatentschrift erkennen und ausfiihren kénnen. Diese Feststellung rechtfertigte nach Auffassung
des BGH den Schluss, dass das abgewandelte Verfahren in den Schutzbereich des Klagepatents falle. Das Erzeugnis des
aquivalenten Verfahrens gelte unstreitig als neuer Stoff. Deshalb gelte zugunsten der Klagerin die Vermutung
des Paragraph 47, Absatz 3, PatG (nunmehr Paragraph 139, Absatz 3, dPatG), dass der identische Wirkstoff in den
Arzneimitteln der Beklagten nach dem fur die Klagerin geschitzten Verfahren hergestellt werde. Die Frage der
Beweislast fiir Tatsachen, deren Feststellung fiir die Beurteilung der Aquivalenz notwendig ist, hat sich angesichts der
vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen Gber das Verstéandnis des Fachmanns nicht gestellt.

Rogge (in Benkard aaO § 139 PatG Rz 122) leitet aus der BGH-Entscheidung ab, dass es genlge, wenn Identitat mit dem
Erzeugnis eines abgewandelten Verfahrens gegeben sei. Fir diesen Fall mlsse der Patentinhaber konkret darlegen
und beweisen, in welcher abgewandelten und noch unter das Klagepatent fallenden Form das angegriffene Erzeugnis
identisch hergestellt werden kann.Rogge (in Benkard aaO Paragraph 139, PatG Rz 122) leitet aus der BGH-
Entscheidung ab, dass es gentiige, wenn Identitat mit dem Erzeugnis eines abgewandelten Verfahrens gegeben sei. Fir
diesen Fall musse der Patentinhaber konkret darlegen und beweisen, in welcher abgewandelten und noch unter das
Klagepatent fallenden Form das angegriffene Erzeugnis identisch hergestellt werden kann.

Fur diese Auffassung spricht, dass der bei Verfahrenspatenten zur Herstellung neuer Erzeugnisse aufgetragene Beweis
des Gegenteils den Patentinhaber auch dann ausreichend schiitzt, wenn er sich nicht auf Tatsachen erstreckt, deren
Feststellung fiir die Beurteilung der Aquivalenz notwendig ist. Die Beweislastregel des § 155 PatG berticksichtigt die
Beweisschwierigkeiten der Inhaber von Verfahrenspatenten. Sie kdnnen nur schwer beweisen, dass vorgefundene
Gegenstande nach dem patentierten Verfahren hergestellt seien (s BGH X ZR 4/75). Wenn aber offen gelegt ist, welches
Verfahren der Beklagte anwendet - nur dann kann sich die Frage der Beweislast fur Tatsachen, die fur die Beurteilung
der Aquivalenz notwendig sind, Gberhaupt stellen -, dann sind sie in der gleichen Situation wie der Inhaber eines
Patents auf (zB) dem Gebiet der Mechanik. Der Eingriffsgegenstand (= Eingriffsverfahren) ist bekannt; den Beweis, dass
damit in das Patent eingegriffen wird, muss der Patentinhaber erbringen.Fir diese Auffassung spricht, dass der bei
Verfahrenspatenten zur Herstellung neuer Erzeugnisse aufgetragene Beweis des Gegenteils den Patentinhaber auch
dann ausreichend schitzt, wenn er sich nicht auf Tatsachen erstreckt, deren Feststellung fur die Beurteilung der
Aquivalenz notwendig ist. Die Beweislastregel des Paragraph 155, PatG berlicksichtigt die Beweisschwierigkeiten der
Inhaber von Verfahrenspatenten. Sie kdnnen nur schwer beweisen, dass vorgefundene Gegenstande nach dem
patentierten Verfahren hergestellt seien (s BGH rémisch zehn ZR 4/75). Wenn aber offen gelegt ist, welches Verfahren
der Beklagte anwendet - nur dann kann sich die Frage der Beweislast fur Tatsachen, die fur die Beurteilung der
Aquivalenz notwendig sind, Gberhaupt stellen -, dann sind sie in der gleichen Situation wie der Inhaber eines Patents
auf (zB) dem Gebiet der Mechanik. Der Eingriffsgegenstand (= Eingriffsverfahren) ist bekannt; den Beweis, dass damit
in das Patent eingegriffen wird, muss der Patentinhaber erbringen.
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Die vom BGH auch bei abgewandelten Verfahren bejahte Beweislastumkehr ist dennoch sinnvoll: Beweist der Klager,
dass das Verfahren des Beklagten dem geschiitzten Verfahren aquivalent ist, so gilt die Vermutung des 8 155 PatG,
wonach - wie zB in dem der Entscheidung BGH X ZR 4/75 zugrunde liegenden Fall - der identische Wirkstoff in den
Arzneimitteln der Beklagten nach dem geschitzten Verfahren hergestellt ist. Damit liegt im Inverkehrbringen und
Feilhalten der Arzneimittel mit dem Wirkstoff ein Patenteingriff.Die vom BGH auch bei abgewandelten Verfahren
bejahte Beweislastumkehr ist dennoch sinnvoll: Beweist der Klager, dass das Verfahren des Beklagten dem
geschutzten Verfahren aquivalent ist, so gilt die Vermutung des Paragraph 155, PatG, wonach - wie zB in dem der
Entscheidung BGH romisch zehn ZR 4/75 zugrunde liegenden Fall - der identische Wirkstoff in den Arzneimitteln der
Beklagten nach dem geschitzten Verfahren hergestellt ist. Damit liegt im Inverkehrbringen und Feilhalten der

Arzneimittel mit dem Wirkstoff ein Patenteingriff.

Im vorliegenden Fall hatte daher die Klagerin bescheinigen mussen, dass der Losungsweg des ,Richter-Verfahrens"
nach dem technischen Verstandnis des Fachmanns mit dem durch die Anspriiche des Klagepatents vorgezeichneten

Losungsweg lbereinstimmt. Diese Bescheinigung hat die Kldgerin nach dem festgestellten Sachverhalt nicht erbracht.
3. Zur Rechtsbestandigkeit der Patentanspriche 14 und 15

Die Klagerin bekampft die Auffassung des Rekursgerichts, wonach beide Patentanspriiche gegen das Stoffschutzverbot
verstieBen. Das Rekursgericht habe die beiden Anspriche nicht voneinander unterschieden, obwohl ein
grundlegender Unterschied bestehe. Patentanspruch 14 enthalte kein ,Mischverfahren", weil die Verfahren gemaR

einem der Anspriche 1 bis 13 zweifellos bestimmte Verfahren seien.

Richtig ist, dass Patentanspruch 14 zwar einen Mischschritt umfasst, aber kein reines Mischverfahren ist. Das mit
einem pharmazeutisch verwendbaren VedlUnnungsmittel oder Tragermaterial zu mischende Produkt muss nach
einem ,Verfahren zur Herstellung von pharmazeutischen Praparaten, welches darin besteht, dass man eine
Verbindung der Formel (I) gemal Definition in Anspruch 1 oder ein pharmazeutisch verwendbares Saureadditionssalz
davon durch ein Verfahren gemal3 einem der vorhergehenden Anspruche herstellt" hergestellt sein. Daraus folgt aber
auch, dass Patentanspruch 14 nur durch Verfahren verletzt wird, die auch in einen der vorhergehenden Anspruche
eingreifen.Richtig ist, dass Patentanspruch 14 zwar einen Mischschritt umfasst, aber kein reines Mischverfahren ist.
Das mit einem pharmazeutisch verwendbaren Vedinnungsmittel oder Tragermaterial zu mischende Produkt muss
nach einem ,Verfahren zur Herstellung von pharmazeutischen Praparaten, welches darin besteht, dass man eine
Verbindung der Formel (romisch eins) gemal3 Definition in Anspruch 1 oder ein pharmazeutisch verwendbares
Saureadditionssalz davon durch ein Verfahren gemaf3 einem der vorhergehenden Anspriche herstellt" hergestellt sein.
Daraus folgt aber auch, dass Patentanspruch 14 nur durch Verfahren verletzt wird, die auch in einen der
vorhergehenden Anspruche eingreifen.

Fir das ,Richter-Verfahren" trifft dies nicht zu, weil dieses Verfahren - wie oben dargelegt - mangels Bescheinigung
eines entsprechenden technischen Verstandnisses des Fachmanns nicht als dem durch das Patent geschitzten
Verfahren &quivalent beurteilt werden kann. Damit ist auch die Frage unerheblich, ob Patentanspruch 14
rechtsbestandig ist.

Bei Patentanspruch 15 gesteht auch die Klagerin zu, dass es sich um ein reines Mischverfahren handelt und dass die
Auffassungen darUber, ob solche Mischverfahren schutzfahig sind, auseinander gehen. lhre Behauptung, wonach das
Stoffschutzverbot trotz des von Osterreich gemaR Art 167 Abs 2 lit a EPU eingelegten und im Zeitpunkt der
Patentanmeldung und -erteilung noch giltigen Vorbehalts durch § 2 Z 2 PatG idF Patrnov 1984 hinfallig geworden sei,
ist durch die Erliuternden Bemerkungen zur PatRNov 1984 (abgedruckt in OBl 1984, 125 [137]) widerlegt:Bei
Patentanspruch 15 gesteht auch die Klagerin zu, dass es sich um ein reines Mischverfahren handelt und dass die
Auffassungen darUber, ob solche Mischverfahren schutzfahig sind, auseinander gehen. lhre Behauptung, wonach das
Stoffschutzverbot trotz des von Osterreich gemaR Artikel 167, Absatz 2, Litera a, EPU eingelegten und im Zeitpunkt der
Patentanmeldung und -erteilung noch gultigen Vorbehalts durch Paragraph 2, Ziffer 2, PatG in der Fassung Patrnov
1984 hinféllig geworden sei, ist durch die Erlduternden Bemerkungen zur PatRNov 1984 (abgedruckt in OBI 1984, 125
[137]) widerlegt:

"Zu Art IV:

Der Vorbehalt Osterreichs gemaR Art 167 Abs 2 lit a EPU, der Osterreich die Aufrechterhaltung des
Stoffschutzverbotes bei europaischen Patenten erméglicht, ist gemaR Art 167 Abs 3 EPU héchstens bis zum Jahr 1987
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und im Fall einer Fristverlangerung durch den Verwaltungsrat der Europaischen Patentorganisation bis zum Jahr 1992
wirksam. Allerdings kénnen bis dahin erteilte europaische Patente, die einen Stoffschutz gewahren, auch noch danach
fur Osterreich nichtig erklart werden (8 10 Abs 2 PatV-EG iV mit Art 167 Abs 5 EPU). Dem entsprechend sieht Art IV vor,
dass auch derartige 6sterreichische Patente bis zu dem erwahnten Zeitpunkt nicht erteilt werden durfen und entgegen
dieser Vorschrift vom Osterreichischen Patentamt allenfalls erteilte Patente zeitlich unbeschrankt nichtig erklért
werden kdnnen. Bei der Formulierung dieses Artikels ist auBerdem darauf Bedacht genommen worden, dass das
kiinftige Stoffschutzverbot weder (ber den gemaR Art 167 Abs 2 lit a EPU méglichen, noch (iber den im geltenden
Patentgesetz vorgesehenen Umfang hinausgeht.Der Vorbehalt Osterreichs gemaR Artikel 167, Absatz 2, Litera a, EPU,
der Osterreich die Aufrechterhaltung des Stoffschutzverbotes bei européischen Patenten erméglicht, ist gemaR Artikel
167, Absatz 3, EPU héchstens bis zum Jahr 1987 und im Fall einer Fristverldngerung durch den Verwaltungsrat der
Europaischen Patentorganisation bis zum Jahr 1992 wirksam. Allerdings kénnen bis dahin erteilte europadische Patente,
die einen Stoffschutz gewahren, auch noch danach fir Osterreich nichtig erklért werden (Paragraph 10, Absatz 2, PatV-
EG iV mit Artikel 167, Absatz 5, EPU). Dem entsprechend sieht Art rémisch IV vor, dass auch derartige 6sterreichische
Patente bis zu dem erwahnten Zeitpunkt nicht erteilt werden dudrfen und entgegen dieser Vorschrift vom
Osterreichischen Patentamt allenfalls erteilte Patente zeitlich unbeschrankt nichtig erkldrt werden kénnen. Bei der
Formulierung dieses Artikels ist auRerdem darauf Bedacht genommen worden, dass das kinftige Stoffschutzverbot
weder Uber den gemiR Artikel 167, Absatz 2, Litera a, EPU méglichen, noch Gber den im geltenden Patentgesetz
vorgesehenen Umfang hinausgeht.

Da das Stoffschutzverbot nicht mehr im Patentgesetz selbst normiert, sondern in den Art IV der Novelle aufgenommen
wird, kann der Wortlaut des Patentgesetzes bereits mit dieser Novelle den einschligigen Bestimmungen des EPU
angepasst und eine spatere neuerliche Novellierung vermieden werden."Da das Stoffschutzverbot nicht mehr im
Patentgesetz selbst normiert, sondern in den Art rémisch IV der Novelle aufgenommen wird, kann der Wortlaut des
Patentgesetzes bereits mit dieser Novelle den einschldgigen Bestimmungen des EPU angepasst und eine spétere

neuerliche Novellierung vermieden werden."

Unter Hinweis auf die Gesetzesmaterialien hat der Oberste Patent- und Markensenat ausgesprochen, dass trotz der
Anpassung des § 2 Z 2 PatG an die einschligigen Bestimmungen des EPU fir den Zeitraum der Weitergeltung des
Stoffschutzverbotes an den bisher an die Patentierbarkeit eines Verfahrens zur Herstellung von Heilmitteln gestellten
Anforderungen festzuhalten sei. Nach 8 2 Z 2 PatG aF musste es sich um ein bestimmtes technisches Verfahren
handeln; bestimmt war ein Verfahren zur Herstellung von Heilmitteln nur, wenn es durch Angabe der Ausgangsstoffe,
der Mittel und der Art, mit ihnen umzugehen, und schlielllich des Endprodukts oder sonstigen "Resultats"
entsprechend identifiziert wurde (OPM Op2/95 = PBI 1997, 19).Unter Hinweis auf die Gesetzesmaterialien hat der
Oberste Patent- und Markensenat ausgesprochen, dass trotz der Anpassung des Paragraph 2, Ziffer 2, PatG an die
einschlagigen Bestimmungen des EPU fir den Zeitraum der Weitergeltung des Stoffschutzverbotes an den bisher an
die Patentierbarkeit eines Verfahrens zur Herstellung von Heilmitteln gestellten Anforderungen
festzuhalten sei. Nach Paragraph 2, Ziffer 2, PatG aF musste es sich um ein bestimmtes technisches Verfahren
handeln; bestimmt war ein Verfahren zur Herstellung von Heilmitteln nur, wenn es durch Angabe der Ausgangsstoffe,
der Mittel und der Art, mit ihnen umzugehen, und schlielllich des Endprodukts oder sonstigen "Resultats"
entsprechend identifiziert wurde (OPM Op2/95 = PBI 1997, 19).

Diesen Anforderungen wird das durch Patentanspruch 15 geschutzte Verfahren nicht gerecht. Es ist ein reines
Mischverfahren, dessen Beschreibung sich auf die Angabe beschrankt, dass es sich um ein "Verfahren zur Herstellung
eines pharmazeutischen Praparates" handle, welches darin bestehe, "dass man eine Verbindung der Formel () gemaR
Definition in Anspruch 1 oder ein pharmazeutisch verwendbares Sdureadditionssalz davon mit einem pharmazeutisch
verwendbaren Verdinnungsmittel oder Tragermaterial vermischt".Diesen Anforderungen wird das durch
Patentanspruch 15 geschitzte Verfahren nicht gerecht. Es ist ein reines Mischverfahren, dessen Beschreibung sich auf
die Angabe beschrankt, dass es sich um ein "Verfahren zur Herstellung eines pharmazeutischen Praparates" handle,
welches darin bestehe, "dass man eine Verbindung der Formel (rémisch eins) gemal3 Definition in Anspruch 1 oder ein
pharmazeutisch  verwendbares Saureadditionssalz davon mit einem pharmazeutisch  verwendbaren
VerdUnnungsmittel oder Tragermaterial vermischt".

Der Vorbehalt gemaR Art 167 Abs 2 lit a EPU war nach Art 167 Abs 3 EPU iVm Art 169 Abs 1 EPU bis 7. 10. 1987
wirksam; er galt fir alle Patente, die aufgrund von Patentanmeldungen erteilt worden sind, die bis zu diesem
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Zeitpunkt eingereicht wurden (Art 167 Abs 5 EPU; OPM Op 2/95 = PBI 1997, 19).Der Vorbehalt gemaR Artikel 167,
Absatz 2, Litera a, EPU war nach Artikel 167, Absatz 3, EPU in Verbindung mit Artikel 169, Absatz eins, EPU bis 7. 10.
1987 wirksam; er galt fur alle Patente, die aufgrund von Patentanmeldungen erteilt worden sind, die bis zu diesem
Zeitpunkt eingereicht wurden (Artikel 167, Absatz 5, EPU; OPM Op 2/95=PBI 1997, 19).

Die Klagerin hat die Patentanmeldung am 8. 3. 1983 und damit vor Auslaufen des Vorbehalts eingereicht. Auch das
Patent wurde ihr noch wahrend der Gultigkeitsdauer des Vorbehalts erteilt. Die Kldgerin kann sich daher auch nicht
auf die Ausfiihrungen von Wolfram (Wie hoch ist die Rechts[un]sicherheit von pharmazeutischen Patenten in
Osterreich?, OBI 1995, 260 [262f]) berufen, wonach es "nicht denkunméglich" sei, Art IV Abs 1 PatRNov 1984 dahin zu
verstehen, dass nach Ende der Wirksamkeitsdauer des Vorbehalts nationale Patente auf schwebende Anmeldungen
erteilt werden kénnen. Die von Wolfram (aaO OBI 1995, 262ff) zitierten und auch von der Kligerin erwéhnten
Entscheidungen der Beschwerdeabteilung betreffen Verwendungspatente und sind daher fir den vorliegenden Fall
nicht aussagekraftig.Die Klagerin hat die Patentanmeldung am 8. 3. 1983 und damit vor Auslaufen des Vorbehalts
eingereicht. Auch das Patent wurde ihr noch wahrend der Gultigkeitsdauer des Vorbehalts erteilt. Die Klagerin kann
sich daher auch nicht auf die Ausfihrungen von Wolfram (Wie hoch ist die Rechts[un]sicherheit von pharmazeutischen
Patenten in Osterreich?, OBI 1995, 260 [262f]) berufen, wonach es "nicht denkunméglich" sei, Art rémisch IV Absatz
eins, PatRNov 1984 dahin zu verstehen, dass nach Ende der Wirksamkeitsdauer des Vorbehalts nationale Patente auf
schwebende Anmeldungen erteilt werden kénnen. Die von Wolfram (aaO OBI 1995, 262ff) zitierten und auch von der
Klagerin erwahnten Entscheidungen der Beschwerdeabteilung betreffen Verwendungspatente und sind daher fir den
vorliegenden Fall nicht aussagekraftig.

Der Verstol3 gegen das Stoffschutzverbot bewirkt die Nichtigkeit des Patents. Da§ 156 Abs 3 PatG die Unterbrechung
des Verfahrens aufgrund eines Nichtigkeitseinwands nur anordnet, wenn ein Urteil davon abhangt, ob ein Patent
nichtig ist, kann das Gericht im Provisorialverfahren die Nichtigkeit des Patents selbststandig prifen und auch
wahrnehmen (s Weiser, Osterreichisches Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz 332f). Damit ist der von der Klagerin
geltend gemachte VerstoRR gegen Patentanspruch 15 mangels Rechtsbestandigkeit des Patents zu verneinen.Der
Verstol3 gegen das Stoffschutzverbot bewirkt die Nichtigkeit des Patents. Da Paragraph 156, Absatz 3, PatG die
Unterbrechung des Verfahrens aufgrund eines Nichtigkeitseinwands nur anordnet, wenn ein Urteil davon abhangt, ob
ein Patent nichtig ist, kann das Gericht im Provisorialverfahren die Nichtigkeit des Patents selbststandig prifen und
auch wahrnehmen (s Weiser, Osterreichisches Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz 332f). Damit ist der von der
Klagerin geltend gemachte Versto3 gegen Patentanspruch 15 mangels Rechtsbestandigkeit des Patents zu verneinen.

Der Revisionsrekurs musste erfolglos bleiben.

Die Kostenentscheidung beruht auf 88 78, 402 Abs 4 EO iVm 88 41, 50 ZPODie Kostenentscheidung beruht auf
Paragraphen 78,, 402 Absatz 4, EO in Verbindung mit Paragraphen 41,, 50 ZPO.
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