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JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 09.04.2002

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
pr**** S p.A., ***** vertreten durch Presimayr & Partner, Rechtsanwalte in Wien, wider die beklagte Partei
E****% GmbH, ***** vertreten durch Dr. Karl Grigkar, Rechtsanwalt in Wien, wegen Unterlassung, Rechnungslegung,
Feststellung und Urteilsveroffentlichung (Streitwert im Provisorialverfahren 1,000.000 S), tiber den auBerordentlichen
Revisionsrekurs der Klagerin gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom
28. Dezember 2001, GZ 4 R 121/01w-14, mit dem der Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 30. Marz 2001,
GZ 10 Cg 13/01v-10, bestatigt wurde, den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Dem Revisionsrekurs wird Folge gegeben.

Die Beschlusse der Vorinstanzen werden dahin abgeandert, dass die Entscheidung wie folgt zu lauten hat:
“Einstweilige Verfligung

Zur Sicherung des mit der Klage geltend gemachten Unterlassungsanspruchs wird der Beklagten bis zur
rechtskraftigen Entscheidung Uber das Klagebegehren geboten, es zu unterlassen, gebrauchsfertige sterile
pyrogenfreie Anthracyclinglycosid-Injektionslésungen, insbesondere die Praparate Doxorubicin ‘E***** 10 mg
und/oder Epirubicin ‘E***** 50 mg, herzustellen und/oder zu vertreiben, wenn diese Losungen in einem Verfahren
hergestellt werden, das folgende Schritte umfasst:

i) Herstellen einer Ldsung aus einem physiologisch vertraglichen Salz eines Anthracyclinglycosids in einem
physiologisch vertraglichen, wassrigen Losungsmittel mit einer Anthracyclinglycosid-Konzentration von 0,1 bis
50 mg/ml

ii) Durchleiten der erhaltenen Losung durch ein sterilisierendes Filter, und
i) Versiegeln der sterilisierten Losung in einem Behaltnis,

dadurch gekennzeichnet, dass der ph-Wert der Losung auf 2,5 bis 5 durch Zusatz einer physiologisch vertraglichen
Saure vor dem Durchleiten der erhaltenen Lésung durch ein sterilisierendes Filter eingestellt wird.

Die Beklagte hat die Kosten ihrer AuRerung endgiiltig selbst zu tragen.Die Beklagte hat die Kosten ihrer AuRerung
endgUltig selbst zu tragen.”
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Die Klagerin hat die Kosten des Rechtsmittelverfahrens vorlaufig selbst zu tragen.
Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsmittelverfahrens endglltig selbst zu tragen.
Text

Begrindung:

Die Klagerin ist Inhaberin des 6sterreichischen Patents AT 397463B, das ein Verfahren zur Herstellung von injizierbaren
gebrauchsfertigen Losungen betrifft, die ein Anthracyclinglycosidsalz mit Antitumorwirkung enthalten. Das Patent
wurde am 30. 6. 1986 angemeldet; die Patenterteilung wurde am 25. 4. 1994 veroffentlicht.

Aufgabe des patentierten Verfahrens ist es, die mit der Herstellung und Verabreichung von lyophilisierten Praparaten
von Doxorubicin bzw Epirubicin verbundenen Schwierigkeiten - insbesondere das “Sprayback”-Problem bei der
Rekonstituierung - soweit wie moglich zu beseitigen. Das patentierte Verfahren fihrt zur Herstellung einer
gebrauchsfertigen sterilen pyrogenfreien Anthracyclinglycosid-Injektionslésung und besteht imAufgabe des
patentierten Verfahrens ist es, die mit der Herstellung und Verabreichung von lyophilisierten Praparaten von
Doxorubicin bzw Epirubicin verbundenen Schwierigkeiten - insbesondere das “Sprayback”-Problem bei der
Rekonstituierung - soweit wie moglich zu beseitigen. Das patentierte Verfahren fihrt zur Herstellung einer
gebrauchsfertigen sterilen pyrogenfreien Anthracyclinglycosid-Injektionslésung und besteht im

- Herstellen einer Losung aus einem physiologisch vertrdglichen Salz eines Anthracyclinglycosids in einem
physiologisch vertraglichen wassrigen Lésungsmittel mit einer Anthracyclinglycosid-Konzentration von 0,1 bis
50 mg/ml

- Durchleiten der erhaltenen Lésung durch ein sterilisierendes Filter und
- Versiegeln der sterilisierten Losung in einem Behadltnis.

Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass der ph-Wert der Losung auf 2,5 bis 5 durch Zusatz einer physiologisch
vertraglichen Saure vor dem Durchleiten der erhaltenen Losung durch ein sterilisierendes Filter eingestellt wird.

Die Beklagte vertreibt in Osterreich die Praparate Doxorubicin “E*¥****" 10 mg und Epirubicin “E*****" 50 mgDie
Beklagte vertreibt in Osterreich die Praparate Doxorubicin “E*****” 10 mg und Epirubicin “E*****" 50 mg,

Die Klagerin begehrt zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs, der Beklagten mit einstweiliger
Verfigung zu gebieten, es zu unterlassen, gebrauchsfertige sterile pyrogenfreie Anthracyclinglycosid-
Injektionsldsungen, insbesondere die Praparate Doxorubicin “E*****" 10 mg und/oder Epirubicin “E*****" 50 mg,
herzustellen und/oder zu vertreiben, wenn diese Losungen in einem Verfahren hergestellt werden, das folgende
Schritte umfasst:Die Klagerin begehrt zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsanspruchs, der Beklagten mit
einstweiliger Verfigung zu gebieten, es zu unterlassen, gebrauchsfertige sterile pyrogenfreie Anthracyclinglycosid-
Injektionsldsungen, insbesondere die Praparate Doxorubicin “E*****" 10 mg und/oder Epirubicin “E*****" 50 mg,
herzustellen und/oder zu vertreiben, wenn diese Losungen in einem Verfahren hergestellt werden, das folgende

Schritte umfasst:

i) Herstellen einer Ldsung aus einem physiologisch vertraglichen Salz eines Anthracyclinglycosids in einem
physiologisch vertraglichen, wassrigen Losungsmittel mit einer Anthracyclinglycosid-Konzentration von 0,1 bis

50 mg/ml
ii) Durchleiten der erhaltenen Losung durch ein sterilisierendes Filter, und
iii) Versiegeln der sterilisierten Losung in einem Behaltnis,

dadurch gekennzeichnet, dass der ph-Wert der Losung auf 2,5 bis 5 durch Zusatz einer physiologisch vertraglichen

Sdure vor dem Durchleiten der erhaltenen Lésung durch ein sterilisierendes Filter eingestellt wird.

Die Analyse der von der Beklagten vertriebenen Praparate lasse auf den Einsatz des patentierten Verfahrens schlieBen.
Gemal’ § 155 PatG gelte 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. Die
Beklagte habe zundchst auch nur die Rechtsbestandigkeit des Patents bestritten.Die Analyse der von der Beklagten

vertriebenen Praparate lasse auf den Einsatz des patentierten Verfahrens schlieBen. Gemal3 Paragraph 155, PatG gelte


https://www.jusline.at/gesetz/patg/paragraf/155

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. Die Beklagte habe zunachst
auch nur die Rechtsbestandigkeit des Patents bestritten.

Die Beklagte beantragt, den Sicherungsantrag abzuweisen. Dem Sicherungsantrag fehle die notwendige besondere
Dringlichkeit. Aus den Analysenzertifikaten kdnne nicht geschlossen werden, dass die Beklagte die Praparate nach
dem patentierten Verfahren herstelle. Es stiinden Alternativverfahren zur Verfligung. Das Klagepatent sei nichtig; am
16. 2. 2001 habe die Beklagte einen Nichtigkeitsantrag eingebracht.

Das Erstgericht wies den Sicherungsantrag ab. Weder ein Eingriff in das Klagepatent noch dessen Nichtigkeit seien
bescheinigt worden. Bei einander widersprechenden Privatgutachten sei eine Klarung nur im Hauptverfahren méglich.

D as Rekursgericht bestatigte diesen Beschluss und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands
260.000 S Ubersteige und der ordentliche Revisionsrekurs nicht zuldssig sei. 8 155 PatG enthalte eine widerlegbare
Rechtsvermutung. Die Beklagte habe ausreichend bescheinigt, dass berechtigte Zweifel am Eingriff in das Patent der
Kldgerin bestinden. Damit sei die in8 155 PatG aufgestellte Rechtsvermutung zumindest fur den Bereich des
Provisorialverfahrens widerlegt. Bei Vorliegen von Privatgutachten reichten die Mittel des Provisorialverfahrens nicht
aus, um eine Sachverhaltsgrundlage zu schaffen, wie sie flir eine stattgebende Entscheidung notwendig ware.Das
Rekursgericht bestatigte diesen Beschluss und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 260.000 S
Ubersteige und der ordentliche Revisionsrekurs nicht zuldssig sei. Paragraph 155, PatG enthalte eine widerlegbare
Rechtsvermutung. Die Beklagte habe ausreichend bescheinigt, dass berechtigte Zweifel am Eingriff in das Patent der
Klagerin bestiinden. Damit sei die in Paragraph 155, PatG aufgestellte Rechtsvermutung zumindest fiir den Bereich des
Provisorialverfahrens widerlegt. Bei Vorliegen von Privatgutachten reichten die Mittel des Provisorialverfahrens nicht
aus, um eine Sachverhaltsgrundlage zu schaffen, wie sie fir eine stattgebende Entscheidung notwendig ware.

Rechtliche Beurteilung

Der gegen diesen Beschluss gerichtete auBerordentliche Revisionsrekurs der Klagerin ist zuldssig, weil Rechtsprechung
zu § 155 PatG fehlt; der Revisionsrekurs ist auch berechtigtDer gegen diesen Beschluss gerichtete aulRerordentliche
Revisionsrekurs der Klagerin ist zuldssig, weil Rechtsprechung zu Paragraph 155, PatG fehlt; der Revisionsrekurs ist
auch berechtigt.

§ 155 PatG stellt eine widerlegbare Rechtsvermutung auf: Bei einem Patent fiir ein Verfahren zur Herstellung eines
neuen Erzeugnisses gilt bis zum Beweis des Gegenteils jedes Erzeugnis von gleicher Beschaffenheit als nach dem
patentierten Verfahren hergestellt. Wird demnach bewiesen, dass das vom Beklagten vertriebene Erzeugnis die
gleichen Eigenschaften hat wie ein nach dem patentierten Verfahren hergestelltes Erzeugnis und beweist der Beklagte
nicht, dass er sein Erzeugnis nach einem anderen Verfahren herstellt, so ist davon auszugehen, dass der Beklagte das
Patent verletzt. Im Provisorialverfahren genulgt die Bescheinigung der anspruchsbegriindenden Tatsachen (§ 389 Abs 1
EO); auch der Gegner der gefahrdeten Partei braucht daher das Gegenteil nicht zu beweisen, sondern es reicht aus,
wenn er es bescheinigt (s Kodek inAngst, EO § 389 Rz 22 f).Paragraph 155, PatG stellt eine widerlegbare
Rechtsvermutung auf: Bei einem Patent fur ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses gilt bis zum Beweis
des Gegenteils jedes Erzeugnis von gleicher Beschaffenheit als nach dem patentierten Verfahren hergestellt. Wird
demnach bewiesen, dass das vom Beklagten vertriebene Erzeugnis die gleichen Eigenschaften hat wie ein nach dem
patentierten Verfahren hergestelltes Erzeugnis und beweist der Beklagte nicht, dass er sein Erzeugnis nach einem
anderen Verfahren herstellt, so ist davon auszugehen, dass der Beklagte das Patent verletzt. Im Provisorialverfahren
genlgt die Bescheinigung der anspruchsbegriindenden Tatsachen (Paragraph 389, Absatz eins, EOQ); auch der Gegner
der gefahrdeten Partei braucht daher das Gegenteil nicht zu beweisen, sondern es reicht aus, wenn er es bescheinigt
(s Kodek in Angst, EO Paragraph 389, Rz 22 f).

Im vorliegenden Fall hat die Klagerin behauptet, dass die von der Beklagten vertriebenen Injektionslésungen die
gleichen Eigenschaften hatten wie die nach dem patentierten Verfahren hergestellten Erzeugnisse. Die Beklagte hat
das Vorbringen der Klagerin insoweit nicht bestritten; das Erstgericht hat dazu keine Feststellungen getroffen. Den von
der Klagerin in diesem Zusammenhang gertgten Feststellungsmangel hat das Rekursgericht mit der Begrindung
verneint, dass die Feststellungen fur die Entscheidung unerheblich seien.

Das Rekursgericht hat damit die Bedeutung des§ 155 PatG verkannt:Das Rekursgericht hat damit die Bedeutung des
Paragraph 155, PatG verkannt:
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Haben die von der Beklagten vertriebenen Injektionslosungen die gleichen Eigenschaften wie die nach dem
patentierten Verfahren hergestellten Erzeugnisse, so ist bis zum Beweis des Gegenteils zu vermuten, dass sie nach
dem patentierten Verfahren hergestellt sind. Die Beklagte hat nicht bewiesen (bescheinigt), nach welchem Verfahren
die von ihr vertriebenen Injektionslésungen hergestellt werden. Sie hat nur behauptet, ein Alternativverfahren zu
verwenden und das Erstgericht hat (in der rechtlichen Beurteilung) dazu festgehalten, dass die Uberlegung der
Klagerin, “dass vernlnftigerweise nur so gearbeitet werden kdnne, wie dies Patentanspruch 1 des Patents Nr 397463
vorschreibt, durch das Gutachten Dr. Noe, Beilage ./5 der Beklagten, widerlegt ist”. Tatsachlich sei aus den von der
Klagerin angestellten Analysen der Praparate Doxorubicin “E*****" 10 mg und Epirubicin “E*****" 50 mg nicht
zwingend ableitbar und somit nicht bescheinigt, wann die Sdure zum Einstellen des ph-Werts zugesetzt werde, namlich
vor oder nach der Sterilfiltration. An der Zusammensetzung der fertigen Praparate andere der Zeitpunkt der Zugabe
(vor oder nach der Sterilfiltration) namlich nichts. Das Erstgericht hat damit, wie das Rekursgericht ausfuhrt, fur
bescheinigt erachtet, dass berechtigte Zweifel am Eingriff in das Patent der Klagerin bestehen.Haben die von der
Beklagten vertriebenen Injektionslésungen die gleichen Eigenschaften wie die nach dem patentierten Verfahren
hergestellten Erzeugnisse, so ist bis zum Beweis des Gegenteils zu vermuten, dass sie nach dem patentierten
Verfahren hergestellt sind. Die Beklagte hat nicht bewiesen (bescheinigt), nach welchem Verfahren die von ihr
vertriebenen Injektionslésungen hergestellt werden. Sie hat nur behauptet, ein Alternativverfahren zu verwenden und
das Erstgericht hat (in der rechtlichen Beurteilung) dazu festgehalten, dass die Uberlegung der Klagerin, “dass
vernlnftigerweise nur so gearbeitet werden kdnne, wie dies Patentanspruch 1 des Patents Nr 397463 vorschreibt,
durch das Gutachten Dr. Noe, Beilage ./5 der Beklagten, widerlegt ist”. Tatsachlich sei aus den von der Klagerin
angestellten Analysen der Praparate Doxorubicin “E*****" 10 mg und Epirubicin “E*****" 50 mg nicht zwingend
ableitbar und somit nicht bescheinigt, wann die Sdure zum Einstellen des ph-Werts zugesetzt werde, namlich vor oder
nach der Sterilfiltration. An der Zusammensetzung der fertigen Praparate andere der Zeitpunkt der Zugabe (vor oder
nach der Sterilfiltration) namlich nichts. Das Erstgericht hat damit, wie das Rekursgericht ausfihrt, fur bescheinigt
erachtet, dass berechtigte Zweifel am Eingriff in das Patent der Klagerin bestehen.

Um eine Rechtsvermutung zu widerlegen, reicht es aber nicht aus, Zweifel zu erwecken, sondern es muss der Beweis
des Gegenteils erbracht werden. Dazu muss bewiesen werden, dass trotz Vorliegens der Vermutungsbasis der
vermutete Rechtszustand nicht eingetreten ist (Rechberger in Rechberger, ZPO2 § 270 Rz 2).Um eine Rechtsvermutung
zu widerlegen, reicht es aber nicht aus, Zweifel zu erwecken, sondern es muss der Beweis des Gegenteils erbracht
werden. Dazu muss bewiesen werden, dass trotz Vorliegens der Vermutungsbasis der vermutete Rechtszustand nicht
eingetreten ist (Rechberger in Rechberger, ZPO2 Paragraph 270, Rz 2).

Vermutungsbasis ist im vorliegenden Fall, dass die von den Beklagten vertriebenen Injektionslésungen “von gleicher
Beschaffenheit” sind wie die nach dem patentierten Verfahren hergestellten Erzeugnisse der Klagerin. Dass das
Erstgericht dazu keine Feststellungen getroffen hat, schadet nicht, weil die Kldgerin die Ubereinstimmung behauptet
hat und ihr Vorbringen insoweit von der Beklagten nicht bestritten wurde. Es muss daher als unbestritten der
Entscheidung zugrundegelegt werden (8 267 Abs 1 ZPO).Vermutungsbasis ist im vorliegenden Fall, dass die von den
Beklagten vertriebenen Injektionslésungen “von gleicher Beschaffenheit” sind wie die nach dem patentierten Verfahren
hergestellten Erzeugnisse der Klagerin. Dass das Erstgericht dazu keine Feststellungen getroffen hat, schadet nicht,
weil die Kligerin die Ubereinstimmung behauptet hat und ihr Vorbringen insoweit von der Beklagten nicht bestritten
wurde. Es muss daher als unbestritten der Entscheidung zugrundegelegt werden (Paragraph 267, Absatz eins, ZPO).

Als unbestritten ist der Entscheidung auch zugrundezulegen, dass die Kldgerin mit dem patentierten Verfahren ein
neues Erzeugnis herstellt. Die Kldgerin hat namlich vorgebracht, dass die Anthracyclinglycosid- Wirkstoffe mit
Antitumorwirkung bis zum Prioritdtstag nur in Form von lyophilisierten Praparaten zuganglich waren, die vor der
Verabreichung rekonstituiert werden mussten; das patentierte Verfahren beseitige die mit der Herstellung und
Verabreichung von lyophilisierten Praparaten verbundenen Schwierigkeiten soweit wie mdglich. Es ist daher nicht
richtig, dass die Klagerin, wie die Beklagte erstmals in der Revisionsrekursbeantwortung vorbringt, gar nicht behauptet
hatte, einen “neuen Stoff’ (gemeint wohl: ein neues Erzeugnis; s8& 155 PatG idFBGBI 1996/181) herzustellen.Als
unbestritten ist der Entscheidung auch zugrundezulegen, dass die Klagerin mit dem patentierten Verfahren ein neues
Erzeugnis herstellt. Die Klagerin hat namlich vorgebracht, dass die Anthracyclinglycosid- Wirkstoffe mit
Antitumorwirkung bis zum Prioritdtstag nur in Form von lyophilisierten Praparaten zuganglich waren, die vor der
Verabreichung rekonstituiert werden mussten; das patentierte Verfahren beseitige die mit der Herstellung und
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Verabreichung von lyophilisierten Praparaten verbundenen Schwierigkeiten soweit wie mdglich. Es ist daher nicht
richtig, dass die Klagerin, wie die Beklagte erstmals in der Revisionsrekursbeantwortung vorbringt, gar nicht behauptet
hatte, einen “neuen Stoff” (gemeint wohl: ein neues Erzeugnis; s Paragraph 155, PatG in der Fassung BGBI 1996/181)
herzustellen.

Steht damit fest, dass die Beklagte Injektionsldsungen vertreibt, die neu und “von gleicher Beschaffenheit” sind wie die
nach dem patentierten Verfahren hergestellten Erzeugnisse der Klagerin, so ist zu vermuten, dass auch die
Injektionslosungen der Beklagten nach dem patentierten Verfahren hergestellt sind. Diese Vermutung ware nur
widerlegt, wenn der Beklagten der Beweis (die Bescheinigung) gelungen ware, dass sie die Injektionslésungen nach
einem anderen Verfahren herstellt.Steht damit fest, dass die Beklagte Injektionslésungen vertreibt, die neu und “von
gleicher Beschaffenheit” sind wie die nach dem patentierten Verfahren hergestellten Erzeugnisse der Klagerin, so ist zu
vermuten, dass auch die Injektionslésungen der Beklagten nach dem patentierten Verfahren hergestellt sind. Diese
Vermutung ware nur widerlegt, wenn der Beklagten der Beweis (die Bescheinigung) gelungen ware, dass sie die
Injektionslésungen nach einem anderen Verfahren herstellt.

Diese Bescheinigung hat die Beklagte nicht erbracht. Dass sie, wie die Vorinstanzen meinen, mit dem von ihr
vorgelegten Privatgutachten “berechtigte Zweifel am Eingriff in das Patent der Klagerin” erweckt haben mag, reicht
nicht aus, um die von § 155 PatG aufgestellte Vermutung zu widerlegenDiese Bescheinigung hat die Beklagte nicht
erbracht. Dass sie, wie die Vorinstanzen meinen, mit dem von ihr vorgelegten Privatgutachten “berechtigte Zweifel am
Eingriff in das Patent der Klagerin” erweckt haben mag, reicht nicht aus, um die von Paragraph 155, PatG aufgestellte
Vermutung zu widerlegen.

Dem Revisionsrekurs war Folge zu geben.

Die Entscheidung Uber die Kosten der Klagerin beruht auf§ 393 Abs 1 EQ; jene Uber die Kosten der Beklagten auf 88§
78, 402 Abs 4 EO iVm 88 40, 50 ZPO.Die Entscheidung Uber die Kosten der Klagerin beruht auf Paragraph 393, Absatz
eins, EO; jene Uber die Kosten der Beklagten auf Paragraphen 78,, 402 Absatz 4, EO in Verbindung mit Paragraphen
40,, 50 ZPO.
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