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JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 29.09.1992

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat durch den Senatsprasidenten des Obersten Gerichtshofes Prof.Dr.Friedl| als Vorsitzenden
und durch die Hofrate des Obersten Gerichtshofes Hon.-Prof. Dr.Gamerith, Dr.Kodek, Dr.Niederreiter und Dr.Redl als
weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei A*****.Gesellschaft mbH, ***** vertreten durch Dr.Gerhard
Daxbdck, Rechtsanwalt in Wien, wider die beklagte Partei P***** AG, Zirich, *****Schweiz, vertreten durch Dr.Harald
Schmidt, Rechtsanwalt in Wien, wegen Ubertragung von Rechten aus Patentanmeldungen (Streitwert S 1,000.000)
infolge Revisionsrekurses der klagenden Partei gegen den Beschluld des Oberlandesgerichtes Wien als Rekursgericht
vom 27.Dezember 1991, GZ 4 R 208/91-9, womit der BeschluR des Handelsgerichtes Wien vom 21.0ktober 1991, GZ 15
Cg 134/91-5, abgeandert wurde, folgenden

BeschluB
gefaldt:
Spruch

Dem Revisionsrekurs wird teilweise Folge gegeben. Der angefochtene BeschluB, welcher in Ansehung des den
Osterreichischen Zweig der europdischen Patentanmeldung Nr. 90890022.8, Vero¢ffentlichungsnummer 0382709,
Ubersteigenden Teiles des Anspruches laut Urteilsantrag Punkt 1 lit b bestatigt wird, wird im Ubrigen, also in Ansehung
des Anspruches laut Urteilsantrag Punkt 1 lit a und des dsterreichischen Zweiges der europaischen Patentanmeldung
(restlicher Teil des Urteilsantrages Punkt 1 lit b) dahin abgeandert, dal insoweit der BeschluR des Erstgerichtes

wiederhergestellt wird.

Die Halfte der Kosten der Verhandlungstagsatzung vom 21.10.1991 und die Kosten des Rechtsmittelverfahrens werden
gegeneinander aufgehoben. Die Entscheidung Uber die Ubrigen Kosten des Verfahrens erster Instanz wird der
Endentscheidung vorbehalten.

Text
Begrindung:

Die Klagerin begehrt, die Beklagte - eine Aktiengesellschaft mit dem Sitz in der Schweiz - schuldig zu erkennen, auf ihre

Kosten der Klagerin
a) das Recht aus der Osterreichischen Patentanmeldung AT 231/89 und

b) die europaische Patentanmeldung Nr. 90890022.8, Veroffentlichungsnummer 0382709, zu Ubertragen. Die Beklagte
habe im Werkauftrag der Klagerin, ein Verfahren zur getrennten Absonderung der Metalle Zink und Eisen aus sauren
eisenhaltigen Losungen (Abfallbeizen) zu finden, ein solches Verfahren entwickelt. Sie habe die Frage, ob dieses
Verfahren patentwurdig sei, verneint und von einer Patentanmeldung abgeraten, weil damit das Verfahren jedermann
bekannt wiirde. Tatséchlich habe jedoch die Beklagte fiir sich selbst dieses Verfahren beim Osterreichischen Patentamt
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und unter Inanspruchnahme der Prioritat dieser Anmeldung auch auf Grund des EPU zum Patent angemeldet, obwohl
die Klagerin auf Grund des Werkvertrages Eigentimerin an dem Verfahren (Werk) geworden sei. Da somit das Recht
zur Patentanmeldung ausschlieBlich der Klagerin zustehe, musse ihr die Beklagte dieses Eigentumsrecht auch durch
Ubertragung der Patentanmeldungen verschaffen. Die Zustandigkeit des Handelsgerichtes Wien sei durch § 162 Abs 1
PatG und 8 24 PatV-EG begrundet. Daruber hinaus sei aber auch der Gerichtsstand des Vermdgens gegeben, weil die
Basisanmeldung der Erfindung beim Osterreichischen Patentamt als ein in Osterreich wirtschaftlich verwertbares
Vermogen anzusehen sei. Die Lokalisierung dieses Vermdgensrechtes in Wien sei zufolge 8 21 Abs 4 PatG mit dem Sitz
des Patentamtes anzunehmen.

Die Beklagte erhob folgende ProzeReinreden: In dem mit der Beklagten geschlossenen Werkvertrag sei ein in der
Schweiz gelegener Ort als Gerichtsstand vereinbart worden, welcher dem Gerichtsstand des§ 162 Abs 1 PatG
vorausgehe. Auch § 24 PatV-EG verweise nur auf das PatG. Der Vermogensgerichtsstand werde aber durch eine
Patentanmeldung nicht begriindet. Da die Beklagte ihren Sitz in der Schweiz habe und fur den geltend gemachten
Anspruch ein ausreichender Inlandsbezug fehle, sei auch die inlandische Gerichtsbarkeit nicht gegeben. Im Ubrigen sei
der anspruchsbegrindende Werkvertrag nicht mit der Klagerin geschlossen worden.

Das Erstgericht verwarf die von der Beklagten erhobene Einrede des Mangels der inlandischen Gerichtsbarkeit. Die
Klagerin mache die Ubertragung des Rechtes aus einer dsterreichischen Patentanmeldung und damit einen Anspruch
nach dem PatG im Sinne des § 162 Abs 1 PatG geltend. Derartige Klagen gehorten aber - unter der Voraussetzung eines
ausreichenden Inlandsbezuges - ausschlieRlich vor das Handelsgericht Wien. Bei den in Osterreich vorgenommenen
Patentanmeldungen sei - insbesondere im Hinblick auf§ 21 Abs 4 PatG, wonach der Ort, an dem der Vertreter des
Patentanmelders seinen Wohnsitz hat, und in Ermangelung eines Vertreters der Ort, an dem das Patentamt seinen Sitz
hat, fir die das Patent betreffenden Angelegenheiten als Wohnsitz des nicht im Inland wohnenden Patentinhabers gilt
- eine ausreichende Inlandsbeziehung gegeben. Die allein erhobene Einrede des Mangels der inldndischen
Gerichtsbarkeit sei daher unbegriindet. Auf die sachliche Legitimation der Klagerin komme es dabei nicht an.

Das Rekursgericht hob das gesamte bisherige Verfahren als nichtig auf und wies die Klage zurlck; weiters sprach es
aus, dal der Wert des Entscheidungsgegenstandes S 50.000 Ubersteige und der ordentliche Revisionsrekurs zulassig
sei. Die Klagerin leite ihren Anspruch nicht aus dem PatG, sondern aus dem mit der Beklagten geschlossenen
Werkvertrag ab; der von ihr behauptete Gerichtsstand gemaR § 162 Abs 1 PatG liege daher nicht vor. Das Recht aus
der Anmeldung eines Patentes kénne zwar (auch) durch richterlichen Ausspruch auf jemand anderen Ubertragen
werden. Eine solche Streitigkeit beziehe sich auf den Schutz von Erfindungen und wiirde gemaR § 51 Abs 2 Z 9 JNin die
Zustandigkeit der Handelsgerichte fallen. Der Rechtsstreit unterliege aber weder der inlandischen Gerichtsbarkeit,
noch sei der Vermogensgerichtsstand gegeben. Letzterer scheide schon deshalb aus, weil Patente nicht am Sitz des
Patentamtes im Sinne des § 99 JN lokalisiert seien.8 21 Abs 4 PatG regle lediglich das Verfahren vor dem Patentamt
und dem Obersten Patent- und Markensenat und begriinde damit keinen inlandischen Gerichtsstand fur Streitigkeiten
Uber ein Osterreichisches Patent. Der Sitz der Klagerin im Inland begrinde ebensowenig eine ausreichende
Inlandsbeziehung wie der Umstand, dal3 der Streit um ein Osterreichisches Patent geht. Der Mangel der inlandischen
Gerichtsbarkeit sei in jeder Lage des Verfahrens wahrzunehmen.

Gegen diesen Beschlul richtet sich der Revisionsrekurs der Klagerin mit dem Antrag, den BeschluR3 des Erstgerichtes
wiederherzustellen oder die Sache an ein - gegebenenfalls vom Obersten Gerichtshof gemafd & 28 JN zu bestimmendes
- Gericht zu verweisen.

Die Beklagte beantragt, den Revisionsrekurs zurlickzuweisen, hilfsweise ihm nicht Folge zu geben.
Rechtliche Beurteilung

Der Revisionsrekurs ist - entgegen den Ausfihrungen der Revisionsrekursbeantwortung - schon deshalb im Sinne des§
528 Abs 1 ZPO zulassig, weil zu der fur die Beurteilung der inlandischen Gerichtsbarkeit auf Grund der herrschenden
Indikationentheorie maRgebenden Vorfrage, ob der Gerichtsstand des8& 162 Abs 1 PatG auch fur Klagen auf
Ubertragung des Rechtes aus einer Patentanmeldung zur Verfiigung steht, noch keine Rechtsprechung des Obersten
Gerichtshofes vorhanden ist (die Entscheidung SZ 48/136, welcher ebenfalls ein Anspruch aus einem Uber ein Patent
geschlossenen Vertrag zugrunde lag, erging noch zur engeren Vorgangerbestimmung in 8 159 PatG [alt]); er ist auch
teilweise berechtigt.

Nach der Indikationentheorie ist die inlandische Gerichtsbarkeit zunachst indiziert, wenn ein gesetzlicher Tatbestand
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der ortlichen Zustandigkeit erfullt ist; das erspart aber nicht die weitere Prifung, ob die durch den vorliegenden
Gerichtsstand reprasentierte Inlandsbeziehung auch insgesamt fur die Bejahung des inlandischen Justizbedurfnisses
ausreicht. Nach nunmehr herrschender Lehre und Rechtsprechung besteht die inlandische Gerichtsbarkeit in
Zivilsachen fur alle Rechtssachen, die durch positiv-gesetzliche Anordnung, durch vélkerrechtliche Regelungen oder
zufolge eines durch die inlandische Verfahrensordnungen anerkannten Anknupfungspunktes an das Inland vor die
Osterreichischen Gerichte verwiesen sind; liegt hingegen zwar ein inlandischer Gerichtsstand vor, wahrend eine
hinreichende Nahebeziehung zum Inland fehlt, dann ist die inldndische Gerichtsbarkeit zu verneinen. Besteht eine
ausreichende Nahebeziehung, fehlt es aber an einem inldndischen Gerichtsstand, dann hat 8 28 JN (unter der dort in
Abs 1 Z 2 genannten weiteren Voraussetzung, daf3 die Rechtsverfolgung im Ausland nicht moglich oder unzumutbar
ware) Abhilfe zu schaffen (zuletzt etwa JBI 1990, 396 mwN; JBI 1992, 330 mwN und JBI 1992, 331 = EvBI 1992/8;
Fasching LB2 Rz 76).

Dal3 der Streit um das Recht aus der Anmeldung eines Osterreichischen Patentes und aus der europdischen
Patentanmeldung hinsichtlich deren 0sterreichischen Teiles einen ausreichenden Inlandsbezug hat, so dal} bei
Vorliegen eines inlandischen Gerichtsstandes die inlandische Gerichtsbarkeit zu bejahen ware, ist danach nicht
zweifelhaft; zu prifen ist daher, ob gegen die auslandische Beklagte fur den vorliegenden Anspruch ein
Osterreichischer Gerichtsstand besteht:

GemaR § 162 Abs 1 PatG ist das Handelsgericht Wien fur Klagen (und einstweilige Verfigungen) nach diesem Gesetz
ausschlieRlich zustandig. Diese durch die PatGNov 1977 neugefa3te Bestimmung hat die Zustandigkeit des
Handelsgerichtes Wien allgemein auf Klagen und einstweilige Verfugungen nach dem PatG erweitert (Friedl-Schénherr-
Thaler, Patent- und Markenrecht 238 Anm 1 zu 8 162 PatG). Voraussetzung fur diese Zustandigkeit ist demnach, daR
ein Anspruch geltend gemacht wird, den das PatG gewahrt. In bezug auf die Ubertragung regelt aber das PatG - von
besonderen gesetzlichen Ubertragungstatbesténden, lber die das Patentamt zu entscheiden hat (zB § 49 Abs 5 PatG),
abgesehen - nur die Ubertragbarkeit des Rechtes aus der Anmeldung eines Patentes sowie des Patentrechtes; es
ordnet dazu an, daB3 beide Rechte zur Ganze oder nach ideellen Teilen durch Rechtsgeschéft, richterlichen Ausspruch
oder letztwillige Verfugung auf andere Ubertragen werden kénnen (§ 33 Abs 2 PatG). Weiters enthalt das PatG die
Anordnung, dal3 das Patentrecht, das Pfandrecht und die sonstigen dinglichen Rechte an Patentrechtes (erst) mit der
Eintragung in das Patentregister erworben und gegen Dritte wirksam werden (8§ 43 Abs 1 PatG). Damit werden aber nur
die Voraussetzungen fir die Verkehrsfahigkeit dieser Immaterialglterrechte geschaffen; ein Anspruch auf eine solche
Ubertragung wird dadurch nicht begriindet. Auch die Bestimmungen (iber die Diensterfindung (88 6, 7 PatG) verweisen
darauf, dal? der Anspruch auf die Erteilung eines Patentes auf Grund einer solchen Erfindung durch Vertrag
Ubertragbar ist; Ausnahmen davon enthalt nur§ 7 Abs 2 PatG fur &ffentlich-rechtliche Dienstverhéltnisse. Ob eine
solche Vereinbarung besteht, richtet sich daher - ebenso wie die Frage nach der Gultigkeit eines solchen Vertrages
(Friedl-Schonherr-Thaler aaO 50 FN 7 zu 8 33 PatG mit Hinweis auf die EB 1897 - nach den Vorschriften des
burgerlichen Rechtes. Die Klagerin griindet ihren Anspruch auf den AbschluR eines solchen Vertrages. Eine Klage nach
dem PatG liegt daher nicht vor.

§ 99 Abs 1 JN gewdhrt gegen Personen, die im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand haben, fir
vermoégensrechtliche Anspriche den Gerichtsstand bei jenem Gericht, in dessen Sprengel sich Vermdgen dieser
Personen oder der mit der Klage in Anspruch genommene Gegenstand selbst befindet. In SZ 28/29 hat der Oberste
Gerichtshof dazu ausgesprochen, dal} Patent- und Markenrechte nicht geeignet seien, den Gerichtsstand des
Vermdgens zu begrinden. Dieser setze voraus, daRR der Vermdgensgegenstand an einem bestimmten Ort im Inland
lokalisiert werden kann. Die bloRBe Tatsache, daRR ein Recht als inlandisches Recht einzustufen ist, habe nur die
Wirkung, dal die inlandische Gerichtsbarkeit gegeben ist, nicht aber die, dal das in Frage stehende Recht an jedem
Ortim Inland lokalisiert ware. Diese Auffassung kann aber nicht aufrechterhalten werden:

Richtig ist zwar, dal3 die Immaterialglterrechte zu den unkorperlichen Sachen gehdren (Koziol-Welser9 Il 6). Der
Oberste Gerichtshof hat auch schon ausgesprochen, da sich beim Urheberrecht eine Belegenheit an einem
bestimmten Ort nicht feststellen 148t (EvBlI 1988/52). Das kann aber auf Patentrechte und Rechte aus einer
Patentanmeldung nicht Ubertragen werden. Diese Rechte stehen den in § 99 Abs 2 JN genannten Forderungsrechten
naher, bei denen der Wohnsitz oder der gewdhnliche Aufenthalt des Drittschuldners als der Ort gilt, an welchem sich
das Vermogen befindet. Dem liegt der Gedanke zugrunde, Rechte an jenem Ort zu lokalisieren, an dem (lber sie
verfigt werden kann. Gemal} § 43 Abs 1 PatG werden aber das Patentrecht & 33 PatG), das Pfandrecht und die
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sonstigen dinglichen Rechte an Patentrechten mit der Eintragung in das Patentregister erworben und gegen Dritte
wirksam (Eintragungsprinzip). Wird das Recht aus der Anmeldung eines Patentes Ubertragen, so wird im Fall der
Erteilung das Patent dem Rechtsnachfolger des Anmelders erteilt (8 33 Abs 3 PatG). Auch 8 21 Abs 4 PatG, wonach der
Ort, an dem der Vertreter eines Patentanmelders seinen Wohnsitz hat, und in Ermangelung eines Vertreters der Ort,
an dem das Patentamt seinen Sitz hat, fur die das Patent betreffenden Angelegenheiten als Wohnsitz des nicht im
Inland wohnenden Patentinhabers gilt, enthalt fur das Verfahren vor dem Patentamt (886 BIgNR 11. GP 20) - welches
hier noch gar nicht abgeschlossen ist - eine ausreichende Bezugnahme fUr die das Patent betreffenden
Angelegenheiten eines auslandischen Patentanmelders zum Sitz des Patentamtes. Alle diese Bestimmungen
ermdoglichen somit eine Lokalisierung der von der Klagerin in Anspruch genommenen Rechte aus der 6sterreichischen
Patentanmeldung und aus dem Osterreichischen Zweig der europadischen Patentanmeldung mit dem Sitz des
Patentamtes in Wien; ungeachtet des Umstandes, daB sich dsterreichische Patente auf das gesamte Bundesgebiet
erstrecken, befinden sich diese Teile der von der Klage in Anspruch genommenen Rechte auch am Sitz des
Patentamtes und damit im Sprengel des Erstgerichtes.

Die Voraussetzungen fur die inlandische Gerichtsbarkeit treffen jedoch fir die Anspriche aus der europaischen
Patentanmeldung, soweit sie andere Vertragsstaaten als Osterreich erfalt, nicht zu. Die durch das Europaische
Patentiibereinkommen (EPU) BGBI 1979/350 geschaffene Mdglichkeit, durch eine einzige Patentanmeldung ein
"europadisches Patent" zu erlangen, fihrt nur zu einem "Blndel" nationaler Patentrechte derjenigen Lander, fur die der
Schutz beantragt worden ist (Schonherr, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Rz 905.2 und 943.3). Das
gemeinsame Recht enthalt nur das Verfahren bis zur Erteilung; die weitere Existenz des europaischen Patents richtet
sich jedoch weitgehend nach dem nationalen Recht der in Betracht kommenden Staaten (GRURInt 1979, 303; RdW
1991, 263; vgl auch RAW 1992, 175). Ermdglichen daher blof Verfahrensvorschriften den Erwerb eines Patentrechtes in
verschiedenen Vertragsstaaten durch eine Anmeldung in Osterreich, dann fehlt es an einer ausreichenden
Inlandsbeziehung fiir die Geltendmachung von Anspriichen aus nicht Osterreich betreffenden europaischen
Patentanmeldungen gegen auslandische Patentanmelder.

Daher war die Einrede des Mangels der inldndischen Gerichtsbarkeit hinsichtlich des Anspruches Punkt 1 lit a zur
Ganze, hinsichtlich des Anspruches Punkt 1 lit b jedoch nur teilweise zu verwerfen; im Ubrigen war ihr stattzugeben.

Die Entscheidung Uber die Kosten des abgesondert gefuhrten Verfahrens (ber die ProzeReinrede stitzt sich aufs 43
Abs 1 ZPO. Da die Anteile des Obsiegens und des Unterliegens etwa gleich groR sind, war mit der Aufhebung der
Kosten dieses Verfahrensteiles sowie der Kosten des Rechtsmittelverfahrens (8§ 50 ZPO) vorzugehen. Der weitere
Kostenvorbehalt beruht auf § 52 Abs 1 ZPO.
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