Osterreichische Blitter fiir

www.manz.at/oebl

Herausgeber Osterreichische Vereinigung fiir gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht
Redaktion und Schriftleitung Lothar Wiltschek, Helmut Gamerith,
Walter Holzer Iull 2010

161 - 200
Beitrdge

Schadenersatzanspriiche der Markt-
gegenseite nach UWG retra Leupold o161

Neues zum Schutzbereich von Swiss-type-Claims Rainer Schultes © 172

Leitsditze
Nr. 86 - 132

Zero intern wiied Thoni 171
Landesforstrevier L simone wasserer ©177
Prozesskostensicherheit cuido ponan o181
Mozart Symphonie No 41 manfred Bichele 13

BergspeChte I1 Manfred Biichele © 187

Kiinstler-Produktionsvertrag G Manfred Biichele © 185
Salvador Dali Manfred Biichele © 186

Rechtsprechung

Diesel (III) - Parallelimport: Neues zur Beweislast fiir das
Inverkehrbringen einer Ware auflerhalb des EWR © 189

S-Vertriebssystem - GVO haben keine unmittelbare zivilrechtliche
Wirkung Johannes Barbist © 193

ISSN 0029-8921  Verlagspostamt 1010 Wien, Erscheinungsort Wien, Postentgelt bar bezahlt

MANZY



OBl

OBl 2010/35
Art 52 Abs 4 EPU

OGH 9. 2. 2010,
17 Ob 35/09k,
Isoflavon

Swiss-type-
Claims;

Nahrungs-
erganzungsmittel;

Medikament;
Feilhalten

Neues zum Schutzbereich
von Swiss-type-Claims

Zugleich Besprechung der E OGH 17 Ob 35/09k, Isoflavon

Nachdem die Rechtsbestandigkeit bisher erteilter Patentanspriche auf die zweite
medizinische Indikation, die bekannten Swiss-type-Claims, mittlerweile allgemein
anerkannt ist," hatte sich der OGH jlingst erstmals mit dem Schutzbereich von
Swiss-type-Anspriichen auseinanderzusetzen.? Dies aber nicht, wie zu erwarten
gewesen wére, im Hinblick auf die Aquivalenz der Verwendung, sondern im zentralen

Bereich der wortlichen Patentverletzung.

Von Rainer Schultes
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A. Die E Isoflavon

Kern der Entscheidung war, ob ein bestimmtes Nah-
rungserginzungsmittel ua folgenden Patentanspruch
verletzt: ,, Verwendung eines Isoflavon-Phytodstrogen-
Extrakts von Soja oder Klee fiir die Herstellung eines Me-
dikaments zur Verabreichung in Dosierungseinheits-
form fiir die Behandlung des pramenstruellen Syndroms,
von Symptomen, die mit der Menopause verbunden
sind, oder von Prostatakrebs.”

Der mutmaflliche Eingriffsgegenstand ist ein Nah-
rungserginzungsmittel, dessen Einnahme nach der
Produktbeschreibung des Herstellers infolge der darin
ua enthaltenen Isoflavone des Rotklees eine Erleichte-
rung bei Menstruations- oder Wechseljahrbeschwerden
bewirken soll.

B. Nahrungserganzungsmittel
ein Medikament?

Swiss-type-Claims schiitzen gemeinhin die Verwen-
dung einer Substanz zur Herstellung eines Arzneimit-
tels oder Medikaments fiir eine bestimmte therapeuti-
sche Anwendung. Folglich musste zunéchst der Begriff
»Medikament® interpretiert werden. Der OGH hat die-
sen nicht einfach nach dem AMG, sondern in Anleh-
nung an die Rsp? zu Art 52 Abs 4 EPU funktionell aus-
gelegt und auch das gegenstindliche, zumindest formal
als Nahrungserganzungsmittel in Verkehr gebrachte
Produkt unter diesen Begriff subsumiert. Eignet sich
der Eingriffsgegenstand zu den im Patentanspruch ge-
nannten Zwecken (hier fiir die Behandlung des pra-
menstruellen Syndroms, von Symptomen, die mit der
Menopause verbunden sind, oder von Prostatakrebs),
liegt ein ,,Medikament® vor.

C. Begrenzung des Schutzumfangs

Der OGH hob zutreffend hervor, dass im Swiss-type-
Claim die medizinische Zweckangabe neuheitsbegriin-
dend ist.” Er hat daraus geschlossen, dass ein Produkt,
welches sich nicht fiir den patentgeméflien Zweck eig-
net, nicht in den Schutzbereich eines Swiss-type-An-
spruchs fallt.

D. Die medizinische Zweckbestimmung

Um vom Patent erfasst zu sein, muss es sich nicht nur
in der konkreten Form fiir den erfindungsgemifien
Zweck (theoretisch) eignen, es muss ihn in einem
praktisch erheblichen Umfang tatsdchlich erreichen.
Zur Beurteilung dessen ist ein ,praktisch verniinftiger
Mafistab anzulegen, der fiir sophistische Betrachtungs-
weisen keinen Raum lisst“,” maW, der Eingriffsgegen-
stand muss iS der medizinischen Zweckangabe wirken.
Dies schlief3t (gesetzmaf3ig in Verkehr gebrachte) Nah-
rungsergdnzungsmittel aus dem Schutzbereich von
Swiss-type-Claims aus, weil Nahrungserganzungsmittel
im Umkehrschluss zu § 1 Abs 1 AMG nicht wirken
diirfen. Nach der vorliegenden E Isoflavon kénnen folg-
lich echte (rechtskonforme) Nahrungsergianzungsmittel
vom Patentschutz fir die zweite medizinische Indika-
tion grundsitzlich nicht erfasst sein.

E. ,Echte” und ,falsche”
Nahrungserganzungsmittel

Sollte ein Produkt, das als Nahrungserganzungsmittel
deklariert ist, dagegen dennoch eine arzneiliche Wirk-
samkeit aufweisen, kann es auch in den Schutzbereich
eines Swiss-type-Claims fallen, der ein Verwendungs-
anspruch ist. Allerdings handelt es sich dann in Wahr-
heit um ein Arzneimittel iSd § 1 Abs1 AMG. Der

1) GroBe Beschwerdekammer des EPA 5. 12. 1984, G 1/883, Zweite
medizinische Indikation/Bayer; OPM 28. 9. 2005, Op 3/04, Omepra-
zol I, OBl 2006, 186; OGH 14. 2. 2006, 4 Ob 251/05y, Omeprazol
1V, jedoch: G2/08, Dosierungsanleitung/KOS LIFE SCIENCES.
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patentrechtliche Unterlassungsanspruch tiberschneidet
sich in diesem Fall mit dem lauterkeitsrechtlichen.

Andererseits wiirden blof3e ,Prasentationsarznei-
mittel“® ohne einschligige Wirksamkeit selbst dann
nicht in den Schutzbereich fallen, wenn sie (in irrefiih-
render Weise) fiir die patentgemafle Indikation ausge-
lobt wiirden. Dem Patentinhaber kdmen in diesem Fall
daher allenfalls lauterkeitsrechtliche Anspriiche zu,
nicht aber patentrechtliche, insb nicht die Zahlungsan-
spriiche nach § 150 PatG.

F. Beweisproblem ,,Feilhalten”

Dies wirft die Frage auf, ob der OGH ausreichend be-
ricksichtigt hat, dass gem § 22 PatG bereits das Feilhal-
ten eines nach einem patentgemiflen Verfahren herge-
stellten Erzeugnisses eine Patentverletzung ist. Halt die
Beklagte ein Erzeugnis zu den im Patent genannten
Zwecken etwa fiir die Behandlung von Prostatakrebs
feil, wird nach bisheriger Rsp” bereits in das Aus-
schliefSlichkeitsrecht des Patentinhabers eingegriffen.
Das Verbot des Feilhaltens hat nach der Rsp? einen
doppelten Zweck. Zum einen soll es das Unterbleiben
eines ebenfalls unzuldssigen Inverkehrbringens absi-
chern, zumal der Nachweis des 6ffentlichen Angebots
idR leichter zu erbringen sein wird als jener der tatséch-
lichen Verduflerung. Zum anderen dient das Verbot
aber auch dazu, Nachteile des Patentinhabers hintanzu-
halten, die schon durch das Feilhalten selbst entstehen.
Diese konnen etwa darin liegen, dass der Patentinhaber
allein wegen des offentlichen Angebots von Konkur-
renzprodukten - also unabhingig von einem tatséchli-
chen Inverkehrbringen - faktisch gezwungen ist, seinen
eigenen Preis zu reduzieren.
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Ob sich das Erzeugnis zum patentgemidflen Zweck
eignet und ihn tatsichlich erreicht, darf zumindest beim
Feilhalten noch keine Rolle spielen, will man den Pa-
tentinhaber nicht vor regelmiflig unlosbare Beweis-
schwierigkeiten stellen und zwingen, eine allfillige Pa-
tentverletzung zu erdulden. Der vom OGH ins Spiel ge-
brachte Anscheinsbeweis 16st dieses Problem nur un-
vollstindig. Der Anscheinsbeweis ist kein Beweis im
technischen Sinn, sondern die Anwendung allgemein-
giltiger Erfahrungssitze, mit deren Hilfe von einer
leicht erweislichen Tatsache (etwa der Auslobung eines
Produkts fiir eine bestimmte Wirkung) auf das Vorhan-
densein der typischerweise damit verkniipften Tatsache
(der tatsachlichen Wirkung) geschlossen wird. Der An-
scheinsbeweis kann vom Beklagten durch den Beweis,
dass eine ernste Moglichkeit eines atypischen Ablaufs
besteht, leichter entkriftet werden als der echte Beweis.
Der Kldger muss dann wie beim normalen Beweis die
Eignung des Erzeugnisses zum patentgemaflen Zweck
streng beweisen,” was ihm beim blof} feilgehaltenen,
aber noch nicht in Verkehr gebrachten Eingriffsgegen-
stand regelméflig nur schwer gelingen wird. Dem Kléager
wird damit ein hoheres Prozessrisiko zugemutet. Zur
Losung des Problems bietet sich die Beweislastumkehr
an, wie sie zum UWG in Fillen, in denen der Klager
besondere, unverhiltnisméfiige Beweisschwierigkeiten
hat, wahrend dem Beklagten die entsprechenden
Kenntnisse zur Verfiigung stehen, auch judiziert wird.!”

6) Vgl OGH 4 Ob 27/08m, Zigarettenattrappe, OBI 2008, 325.
7) OGH 19. 11. 2009, 17 Ob 13/09z, Nebivolol Il; 17 Ob 24/09t, Nebi-
volol I, OBl 2010/28, 134.
8) OGH 19. 11. 2009, 17 Ob 13/09z; 17 Ob 24/09t (FN 7).
9) Fasching, ZivilprozeBrecht, Lehrbuch? (1990) Rz 895; OGH 9. 2.
2010, 17 Ob 35/09k, Isoflavon.
10) Wiltschek, UWG” (2003) § 2 E 1486 und 1488.
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