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Register der Entscheidungen
mit den zugehorigen Leitsatzen

|l. Patentrecht

Oberster Patent- und Markensenat

vom 27. Juni 2012, Op 1/12 (N 15/2009)

Zur Frage der Neuheit und des erfinderischen Schritts betreffend ein Frasbrecherfahr-
zeug unter Heranziehung des Aufgabe-L&sungsansatzes sowie der zusatzlichen In-
dizien: technisches Vorurteil, Gberraschender Effekt, lange bestehendes Problem
sowie ursprlngliche Idee oder eine originelle Aufgabenstellung. ..o, 8

vom 12. September 2012, Op 2/12 (N 1/2010)

Zur Frage der Neuheit und des erfinderischen Schritts betreffend ein Heizgerat.

Auslegung des Gesetzeswortlauts ,der Offentlichkeit zuganglich gemacht*.

Nach § 140 Abs 2 PatG hat der Oberste Patent- und Markensenat keine neuen Bewei-
se aufzunehmen. Diese Bestimmung wird in standiger Rechtsprechung dahin ausge-
legt, dass immer dann im Berufungsverfahren keine Uberprifung der Beweiswirdi-
gung stattfindet, wenn es um Beweismittel geht, die von der ersten Instanz unmittel-
bar aufgenommen wurden (Zeugenbeweis; Beweis durch Parteienvernehmung), die
Glaubwurdigkeit der vernommenen Personen also auf dem unmittelbar gewonnenen
EINArUCK DEIUNT. ... eaeaeennsnsnnssnsnnsnnnnes 25

vom 27. Februar 2013, Op 3/12, (N 16/2010)

Zur Frage der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit betreffend eine Gleisstopfma-
schine mit Arbeitswagen und Zugmaschine (Zwei-Wege-Maschine).

Nach Art 69 EPU wird der Schutzbereich des Patents durch den Inhalt der Patentan-
spriche bestimmt; die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Ausle-
gung der Patentanspriiche heranzuziehen. MaBgebend fir den Schutzumfang eines
Patents ist demnach ein ausgewogenes Verhaltnis zwischen dem, was sich aus dem
genauen Wortlaut der Patentanspriiche ergibt, und dem, was aus der Beschreibung
und den Zeichnungen als Lésung des technischen Problems hervorgeht.

Eine im Rahmen der Bekanntgabe der Firmen- und Anschriftdnderung verbundene
Erganzung des Berufungsvorbringens ist UNZUIASSIQ. .......uuvuvurrmreiiimeiiiiiiiiiiiiiiiieiieieeaenns 100

vom 8. Mai 2013, OBp 2/13, (B 1/2007)

Zur Frage der Neuheit und des erfinderischen Schrittes betreffend ein ,Sicherungsele-
ment zur Sicherung von Schraubenelementen®.

Die tatsachliche Existenz einer bestimmten technischen Kenntnis lasst diese noch nicht
zum Stand der Technik werden. Sie muss der Offentlichkeit auch objektiv zuganglich
gemacht werden, wobei die Beweislast fir die offenkundige Vorbenutzung denjeni-
gen trifft, der sie behauptet.
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Seite

Eine Geheimhaltungspflicht im Rahmen einer geschéftlichen Besprechung kann auch
stillschweigend vereinbart sein, wodurch diverse in einer Beilage erwéahnte techni-
sche Aspekte als nicht vorveréffentlicht und daher nicht als Stand der Technik zu
WEIEN SINA. .t e ettt e e e e e e e e e e e st eeeeeeseeeesaaaan e eaaaeeeenns 120

Beschwerdeabteilung
vom 22. November 2012, B 1/2011, (4B A 477/2005)

Zur Frage der Patentierbarkeit einer Schleifscheibe mit einem durch ein Fasergewebe
verstarkten Scheibenkérper aus Kunststoff.

Grundsatzlich gehéren auch Offenbarungen im Internet zum Stand der Technik geman
§ 3 Abs. 1 PatG. Die besondere Problematik von Internetveréffentlichungen ist, dass
angesichts der Volatilitat von im Internet veréffentlichten Texten nicht nur bewiesen
werden muss, dass irgendeine Veroéffentlichung zu einem Zeitpunkt vor dem Anmel-
detag existiert hat, sondern, dass diese Veroffentlichung auch genau den behaupte-
ten Inhalt aufgewiesen hat.

Anders als druckschriftlich veréffentlichte Informationen lassen elektronisch bereitge-
stellte sich zeitlich in der Regel nicht exakt und sicher einordnen. Wann eine Infor-
mation ins Netz gestellt wurde, ist mit hinreichender Sicherheit fast nie festzustellen.
Als alleinige Grundlage einer Verneinung der Neuheit sind solche Informationen da-
her kaum geeignet. Jedenfalls sind aber an den Nachweis einer Vorwegnahme
strenge Anforderungen zu Stellen. ............ooooii i 66

Il. Markenrecht

Oberster Patent- und Markensenat

vom 11. Juli 2012, Om 6/12 (Nm 52/2010)

Zur Frage, ob die Wortmarke ,KORNSPITZ", regqistriert fir diverse Waren der Klasse
30, welche sich einerseits an Backer und andererseits an Endabnehmer richten, ,zur
gebrauchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung“ im Sinne von Art 12
Abs 2 lit a RL 2008/95/EG (MarkenRL) geworden ist.

Fragen zur Vorabentscheidung an den Gerichtshof der Européischen Union. ...................... 2

vom 26. September 2012, Om 8/12 (Nm 10/2008, Nm 11/2008)

Die Wortmarke NAVAX und eine gleich lautende Wortbildmarke (registriert fir diverse
Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 37, 38, 41 und 42) sind der Wort-
marke XAVAX (registriert fir diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 2,
7,8,9,11,15,16, 17, 18, 20, 21, 24 und 28) verwechslungsfahig ahnlich. ................... 45
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vom 10. Oktober 2012, Om 7/12 (Nm 186/2005)

Die Wortbildmarke ,e@sy credit* (registriert fir diverse Waren und Dienstleistungen
der Klassen 16, 36 und 38) ist der Wortbildmarke ,e@sy bank® (registriert fir diverse
Dienstleistungen der Klasse 36) verwechslungsfahig ahnlich.

Die beiden streitverfangenen Marken sind im Ahnlichkeitsvergleich als reine Wortmar-
ken (mit dem identen Zeichenbestandteil ,e@sy“) zu behandeln, weil ihre grafische

Ausgestaltung véllig hinter ihre Wortelemente zurlcktritt. .............oveveeiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn,

vom 14. November 2012, OBm 3/12 (Bm 7/2010)

Zur Frage der Schutzfahigkeit des Zeichens ,LOUNGE.AT* fur diverse Begriffe der

KIGSSEN 35, B8 UNA 4. .oeeiiiiiii et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s eaa e e e eeaans

vom 14. November 2012, Om 9/12 (Nm 27/2010, Nm 28/2010)

Dem Ldschungsantrag betreffend die Wortmarke Sparda Bank ist trotz Vorliegens der
Voraussetzungen des § 30 MschG nicht stattzugeben, weil die Antragsgegnerin ein
alteres Kennzeichen in Form der alteren Firma hat, die Kennzeichen der Parteien
seit Uber 70 Jahren nebeneinander existieren und es seit Bestehen der Antragstelle-
rin und der Antragsgegnerin unstrittig zu keiner Zuordnungsverwirrung kam.

Zudem ist eine Beeintrachtigung der Funktion der Marken der Antragstellerin nicht zu
erkennen. Letztlich kénnte die Antragstellerin auch in einem Verletzungsverfahren
nicht gegen die Nutzung des Zeichens SPARDA durch die Antragsgegnerin vorge-

1= o VTR

vom 14. November 2012, Om 13/12 (Nm 78/2011)

Marken-Léschungsverfahren endet mit Einstellung auf Grund des Verzichts des Mar-
keninhabers auf die Marke wahrend der First zur Erstattung der Gegenschrift:

Die Antragstellerin trifft die Beweislast fur die Behauptung der vorprozessualen Auffor-
derung gegentber der Markeninhaberin zur Léschung. Die bloBe Existenz des Mar-
kenrechts reicht nicht aus, um einen Anlass zur Antragstellung anzunehmen.

Die Antragstellerin hat keinen Anspruch auf Kostenersatz. ...........cccccoiiiiiiiiiis

vom 28. November 2012, Om 10/12 (Nm 130-133/2008)

Die prioritatséltere Firma der Antragstellerin kann gemaB § 32 MSchG dann keine L6-
schung einer insofern jingeren Marke zur Folge haben, wenn die Firma der An-
tragsgegnerin prioritatsalter als jene der Antragstellerin ist.

Far die Frage, ob sich die Antragsgegnerin insofern auf ihre auslandische Firma stut-
zen kann, ist entscheidend, ob und wann die Antragsgegnerin diese Firma in Oster-
reich so in Gebrauch genommen hat, dass daraus auf den Beginn einer dauernden
wirtschaftlichen Betatigung im Inland geschlossen werden konnte. Auf den Erwerb

einer gewissen Verkehrsbekanntheit kommt es nicht an. .........ccccceii
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vom 12. Dezember 2012, Om 11/12 (Nm 116/2009)

Zur Frage des Kostenersatzes in einem Nichtigkeitsverfahren, das ohne Durchflhrung
einer mindlichen Verhandlung mit einer Einstellung endet:

Der § 54 Abs 1a ZPO ist nach dem klaren Wortlaut dieser Regelung im Fall des Unter-
bleibens einer mindlichen Verhandlung nicht anzuwenden.

Die Kosten einer Streitanmerkung sind der antragstellenden Partei im Fall des Obsie-
gens als Barauslagen ZUzUSPreChen. ..........cooi i 34

vom 12. Dezember 2012, Om 12/12, (Nm 67/2011)

Zur Frage der Voraussetzung einer Unterbrechung im Nichtigkeitsverfahren (in sinn-
gemaBer Anwendung des § 190 ZPO):

Die Unterbrechung setzt zunachst voraus, dass das andere Verfahren fir den Rechts-
streit ganz oder teilweise prajudiziell ist; die Entscheidung im anderen Verfahren
muss eine Vorfrage des Rechtsstreits mit bindender Wirkung erledigen.

Im Allgemeinen kann das Gericht die Vorfrage auch bei Anhangigkeit eines prajudiziel-
len Verfahrens selbsténdig beurteilen; ob es stattdessen den Rechtstreit unterbricht,
steht in seinem — pflichtgemaB zu Ubenden — Ermessen. Anderes gilt, wenn eine
Unterbrechung ausdricklich angeordnet ist oder die inzidente Beurteilung einer pra-
judiziellen Rechtsfrage aus anderen Griinden ausgeschlossen ist. .........cccceeeeieieieeeeeennn. 91

vom 9. Janner 2013, Om 14/12, (Nm 91/2009, Nm 92/2009, Nm 93/2009, Nm 103/2009)

Diverse Kastner-Wortbildmarken (registriert fir diverse Lebensmittel und die Klasse 43)
auf der einen Seite sind verschiedenen Kastner-Marken (Wort- und Wortbildmarken;
registriert fir diverse Lebensmittel und die Klasse 43) auf der anderen Seite ver-
wechselbar ahnlich. Davon unbeschadet ist die Berechtigung der Benutzung dieser
Zeichen durch den Antragsgegner, der in die Rechtstellung seines Vorgéngers als
Unternehmensbetreiber eintrat.

Der Umstand, dass die angefochtene Entscheidung nicht unterfertigt ist, begriindet
keinen Verfahrensmangel, wenn die Urschrift des Erkenntnisses der Nichtigkeitsab-
teilung die Unterschrift der Vorsitzenden aufweist. ..............eeveeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeevaienns 81

vom 27. Februar 2013, OBm 4/12, (Bm 39/2010)
Das Zeichen ,WONDERFUL TONIGHT" ist als Marke fiir diverse Waren der Klasse 3
SCRULZEANIG. . a e e e 111
vom 12. Juni 2013 OBm 1/13 (Bm 35/2010)

Das Zeichen ,MALZMEISTER® ist auch ohne Vorliegen der Voraussetzungen des § 4
Abs 2 MSchG fir diverse Waren der Klassen 5, 30 und 43 schutzfahig. ..........cccccco..... 129
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vom 26. Juni 2013, Om 1/13 (Nm 106/2010; Nm 107/2010)
Zur Frage der Zustellung eines Nichtigkeitsantrags an eine Person, die nicht Arbeit-
nehmerin der ANtragSegNErin WA, .......ocooiiiiiuiiiiiieee et e e e e e e e e 114
vom 28. August 2013, OBm 2/13 (Bm 19/2010)

Zur Frage der Schutzfahigkeit des aus dem Spanischen stammenden Zeichens
PRIMERA fiir diverse Waren der Klasse 12. ........uuuuuuiuiiuiiiiiiiiiiiiiiieeieeeeeeeeeeneenneenennnnnnes 132
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