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|l. Patentrecht

Oberster Patent- und Markensenat

vom 28. August 2013 OBp 1/13 (B 2/2011)

Anmeldung eines ergédnzenden Schutzzertifikats fir das Erzeugnis Protein D — Ausle-
gung des Art 3 lita und b der VO (EG) Nr 469/2009 — Vorlage an den Gerichtshof
der Europaischen Union zur Vorabentscheidung. ... 18

vom 9. Oktober 2013 Op 1/13 (N 17/2008)

Ein (Teil)Verzicht auf das schon erteilte Patent ist auch ohne Vorliegen der Vorausset-
zungen des § 91 Abs 3 PatG zulassig (§ 46 Abs 1 Z 3 PatG). Bewirkt der von der
Antragsgegnerin erklarte Teilverzicht eine Einschrankung des Schutzbereichs ohne
Uberschreitung der urspringlichen Offenbarung, ist er nicht als Anderung im Sinne
des § 91 Abs 3 PatG, sondern lediglich als Einschréankung eines Anspruchs zu beur-
L= T o TR PPRRRPPRRRRRNE 54



Seite
vom 13. November 2013, Op 2/13 (N 11/2009)

Feststellungsantrag betreffend eine Vorrichtung zum Festlegen von Anbaugeraten an
Baggerauslegern mit einem in der Schnellwechselvorrichtung verschiebbaren Rie-
gel.

Bei der Beurteilung des Schutzbereichs des Patentanspruchs ist nach § 165 Abs 5
PatG auch der ,von den Parteien nachgewiesene Stand der Technik zu berlcksich-
tigen“. Aus dieser Bestimmung folgt, dass der Schutzbereich durch den Stand der
Technik im Anmeldungszeitpunkt begrenzt ist. War der Anspruch im Prioritatszeit-
punkt nicht neu, muss der Feststellungsantrag daher scheitern.

Wer sich auf eine offenkundige Vorbenutzung stiitzt, hat diese nach Art, Zeit und Ort
konkret anzugeben und nachzuweisen.

Das RegelbeweismaB der ZPO, welche die Nichtigkeitsabteilung sinngemal anzuwen-
den hat, ist die hohe Wahrscheinlichkeit; dass diese Wahrscheinlichkeit an Sicher-
heit grenzt, ist nicht erforderlich. ... 80

vom 27. November 2013 Op 3/13 (N 15/2010)

Zur Frage der Neuheit und des erfinderischen Schritts betreffend ein Kontrollsystem zur
Uberprifung der Gebihrenentrichtung von StraBenbenutzern.

Durch die von der Nichtigkeitsabteilung neu formulierten Anspriiche sind Merkmals-
kombinationen entstanden, die von den urspringlich erteilten Anspriichen nicht um-
fasst waren. Insbesondere war der urspringliche Anspruch 5 nur auf die Anspriiche
1 bis 3, nicht aber auf Anspruch 4 riickbezogen. Durch die Aufnahme der Merkmale
von Anspruch 5 in Anspruch 1 und den Umstand, dass Anspruch 4 auf Anspruch 1
rickbezogen ist, ist aber eine Merkmalskombination entstanden, die einer Riickbe-
ziehung des (urspriinglichen) Anspruches 5 auf Anspruch 4 entspricht. Da die neue
Merkmalskombination den Schutzbereich des Patents unzulassig erweitert und die
Neufassung der Ansprlche nicht unvermeidlich ist, legt der Oberste Patent- und
Markensenat seiner Entscheidung die urspriinglich erteilten Anspriiche zugrunde.
Die Aufgabenstellung ist als solche noch keine Erfindung. Wenn die Beschwerde-
kammern des Europédischen Patentamts dennoch ,Aufgabenerfindungen” anerken-
nen, liegt darin nur ein scheinbarer Widerspruch. Denn auch in solchen Féllen ist er-
forderlich, dass eine bestimmte technische Lésung der Aufgabe beansprucht wird.
Die Besonderheit von ,Aufgabenerfindungen” liegt ausschlieBlich darin, dass diese
Lésung rickblickend trivial ist und daher als solche nicht patentierbar wére, die Auf-
gabe selbst aber neu und durch den Stand der Technik nicht nahegelegt war. In die-
sem Fall kann die geistige Leistung beim Finden der Aufgabe die Erteilung des Pa-
tents flr die L&sung rechtfertigen. ... 58

Nichtigkeitsabteilung

vom 7. Juni 2013, N 8/2012

Feststellungsbegehren betreffend ein Dach fir einen Lastkraftwagen mit einem von
oben beflillbaren Laderaum fur Schittgut. )

PrGfung der ,wortsinngemaBen Ubereinstimmung“ sowie der ,Aquivalenz® - Gleichwir-
kung; Naheliegen; GleiChwertigKeit. ... 4
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Il. Gebrauchsmusterrecht

Oberster Patent- und Markensenat

vom 11. Dezember 2013; OBGM 1/13 (BGM 1/2013)

Zur Frage des Vorliegens von Technizitat betreffend das Gebrauchsmuster ,Verfahren
zum Lésen gewdhnlicher Differentialgleichungen®.

GeméaB § 1 Abs 2 GMG wird als Erfindung auch die Programmlogik angesehen, die
Programmen fir Datenverarbeitungsanlagen zugrunde liegt. Ausgeschlossen sind
jedoch Computerprogramme, denen es an Technizitdt mangelt. Programme fir Da-
tenverarbeitungsanlagen per se werden gemaB § 1 Abs 3 Z 3 GMG ebenso wenig
als Erfindungen angesehen wie die Wiedergabe von Informationen. ............ccccooeeeeee. 43

lll. Markenrecht

Oberster Patent- und Markensenat/Oberster Gerichtshof

vom 12. Juni 2013, Om 2/13 (Nm 118-121/2010)

Die im Nichtigkeitsverfahren existierende zweimonatige Frist zur Erstattung der Gegen-
schrift wird nicht zwingend durch Einbringen eines Fristerstreckungsantrags ge-
wahrt. Ein derartiger Antrag muss auch inhaltlich berechtigt sein, was nicht der Fall
ist, wenn bloB die ,rechtliche Existenz® der Antragstellerin in Frage gestellt wird. .......... 31

vom 26. Juni 2013, Om 15/12 (Nm 148/2008)

Nach den von der stédndigen Rechtsprechung zur Zulassigkeit von Klageanderungen
gemaB § 235 Abs 3 ZPO entwickelten Grundséatzen, die im Nichtigkeitsverfahren
sinngemanl anzuwenden sind, ist eine Klageanderung tunlichst zuzulassen, insbe-
sondere dann, wenn sie ein zweites Verfahren erspart, ohne den ersten Prozess
unbillig zu erschweren oder zu verzégern.

Die Wortfolge ,Gute Laune* fiir Tees ist nicht beschreibend. Ebenso wenig ist sie zur
Bezeichnung von Tees im Verkehr allgemein gebrauchlich (§ 4 Abs 1 Z 5 MSchG). ..... 34

vom 28. August 2013, OBm 3/13 (Bm 44/2011)

Zur Frage der Erlangung der Verkehrsgeltung betreffend ein beschreibendes Zeichen
(STEIRERFLEISCH) durch Kundenbestatigungen sowie Nachweise, welche neben
dem Zeichen auch ein grafisches Element aufweisen. Jene Unterlagen, welche die-
se Wortbildgestaltung aufweisen, sind im Ergebnis nicht geeignet, um eine 6sterrei-
chische Verkehrsgeltung fir das Wortzeichen nachzuweisen. ............ccccvvvveviiiiveeiinnnnnns 67
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vom 9. Oktober 2013, Om 3/13 (Nm 18/2009)

Die Waren ,Zeitungen“ und ,Zeitschriften” einerseits sind ,Waren aus Papier und Pap-

pe (Karton)* andererseits nicht &hnlich. ...,

vom 13. November 2013, OBm 4/13 (Bm 41/2011)

Die Wortbildmarke ,FERCHER WWW.FERCHER.AT* ist — bei Vorliegen von Dienst-

leistungsidentitat — der Marke ,FERCHAU" verwechslungsfahig ahnlich. ......................

vom 17. Februar 2014, 40b10/14w

Die Wortmarke JIMI HENDRIX ist fir diverse Waren der Klassen 9 und 15 nicht origi-
nar schutzfahig.

Far diverse Waren der Klassen 14 und 25 ist das Zeichen auch ohne die Vorausset-
zungen des § 4 Abs 2 MSchG als Marke einzutragen.

Namen bekannter Persénlichkeiten werden haufig auch auBerhalb des Erscheinungs-
und Betatigungsfeldes des jeweiligen Namenstragers eingesetzt, etwa um im Wege
des Imagetransfers fur verschiedene Waren oder Dienstleistungen zu werben oder
im Rahmen des Personen-Merchandising in Verbindung mit Gebrauchsartikeln Ver-

WENAUNG ZU FINABN. ... e e e e e e

vom 17. Februar 2014, 40b11/14t

Die Wortmarke EXPRESSGLASS ist fiir diverse (Glas)Waren der Kl 12 und 21 nicht
schutzfahig, da diese Wortkombination auf die Eigenschaft der Waren hinweist.
Dass aus ihr nicht hervorgeht, woraus sich diese Eigenschaft konkret ergibt, schadet

[11e] o} SRR

vom 25. Marz 2014, 40b9/14y

Zur Frage der Schutzfahigkeit der Wortbildmarke 'Jimi Hendrix' (Unterschrift) fir diver-
se Waren der Klassen 9, 14, 15 und 25.

Personennamen sind unterscheidungskraftig und kénnen grundsatzlich als Marke ein-
getragen werden, auch wenn sie verbreitet sind. lhnen fehlt die Unterscheidungs-
kraft nur insoweit, als sie zugleich Sachangaben fir die damit bezeichneten Waren
oder Dienstleistungen sind.

Einfache geometrische Formen werden grundsétzlich nicht als herkunftshinweisend
verstanden. Hingegen kdnnen Abbildungen Prominenter oder ihre Unterschriften
unter Umsténden auf eine bestimmte betriebliche Herkunft hinweisen, wobei aber
bei inhaltsbezogenen Waren/Dienstleistungen, die mit der Person in Verbindung ge-
bracht werden, die Abbildung bzw die Unterschrift eher beschreibenden Charakter

..86
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