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Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

Bekanntmachung des Prasidenten des Patentamtes betr  effend die Geschafts-
verteilung und Personaleinteilung des Osterreichisc hen Patentamtes; Zusam-
mensetzung der Abteilungen; Anderungen

Gemal 88 60 Abs.2und 61 Abs.2und 3 Patentgesetz 1970 wurde mit Wirkung vom
1. Janner 2012 die Geschéftsverteilung und Personaleinteilung des Osterreichischen Pa-
tentamtes gemaf dem angeschlossenen Anhang neu erlassen.

Entscheidung

Patentrecht

Erkenntnis des Obersten Patent - und Markensenates vom 29. Juni 2011
Op 3/11 (N 15/2007)

Zur Frage der Schutzfahigkeit einer Verbindung zur Verwendung zur Herstellung eines
Arzneimittels zur Behandlung einer Stérung im Zentr alnervensystem.

Die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Patents du rch eine Vorveroffentlichung

neuheitsschadlich vorweggenommen ist, erfordert die Ermittlung des Gesamtinhalts
der Vorveroffentlichung. Maf3geblich ist, welche tec hnische Information dem Fach-
mann klar und eindeutig offenbart wird. Die Neuhei  tsschadlichkeit einer Offenbarung

ist somit daran zu messen, was sie dem lesenden Dur  chschnittsfachmann, ohne von

ihm schwierige Deduktionen oder gar schopferische G edankengange zu verlangen,
jedoch unter voller Anwendung des von ihm im Priori tatszeitpunkt zu erwartenden
Informations- und Wissensstandes und des allgemeine n Fachwissens, vermittelt.

Die Frage der erfinderischen Tatigkeit wird nach de  m Aufgabe — Lésungsansatz beur-
teilt. Im Interesse einer objektiven Beurteilung de  r Erfindung, die einer riickschauen-

den Betrachtungsweise vorbeugen soll, wird als erst es der nachstliegende Stand der
Technik festgelegt, sodann die technische Aufgabe d efiniert und anschlieRend die
Frage geprift, ob die beanspruchte Erfindung angesi chts des nachstliegenden Stan-
des der Technik und der technischen Aufgabe fir ein en Fachmann nahe liegend ge-
wesen ware.

Der Berufung der Antragstellerin und ihrer Nebenintervenientin wird
nicht Folge gegeben.

Die Antragstellerin und ihre Nebenintervenientin sind schuldig, der Antragsgegnerin die mit
EUR 2.994,09 bestimmten Kosten (darin enthalten EUR 499,01 Umsatzsteuer) des Verfah-
rens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Grinde:

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des am 24. April 1991 unter Inanspruchnahme einer briti-
schen Prioritat vom 25. April 1990 (GB 9 009 229) angemeldeten und mit Wirkung fir Oster-
reich erteilten europdaischen Patents AT E 127 804. Das Patent umfasst 22 Patentanspriiche
mit folgendem Wortlaut:

1. 2-Methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-4H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiaze-pin oder ein Sau-
readditionssalz davon.

2. 2-Methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-4H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiaze-pin  oder  ein
pharmazeutisch brauchbares Saureadditionssalz davon.
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3. 2-Methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-4H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiaze-pin.

4. Verbindung nach Anspruch 2 oder 3 zur Verwendung als Arzneimittel.

5. Verwendung einer Verbindung nach Anspruch 2 oder 3 zur Verwendung zur Herstellung
eines Arzneimittels zur Behandlung einer Stérung im Zentralnervensystem.

6. Verwendung einer Verbindung nach Anspruch 2 oder 3 zur Verwendung zur Herstellung
eines Arzneimittels zur Behandlung von Schizophrenie.

7. Verwendung einer Verbindung nach Anspruch 2 oder 3 zur Verwendung zur Herstellung
eines Arzneimittels zur Behandlung einer schizophreniformen Krankheit.

8. Verwendung einer Verbindung nach Anspruch 2 oder 3 zur Verwendung zur Herstellung
eines Arzneimittels zur Behandlung von akuter Manie.

9. Verwendung einer Verbindung nach Anspruch 2 oder 3 zur Verwendung zur Herstellung
eines Arzneimittels zur Behandlung von leichten Angstzustanden.

10. Pharmazeutische Zusammensetzung, umfassend eine Verbindung nach Anspruch 2,
zusammen mit einem pharmazeutisch brauchbaren Verdiinnungsmittel oder Trager dafr.
11. Dosiseinheitsform, umfassend 0.1 bis 20 mg einer Verbindung nach Anspruch 2.

12. Dosiseinheitsform, umfassend 0.5 bis 10 mg einer Verbindung nach Anspruch 2.

13. Pharmazeutische Zusammensetzung, umfassend eine Verbindung nach Anspruch 3,
zusammen mit einem pharmazeutisch brauchbaren Verdiinnungsmittel oder Trager dafr.
14. Pharmazeutische Zusammensetzung in Kapsel- oder Tablettenform, umfassend 0.1 bis
20 mg der Verbindung von Anspruch 3.

15. Pharmazeutische Zusammensetzung in Kapsel- oder Tablettenform, umfassend 0.5 bis
10 mg der Verbindung von Anspruch 3.

16. Pharmazeutische Zusammensetzung in Kapsel- oder Tablettenform, umfassend 2.5 bis
5 mg der Verbindung von Anspruch 3 zusammen mit einem pharmazeutisch brauchbaren
Verdinnungsmittel oder Tréager dafir.

17. Pharmazeutische Injektion, die in der Dosiseinheitsform 0.1 bis 20 mg einer Verbindung
nach Anspruch 2 oder 3 umfasst.

18. Pharmazeutische Injektion, die in der Dosiseinheitsform 0.5 bis 10 mg einer Verbindung
nach Anspruch 2 oder 3 umfasst.

19. Pharmazeutische Injektion nach Anspruch 17 oder 18, die eine langzeitwirkende Formu-
lierung fur intramuskulare Injektionen ist.

20. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung nach Anspruch 1, umfassend

(a) die Umsetzung von N-Methylpiperazin mit einer Verbindung der Formel,

N=r:‘;:
CL

(b) den Ringschluss einer Verbindung der Formel

A
N ~S

L

21. Verbindung der Formel,
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wobei Q —NH2, -OH, oder —SH ist, und wenn Q —NH2 ist, Salze davon.

22. Verbindung nach Anspruch 21, wobei Q —NH2 ist oder ein Salz davon.

Das Streitpatent betrifft die Verbindung 2-Methyl-10-(4-methyl-1-pipera-zinyl)-4H-thieno-
[2,3-b][1,5]benzodiazepin (Beilage ./1), oder bei unterschiedlicher Nummerierung vom S-
Atom beginnend 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepin

zur Verwendung als Antipsychotikum (Behandlung von Schizophrenie) mit dem Namen
Olanzapin mit folgender Strukturformel:

%NG‘I]
|\

“Hy

N
H

Die Patentschrift beschreibt Nebenwirkungen, die bisher verwendete Antipsychotika hervor-
riefen, wie etwa starke extrapyramidale Symptome (beeintrachtigte Bewegungsablaufe), die
insbesondere bei Verabreichung von Haloperidol beobachtet worden seien. Aus der Gruppe
der tricyclischen Antipsychotika sei Clozapin eingefiihrt worden, das bei einigen Patienten
eine lebensbedrohliche Agranulozystose (Verringerung der wei3en Blutzellen) verursacht
habe. In der britischen Patentschrift GB 1 533 235 (Beilage ./3) seien Thienobenzodiazepine
mit antipsychotischer Wirkung beschrieben. Die darin offenbarte Stammverbindung 7-Fluor-
2-methyl-10-(4-methyl-1-piper-azinyl)-4H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepin oder Flumezapin
zeige in klinischen Versuchen erhéhte Werte an Creatininphosphokinase, Glutamat-
Oxalacetat-Transaminase und Glutamat-Pyruvat-Transaminase. Die Verbindung mit der
oben dargestellten Strukturformel weise im Vergleich mit Flumezapin und anderen verwand-
ten Verbindungen Uberraschende und exzellente Eigenschaften auf, etwa hohe Aktivitat der
Patienten bei Uberraschend niedrigen Dosierungen und gleichzeitig deutlich geringere bzw
fehlende Nebenwirkungen gegeniber den Verbindungen des Standes der Technik.

Die Antragstellerin beantragt die Nichtigerklarung des Patents im Umfang aller
erteilen Anspriche. Sie bestreitet die Neuheit und eine erfinderische Téatigkeit. Zur Begrin-
dung stiitzt sie sich zusammengefasst auf die vorverdffentlichte Druckschrift GB 1 533 235
(Beilage ./3) als Stand der Technik. Die Patentanspriiche 1 bis 9 sowie 20 bis 22 seien durch
die vorveroffentlichte Druckschrift J. Med. Chem. 23 (1980) 878-884 (Beilage ./5) vorwegge-
nommen. Die auf pharmazeutische Zusammensetzungen, Dosiseinheitsformen sowie Verab-
reichungsformen (Injektionen) gerichteten Patentanspriiche 10 bis 19 beruhten gegeniber
Beilage ./5 unter Berlcksichtigung von Beilage ./3 nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit.
Die Autoren in der peer-reviewed Zeitschrift ,Pharmazie” hatten sich bereits vor dem Priori-
tatszeitpunkt des Streitpatents mit der antipsychotischen Wirkung von 4-Piperazinyl-
10H-thienodiazepinen befasst. Eine allgemeine Strukturformel werde in der Tabelle 1 der
Beilage ./7 gezeigt:
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Einem organischen Chemiker fiele bei Betrachtung dieser Strukturformel sofort auf, dass der
gebundene Heterozyklus nicht mit dem Titel der Verdéffentlichung Ubereinstimme. Laut der
Strukturformel sei ein Piperidyl-Substituent (mit einem Stickstoff-Heteroatom) gezeigt, wah-
rend laut Titel ein Piperazinyl-Substituent, also mit zwei Stickstoff-Heteroatomen, vorhanden
sei. Die angegebene Nummerierung des Heterozyklus zeige einem Fachmann jedoch Klar,
dass der gezeichnete Heterozyklus fehlerhaft sei und lediglich ein Stickstoffatom an der Bin-
dungsstelle zum Thienobenzodiazepin-System vergessen worden sei, um der IUPAC-
Nomenklatur und Nummerierung von Heterozyklen zu entsprechen. In der Tabelle | seien
nun flr den Fachmann klar ersichtlich verschiedene 4-Piperazinyl-10H-thienodiazepine geof-
fenbart. Von besonderer Bedeutung sei dabei die Verbindung 11 mit R; = H, R, = Methyl,
Rs; = H, die zweifellos Olanzapin beschreibe. Demgemal sei Olanzapin zum Prioritatszeit-
punkt des Streitpatents (25. April 1990) bereits durch die Verdffentlichung von Schauzu et al.
(1983; Beilage ./7) neuheitsschadlich vorweggenommen. Auch die antidopaminerge bzw
antipsychotische Wirksamkeit und somit die Verwendung als Arzneimittel (Anspriiche 1 bis
4) sei zwingend vorweggenommen. Inshesondere bei Zusammenschau der Beilagen ./7 und
/8 (US 4 115 574 B1) sei die Verwendung zur Herstellung eines Medikaments zur Behand-
lung einer Stérung im Zentralnervensystem nahe gelegt. Schizophreniforme Krankheiten
wirden bekanntermalf3en wie Schizophrenie behandelt (Beilage ./9).

Die auf Seiten der Antragstellerin dem Verfahren beigetretene Nebenintervenientin
beantragt ebenfalls die ganzliche Nichtigerklarung samtlicher Patentanspriiche.

Die Antragsgegnerin beantragtdie Abweisung des Antrags. Die Forschungsarbeit
Beilage ./5 erwéhne Olanzapin weder explizit noch implizit. Eine Offenbarung ,zwischen den
Zeilen" kdme nur dann in Betracht, wenn eine ,notorisch bekannte* und vollstandig identi-
sche Wirkung vorlage. Im vorliegenden Fall bestiinde weder eine ,hotorische” Kenntnis von
Olanzapin noch eine notorische Kenntnis der Wirkung nicht getesteter Substituentenkombi-
nationen. Hinzu kame, dass Beilage ./5 keine Grundlage fir eine solche Kombination liefere,
sondern nur tatsachlich getestete Stoffe und deren Versuchsergebnisse aufliste. Es sei vor
dem Hintergrund des Verbots einer ex-post Betrachtung unzulassig, willkirlich einzelne Sub-
stituenten herauszulésen und zu kombinieren, um zu Olanzapin zu gelangen. Eine
Markush-Formel in einer Patentschrift solle den Leser Uber alle mdglichen Kombinationen
informieren, die durch freie Wahl der Substituenten erzielt werden kénnen. Beilage ./5 sei ein
Testbericht. Der Leser werde nicht tber frei kombinierbare Substituentenlisten Uber alle Un-
terkombinationen informiert. Allein die Untersuchungsergebnisse fir 59 bestimmte Stoffe
seien wiedergegeben. Andere Stoffe wirden weder erwéhnt noch hypothetisch diskutiert.
Der Leser werde durch Beilage ./5 nicht angeregt, die Substituenten frei miteinander zu
kombinieren. Die Verwendungsanspriiche 4 bis 9 seien ebenfalls rechtsbesténdig: Eine Ver-
wendung einer neuen Verbindung sei per se neu. Die Tierversuche seien fir die Behandlung
von Schizophrenie beim Menschen nicht aussagekréftig, unter anderem auch, weil Verbin-
dung Nr 9 entgegen den Tierversuchsergebnissen erhfhte Enzymwerte sowie extrapyrami-
dale Nebenwirkungen zeige. Beilage ./5 stelle nur erste Screening-Modelle dar, die keine
Vorhersagen auf das Verhalten der getesteten Substanzen beim Menschen erlaubten und
beschranke sich auf eine kleine Auswahl gestesteter Verbindungen als Ausgangspunkt fur
weitere Tests und weitere notwendige Erprobungen. Die Patentanspriiche 20 bis 22 bezégen
sich auf die Herstellung der erfindungsgemafen Verbindung und seien nicht expressis verbis
in der Beila-ge ./5 offenbart.Auch in Beilage ./7 sei Olanzapin nicht neuheitsschadlich offen-
bart. Einer fehlerhaften Darstellung in einer Druckschrift, die der Durchschnittsfachmann oh-
ne Weiteres erkenne und richtig stelle, sei kein Offenbarungsgehalt beizumessen. MaRRgeb-
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lich sei der wahre Gehalt einer Druckschrift, wie er sich dem Fachmann ohne Weiteres er-
schliel3e. Die selektiv durchgefuhrten Korrekturen der Antragstellerin erfolgten in rickschau-
ender Betrachtung, seien praxisfern, naturwissenschaftlich unzutreffend und widersprachen
der fachmannischen Arbeitsweise. Eine Free-Wilson Analyse sei ein mathematisches Ver-
fahren und bendtige immer ein ,Trainingsset* experimenteller Ergebnisse. Beilage ./7 ver-
gleiche experimentelle Daten mit rechnerisch ermittelten Daten. Die Angaben in Beilage ./7
seien offensichtlich widerspriichlich, da der Titel nicht mit der Strukturformel Ubereinstimme.
Der Fachmann koénne dem Titel oder der Formel folgen. Beide Alternativen seien flr den
Fachmann theoretisch méglich und sinnvoll. Der Fachmann wirde den Widerspruch dahin
auflésen, dass er die einzig zitierte Referenzarbeit in der FuRnote zu Rate ziehe. Die zitierte
Arbeit (Beilage ./D) |6se den Widerspruch ohne Weiteres auf. Der Fachmann erkenne unmit-
telbar, dass die Formel sogar zwei Fehler aufweise. Der Widerspruch in Beilage ./7 sei daher
im Sinne von Piperazinyl-Verbindungen mit einer Fluorsubstitution aufzulésen. Die vermeint-
lich neuheitsschadlich dargestellte Verbindung Nr 11 der Tabelle sei daher nichts anderes
als die bereits bekannte Verbindung Flumezapin. Beilage ./8 zeige eine ,,Continuation Appli-
cation* des US-Aquivalents der GB 1 533 235 (Beilage ./3) und eine Ethylflumezapin-
Leitstruktur. Sie offenbare Olanzapin nicht, weshalb jedwede mdgliche Information hinsicht-
lich therapeutischer Zwecke, Dosierung, Verabreichungsformen oder Verabreichungswege
den Fachmann dennoch nicht in die Lage versetze, ohne erfinderische Tatigkeit zu den
Olanzapin-umfassenden Zusammensetzungen zu gelangen.

Die Nichtigkeitsabteilung wies den Antrag ab.

Sie vertrat mit ausfiihrlicher Begriindung zusammengefasst die Auffassung, dass die Patent-
anspriche durch die Dokumente Beilage ./3, 5, 7 und 8 weder vorweggenommen noch na-
hegelegt worden seien.

Gegen diese am 29. Juni 2010 zugestellte Entscheidung erhoben die Antragstellerin
und die Nebenintervenientin am letzten Tag der Berufungsfrist (30. August 2010;
siehe § 54 Abs 2 PatG) eine von Patentanwalt Dr. Alge unterfertigte Berufung, die ledig-
lich einen Antrag auf Abanderung der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung samt Kosten-
verzeichnis und einen Verweis auf eine dem Schriftsatz angeschlossene Berufungsbegriin-
dung enthielt. Da eine Berufungsbegriindung im Schriftsatz tatséachlich fehlte, erteilte die
Nichtigkeitsabteilung den dem Vertreter der Antragstellerin und der Nebenintervenientin am
17. September 2010 zugestellten Auftrag, binnen zwei Wochen die Berufungsbegrindung
vorzulegen. Diesem Auftrag entsprach der Vertreter der Antragstellerin am letzten Tag der
Verbesserungsfrist durch Vorlage einer von Patentanwalt Dipl.-Ing. Pawloy unterfertigten
Berufungsbegriindung.

Die Antragsgegnerin beantragt in ihrer Berufungsbeantwortung, die Berufung zu-
rickzuweisen; hilfsweise, ihr nicht Folge zu geben.

Die Berufung ist nicht berechtigt.

1. GemalR § 138 Abs 3 S 2 PatG hat die Berufung einen begriindeten Berufungsantrag zu
enthalten. § 139 Abs 2 PatG sieht in Anlehnung an § 474 Abs 2 ZPO iVm 88 84, 85 ZPO ein
Verbesserungsverfahren flr rechtzeitig Uberreichte Berufungen vor, die einen — auch inhaltli-
chen — Mangel aufweisen. Wird allerdings eine Berufung bewusst nicht begriindet, sondern
etwa schon bei Einbringung der Berufung eine Frist fur das Nachreichen der Begrindung
beantragt, so leidet die Berufung an keinem Mangel, der nur versehentlich oder durch Un-
kenntnis der gesetzlichen Vorschriften unterlaufen ware. Ein verbesserungsfahiger Mangel
liegt dann nicht vor (OPM Op 1/10 PBI 2010, 162). Der Antragsgegnerin ist zuzugestehen,
dass die Vorgangsweise der Rechtsmittelwerberinnen (Verweis auf eine separate ,Beru-
fungsbegriindung”, die nicht angeschlossen war und am letzten Tag der von der Nichtig-
keitsabteilung uniblich groRziigig bemessenen Verbesserungsfrist vorgelegt wurde, wobei
Berufung und Begrindung von verschiedenen Personen unterfertigt wurden) durchaus Zwei-
fel daran erweckt, dass das Fehlen der Begriindung im urspriinglichen Schriftsatz auf einem
bloRen Versehen beruhte. Die Begrindung des Vertreters der Antragstellerin in der mundli-
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chen Berufungsverhandlung (Verfassung der Begriindung durch ihn; Unterfertigung des Be-
rufungsantrags durch Dr. Alge wahrend seiner urlaubsbedingter Abwesenheit; versehentliche
Unterlassung, bereits verfasste Begriindung anzuschlief3en) ist jedoch nicht mit Sicherheit zu
widerlegen. Im Zweifel ist von einem bloRen Versehen auszugehen. Die Berufung ist daher
inhaltlich zu behandeln.

2. Im Vordergrund der Berufungsausfiihrungen steht die Behauptung der mangelnden Neu-
heit des Streitpatents gegenuber Beilage ./7 (G.H. Schauzu und P.P. Mager), einer
Free-Wilson Analyse, die ein mathematischen Verfahren zur Aufarbeitung von Daten, nicht
aber die experimentelle Ermittlung von Daten, behandelt.

2.1 Vorauszuschicken ist, dass sich die Antragstellerin in ihrem Nichtigkeitsantrag nur auf die
mangelnde Neuheit der Anspriiche 1 - 4 gegenlber Beilage ./7 stitzte. Auf die erstmals in
der Berufung vorgebrachte mangelnde Neuheit auch der Unteranspriiche 5-22 — die vor der
Nichtigkeitsabteilung nur im Hinblick auf Beilage ./5 behauptet wurde — gegenuber Beilage
7 ist daher nicht einzugehen.

2.2 Die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Patents durch eine Vorveroffentlichung neu-
heitsschéadlich vorweggenommen ist, erfordert die Ermittlung des Gesamtinhalts der Vorver-
offentlichung. Mal3geblich ist, welche technische Information dem Fachmann klar und ein-
deutig (Weiser, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz [2005] 110 mN zur Rsp des Patent-
amts) offenbart wird (4 Ob 214/04f — Paroxat; BPatG X ZR 89/07 — ebenfalls Olanzapin
betreffend). Die Neuheitsschéadlichkeit einer Offenbarung ist somit daran zu messen, was sie
dem lesenden Durchschnittsfachmann, ohne von ihm schwierige Deduktionen oder gar
schopferische Gedankengange zu verlangen, jedoch unter voller Anwendung des von ihm im
Prioritatszeitpunkt zu erwartenden Informations- und Wissensstandes und des allgemeinen
Fachwissens, vermittelt (OPM Op 5/05 PBI 2006, 127). Der Fachwelt muss ein Weg gewie-
sen werden, wie sie planmé&Rig ohne unzumutbare Schwierigkeiten den angestrebten Erfolg
erzielt (4 Ob 214/04f - Paroxat mwN).

2.3 Von diesen Grundsatzen ausgehend hat die Nichtigkeitsabteilung zutreffend die Neu-
heitsschéadlichkeit von Beilage ./7 gegenuber den Patentanspriichen 1-4 verneint:

2.3.1 Beilage ./7 untersucht den Einfluss von unterschiedlichen Substituenten bei Thieno-
benzazepinen auf ihre antipsychotische Wirkung. Unter dem Titel ,A Free-Wilson Study of
4-Piperazinyl-10H-thienobenzodiazepine Analogues* werden gemessene und berechnete
Dopinamin-Rezeptor-Bindungsdaten von Benzodiazepinen verglichen. Diese Dopinamin-
Rezeptor-Bindungsdaten korrelieren mit der antipsychotischen Aktivitat und extrapyramida-
len Nebenwirkungen und wurden von 12 Verbindungen in Referenz zu Clozapin und
Haloperidol gemessen. Die Daten werden in Tabellenform mit einer Strukturformel prasen-
tiert:
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Table I Substifuents, Experimentally Obtained =nd Theoreticaly
Caleutated log Isp Values of Benzodiazepine Dedvatives*

Compound Rt Rt R log I,
obtd, caledd,
1 H H e 2.90 2.88
2 H Me Me 2.34 2,26
3 H H H 2,30 2,11
4 H H Pri 2.26 2,38
5 H Me Et. 2.24 2,24
6 2,0-diMe Et H 1.97 1.97
7 3,5-diMe  Et H .98 1.86
8 H ~{CHz)2~ 1.89 1.8¢
9 H Me Pri 1.88 1.78
10 3-Me Et H 1.4% 1.49
i1 H Me H 1.30 149
12 H Et H 1.04 1.04

* Reference compounds: clozapine (log Tgy » 2.40) and halaperidal {log I,, = 1.04)

2.3.2 In Beilage ./7 stimmt der Name der Verbindungen, der im Titel genannt wird, nicht mit
der allgemeinen Formel Uberein. Der Titel nennt 4-Pi-perazinyl-10H-thienobenzodiazepin-
Analoga, die in der chemischen Formel dargestellten Verbindungen sind jedoch Piperidinyl-
Verbindungen. Durch diesen Widerspruch zwischen Strukturformel und Titel der Arbeit ist
nicht klar, welche Art von Verbindungen tatsachlich gemeint ist. Beilage ./7 liefert keine wei-
teren Informationen, wie beispielsweise Herstellungsverfahren der Verbindungen oder Na-
men der einzelnen Verbindungen, die eindeutige Hinweise darauf geben kdnnten, ob nun
Piperazinyl- oder Piperidinyl-Verbindungen vorliegen. Aus chemischer Sicht sind beide Vari-
anten maoglich.

2.3.3 Der Fachmann ist daher nicht in der Lage, ausschlie3lich in Kenntnis der Beilage ./7
diesen offensichtlichen Widerspruch aufzuklaren. Er wird daher, um Klarheit tber die tat-
sachlich gemeinten Verbindungen zu erhalten, die in Beilage ./7 genannte Sekundarliteratur
zu Rate ziehen (Artikel im Journal of Medical Chemistry, Volume 25, 1133-1140 aus 1982
von Chakrabarti et al — Beilage ./D). Beilage ./D zeigt auf Seite 1135 ebenso eine Struktur-
formel und die zugehérigen Substituenten in Tabellenform und somit 12 einzelne Verbindun-
gen, sowie als Referenz Clozapin, Haloperidol und Hyoscin und die dazugehdorigen 1Cs, Wer-
te. In Beilage ./7 werden die loglCso-Werte verwendet. Bei Berechnung des Logarithmus ist
sofort erkennbar, dass die in Beilage ./7 verwendeten experimentellen Daten aus Beilage ./D
stammen. Auch wenn die Identitéat der 1Cso Werte mit den loglCse-Werten nicht auf einen
Blick ersichtlich ist, so ist die Berechnung des dekadischen Logarithmus fir den Fachmann
eine Selbstverstandlichkeit. Das Arbeiten mit dekadischen Logarithmen ist eine gangige Me-
thode, um sehr grof3e oder sehr kleine Zahlen in ein Ubersichtliches Format zu bringen. Das
bekannteste Beispiel dafir ist der pH-Wert von Losungen, der der negative dekadische Lo-
garithmus der Wasserstoffionenkonzentration ist. Es ist auch keineswegs notwendig, dass
der Fehler bei Heranziehung von Beilage ./D sofort auf den ersten Blick korrigiert werden
kann. Wesentlich ist vielmehr, dass der Fachmann unter Heranziehung der Sekundarliteratur
in der Lage ist, den Fehler zu korrigieren. Da der Fachmann an der technischen Realitét inte-
ressiert ist, wird er das Dokument genau prifen und nicht — wie von den Berufungswerberin-
nen behauptet — nur einen ersten Blick auf das entsprechende Dokument werfen.

2.3.4 Aus Beilage ./D ist — durch einfaches Umordnen der Verbindungen und Berechnen von
Logarithmen — eindeutig ersichtlich, dass die Autoren von Beilage ./7 die experimentellen
Dopinamin-Rezeptor-Bindungsdaten von Benzodiazepinen aus Beilage ./D tUbernommen
haben. Ferner ist eindeutig ersichtlich, dass insbesondere die Verbindung Nr 11 in der Beila-
ge ./7 den getesteten Verbindungen und insbesondere der Verbindung Nr 2 der Beilage ./D
entspricht, dass aber offensichtlich die Strukturformel der Beilage ./7 zwei Fehler enthalt.
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Formel von Tabelle | (Beilage ./D) Formel von Tabelle 1 (Beilage ./7)

Einerseits fehlt ein Stickstoffatom im Piperazinylring, andererseits die Halogenierung des
Phenylrings, namlich die Fluorierung an Position 7.

2.3.5 Aus fachménnischer Sicht ergibt sich somit, dass die fehlerhafte Strukturformel in Bei-
lage ./7 in Ubereinstimmung mit der Strukturformel der Beilage ./D korrigiert werden kann,
die unstrittig nicht Olanzapin, sondern das bereits bekannte Flumezapin offenbart (ebenso
BPatG X ZR 89/07).

2.3.6 Diesem Ergebnis steht nicht entgegen, dass ein fachkundiger Leser auch Uberlegun-
gen dahin anstellen kdnnte, dass in der Formel geman Beilage ./7 ein Stickstoff fehle, oder
er beim Vergleich zu den Referenzverbindungen annehmen kénne, dass der Phenylring ha-
logeniert sei. Das gilt auch fur die in der Berufung aufgestellte Behauptung, dass die Num-
merierung des Piperidinringes in der allgemeinen Formel von Beilage ./7 nicht der IUPAC-
Nomenklatur entspreche und daher auf ein fehlendes Stickstoffatom hinweise. Es kénnte
namlich auch die Nummerierung vertauscht worden sein, oder es koénnte die IUPAC-
Nomenklatur nicht beachtet worden sein und ein anderes Nummerierungssystem verwendet
worden sein, das bei der Z&hlung vom Atom im Ring ausgeht, das diesen an den Rest der
Struktur bindet. Allein schon die Vielzahl der Interpretationsmdglichkeiten schliefl3t aus, dass
der Fachmann den Fehler automatisch in dem von den Berufungswerberinnen gewinschten
Sinn korrigiert. Beilage ./7 offenbart somit Olanzapin weder explizit noch implizit.

3. Erfinderischer Schritt gegenlber Beilage ./3 (GB 1 533 235) iVm Beilage ./5 (Charbati
1980)

3.1 Die Berufung kommt auf die im Nichtigkeitsantrag behauptete mangelnde Neuheit der
Patentanspriche 1 bis 9 sowie 20 bis 22 gegentiber der vorveréffentlichten Druckschrift Bei-
lage ./5 bzw Beilage ./8 nicht mehr explizit zurtick, sondern stitzt sich darauf, dass die Pa-
tentanspriiche gegentber Beilage ./5 unter Bertcksichtigung der ebenfalls vorveroffentlich-
ten Druckschrift Beilage ./3 als unstrittig nachstliegendem Stand der Technik nicht auf einem
erfinderischen Schritt beruhten.

3.2 Die Frage der erfinderischen Tatigkeit wird nach dem vom Europaischen Patentamt he-
rangezogenen Aufgabe — Losungsansatz beurteilt. Im Interesse einer objektiven Beurteilung
der Erfindung, die einer riickschauenden Betrachtungsweise vorbeugen soll, wird als erstes
der nachstliegende Stand der Technik festgelegt, sodann die technische Aufgabe definiert
und anschlieRend die Frage gepruft, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nachst-
liegenden Standes der Technik und der technischen Aufgabe fir einen Fachmann nahe lie-
gend gewesen ware (OPM Op 6/08 PBI 2009, 107 mwN). Dabei ist eine Erfindung nicht
schon dann nahe liegend, wenn der Fachmann aufgrund des Standes der Technik zu ihr
hatte gelangen kénnen, sondern erst, wenn er sie aufgrund eines hinreichenden Anlasses in
Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch tatsachlich vorgeschlagen hatte
(17 Ob 24/09t — Nebivolol mwN).

3.3 Mit der Nichtigkeitsabteilung ist die erfinderische Tatigkeit zu bejahen:

3.3.1 Beilage ./5 offenbart eine Studie Uber 4-Piperazinyl-10H-thieno-[2,3-
b][1,5]benzodiazepine als potenzielle Neuroleptika. Es werden die durchgefihrten Experi-
mente und die Herstellung der 4-Piperazinyl-10H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepine be-
schrieben, um die Struktur-Aktivitatsbeziehungen der Substituenten am Phenyl- bzw am
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Thiophenring zu bestimmen. Insbesondere geht es darum, die Zusammenh&nge zwischen
Struktur und neuroleptischer Aktivitat verschiedener Substituenten zu untersuchen. Auch ein
Substituent am Piperazinring wird variiert. Die Tabelle 1 aus Beilage ./5 offenbart 59 herge-
stellte und getestete Verbindungen sowie 6 Vergleichsverbindungen. Von diesen 59 geste-
steten Verbindungen stellen die Nr 1 bis 48 spezifische 4-Piperazinyl-10H-thieno-
[2,3-b][1,5]benzodiazepine dar, wobei diese eindeutig durch die Nummer der Verbindung
einer Grundstruktur zuordenbar sind und deren Reste R, R; und R, einer spezifischen Ver-
bindung und definierten Kombination der Substituenten entsprechen. Beim Rest R handelt
es sich um niedrig substituierte und unsubstituierte Alkylgruppen oder niedrige Alkohol- oder
Estergruppen. R; steht bei den meisten getesteten Verbindungen fur ein Halogenatom, ins-
besondere Fluor, bei einigen Verbindungen auch fir Wasserstoff und bei einzelnen Verbin-
dungen fur methyl- oder stickstoff- und schwefelhéltige Substituenten. R2 steht meist fr
Alkylgruppen.

3.3.2 Die Berufungswerberinnen meinen, dass der Durchschnittsfachmann starke Veranlas-
sung habe, bei der in Beilage ./3 (Beispiel 26) und Beilage ./5 (Tabelle 1) jeweils explizit of-
fenbarten Verbindung 2-Ethyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno-[2,3-
b][1,5]benzodiazepin (,Ethyl-Olanzapin®) den Substituent in Stellung 2 des Tiophenringes
»short* zu halten, also ,typically C1-6 alkyl“. Kirzer als Ethyl (C2) sei nur Methyl (C1), wes-
halb der Fachmann ,,zwanglos” zur Strukturformel von Olanzapin gelange.

3.3.3 Die Schlussfolgerung der Antragstellerin, es liege nahe, dass Methyl — mit kirzester
Kettenlange — die hochste Aktivitat entfalten werde, ist nicht nachvollziehbar, weil Methyl-,
Ethyl und i-Propyl-Reste als gleichwertig aufgezahlt werden. Die Auswahl von 2-Ethyl-4-
(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepin als vielversprechendste Ver-
bindung fur die Weiterentwicklung neuer Wirkstoffe anzusehen, kann nur durch eine — im
Patentrecht unzulassige — riickschauende Betrachtung erfolgen. In Beilage ./5 ist 2-Ethyl-4-
(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno-[2,3-b][1,5]benzo-diazepin nicht als vielversprechendste
Verbindung angefthrt. Vielmehr findet sich in Beilage ./5 auf Seite 879 der Hinweis: ,The
substitution of the phenyl ring with a halogen atom (ClI, F) at Position 7 enhanced the activity”
(,Eine Substitution des Phenylrings mit einem Halogenatom (Cl, F) an der Position 7 erhdhte
die Aktivitat"). Das legt dem Fachmann nahe, den Phenylring mit einem Halogenatom zu
substituieren. Der Fachmann wird daher eindeutig nicht zu 2-Methyl-4-(4-methyl-1-
piperazinyl)-10H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepin gefuhrt, das nicht mit einem Halogenatom
substituiert ist.

3.3.4 Auch die Ausfiihrungen in der Berufung zu Beilage ./3 (Seite 3, Zeile 8) Uberzeugen
nicht:

Tatséachlich lautet der vollstandige Satz:

.the thiophene ring may be substituted for instance, by one or more groups selected from
C..s alkyl, typically Cy.¢ alkyl, C,4 alkenyl, C, 4 haloalkyl, C, 4 alkanoyl, nitro, halogen, and op-
tionally substituted phenyl” (,der Thiophenring kann beispielsweise substituiert sein mit einer
oder mehreren Gruppen ausgewahlt aus: C,g alkyl, typischerweise C,.5 Alkyl, C,.4 Alkenyl,
Ci.4Haloalkyl, C, 4 Alkanoyl, Nitro, Halogen, und optional substituiertem Phenyl).

Wieso der Fachmann aus dieser grof3en Auswahl gerade zu Methyl als Substituenten an der
Stelle 2 des Thiophenringes kommen soll, ist nicht nachvollziehbar. Auch diese Schlussfol-
gerung kénnte nur bei einer riickschauenden Betrachtung gezogen werden. Darlber hinaus
sind auf Seite 3 der Beilage ./3 bevorzugte Verbindungen angefiuhrt - 2-Methyl-4-(4-methyl-1-
piper-azinyl)-10H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepin ist nicht darunter.

3.3.5 Weder Beilage ./3 noch Beilage ./5, noch eine Kombination der beiden Dokumente
legen somit 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepin oder
seine Saureadditionsalze nahe. Daraus folgt, dass auch sé&mtliche von dieser Verbindung
abgeleiteten Anspriche nicht durch die Dokumente Beilage ./3 und/oder Beilage ./5 nahe
gelegt sind.
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4. Auswahlerfindung aus Beilage ./3

4.1 Die Berufungswerberinnen sind der Auffassung, dass Olanzapin eine ,Auswahl” der in
Beilage ./3 offenbarten Gruppe von Verbindungen sei und nur bei — nach Auffassung der
Berufung nicht verwirklichter — kumulativer Erfullung der fir eine Auswahlerfindung maf3geb-
lichen Kriterien schutzfahig sei.

4.2 Der Begriff ,Auswahlerfindung” bezeichnet die Auswahl bestimmter Bereiche aus einem
bereits bekannten gréReren Bereich im Sinne eines Herausgreifens eines gewisse Beson-
derheiten aufweisenden Beispiels, dessen herausragende Eigenschaften zuvor nicht be-
kannt waren. Eine Auswahlerfindung ist dann neu, wenn aus einem grof3eren Bereich des
Standes der Technik der ausgewahlte Teilbereich jedes der drei folgenden Kriterien erflllt
(OPM Op 5/05):

1. der ausgewahlte Teilbereich ist im Vergleich zu dem bekannten Bereich eng,

2. der ausgewahlte Teilbereich hat gentigend Abstand von konkreten, im Stand der Technik
offenbarten Beispielen und von den Eckwerten des bekannten Bereichs und

3. der ausgewahlte Teilbereich ist kein willkiirlicher Ausschnitt des Standes der Technik, dh
keine blofRe Ausfihrungsform des Standes der Technik, sondern eine andere Erfindung (ge-
Zielte Auswahl, neue technische Lehre), das Herausgreifen eines gewisse Besonderheiten
aufweisenden Beispiels, dessen herausragende Eigenschaften zuvor nicht bekannt waren.

4.3 Die Auffassung, die Erfindung erflille die Kriterien 2 und 3 nicht, teilt der OPM nicht:

4.3.1 Beilage ./3 beschreibt eine grol3e Zahl von Benzodiazepinen mit einer Markush-Formel,
unter die 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepin (Olan-
zapin) fallt. In der Beschreibung werden die Benzodiazepine zur Behandlung des Zentralner-
vensystems vorgeschlagen, wovon expressis verbis 71 Verbindungen genannt sind. Allein
am Phenyl- und am Thiophenring des Benzodiazepineringsystem sind jeweils 2 mdgliche
Positionen flr Substitutionen angegeben, sodass sich eine Vielzahl an "Nachbarverbindun-
gen" ergibt. Falls man im vorliegenden Fall Gberhaupt vom Abstand zwischen zwei benach-
barten Verbindungen sprechen kann, also geringsten Abanderungen der Substituenten um
das organisch-chemisch Né&chstliegenste, wie es von der Antragstellerin beschrieben wird,
kann das in einem Fall die Abanderung immer um eine Kohlenwasserstoffgruppe weniger
oder mehr sein, kann innerhalb einer Hauptgruppe im Periodensystem sein, also von Fluor
zu Chlor usw, wird aber spatestens bei den genannten Nitro-, Trifluormethyl-,
Methylthio-, N,N-diamethylsulfonamid-, Pentyl- oder Vinyl-Gruppen schwieriger, wobei sich
vor allem immer mehr Méglichkeiten ergeben.

4.3.2 Gerade bei der pharmazeutischen Verwendung von chemischen Substanzen ist im
Ubrigen die Wirkung bei — auch bloR geringfiigigen — Anderungen an Substituenten nicht
vorhersehbar. Der Austausch einer Ethyl- durch eine Methylgruppe kann die Wirksamkeit
bzw das Wirksamkeitsspektrum eines Arzneimittels deutlich andern, wie die Antragsgegnerin
in der miundlichen Berufungsverhandlung am Beispiel des Arzneimittels Valium, bei welchem
der Austausch einer Methylgruppe durch eine Ethylgruppe signifikanten Einfluss auf die Wir-
kung des Arzneimittels habe, anschaulich darlegte. Daraus folgt aber, dass auch bei struktu-
rell sehr @hnlichen Substituenten nicht zwingend auf eine @hnliche pharmazeutische Wirkung
geschlossen werden kann. Kriterium 2, also ein ausreichender Abstand von
2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepin (Olanzapin) zu den
Verbindungen der Beilage ./3, ist daher erfullt.

4.3.3 Die unerwartete und Uberraschend exzellente Wirkung von 2-Methyl-4-(4-methyl-1-
piperazinyl)-10H-thieno-[2,3-b][1,5]benzodiazepin (Olanzapin) ist im Streitpatent hervorge-
hoben. Die im Streitpatent néaher beschriebenen Wirkungen (Eignung als potenzielles Neuro-
leptikum schon bei geringer Dosierung; keine extrapyramidalen Nebenwirkungen; kein Auf-
treten von Agranulozytose; geringeres Auftreten von erhdhten Leberenzymwerten) sind Bei-
lage ./3 nicht zu entnehmen. Auch das dritte Kriterium fir eine Auswahlerfindung, namlich
die unerwartete Wirkung von Olanzapin, ist verwirklicht.
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5. Im Zusammenhang mit ihren Ausfiihrungen zur Auswahlerfindung bezieht sich die Beru-
fung ferner auf die von der Antragstellerin und der Nebenintervenientin mit Schriftsatz vom
23. Feber 2010 vorgelegten Urkunden Beilagen ./10 und 11. Diese Urkunden wies die Nich-
tigkeitsabteilung in der mindlichen Verhandlung vom 24. Feber 2010 (Seite 14 des Proto-
kolls) zurlick; die Zurlickweisung blieb ungertgt. Auch in der Berufung selbst wird ein auf die
Zurtickweisung der Urkunden gegriundeter Verfahrensmangel nicht geltend gemacht. Ein
Eingehen auf die Argumente der Berufungswerberinnen zu den zuriickgewiesenen Urkunden
kommt daher nicht in Betracht. Das gilt auch fur die auf Beilagen ./10 und 11 gestiitzte —
neue — Behauptung, das Streitpatent sei aufgrund unzureichender bzw inkorrekter Daten
erteilt worden.

6. Der Berufung war nicht Folge zu geben.

Die Entscheidung Uber die Kosten des Berufungsverfahrens griindet sich auf 88 122 Abs 1
und 140 PatG iVm 88 41, 50 ZPO und 8 23 Abs 9 RATG.

Berichte und Mitteilungen

Mitteilung der Patentanwaltskammer

Patentanwalt Dipl.-Ing. Rolf Kielmann; Patentanwalt Dipl.-Ing. Heinrich Kopetz; Patent-
anwalt Dipl.-Ing. Dr.techn. Rainer Hofinger; Eintra  gung in die Liste der Patentanwalte;

Die Osterreichische Patentanwaltskammer hat gemalR § 6 Abs. 2 Patentanwaltsgesetz mit-
geteilt, dass Patentanwalt Dipl.-Ing. RoIf Kielmann mit Wirkung vom 7. Dezember 2011
in die Liste der Patentanwalte eingetragen worden ist.

Als Standort wurde angegeben:
1070 Wien, Lindengasse 8

Weiters wurde gemal3 § 6 Abs. 2 Patentanwaltsgesetz mitgeteilt, dass Patentanwalt Dipl.-
Ing. Heinrich Kopetz mit Wirkung vom 7. Dezember 2011 in die Liste der Patentanwal-
te eingetragen worden ist.

Als Standort wurde angegeben:
1070 Wien, Siebensterngasse 54

Weiters wurde gemalR 8 6 Abs. 2 Patentanwaltsgesetz mitgeteilt, dass Patentanwalt Dipl.-
Ing. Dr.techn. Rainer Hofinger mit Wirkung vom 7. Dezember 2011 in die Liste der Pa-
tentanwaélte eingetragen worden ist.

Als Standort wurde angegeben:
1070 Wien, Siebensterngasse 54

Verlegung des Kanzleisitzes von Patentanwalt Dipl.-  Ing. Alois Peham

Die Osterreichische Patentanwaltskammer teilt mit, dass Patentanwalt Dipl.-Ing. Alois
Peham mit Wirkung vom 16. November 2011 den Sitz seiner Kanzlei von Siemens AG
Osterreich, 1210 Wien, SiemensstraRe 92, nach Siemens AG Osterreich, 1210 Wien, Sie-
mensstralRe 90, verlegt hat.
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Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. Marz 2006 zum Schutz von
geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen f Ur Agrarerzeugnisse
und Lebensmittel

Im Amtsblatt der Europaischen Union erfolgte die Veréffentlichung folgender Bezeichnungen:

.Yancheng Long Xia", GGA (CN, Schalentiere), 09.12.2011, C 364/17/2011
Bovski sir", GU (SI, Kése), 14.12.2011, C 364/25/2011

Mit diesen Verotffentlichungen begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 der VO
(EG) Nr. 510/2006.

Ebenfalls veroffentlicht wurde

im Amtsblatt vom 03.12.2011, C 353/19/2011, der Antrag auf Anderung der Spezifikation zu
der eingetragenen Bezeichnung ,Oberpfalzer Karpfen® (DE, Fisch, Abl
C 354/12/2001, L 225/11/2002 ; Anderung des Ursprungsnachweises, Erzeugungsver-
fahrens, Sonstiges, Kontrolleinrichtungen).

Auch mit dieser Veréffentlichung wurde gemafl Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr.
510/2006 der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 leg. cit. in Gang gesetzt.

Gemal § 68b des Markenschutzgesetzes 1970, BGBI. Nr. 260, zuletzt geandert durch das
Bundesgesetz BGBI. | Nr. 126/2009 sind Einspriiche gemaR Art. 7 Abs. 2 der VO (EG)
Nr. 510/2006 innerhalb von 4 Monaten ab der diesbeziglichen Veroffentlichung im Amtsblatt
der Europaischen Union (siehe obige Daten) beim Osterreichischen Patentamt, 1200 Wien,
Dresdner StraRe 87, zu erheben und innerhalb dieser Frist zu begrinden. Der begriindete
Einspruch (zs. mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung desselben) sowie allfdllige Bei-
lagen (samt einem Beilagenverzeichnis) missen spatestens am letzten Tag der Frist in drei-
facher Ausfertigung im Patentamt eingelangt sein. Zusatzlich ist eine elektronische Version
des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: Herkunftsangaben@patentamt.at).

Abgang
Mit Ende Marz 2012 wird Regierungsratin Sylvie Raubal durch Versetzung in den Ru-
hestand aus dem Kreis der aktiv Bediensteten des Osterreichischen Patentamtes ausschei-
den.

Wir wiinschen ihr fur die Zukunft alles Gute!
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Prasident

Mag.Dr.iur. Friedrich RODLER
Tel.DW 100

Dem Prasidenten unmittelbar unterstellt:

Biiro des Priasidenten (BHP)

Leiterin: VB(v1) Tamara FRUHWIRTH, Tel.DW 101

Mitarbeiter: VB(v2) Markus MATHES, Tel. DW 102 (Doppelzuteilung ZD/PE)
e Mit den Angelegenheiten der Redaktion des Intranet betraut

Offentlichkeitsarbeit und Public Relations (OA)

Koordination des nationalen und internationalen AuBenauftritts

strategische Offentlichkeitsarbeit, Medien

Koordination der ,intellectual property awareness activities” (Team ,public awareness”) sowohl mit

nationalen Kooperationspartnern als auch mit anderen Behdrden fir den gewerblichen Rechts-

schutz, insbesondere der Europaischen Kommission, dem Européischen Patentamt (EPA), dem

Harmonisierungsamt fir den Binnenmarkt (HABM) und der Weltorganisation fir Geistiges Eigentum

(WIPO)

4. Planung und Koordination von internationalen und nationalen Fachveranstaltungen hinsichtlich der
gewerblichen Schutzrechte und der Serviceleistungen des Osterreichischen Patentamtes, insbeson-
dere flr die Zielgruppen Einzelerfinder, kleine und mittlere Unternehmen, Schiler, Angehdrige von
Universitaten und Fachhochschulen und andere im Innovationsgeschehen tatige Stellen

5. Redaktion des Internet )

6. Herausgabe, Redaktion und Vertrieb des periodischen OPA-Newsletter

7. Kundencenter

wh =

Leiterin: VB(v1) Maria RABL MSc, Tel.DW 152

Stellvertreter: VB(v1) Mag.phil. Christian LAUFER, Tel.DW 340
Mit der eigenstandigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut:
= Erstellung von Publikationen im Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes
(insbesondere Geschéftsbericht, Newsletter, Internetauftritte)
= Organisation von Basisseminaren sowie Fachveranstaltungen
(insbesondere flir Schulen und Universitaten)

Mitarbeiter:
VB(v2) Cornelia ZOPPOTH, Tel.DW 119
¢ Pressesprecherin

Verwaltungspraktikantin (v1) Mag.iur. Daniela TRENNER, Tel.DW 755
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Kundencenter

Kundenhelpdesk:
Birgerservice, Beschwerdeportal, Erteilung von persdnlichen, telefonischen und eMail-Auskiinften im First-
(allgemeiner) und Second-Level-Support (juristischer und technischer Auskunftsdienst).

Eingangs- und Abgangsstelle: )

Kundenempfang und -betreuung, Ubernahme und Abfertigung von Geschaftsstiicken betreffend nationale,
internationale und europaische Patentanmeldungen; nationale, internationale und Gemeinschaftsmarken-
anmeldungen; Schutzzertifikats-, Gebrauchsmuster-, Halbleiterschutz- und Musteranmeldungen sowie Re-
cherchen und Gutachten; formale Uberpriifung der einlangenden Geschaftsstiicke; allgemeine Auskunftser-
teilung; Zahlstelle.

Leiterin: VB(v1) Maria RABL MSc, Tel.DW 152

Fachinspektor Alexander BRACHER, Tel.DW 138
e Mit Angelegenheiten des First-Level-Auskunftsdienstes betraut

VB(v2) Silvia HORVATH, Tel.DW 593 (75 % teilbeschaftigt)
e Mit Angelegenheiten des First-Level-Auskunftsdienstes betraut

VB(v3) Stephan HOFNER, Tel.DW 594

VB(v3) Danielle FUHRER-MANSOUR, Tel.DW 248 (50 % teilbeschaftigt)
VB(v3) Marieclaire KLAUS, Tel.DW 595

VB(v3) Jasmina HADZI-SABIC, Tel.DW 176

Bereich Zahlstelle

VB(v1) Maria RABL MSc, Tel.DW 152
VB(v2) Silvia HORVATH, Tel.DW 593
VB(v3) Stephan HOFNER, Tel.DW 594
VB(v3) Marieclaire KLAUS, Tel.DW 595
VB(v3) Jasmina HADZI-SABIC, Tel.DW 176

weitere Mitglieder des Teams “Kundencenter” siehe Anhang |
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Rechtsmittelabteilung

Vorsitzende:

Hofratin Mag.iur. Maria Daniela MUTZ, Tel.DW 226
Oberratin Mag.iur. Petra ASPERGER, Tel.DW 253

fachtechnische Vorsitzende:
e Mit den Verfahren betreffend technische Schutzrechte gemans Pkt. 2. — 3. betraut

Hofratin Dipl.-Ing. Eva FESSLER, Tel.DW 351
Hofrat Dipl.-Ing. Heinrich BAUER, Tel.DW 466
Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Thomas FELLNER, Tel.DW 345

1. Verfahren Uiber Beschwerden gegen Beschliisse einer Rechtsabteilung in Patent-, Schutzzertifikats-,
Gebrauchsmuster-, Halbleiterschutz-, Marken- und Markenwiderspruchs- sowie Musterangelegenheiten
2. Verfahren tUber Beschwerden gegen Beschlusse einer Technischen Abteilung in Patent-, einschlieBlich
Einspruchsangelegenheiten, Schutzzertifikats-, Gebrauchsmuster- und Halbleiterschutzangelegenheiten
3. Verfahren Uber Widerspriiche gegen eine vom Patentamt nach Art. 17 Abs. 3 lit. a PCT oder nach
Art. 34 Abs. 3 lit. a PCT festgesetzte zusatzliche Gebihr

Mitglieder:

Zu Mitgliedern der Rechtsmittelabteilung werden berufen:
Alle Mitglieder des Patentamtes.
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Nichtigkeitsabteilung

Vorsitzende:

Hofratin Mag.iur. Maria Daniela MUTZ, Tel.DW 226
Oberratin Mag.iur. Petra ASPERGER, Tel.DW 253

fachtechnische Vorsitzende:
e Mit den Verfahren gemaB Pkt. 1. — 4. betraut
Hofratin Dipl.-Ing. Eva FESSLER, Tel.DW 351
Hofrat Dipl.-Ing. Heinrich BAUER, Tel.DW 466
Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Thomas FELLNER, Tel.DW 345

1. Verfahren Gber Antrédge betreffend Patente: Ricknahme, Nichtigerklarung, Aberkennung und Abhangig-
erklarung von Patenten; Nennung als Erfinder nach § 20 Abs. 5 PatG; Anerkennung des Patent-
Vorbenitzerrechtes; Feststellungsantrage bei Patenten; Erteilung und Aufhebung von Zwangslizenzen
bei Patenten

2. Verfahren tber Antrage betreffend Schutzzertifikate: Riicknahme, Nichtigerklarung, Aberkennung und
Abhangigerklarung von Schutzzertifikaten; Nennung als Erfinder nach § 7 SchZG iVm § 20 Abs. 5 PatG;
Anerkennung des Schutzzertifikat-Vorbenitzerrechtes; Feststellungsantrage bei Schutzzertifikaten; Er-
teilung und Aufhebung von Zwangslizenzen bei Schutzzertifikaten

3. Verfahren Uber Antrage betreffend Gebrauchsmuster: Ricknahme, Nichtigerklarung, Aberkennung und
Abhangigerklarung von Gebrauchsmustern; Nennung als Erfinder nach § 8 Abs.4 GMG; Anerkennung
des Gebrauchsmuster-Vorbenliitzerrechtes; Feststellungsantrage bei Gebrauchsmustern

4. Verfahren Uber Antrage betreffend Halbleiterschutzrechte: Nichtigerklarung und Aberkennung von Halb-
leiterschutzrechten; Feststellungsantrage bei Halbleiterschutzrechten

5. Verfahren lber Antrage betreffend Marken: Léschung bzw. Unwirksamerklarung von Marken geméaB §§
30, 30a Abs. 1, 31, 32, 33, 33a, 33b, 33c und 34 MSchG; Ubertragung von Marken gemanB § 30a Abs. 3
MSchG; Léschung bzw. Unwirksamerklarung von Verbandsmarken gemaB § 66 MSchG; Nachtragliche
Feststellung der Ungultigkeit von Marken gemaB § 69a MSchG

6. Verfahren Uber Antrage betreffend Muster: Nichtigerklarung von Mustern; Aberkennung von Mustern;
Anerkennung des Muster-Vorbenltzerrechts; Nennung als Schépfer des Musters gemaRB § 8 Abs. 4
MuSchG; Feststellungsantrage bei Mustern )

7. Verfahren Uber Antrage betreffend Sortenschutz: Nichtigerklarung und behdérdliche Ubertragung von
Sortenschutzrechten gemaB § 15 Sortenschutzgesetz 2001

Mitglieder:
Zu Mitgliedern der Nichtigkeitsabteilung werden berufen:
Alle Mitglieder des Patentamtes.
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Gruppe Recht & Support

Leiterin:

Vizeprasidentin Recht & Support (VPr-RS)
Mag.Dr.phil. Andrea SCHEICHL, MAS, Tel.DW 230

Stellvertreter der Leiterin:
Hofrat Mag.iur. Gerald PILZ, Tel.DW 181

Mit folgenden eigenstéandig wahrzunehmenden Aufgaben betraut:

Optimierung der Ablauforganisation, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Umsetzung
der Flexibilisierungsklausel sowie der Kosten- und Leistungsrechnung

Planung und leitende Durchfihrung der Haushaltsgebarung im Rahmen der Flexibilisierungs-
klausel

Vertretung der Zentralbehérde fiir den gewerblichen Rechtsschutz im Haushalts- und Finanz-
ausschuss des HABM sowie im Pensionsreservefonds der EPO

Verantwortliche Erstellung der Berichte fiir den Controlling-Beirat beim BMVIT in Vollziehung der
Flexibilisierungsverordnung

Sekretariat Gruppe Recht & Support:

Assistenz insbesondere bei Aufgaben der Gruppenleiterin sowie des Stellvertreters der
Gruppenleiterin bei der von dieser wahrzunehmenden Aufgaben

VB(v2) Silvia BINDER, Tel.DW 116
(Doppelzuteilung Bereich Personal- und Organisationsmanagement)

VB(v2) Matthias HUBER, Tel.DW 258
(Doppelzuteilung Abteilung 1B)
e mit der Wahrnehmung von Dienstreiseangelegenheiten betraut

VB(v2) Elisabeth APFALTER, Tel.DW 257 (50 % teilbeschaftigt)
(Doppelzuteilung Abteilung IB)

Mitwirkung bei IT-Supportaufgaben:

VB(ADV SV) Grigor MOSSESSIAN- KHACHATOURPOUR, Tel.DW 285

VB(ADV SV) Heribert SIMONI, Tel.DW 278

' Mit der Dienst- und Fachaufsicht tiber die Vorsitzenden der Rechtsmittelabteilung betraut.
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Support
Abteilung Zentrale Dienste - ZD

Vorstand:
Hofrat Mag.iur. Gerald PILZ, Tel.DW 181

Stellvertreter des Vorstandes:
Hofrat Mag.iur. Wilfried KYSELKA, Tel.DW 245

Bereich Personal- und Organisationsmanagement

Personalmanagement

Personalbewirtschaftung einschlieBlich rechtlicher Aspekte des Angestellten- und Werkvertrags-
rechts

Koordination der Leistungsbeziehungen zwischen Hoheitsverwaltung und serv.ip
Organisationsentwicklung

Vorbereitung der Verordnungen des Prasidenten einschlieBlich Geschaftsverteilung sowie néhere
Regelung des Dienstbetriebes

Personalplan inkl. Personalcontrolling

Zusammenarbeit mit externen bzw. internationalen Organisationen im Personalbereich
Amts-, Organ- und Dienstnehmerhaftung

Koordination der Beantwortung von parlamentarischen und sonstigen Anfragen sowie
Angelegenheiten der Volksanwaltschaft

. Allgemeine Rechtsangelegenheiten sowie Datenschutzangelegenheiten
. Rechtskundige Mitwirkung in Angelegenheiten des Wirtschaftswesens

. Controlling und Interne Revision

. Verbindungsdienst zum Rechnungshof

VB(v1) Mag.Dr.iur. Birgit THOMA, Tel.DW 183
(Doppelzuteilung Rechtsabteilung Osterreichische Marken)

VB(v1) Mag.iur. Silvie FROCH, Tel.DW 162 (WDZ 50 %)

Amtsdirektorin Regierungsratin Irmgard LEBERL, Tel.DW 159

VB(v2) Silvia BINDER, Tel.DW 116
(Doppelzuteilung Sekretariat Gruppe Recht & Support)

mit den Angelegenheiten der Grundausbildung betraut

Hofratin Brigitta SEDY, Tel.DW 182
(Doppelzuteilung Rechtsabteilung Osterreichische Marken)
Mit der selbstédndigen Wahrnehmung folgender Angelegenheiten betraut:

Bedienstetenschutz

VB(v3) Andrea KONRAD, Tel.DW 115 (90 % teilbeschaftigt)
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Bereich Personalentwicklung

1. Grundausbildung
2. Personalentwicklung und Weiterbildung; Entwicklung und Umsetzung eines HR-Konzeptes
3. Betriebliches Vorschlagswesen

Bereichsverantwortliche:
VB(v1) Mag.rer.nat. Petra GATTINGER, Tel.DW 722
e gemaB § 5 OPA-Grundausbildungsverordnung
Ausbildungsleiterin fir die Grundausbildung

VB(v2) Markus MATHES, Tel.DW 102
(Doppelzuteilung BHP)

Bereich Personaladministration und Allgemeine Prasidialangelegenheiten

1. Samtliche Personalangelegenheiten von Beamten, Vertragsbediensteten, Verwaltungs-
praktikantlnnen und Lehrlingen von der Begriindung bis zur Beendigung des Dienst-
verhéltnisses

2. Angelegenheiten des Dienstrechts gemaB den einschlagigen gesetzlichen Vorschriften

3. Angelegenheiten der Besoldung

4. Angelegenheiten interner und externer Kommissionen (insbesondere auch geman
Patentanwaltsgesetz)

5. Administrative und organisatorische Belange des OPMS (Obersten Patent- und Markensenat)

Bereichsverantwortlicher:
Hofrat Mag.iur. Wilfried KYSELKA, Tel.DW 245

Stellvertreterin des Bereichsverantwortlichen:
Amtsdirektorin Regierungsratin Irmgard LEBERL, Tel.DW 159

VB(v1) Mag.Dr.iur. Birgit THOMA, Tel.DW 183
(Doppelzuteilung Rechtsabteilung Osterreichische Marken)

Fachoberinspektorin Margarita POBENBERGER, Tel.DW 260 (70 % WD2Z2)
VB(v2) Julia CSANDL, Tel.DW 179
Fachoberinspektorin Monika HUTECEK, Tel.DW 211 (1/2 WDZ)

VB(v3) llse WAISMAYER, Tel.DW 360 (50 % teilbeschaftigt)

Bereich Finanzmanagement

1. Haushaltsangelegenheiten einschlieBlich Jahres- und Monatsvoranschlage, Rechnungsabschluss
und Verwaltung der Sachkredite

2. Gebihrenkontrolle (Verbuchung und Kontrolle von Verfahrens- und Schutzdauergebihren,
insbesondere zur Aufrechterhaltung von gewerblichen Schutzrechten)

3. Mitwirkung am Gebarungsvollzug

4. Kosten- und Leistungsrechnung

Leiterin:
Amtsdirektorin Annette KARTNALLER, Tel.DW 172

N.N.
Fachoberinspektorin Christine AMSTOTTER, Tel.DW 173
Fachoberinspektor Josef KOCH, Tel.DW 194
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Bereich Wirtschaftsmanagement

Beschaffungswesen

Hausverwaltung

Verwaltung des Inventars und der Materialien (Wirtschaftsstelle)

Mitwirkung am Gebarungsvollzug, insbesondere in Koordinierung mit Finanzmanagement

el S

Bereichsverantwortlicher:
Fachoberinspektor Christian ADAMCZYK, Tel.DW 470

Stellvertreterin des Bereichsverantwortlichen:
VB(v2) Waltraud WOHLMUTH, Tel.DW 427

Fachoberinspektor Heribert MELCHER, Tel.DW 431
e Mit den Angelegenheiten Helpdesk und Desktopmanagement betraut

VB(v3) Stefanie OSTERBAUER, Tel.DW 425

Préasidialkanzlei (PKZL)

1. KanzleimaBige Behandlung der Préasidialakten
2. KanzleimaBige Behandlung der Akten des Obersten Patent- und Markensenates
(Kanzlei des Obersten Patent- und Markensenates)

Leiterin:
Fachoberinspektorin Elisabeth GRUBER, Tel.DW 165

Stellvertreterin der Leiterin:
VB(v3) Elfriede BOUSSKA, Tel.DW 164
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Verwaltungsstellendirektion — VSD

Leiter:
Fachoberinspektor Peter HRNCIR, Tel.DW 262

Stellvertreterin des Leiters:
Fachoberinspektorin Gabriela THEIL, Tel.DW 562
Mit der eigenstandigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut:
e Ausstellung von Prioritdtsbelegen, Amtsbestatigungen, Rechtskraftbestatigungen,
amtlichen Abschriften, Beglaubigungen
e [Leistungskontrolle von externen Leistungserbringern, insbesondere im Bereich
der Innenreinigung und Bewachung

Steuerung des Kanzleibetriebes der Verwaltungsstellen Datenerfassung und Aktenkoordination (DATAKO)
und der Kanzlei der Rechtsmittelabteilung und der Nichtigkeitsabteilung (KRNA);

Ausbildungsleiter fiir Lehrlinge des OPA (Verwaltungsassistenten);

Ausstellung von Prioritatsbelegen, Amtsbestatigungen, Rechtskraftbestatigungen, amtlichen Abschriften,
Beglaubigungen;

Planung, Weiterentwicklung, Betrieb sowie Steuerung der technischen und budgetéren Ressourcen
betreffend Kommunikationstechnik (KT) im OPA (Festnetz- und Mobiltelefon, Fax);

Leistungsabnahme und Koordination der Tatigkeit der externen Schreibkrafte sowie des Bereiches
Dokumentenscanning;

Leitung, Steuerung sowie Leistungskontrolle von externen Leistungserbringern, insbesondere im Bereich
der Innenreinigung und Bewachung;

Planung und Abwicklung von protokollarischen Anlassen und Beschaffung der dafiir notwendigen
Verbrauchsguter.

VB(v3) Elisabeth HOLLAUS, Tel.DW 289

VB(v4) Anneliese GANZWOHL, Tel.DW 451

VB(v4) Valeria BEDO, Tel.DW 443

VB(v4) Melitta SMESOVSKY, Tel.DW 143 (Telefonzentrale)
VB(v4) Wolfgang BAUER, Tel.DW 267

Lehrling Alexander DWORSCHAK, Tel.DW 271 (dzg. RIM/KIMA)

Kanzlei der Rechtsmittelabteilung und der
Nichtigkeitsabteilung - KRNA

Erfassung und Verarbeitung aller Daten und Eingaben zu Verfahren vor der Rechtsmittel- und der Nichtig-
keitsabteilung;

kanzleimaBige Behandlung der Akten der Rechtsmittel- und der Nichtigkeitsabteilung einschlieBlich diesbe-
zuglicher Auskunftserteilung (intern und extern) sowie Akteneinsichten und Uberwachung des Aktenlaufes
und von Fristen;

Erstellen von Statistiken;

Unterstiitzung der Vorsitzenden bei der Terminkoordination far Verhandlungen und Sitzungen;
Vorbereitung von einfachen Erledigungsentwirfen;

Mitwirkung bei der Verrechnung und Erfassung der Schriftengebihren

Fachoberinspektor Christian HAAS, Tel.DW 269
VB(v3) Elisabeth GAVRILOVIC, Tel.DW 436
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Datenerfassung und Aktenkoordination - DATAKO

1. Erfassung und Verarbeitung von Daten des Patent-, Schutzzertifikats-, Gebrauchsmuster- und
Markenwesens;

2. Mitwirkung bei der Erfassung von Gebiihrenvorschreibungen im Rahmen von Verfahren betreffend
nationale und europaische Patente, Schutzzertifikate, Gebrauchsmuster, Recherchen und Marken;

3. kanzleimaBige Behandlung der nationalen und européischen Patent-, Schutzzertifikats-, Gebrauchs-
muster-, Recherchen- und Markenakten, einschlieBlich diesbezlglicher interner Auskunftserteilung,
sofern nicht die Zustandigkeit einer anderen Organisationseinheit gegeben ist;

4. Uberwachung des Aktenlaufes sowie von Fristen;

5. Erstellung und Erfassung von Verdéffentlichungs- und Erteilungsdaten, insbesondere auch betreffend
Patentblatt und Gebrauchsmusterblatt;

6. Mitwirkung bei der Verrechnung und Erfassung der Schriftengebiihren.

Bereichsverantwortliche:
Fachoberinspektorin Irene HUBER, Tel.DW 281

Stellvertreterin der Bereichsverantwortlichen:
Fachinspektorin Helga SUTRICH, Tel.DW 591
Fachinspektorin Michaela OCHS, Tel.DW 589

VB(v3) Doris GIEFING, Tel.DW 592 (75% teilbeschaftigt)
VB(v3) Josef BISCHOF, Tel.DW 279

VB(v3) Ingrid ZIEGLER, Tel.DW 590

VB(v4) Bettina VOLLMANN, Tel.DW 283

VB(v4) Isabella BERTALAN, Tel.DW 268
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Abteilung Internationale Beziehungen - IB

1. Angelegenheiten der Harmonisierung des Binnenmarktes auf dem Gebiet des Erfindungswe-

sens

Koordination aller Patentharmonisierungsvorhaben (EU, EPU, WIPO)

Angelegenheiten der Europaischen Patentorganisation (EPO )

Angelegenheiten des Aufbaus eines europdischen Recherchennetzwerks (EU/EPU)

Angelegenheiten des Patentzusammenarbeitsvertrages (PCT) und der PCT-Union, insbesonde-

re strategischer Art, soweit nicht der fachtechnische Bereich zustandig ist

Vorbereitung und Teilnahme an Sitzungen der im Rahmen der WIPO eingerichteten Standigen

Ausschisse auf dem Gebiet des Patentwesens

7. Koordination der Zusammenarbeit mit nationalen Patentdmtern und sonstigen nationalen, inter-
nationalen und zwischenstaatlichen Behdrden im Bereich des Erfindungswesens sowie der Pa-
tentharmonisierung, einschlieBlich strategische Angelegenheiten des ,Patent Prosecution High-
way“ (PPH)

8. Zusammenfassende Behandlung und Koordination aller Recherchenangelegenheiten, soweit sie
nicht den Bereich Fachtechnik betreffen

9. Protokollangelegenheiten

10. Trainingskurse fur Entwicklungsléander

11. Koordination der administrativen Erfassung von internationalen und nationalen Vorhaben des
Patentamtes

akrwn

o

Vorstand:
Hofrat Dr.phil. Johannes WERNER, Tel.DW 537
Zur eigenstandigen Bearbeitung folgender Angelegenheiten erméchtigt:

e eigenstandige Betreuung aller Gremien zur Harmonisierung der Patentierung von Software und
samtlicher damit im Zusammenhang stehenden Agenden

Stellvertreterin des Vorstandes:
VB(v1) Mag.iur. Elisabeth LAGER-SUSS (dzt. MKU)

VB(v1) Mag.iur. Ines KAINZ, Tel.DW 229 (befr. interimistische Stellvertreterin des Vorstandes)
e  Rechtskundiges Mitglied

Mag.Dr.iur. Richard Flammer (KU)

Oberréatin Mag.pharm.Dr.rer.nat. Maria KRENN, Tel.DW 435
(Doppelzuteilung TA 4A)
e Mit der selbstdndigen Wahrnehmung der EU-rechtlichen Komponenten
der Biotechnologie-Richtlinie betraut

VB(v1) Dipl.-Ing. Christian KOGL, Tel.DW 440
(Doppelzuteilung TA 3A)
Zur eigenstandigen Bearbeitung folgender Angelegenheiten ermachtigt:
1. Eigenstandige Leitung des EPN-Projektes discover.IP und Koordination mit den
Vertragspartnern Austria Wirtschaftsservice (aws) und dem EPA
2. Trainings-Kontaktperson der Europdischen Patentakademie

VB(v1) Mag.Dr.rer.nat. Hildegard SPONER, Tel.DW 215 (80% teilbeschaftigt)
(Doppelzuteilung Abteilung TA 2A)

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Lukas KRAUTER, Tel.DW 213
(Doppelzuteilung Abteilung TA 2A)

VB(v2) Elisabeth APFALTER, Tel.DW 258 (50 % teilbeschéftigt)
(Doppelzuteilung Sekretariat Gruppe Recht & Support)

VB(v2) Matthias HUBER, Tel.DW 258
(Doppelzuteilung Sekretariat Gruppe Recht & Support)
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Abteilung Bibliothek und Dokumentation — BD

1. Planung, Koordination und Kontrolle aller bibliotheksdokumentarischen Informations-
und Auskunftsdienste nach modernen Managementkriterien

2. Koordination der européischen Patentinformationszentren (PATLIB Zentren) in Oster-
reich

3. Zusammenarbeit mit externen bzw. internationalen Organisationen im Bereich Biblio-
thek und Dokumentation i

4. Koordination der amtlichen Publikationen des Osterreichischen Patentamtes im Bereich
Erfindungsschutz

Vorstandin und Direktorin der Bibliothek
Hofratin Dr.phil. Ingrid WEIDINGER, Tel.DW 140

Stellvertreter der Vorstandin:
Amtsdirektor Wilhelm KORINEK, Tel.DW 583
Mit der eigenstédndigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut:
e Kontrolle und Bestatigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit der Rechnungen der
Bibliothek gemaRB der Bestimmungen des BHV
e Formal- und SacherschlieBung von Zeitschriften und Monographien (RAK/WB)
e Katalogisierung des Bibliothekbestandes (Zeitschriften und Monographien)

Amtsdirektorin Margit RAUSCH, Tel.DW 137
Fachoberinspektor Walter AMSTOTTER, Tel.DW 155 (Leiter des Lesesaals)

Fachoberinspektorin Maria STEPANEK-MULLNER, Tel.DW 156
(Doppelzuteilung Stabsstelle Technik)

VB(v3) Karl MOHL, Tel.DW 153 (Stellvertreter des Leiters des Lesesaals)

VB(v3) Anita WUNDERER, Tel.DW 284 (75 % teilbeschéftigt)
(Doppelzuteilung Stabsstelle Technik)

VB(v3) Roland ZACH (dzg. zum BKA)

Geschéftsverteilung OPA gliltig ab 1.1.2012
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Recht
Rechtsabteilung Patent und Muster - RPM

1.

Vollziehung des Patentgesetzes, des Patentvertrage-Einflihrungsgesetzes, des Schutzzertifikatsgeset-
zes, des Gebrauchsmustergesetzes, des Halbleiterschutzgesetzes, des Musterschutzgesetzes, der Ver-
ordnung (EG) lber das Gemeinschaftsgeschmacksmuster und des Abkommens von Locarno zur Errich-
tung einer internationalen Klassifikation fir gewerbliche Muster und Modelle, soweit hieflir gesetzlich ei-
ne Rechtsabteilung zustandig ist

2. Mitwirkung an Tétigkeiten des Osterreichischen Patentamtes in Angelegenheiten des Patent-
Zusammenarbeitsvertrages (PCT), insbesondere im Hinblick auf die Funktion des Patentamtes als PCT-
Receiving Office und Internationale Behdrde. )

3. Nationale Aspekte von Anderungen des Européaischen Patentiibereinkommens (EPU) sowie Mitwirkung
in Angelegenheiten des Ausschusses ,Patentrecht” der Européischen Patentorganisation.

4. Wahrnehmung strategisch koordinativer Tatigkeiten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, insbeson-
dere auf folgenden Gebieten:

a. Innerstaatliche allgemeine, besondere und legistische Angelegenheiten des Patentwesens, des
Schutzzertifikatswesens, des Gebrauchsmusterwesens, des Halbleiterschutzwesens, des Mus-
terwesens und des Patentanwaltswesens

b. Zwischenstaatliche bilaterale rechtliche Angelegenheiten des Musterwesens, Vorbereitung der
Ratifikation des Haager Abkommens Uber die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster
oder Modelle

c. Angelegenheiten des Abkommens von Locarno zur Errichtung einer internationalen Klassifikati-
on fiir gewerbliche Muster und Modelle

d. Mitwirkung an der Vorbereitung sowie innerstaatliche Umsetzung multilateraler Vertrdge sowie
sonstiger internationaler Rechtsvorhaben in den Bereichen Patentwesen (einschlieBlich des Ge-
bietes des geplanten Gemeinschaftspatents), Schutzzertifikatswesen, Gebrauchsmusterwesen,
Halbleiterschutzwesen, Musterwesen und Patentanwaltswesen

e. Vertretung des Osterreichischen Patentamtes als nationale Musterbehdrde im Rahmen der Ver-
bindungstreffen zwischen dem Harmonisierungsamt far den Binnenmarkt (Marken, Muster und
Modelle) (HABM) und Sachverstandigen der nationalen Amter

f.  Begutachtung von Fremdlegistik )

g. Mitwirkung an der Erarbeitung sowie Ubermittlung von Stellungnahmen zu EuGH-
Vorabentscheidungsersuchen betreffend den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes; Kompi-
lierung und Evaluierung der einschlagigen Judikatur des EuGH, des HABM sowie der in- und
auslandischen Hdéchstgerichte, Berlcksichtigung und allféllige Umsetzung dieser Judikatur im
Rahmen der in den Zustandigkeitsbereich der Rechtsabteilung Patent und Muster fallenden Ver-
fahren

5. Angelegenheiten der Patentanwélte und deren Berufsvertretung2

6. Erfassung und Verarbeitung von Daten, die Musteranmeldungen und geschitzte Muster nach dem
MuSchG betreffen, einschlieBlich der Uberwachung des Aktenlaufes; kanzleimaBige Behandlung von
Musterakten; Fihrung des Musterregisters gemaB §§ 18, 21 und 22 MuSchG; Lagerung der erledigten
Geschaftsstiicke in Musterangelegenheiten

7. \Verfahren betreffend die Berechtigung zur berufsméaBigen Parteienvertretung
o von inldndischen Patentanwalten und Notaren vor dem Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt

(Marken, Muster und Modelle) sowie )

o von Patentanwalten, Rechtsanwalten und Notaren mit Sitz im EWR auBerhalb Osterreichs im Falle
der vorUbergehenden Vertretung vor dem Osterreichischen Patentamt

Vorstand:

Hofrat Mag.Dr.iur. Robert CIZA, Tel.DW 236

e Erméchtigt zur Zuweisung von rechtskundigen Mitgliedern an jede Technische Abteilung im
Sinne des § 61 Abs. 4 Patentgesetz im Rahmen der Geschaftsverteilung der RPM

Rechtskundige Mitglieder:
Stellvertreterin des Vorstandes:
Hofratin Mag.Dr.iur. Susanne LANG, Tel.DW 263

Mit der eigenstédndigen Wahrnehmung folgender Aufgaben betraut:
¢ Umsetzung von MaBnahmen zur Qualitatssicherung in den Vollziehungsaufgaben
der Punkte 1 und 6

? Die Austibung der Aufsicht tber die Patentanwaltskammer ist dem Présidenten vorbehalten
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Hofrat Mag.Dr.iur. Wolfgang RIEDEL, Tel.DW 259
Hofrat Mag.iur. Christoph ZEILER, Tel.DW 256
VB(v1) Mag.iur. Alexander SVETLY, Tel.DW 232

zugeteilt: i
Amtsratin Eva MUHLBAUER, Tel.DW 233

Fachoberinspektor Karl ORY, Tel.DW 293
Fachoberinspektorin Christine KNAUER, Tel.DW 239
Fachoberinspektorin Angelika BRAMBERGER, Tel.DW 117

VB(v3) Roland COLLESELLI, Tel.DW 255
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Rechtsabteilung Osterreichische Marken — ROM

1. Vollziehung
a. des Markenschutzgesetzes, einschlieBlich der Prifung und Abwicklung von Widersprichen Dritter

gegen die Registrierung nationaler Marken

b. der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 U{ber die Gemeinschaftsmarke

c. der Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fur die Eintragung von Marken
nach dem Abkommen von Nizza,

d. der Internationalen Klassifikation der Bildbestandteile von Marken nach dem Wiener Abkommen,

e. der Verordnung (EWG) Nr. 510/2006 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbe-
zeichnungen fir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

sowie der damit in Zusammenhang stehenden Rechtsvorschriften.

2. Wahrnehmung strategisch koordinativer Tatigkeiten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums bzw. in-
nerstaatliche Umsetzung multilateraler Vertrage sowie sonstiger internationaler Rechtsvorhaben auf fol-
genden Gebieten:

a. Innerstaatliche allgemeine, besondere und legistische Angelegenheiten des Markenwesens, des
Unternehmenskennzeichenwesens, des Schutzes geographischer Angaben und Ursprungsbezeich-
nungen im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 510/2006, dies insbesondere im Hinblick auf die Ver-
tretung Osterreichs im Sténdigen Ausschuss flir geographische Angaben und Ursprungsbezeich-
nungen und die Erhebung von Einspriichen im Namen der Republik Osterreich, sowie der Produktpi-
raterie

b. Zwischenstaatliche bilaterale rechtliche Angelegenheiten des Markenwesens

c. Angelegenheiten des Abkommens von Nizza Uber die Internationale Klassifikation von Waren und
Dienstleistungen fiir die Eintragung von Marken

d. Angelegenheiten des Wiener Abkommens Uber die Errichtung einer Internationalen Klassifikation
der Bildbestandteile von Marken

3. \Vertretung des Osterreichischen Patentamtes als nationale Markenbehdérde im Rahmen der Verbin-
dungstreffen zwischen dem Harmonisierungsamt flr den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
(HABM) und Sachverstandigen der nationalen Amter

4. Kompilierung, Evaluierung und allfallige Umsetzung der einschlagigen Judikatur
a. des EuGH,

b. des HABM sowie

c. der in- und auslandischen Hochstgerichte )

5. Mitwirkung an der Erarbeitung sowie Ubermittlung von Stellungnahmen zu EuGH-
Vorabentscheidungsersuchen betreffend den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes

6. Angelegenheiten des Markenregisters

Vorstand:
Hofrat Mag.Dr.iur. Markus STANGL, Tel.DW 234
Rechtskundige Mitglieder:
Stellvertreter des Vorstandes:
Oberrat Mag.Dr.iur. Martin NEWERKLA, Tel.DW 261
Mit der eigenstédndigen Wahrnehmung folgender Aufgaben betraut:
e Umsetzung von MaBnahmen zur Qualitatssicherung bei den Vollziehungsaufgaben
nach Punkt 1 a.-d.
Hofrat Ing.Mag.iur. Johann WIPLINGER, Tel.DW 554
Oberrat Mag.iur. Klaus FORSTER, Tel.DW 193
VB(v1) Mag.Dr.iur. Ljiljana PANTOVIC, Tel.DW 349
VB(v1) Mag.Dr.iur. Gabriele JAGETSBERGER, Tel.DW 218 (75 % teilbeschaftigt)

VB(v1) Mag.Dr.iur. Birgit THOMA, Tel.DW 183
(Doppelzuteilung Abteilung ZD)

VB(v1) Mag.iur. Gudrun JEITLER, Tel.DW 166
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zugeteilt:
Hofratin Brigitta SEDY, Tel.DW 182
(Doppelzuteilung Abteilung Zentrale Dienste)
Amtsdirektor Karl BOHM, Tel.DW 277
Amtsdirektor Rudolf TIROCH, Tel.DW 273
Amtsdirektor Georg KOCH, Tel.DW 296
Amtsdirektorin Gabriele GOSSINGER, Tel.DW 382 (1/2 WDZ)
VB(v2) Brigitte SCHREY, Tel.DW 272
VB(v2) Gabriele STRENN, Tel.DW 274

VB(v2) Beate STIX, Tel.DW 456

Markenregister (MARKR)

FOhrung des Registers der nationalen Marken gemafB § 16 Abs.1 und § 17 MSchG;
Lagerung der erledigten Geschéftsstiicke betreffend nationale Markenanmeldungen und
Markenregistrierungen sowie betreffend das nationale Verfahren im Zusammenhang mit
Herkunftsangaben

Leiter:
Fachoberinspektor Josef UNGER, Tel.DW 264

Stellvertreterin des Leiters:
Fachoberinspektorin Leopoldine SCHNEIDER, Tel.DW 266

Fachinspektorin Martina HARTMANN, Tel.DW 501
VB(v3) Josefa GOLLHOFER, Tel.DW 295
VB(v3) Gerhard SCHARMER, Tel.DW 546
VB(v3) Gerhard VOLLMANN, Tel.DW 265
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Rechtsabteilung Internationales Markenwesen - RIM

1. Angelegenheiten der Harmonisierung des Binnenmarktes auf dem Gebiet des Marken- und
Musterwesens; Koordinierung von Stellungnahmen zu EuGH-Vorabentscheidungsersuchen
betreffend den Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes
2. Leitende Koordination und zusammenfassende Behandlung themenibergreifender internationaler
Vorhaben einschlieBlich EU-Vorhaben im Marken- und Musterwesen, insbesondere im Zusammen-
hang mit EU-Harmonisierungsvorhaben sowie multilateralen Vertragen im Rahmen der WIPO
und/oder der WTO (TRIPS)
3. Vorbereitung und Teilnahme an Sitzungen der Verwaltungsorgane des Harmonisierungsamtes flr
den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), ndml. des Verwaltungsrates und des Haushalts-
ausschusses
4. Vorbereitung und Teilnahme an Sitzungen der Verwaltungsorgane der WIPO bzw. ihrer Unionen
sowie der im Rahmen der WIPO eingerichteten Standigen Ausschusse fur Marken- und Musterrecht
und Schutz geographischer Angaben (SCT); Vorbereitung und Verhandlung von multilateralen
Vertragen im Rahmen der WIPO sowie von Vertragen mit anderen Zentralbehérden des
gewerblichen Rechtsschutzes einschlieBlich des diesbeziiglichen Verkehrs mit den dsterreichischen
Vertretungsbehérden, sofern hiefiir keine abweichende Zustandigkeit gegeben ist;
5. internationale und zwischenstaatliche Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes, soferne
hiefir keine abweichende Zustandigkeit gegeben ist, insbesondere Angelegenheiten der WTO
(TRIPS) und der OECD, sowie diesbeziiglicher Verkehr mit den &sterreichischen Vertretungsbehérden;
6. Koordination der Zusammenarbeit mit der WIPO sowie allgemeine Angelegenheiten dieser Zusammenar-
beit, soweit sie nicht in die Kompetenz einer anderen Abteilung fallen
7. Vollziehung des Madrider Abkommens Uber die internationale Registrierung von Marken (MMA) und
des Protokolls zum MMA (MMP) sowie der anwendbaren Bestimmungen des Markenschutz-
gesetzes (MSchG), insbes. )
o kanzleimaBige Behandlung der Akten zum MMA/MMP, einschl. Uberwachung des Aktenlaufs
und von Fristen
o Bearbeitung von Antragen im Zusammenhang mit internationalen Markenregistrierungen in Aus-
Ubung der Funktion der ,Ursprungsbehérde” )
o GesetzmaBigkeitsprifung internationaler Marken mit Schutzbeanspruchnung flr Osterreich (§§ 2
und 20 MSchG)
o Prifung und Abwicklung von Widerspriichen gegen den Schutzzulassung internationaler Marken
(§§29a ff. MSchG).

Vorstand:
Hofrat Mag.iur. Robert ULLRICH, Tel.DW 276

Rechtskundige Mitglieder:
Stellvertreterin des Vorstandes:
VB(v1) Mag.iur. Susanna KERNTHALER, Tel.DW 503 (50 % teilbeschéftigt)

Mit der eigenstédndigen Wahrnehmung folgender Aufgaben betraut:
e Umsetzung von MaBnahmen zur Qualitétssicherung bei den Vollziehungsaufgaben nach Pkt. 7

VB(v1) Mag.Dr.iur. Tanja WALCHER, Tel.DW 299

VB(v1) Mag.iur. Mag.(FH) Walter LEDERMULLER, Tel.DW 180
VB(v1) Mag.iur. Karoline EDER-HELNWEIN, Tel.DW 222
VB(v1) Mag.iur. Young-Su KIM, Tel.DW 377

zugeteilt:
Amtsdirektorin Regierungsratin Sylvie RAUBAL, Tel.DW 286

VB(v2) Eva DERSCH, Tel. DW 185 (1/2 WDZ)
VB(v2) Natascha RINALDA, Tel.DW 292

VB(v3) Verena SOMMER, Tel.DW 581
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Kanzlei fiir internationale Marken (KIMA)

VB(v3) Edith JAUK, Tel.DW 287
Fachoberinspektor Reinhold WALLISHAUSER, Tel.DW 581

dienstzugeteilt:
Lehrling Alexander DWORSCHAK, Tel.DW 271

Geschéftsverteilung OPA
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Gruppe Technik

Leiter:

Vizeprasident Technik (VPr-T)
Dr.phil. Dietmar TRATTNER, Tel.DW 446

Sekretariat Gruppe Technik:

VB(v3) Katharina MOOS, Tel.DW 549

Geschéftsverteilung OPA
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Stabsstelle Technik und PCT — ST/PCT

Vorstindin: °
Hofratin Dipl.-Ing. Katharina FASTENBAUER, Tel.DW 447

Stellvertreter der Vorstandin — Bereich Stabsstelle Technik:
Hofrat Dipl.-Ing. Gerhard LOSENICKY, Tel.DW 372

Stellvertreter der Vorstandin — Bereich PCT:
Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Martin STEPANOVSKY, Tel.DW 135
(Doppelzuteilung Technische Abteilung 4A)

Bereich Stabsstelle Technik - ST

1.

Unterstiitzung des fachtechnischen Vizeprasidenten bei koordinativen und administrativen Aufgaben
- Termincontrolling im fachtechnischen Bereich
- Angelegenheiten der Prif- und Recherchenrichtlinien fir den gesamten fachtechnischen Be-
reich (u.a. gemaB § 99 Abs.6 PatG)
- Administrative Angelegenheiten des Qualititsmanagements fiir den gesamten fachtechni-
schen Bereich (Unterstiitzung des Qualitditsmanagement-Boards)
- Technischer Auskunftsdienst

2. Management der Aufgabenverteilung in der Gruppe Technik
3. flachendeckende Umsetzung des Qualitdtsmanagements im gesamten technischen Bereich
(Hoheitsverwaltung und serv.ip)
4. Organisationsbegleitung und Produktentwicklung
5. Umsetzung von Patentrechtsnovellen im technischen Bereich
6. Aufbau von Controlling-Tools im technischen Bereich
7. Planung und Organisation des bereichsibergreifenden Prozessmanagements im gesamten fach-
technischen Bereich;
- Angelegenheiten der Formalpriifung sowie fachspezifische Zuweisung der Geschéftsstiicke
im gesamten fachtechnischen Bereich (Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen sowie
Recherchen- und Gutachtenantrage) an die zustandigen Technischen Abteilungen
- Allgemeine und spezielle Angelegenheiten der Patentklassifikation einschlieBlich Klassifizie-
rung von Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen sowie Recherchen- und Gutachten-
antragen fir den gesamten fachtechnischen Bereich
8. Gruppenspezifische IT-Angelegenheiten
9. Angelegenheiten des Patentregisters
10. Bi- und multilaterale Kooperation mit Patentdmtern und Organisationen (WIPO, EPO) in Angelegen-
heiten der Recherchen- und Gutachtenerstellung
11. Angelegenheiten des ,Permanent Committee on Harmonisation of Search Activities (PCHSA)" in
Zusammenarbeit mit der Abteilung 1B
12. Angelegenheiten des Patent-Zusammenarbeitsvertrages (PCT), insbesondere im Hinblick auf die
Funktion des Osterreichischen Patentamtes als PCT — Receiving Office und des Osterreichischen
Patentamtes als Internationale Behdrde
13. Administration und Koordination der Supplementary International Searches im Rahmen des PCT
14. Administrative Angelegenheiten der Recherchenverwaltung, inklusive der ,Harmonisation Files" im
Rahmen des PCHSA
15. Geblhrenstundungen nach dem Patentamtsgebiihrengesetz und Vertreterbeiordnungen nach dem

Patentanwaltsgesetz

Bereichsverantwortlicher:
Hofrat Dipl.-Ing. Gerhard LOSENICKY, Tel.DW 372
Mit der eigenstédndigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut:
= Koordination des Technischen Auskunftsdienstes
= Koordination des Qualitatsprojektteams ,Richtlinien®
= Umsetzung des Qualitdtsmanagements im gesamten technischen Bereich (HV und serv.ip)

® GemanB § 5 GO-OPA mit der Stellvertretung des Leiters der Gruppe Technik im Umfang der Gruppen-
leitung betraut.
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Bereich PCT - PCT

1. Bi- und multilaterale Kooperation mit Patentdmtern und Organisationen (WIPO, EPO) in Angelegen-
heiten der Recherchen- und Gutachtenerstellung

2. Angelegenheiten des ,Permanent Committee on Harmonisation of Search Activities (PCHSA)" in
Zusammenarbeit mit der Abteilung IB

3. Angelegenheiten des Patent-Zusammenarbeitsvertrages (PCT), insbesondere im Hinblick auf die
Funktion des Osterreichischen Patentamtes als PCT — Receiving Office und des Osterreichischen
Patentamtes als Internationale Behdrde

4. Administration und Koordination der Supplementary International Searches im Rahmen des PCT

5. Administrative Angelegenheiten der Recherchenverwaltung, inklusive der ,Harmonisation Files® im
Rahmen des PCHSA

Bereichsverantwortlicher:
Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Martin STEPANOVSKY, Tel.DW 135
(Doppelzuteilung Technische Abteilung 4A)
Mit der eigenstandigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut:
= Angelegenheiten des PCT im Hinblick auf die Administration der Einleitungen nationaler Phasen
= Administrative Angelegenheiten der Recherchenverwaltung im Hinblick auf ICSEIl Recherchen

Mitarbeiter/innen ST/PCT:

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Stefan HARASEK, Tel.DW 574
(Doppelzuteilung Technische Abteilung 3A)

Hofratin Dipl.-Ing. Christine BRAUER, Tel.DW 338 (1/2 WDZ)
(Doppelzuteilung Technische Abteilung 1B)

VB(v1) Dipl.-Ing. Peter WALTER, Tel.DW 569
(Doppelzuteilung Technische Abteilung 3A)

Amtsdirektor Ing. Peter RAUSCHER, Tel.DW 530

VB(v2) Mag.art. Hedvig-Cornelia PONGRACZ, Tel.DW 450
VB(v3) Martina PETSCH-SEMLICKA, Tel.DW. 429

VB(v3) Renate BISCHINGER, Tel.DW. 424 (50 % teilbeschaftigt)
VB(v3) Anita WUNDERER, Tel.DW 284 (75 % teilbeschaftigt)
(Doppelzuteilung Abteilung BD)

Sekretariat: )
Fachoberinspektorin Maria STEPANEK-MULLNER, Tel.DW 156
(Doppelzuteilung Abteilung BD)

Rechtskundiges Mitglied:
Hofratin Mag.Dr.iur. Susanne LANG, Tel.DW 263
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Patentregister (PATR)

1. Fihrung des Registers der nationalen Patente geméaf § 80 PatG, der europaischen Patente geman
§ 7 PatV-EG und der Schutzzertifikate gemaB § 6 SchZG; kanzleim&Bige Behandlung von Patent-
akten zwischen Veréffentlichung und Erteilung;

2. FOhrung des Registers der Gebrauchsmuster geman § 31 GMG;

3. kanzleimaBige Behandlung der Halbleiterschutzakten; Fiihrung des Registers der Halbleiterschutz-
rechte; Auskunftserteilung in Halbleiterschutzangelegenheiten im Rahmen des § 18 HISchG;
verschlussméBige gesonderte Aufbewahrung der als geheim bezeichneten Unterlagen gemas § 9
Abs.2 Z 2 HISchG; Lagerung der erledigten Geschaftsstlicke in Halbleiterschutzangelegenheiten;

4. Lagerung der erledigten Geschaftsstiicke in Patent-, Schutzzertifikats- und Gebrauchsmusterange-
legenheiten sowie damit zusammenhangender Beschwerdeangelegenheiten; Lagerung der erledig-
ten Geschéftsstiicke in Nichtigkeitsangelegenheiten; Lagerung der erledigten Geschéaftsstiicke in
Recherchenangelegenheiten

Leiterin: Fachoberinspektorin Silvia IZMENYI, Tel.DW 240

Stellvertreter/in der Leiterin:
Fachoberinspektor Klaus WOLF, Tel.DW 597

VB(v3) Johann HANGELMANN, Tel.DW 596
VB(v3) Monika KAINTZ, Tel.DW 237
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Technische Abteilungen

Seitens der Technischen Abteilungen 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A und 4B werden im jeweiligen
Fachgebiet folgende Kompetenzen wahrgenommen:

1.

Vorprifungsverfahren betreffend Patentanmeldungen

- Erteilungs- bzw. Zurlickweisungsverfahren betreffend Patentanmeldungen

- Einspruchsverfahren betreffend Patenterteilungen, sofern hiefiir keine abweichende Zustandigkeit
gegeben ist;

Verfahren betreffend Gebrauchsmusteranmeldungen, sofern hierfir keine abweichende Zustandig-
keit gegeben ist;

Erstellung von schriftlichen Gutachten

- Uber den Stand der Technik beziglich eines konkreten technischen Problems (auch fur Anfragen in
franzésischer und englischer Sprache) bzw.

- Uber die Frage, ob eine nach den §§ 1 und 3 des Patentgesetzes patentfahige Erfindung im Sinne
des § 57a des Patentgesetzes vorliegt;

Bearbeitung internationaler Patentanmeldungen (Recherchenbericht und vorlaufiger Prafungsbe-
richt) namens des Osterreichischen Patentamtes als internationaler Recherchenbehérde und als mit
der internationalen vorlaufigen Priifung beauftragter Behdérde gemaB § 18 PatV-EG

Dartber hinausgehende spezielle Kompetenzen werden bei der jeweiligen Abteilung ergédnzend angefiihrt.

Geschéftsverteilung OPA gliltig ab 1.1.2012
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Technisches Gebiet 1 — Bauingenieurwesen/Physik

Technische Abteilung 1A - Fachgebiet Bauingenieurwesen/Physik

Qualitdtsmanagement flr das Technische Gebiet 1 (Physik und Bauingenieurwesen);

- Evaluierung und Sicherstellung der Qualitat im technischen Bereich im Rahmen der Mitwirkung
im Quality Management Board

- Zirkulierende Vorsitzfihrung im Quality Management Board;

- Koordination des Erfahrungsaustausches im jeweiligen Technischen Gebiet Gber neue Arbeits-
methoden und Erarbeitung von Vorschlagen zur Umsetzung von geeigneten Methoden zur Ver-
besserung von Qualitat und Effizienz;

- Management und Kontrolle des Einsatzes von externen und internen Datenbanken im Techni-
schen Gebiet.

Laufende Evaluierung der Spruchpraxis internationaler Instanzen (EuGH, EPO etc.) im Techni-
schen Gebiet sowie Ber(licksichtigung richtungsweisender Entscheidungen in Prifungsrichtlinien.
Koordination der internationalen Kooperation und des Erfahrungsaustausches im Hinblick auf
Recherchentechniken im Technischen Gebiet.

Laufende fachspezifische Begutachtung und Gewahrleistung der dynamischen Anpassung der
Internationalen Patentklassifikation (IPC) an die internationalen Standards im Technischen Ge-
biet;

- Evaluierung von internationalen Klassifikationsstandards (z.B. ECLA, USCL, F-Terms).

- Verankerung der gewonnenen Erkenntnisse in Recherchenrichtlinien.

Management der Arbeitsverteilung im Technischen Gebiet unter Beriicksichtigung von Belas-
tungsschwankungen sowie der Eigenart der Fachgebiete.

Bi- und multilaterale Kooperation mit Patentdmtern und Organisationen (WIPO, EPO) in Angele-
genheiten der Weiterentwicklung und Harmonisierung der Aus- und Weiterbildung im Bereich der

Recherche und Patentprufung

Vorstand:

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Thomas FELLNER, Tel.DW 345
(fachtechnischer Vorsitzender der Rechtsmittelabteilung und
fachtechnischer Vorsitzender der Nichtigkeitsabteilung)
Fachtechnische Mitglieder:

Stellvertreterin des Vorstandes:

VB(v1) Dipl.-Ing. Claudia STEINZ-KRISMANIC, Tel.DW 387
Hofrat Dipl.-Ing. Kurt KNAUER, Tel.DW 416 (87,5 % WD2Z)
Hofrat Dipl.-Ing. Alfred WANKMULLER, Tel.DW 415
Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Gerhard BABUREK, Tel.DW 352
Oberrat Mag.rer.nat. Maximilian GORTLER, Tel.DW 365
Oberrat Dipl.-Ing. Richard STAWA, Tel.DW 457 (87,5 % WDZ)
VB(v1) Dipl.-Ing. Sascha WAGNER, Tel.DW 381

VB(v1) Dipl.-Ing. Gerhard RODLAUER, Tel.DW 321

VB(v1) Mag.rer.nat. Hannes RAUMAUF, Tel.DW 342

Geschéftsverteilung OPA

gultig ab 1.1.2012



29

Technische Abteilung 1B — Fachgebiet Bauingenieurwesen/Physik

Vorstandin:
Hofratin Mag.rer.nat. Ingrid VELINSKY- HUBER, Tel.DW 371

Fachtechnische Mitglieder:

Stellvertreter der Vorstandin:

Hofrat Dipl.-Ing. Ferdinand KOSKARTI, Tel.DW 326
Hofrat Dr.phil. Ferdinand NARDAI, Tel.DW 347

Hofratin Dipl.-Ing. Christine BRAUER, Tel.DW 338 (50 % WDZ)
(Doppelzuteilung Abteilung PCT)

VB(v1) Dipl.-Ing. Irene NEWRKLA, Tel.DW 428 (50 % WDZ)
VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Reinhard ZOBL, Tel.DW 559
VB(v1) Dipl.-Ing. Anton HOLZMANN, Tel.DW 322

VB(v1) Dipl.-Ing. Thomas LENGHEIM, Tel.DW 361

VB(v1) Dipl.-Ing. Helga KONIG, Tel.DW 339 (87,5 % WDZ)

VB(v1) Dipl.-Ing. Boris KAMENIK, Tel.DW 320
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Technisches Gebiet 2 - Maschinenbau

Technische Abteilung 2A — Fachgebiet Maschinenbau

1. Qualitaitsmanagement fiir das Technische Gebiet 2 (Maschinenbau);
- Evaluierung und Sicherstellung der Qualitét im technischen Bereich im Rahmen der Mitwirkung im
Quality Management Board
- Zirkulierende Vorsitzfilhrung im Quality Management Board;
- Koordination des Erfahrungsaustausches im jeweiligen Technischen Gebiet Giber neue Arbeitsme-
thoden und Erarbeitung von Vorschlagen zur Umsetzung von geeigneten Methoden zur Verbesse-
rung von Qualitat und Effizienz;
- Management und Kontrolle des Einsatzes von externen und internen Datenbanken im Technischen
Gebiet.

2. Laufende Evaluierung der Spruchpraxis internationaler Instanzen (EuGH, EPO etc.) im Technischen
Gebiet sowie Berlicksichtigung richtungsweisender Entscheidungen in Prifungsrichtlinien.

3. Koordination der internationalen Kooperation und des Erfahrungsaustausches im Hinblick auf Re-
cherchentechniken im Technischen Gebiet.

4. Laufende fachspezifische Begutachtung und Gewahrleistung der dynamischen Anpassung der In-
ternationalen Patentklassifikation (IPC) an die internationalen Standards im Technischen Gebiet;
- Evaluierung von internationalen Klassifikationsstandards (z.B. ECLA, USCL, F-Terms).
- Verankerung der gewonnenen Erkenntnisse in Recherchenrichtlinien.

5. Management der Arbeitsverteilung im Technischen Gebiet unter Berlicksichtigung von Belastungs-
schwankungen sowie der Eigenart der Fachgebiete.

6. Bi- und multilaterale Kooperation mit Patentdmtern und Organisationen (WIPO, EPO) in Angelegen-
heiten der Harmonisierung von Qualitédtsstandards im Bereich der Recherche und Patentprifung.
- laufende Anpassung des Qualitatssicherungssystems an die internationalen Standards (z.B. PCT-
Richtlinien) im Zusammenwirken mit dem Quality Management Board.

Vorstand:
Hofrat Dipl.-Ing. Andreas PFAHLER, Tel.DW 412

Fachtechnische Mitglieder:

Stellvertreter des Vorstandes:

Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Kurt EHRENDORFER, Tel.DW 367

Hofrat Dipl.-Ing. Karl REININGER, Tel.DW 467

Hofrat Dipl.-Ing. Josef HUBER, Tel.DW 313

Hofrat Dipl.-Ing. Gerhard HENGL, Tel.DW 411

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Peter SCHMELZER, Tel.DW 469

Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Christian THALHAMMER, Tel.DW 358 (87,5 % WDZ)
VB(v1) Dipl.-Ing. Andreas WEISZ, Tel.DW 557

VB(v1) Dipl.-Ing. Barbara KRANEWITTER, Tel.DW 460 (50 % WDZ)

VB(v1) Mag.Dr.rer.nat. Hildegard SPONER, Tel.DW 215 (80% teilbeschaftigt)
(Doppelzuteilung Abteilung 1B)

VB(v1) Dipl.-Ing. Gerald NEUBAUER, Tel.DW 417
VB(v1) Dipl.-Ing. Michael SYPNIEWSKI, Tel.DW 380

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Lukas KRAUTER, Tel.DW 213
(Doppelzuteilung Abteilung IB)
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Technische Abteilung 2B — Fachgebiet Maschinenbau

Vorstand:
VB(v1) Dipl.-Ing. Gerhard RABONG, Tel.DW 463

Fachtechnische Mitglieder:

Stellvertreter des Vorstandes:

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Michael SCHULTZ, Tel.DW 344

Hofrat Dipl.-Ing. Rudolf NIMMERRICHTER, Tel.DW 314

Hofrat Dipl.-Ing. Franz LANG, Tel.DW 385

Hofrat Dr.phil. Peter MEISTERLE, Tel.DW 414

Hofrat Dipl.-Ing. Wolfgang RIEDER, Tel.DW 366

Oberrat Dipl.-Ing. Dieter SENGSCHMITT, Tel.DW 384 (80 % WDZ)
VB(v1) Dipl.-Ing. Christian PAVDI, Tel.DW 374 (87,5% WDZ)

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Klaus HORZER, Tel.DW 359

VB(v1) Ing.Mag.rer.nat. Thomas KUTZENBERGER, Tel.DW 577 (87,5 % WDZ)

VB(v1) Dipl.-Ing. Manfred HOSSL, Tel.DW 454
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Technisches Gebiet 3 - Elekirotechnik und Informatik
Technische Abteilung 3A — Fachgebiet Elektrotechnik und Informatik

1. Qualitdtsmanagement fiir das Technische Gebiet 3 (Elektrotechnik und Informatik);
- Evaluierung und Sicherstellung der Qualitét im technischen Bereich im Rahmen der Mitwirkung im
Quality Management Board
- Zirkulierende Vorsitzfihrung im Quality Management Board;
- Koordination des Erfahrungsaustausches im jeweiligen Technischen Gebiet Giber neue Arbeitsme-
thoden und Erarbeitung von Vorschlagen zur Umsetzung von geeigneten Methoden zur Verbesse-
rung von Qualitat und Effizienz;
- Management und Kontrolle des Einsatzes von externen und internen Datenbanken im Technischen
Gebiet.

2. Laufende Evaluierung der Spruchpraxis internationaler Instanzen (EuGH, EPO etc.) im Technischen
Gebiet sowie Berlicksichtigung richtungsweisender Entscheidungen in Prifungsrichtlinien.

3. Koordination der internationalen Kooperation und des Erfahrungsaustausches im Hinblick auf Re-
cherchentechniken im Technischen Gebiet.

4. Laufende fachspezifische Begutachtung und Gewahrleistung der dynamischen Anpassung der In-
ternationalen Patentklassifikation (IPC) an die internationalen Standards im Technischen Gebiet;
- Evaluierung von internationalen Klassifikationsstandards (z.B. ECLA, USCL, F-Terms).
- Verankerung der gewonnenen Erkenntnisse in Recherchenrichtlinien.

5. Management der Arbeitsverteilung im Technischen Gebiet unter Berlicksichtigung von Belastungs-
schwankungen sowie der Eigenart der Fachgebiete.

6. a) Bi- und multilaterale Kooperation mit Patentamtern und Organisationen (WIPO, EPO) in Angele-
genheiten der Patentierung von Erfindungen am Gebiet des Softwareschutzes;
- Koordination der Aufgaben gemaB den Bestimmungen der Softwareschutzrichtlinie.
b) Internationale Kooperation auf dem Gebiet der Internationalen Patentklassifikation (IPC)

7. Koordination der Nutzung und Evaluierung externer Datenbanken im gesamten Bereich Technik in
Zusammenarbeit mit den betroffenen Organisationseinheiten

8. Die Technische Abteilung 3A ist fir Verfahren betreffend Anmeldungen geman dem Halbleiter-
schutzgesetz zustandig

Vorstand:

Hofrat Dipl.-Ing. Heinrich BAUER, Tel.DW 466
(fachtechnischer Vorsitzender der Rechtsmittelabteilung und
fachtechnischer Vorsitzender der Nichtigkeitsabteilung)

Fachtechnische Mitglieder:
Stellvertreter des Vorstandes:
VB(v1) Dipl.-Ing. Christian KOGL, Tel.DW 440
(Doppelzuteilung Abteilung 1B)
Mit der eigenstandigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut:
= Selbstéandige Koordination der Nutzung und Evaluierung externer Datenbanken im gesamten
Bereich Technik in Zusammenarbeit mit den betroffenen Organisationseinheiten

Hofrat Dipl.-Ing. Burkhard SCHLECHTER, Tel.DW 448
Hofrat Dipl.-Ing.Mag.rer.soc.oec. Wilhelm WENNINGER, Tel.DW 325
Oberrat Dipl.-Ing. Johannes MESA PASCASIO, Tel.DW 327

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Stefan HARASEK, Tel.DW 574
(Doppelzuteilung Stabsstelle Technik)

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Atilla PRAMHAS, Tel.DW 572 (80% WDZ)

VB(v1) Dipl.-Ing. Peter WALTER, Tel.DW 569
(Doppelzuteilung Abteilung PCT)

VB(v1) Dipl.-Ing. Martin ENGLISCH, Tel.DW 565
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VB(v1) Mag.rer.nat. Judith STOLL, Tel.DW 550

VB(v1) Dipl.-Ing. Erwin AUER, Tel.DW 370
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Technische Abteilung 3B — Fachgebiet Elektrotechnik und Informatik

Vorstandin:
Hofratin Mag.rer.nat. Regine ZAWODSKY, Tel.DW 346

Fachtechnische Mitglieder:
Stellvertreter der Vorstandin:
Hofrat Dipl.-Ing. Adolf MEHLMAUER, Tel.DW 376

Mit der eigenstandigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut:
= Aktenzuteilung im Bereich Elektrotechnik und Physik

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Gerhard ZUGAREK, Tel.DW 383
Hofrat Dr.phil. Siegfried FUSSY, Tel.DW 328

Hofrat Mag.Dr.rer.nat. Gerhard GROSSING, Tel.DW 386
VB(v1) Dipl.-Ing. Klaus LOIBNER, Tel.DW 323

VB(v1) Dipl.-Ing. Gyérgy KOVACS, Tel.DW 575

VB(v1) Mag.rer.nat. Dominika PAVDI (dzt. MKU)

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Christian SEYRINGER, Tel.DW 329

zugeteilt:
Oberrat Dipl.-Ing. Reinhold HAWEL, Tel.DW 315

Geschéftsverteilung OPA gliltig ab 1.1.2012



35
Technisches Gebiet 4 - Chemie

Technische Abteilung 4A — Chemie

1. Qualitdtsmanagement fir das Technische Gebiet 4 (Chemie);
- Evaluierung und Sicherstellung der Qualitét im technischen Bereich im Rahmen der Mitwirkung im
Quality Management Board
- Zirkulierende Vorsitzfihrung im Quality Management Board;
- Koordination des Erfahrungsaustausches im jeweiligen Technischen Gebiet Gber neue Arbeitsme-
thoden und Erarbeitung von Vorschlagen zur Umsetzung von geeigneten Methoden zur Verbesse-
rung von Qualitat und Effizienz;
- Management und Kontrolle des Einsatzes von externen und internen Datenbanken im Technischen
Gebiet.

2. Laufende Evaluierung der Spruchpraxis internationaler Instanzen (EuGH, EPO etc.) im Technischen
Gebiet sowie Berlicksichtigung richtungsweisender Entscheidungen in Prifungsrichtlinien.

3. Koordination der internationalen Kooperation und des Erfahrungsaustausches im Hinblick auf Re-
cherchentechniken im Technischen Gebiet.

4. Laufende fachspezifische Begutachtung und Gewahrleistung der dynamischen Anpassung der In-
ternationalen Patentklassifikation (IPC) an die internationalen Standards im Technischen Gebiet;
- Evaluierung von internationalen Klassifikationsstandards (z.B. ECLA, USCL, F-Terms).
- Verankerung der gewonnenen Erkenntnisse in Recherchenrichtlinien.

5. Management der Arbeitsverteilung im Technischen Gebiet unter Berlicksichtigung von Belastungs-
schwankungen sowie der Eigenart der Fachgebiete.

6. Bi- und multilaterale Kooperation mit Patentdmtern und Organisationen (WIPO, EPO) in Angelegen-
heiten der Patentierung von Erfindungen am Gebiet der Biotechnologie;
- Stellungnahmen zu Anfragen von Behdrden und Institutionen auf dem Gebiet der Biotechnologie in
Zusammenhang mit dem gewerblichen Rechtsschutz

7. \Verfahren betreffend Schutzzertifikatsanmeldungen

Vorstandin: Hofréatin Dipl.-Ing. Eva FESSLER, Tel.DW 351
(fachtechnische Vorsitzende der Rechtsmittelabteilung und
fachtechnische Vorsitzende der Nichtigkeitsabteilung)

Fachtechnische Mitglieder:
Stellvertreterin der Vorsténdin:
Oberréatin Mag.pharm.Dr.rer.nat. Maria KRENN, Tel.DW 435
(Doppelzuteilung Abteilung 1B)
Mit der eigenstédndigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut:
= Evaluierung der Spruchpraxis betreffend Schutzzertifikate und biotechnologische Erfindungen
= Stellungnahmen zu Anfragen von Behdrden und Institutionen auf dem Gebiet der Biotechnologie
in Zusammenhang mit dem gewerblichen Rechtsschutz

Hofrat Dipl.-Ing. Johann SCHNEEMANN, Tel.DW 353

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Martin STEPANOVSKY, Tel.DW 135
(Doppelzuteilung Abteilung PCT)

VB(v1) Mag.rer.nat. Reinhold MOSSER, Tel.DW 437

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.nat.techn. Michael GREITER, Tel.DW 423 (80 % teilbeschéftigt)
VB(v1) Dipl.-Ing. Thomas THURRIEDL, Tel.DW 515

VB(v1) Mag.Dr.rer.nat. Ursula HUNGER, Tel.DW 363

zugeteilt:
VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Mohammad SEIRAFI, Tel.DW 224

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Julia FORNLEITNER, Tel.DW 136
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Technische Abteilung 4B — Fachgebiet Chemie

Vorstand:
Hofrat Dipl.-Ing. Walter PAMMINGER, Tel.DW 223

e Die Technische Abteilung 4B ist fir Verfahren betreffend Schutzzertifikatsanmeldungen zustandig.

Fachtechnische Mitglieder:
Stellvertreter des Vorstandes: )
VB(v1) Mag.Dr.rer.nat. Wolfram GORNER, Tel.DW 558
Mit der eigenstédndigen Wahrnehmung folgender Agenden betraut:
= Koordination der Behandlung von Schutzzertifikatsanmeldungen, soweit sie
in den Bereich der TA fallen

Hofrat Mag.rer.nat.Dipl.-Ing.Dr.techn. Franz BAUMSCHABL, Tel.DW 459
Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Friedrich PUSTERER, Tel.DW 311

Hofratin Mag.rer.nat. Karin BOHM, Tel.DW 519 (80 % WDZ)

Hofratin Mag.Dr.rer.nat. Renate MULLER-HIEL (80 % WDZ)

VB(v1) Ing.Mag.Dr.rer.nat. Susanna SLABY, Tel.DW 348

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Martin AIGNER, Tel.DW 458

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Julia WIEDERMANN, Tel.DW 187
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Anhang Technik

QM-Board Technik

Evaluierung der Erledigungsqualitat im Bereich Patent-, Gebrauchsmuster-, Schutzzertifikats-
und Halbleiterschutzanmeldungen sowie betr. Recherchen und Gutachten zum Stand der
Technik

Leiter: Vizeprasident Dr.phil. Dietmar TRATTNER, Tel.DW 446

Mitglieder:

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Thomas FELLNER, Tel.DW 345
Hofrat Dipl.-Ing. Andreas PFAHLER, Tel.DW 412

Hofrat Dipl.-Ing. Heinrich BAUER, Tel.DW 466

Hofratin Dipl.-Ing. Eva FESSLER, Tel.DW 351

Hofratin Dipl.-Ing. Katharina FASTENBAUER, Tel.DW 447

Qualitiats-Projektteams

Koordination Dr. Trattner

Team Richtlinien

Prifungs- und Recherchenrichtlinien

Leiter: Hofrat Dipl.-Ing. Gerhard LOSENICKY
Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Kurt EHRENDORFER
VB(v1) Dipl.-Ing. Barbara KRANEWITTER

Vorlagen und Textbausteine

Leiter: VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Stefan HARASEK
Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Christian THALHAMMER
VB(v1) Mag.Dr.rer.nat. Hildegard SPONER

VB(v1) Dipl.-Ing. Gerhard RABONG

Team EPOQUE

Leiterin: VB(v1) Ing.Mag.Dr.rer.nat. Susanna SLABY
VB(v1) Dipl.-Ing. Claudia STEINZ-KRISMANIC

HR Dipl.-Ing.Dr.techn. Peter SCHMELZER

VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Stefan HARASEK

HR Dipl.-Ing. Burkhard SCHLECHTER
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Team Klassifikation und Zuweisung der Geschéftsstlicke

Leiter: VB(v1) Dipl.-Ing. Gerhard RABONG

Stellvertreterin des Leiters: VB(v1) Ing.Mag.Dr.rer.nat. Susanna SLABY
Stellvertreter des Leiters: Hofrat Dipl.-Ing. Heinrich BAUER
Stellvertreter des Leiters: Hofrat Dipl.-Ing. Adolf MEHLMAUER

Bereich Mechanik:

Leiter: VB(v1) Dipl.-Ing. Gerhard RABONG

Stellvertreter des Leiters: Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Kurt EHRENDORFER
Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Peter SCHMELZER

Oberrat Dipl.-Ing. Dieter SENGSCHMITT

Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Christian THALHAMMER

Bereich Elektrotechnik/Physik:

Leiter: Hofrat Dipl.-Ing. Adolf MEHLMAUER

Stellvertreter des Leiters: Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Thomas FELLNER
Hofrat Dipl.-Ing. Heinrich BAUER

Bereich Chemie:

Leiterin: VB(v1) Ing. Mag.Dr.rer.nat. Susanna SLABY

Stellvertreter der Leiterin: VB(v1) Mag.Dr.rer.nat. Wolfram GORNER
VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Julia WIEDERMANN

VB(v1) Mag.rer.nat. Reinhold MOSSER
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Mitarbeiterln

Sachgebiet

HR Dipl.-Ing. Heinrich BAUER

Recherche, Patent, Gebrauchsmuster

FI Alexander BRACHER

Markenrecherche, BS 2000 Recherchen

HR Dr. Robert CIZA

Patent, Gebrauchsmuster, Muster

HR Dipl.-Ing. Katharina FASTENBAUER

Patent, Gebrauchsmuster, Software

HR Dipl.-Ing. Eva FESSLER

Allgemeines, Patent, Gebrauchsmuster

OR Mag. Klaus FORSTER

Marke

Susanne FUGGER

serv.ip

Dr. Michael GREITER

Patent, Gebrauchsmuster, Recherchen

Dr. Wolfram GORNER

Biotechnologie

Dipl.-Ing.Dr. Stefan HARASEK

Patent, Gebrauchsmuster, Recherchen

Barbara HOFERMAYER

Marke — serv.ip

Mag. Ursula HOFERMAYER

Marke — serv.ip

Mag.Dr. Ursula HUNGER

Patent, Gebrauchsmuster, Allgemeines

FOI Silvia IZMENY]

Patentregister

Dipl.-Ing. Christian KOGL

Recherche, Patent, Gebrauchsmuster, discover.ip

FOI Christine KNAUER

Muster

Andrea KONRAD

Allgemeines

OR Dr. Maria KRENN

Biotechnologie, Pharmazie

Mag. Elisabeth LAGER-SUESS (dzt. MKU)

EU, Marke, TRIPS

HR Dr. Susanne LANG

Patent, Gebrauchsmuster, Muster

Mag. Christian LAUFER

OPA allgemein

Mag. Walter LEDERMULLER

Marke international

Dipl.-Ing. Klaus LOIBNER

Patent, Gebrauchsmuster, Recherche

HR Dipl.-Ing. Gerhard LOSENICKY

Allgemeines, Patent, Gebrauchsmuster, Patent-
bewertung

HR Dipl.-Ing. Adolf MEHLMAUER

Allgemeines, Patent, Gebrauchsmuster, Jugend
innovativ, Schulen

HR Mag. Daniela MUTZ

Marke

OR Dr. Martin NEWERKLA

Marke national und international

Martina PETSCH-SEMLICKA

Allgemeines, PCT Basis

Mag. Hedwig PONGRACZ

Allgemeines, PCT Basis

Maria RABL MSc

OPA allgemein, Dokumentation

Mag. Hannes RAUMAUF

Patent, Gebrauchsmuster

HR Dr. Peter SCHMELZER

Recherche zum Stand der Technik

HR Dipl.-Ing. Burkhard SCHLECHTER

Recherche, Patent, Gebrauchsmuster

Mag. Johann SCHRANZ

serv.ip

Dr. Susanna SLABY

Recherche, Patent

Dr. Hildegard SPONER

Patent, Gebrauchsmuster, Recherchen

HR Dr. Markus STANGL

Marke

Dipl.-Ing. Claudia STEINZ-KRISMANIC

Recherche, Patent, Gebrauchsmuster

VPr. Dr. Dietmar TRATTNER

Recherche, Qualitditsmanagement

HR Mag. Robert ULLRICH

EU, HABM, WIPO, TRIPS

FOI Josef UNGER

Markenregister

Dipl.-Ing. Sascha WAGNER

Recherche, Patent, Gebrauchsmuster

Dr. Tanja WALCHER

Internationale Marken

HR Dr. Ingrid WEIDINGER

Bibliothek und Dokumentation

HR Dr. Johannes WERNER

Software

HR Mag. Regine ZAWODSKY

WIPO, Aligem., Patent, Gebrauchsmuster,
Internat. Patentanmeldungen
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Team ,.Kundencenter*

Gesamtkoordination: VB(v1) Maria RABL MSc
Stellvertreterin: Barbara BEDO (serv.ip)

Kundenbetreuer First-Level-Support
FINSP Alexander BRACHER

VB(v2) Silvia HORVATH

Daniela PREYER (serv.ip)

Julia ZACH (serv.ip)

Kundenbetreuer - Eingangs- und Abgangsstelle
Koordination: VB(v3) Stephan HOFNER

VB(v3) Marieclaire KLAUS

VB(v3) Danielle FUHRER-MANSOUR

VB(v3) Jasmina HADZI-SABIC

Kundenbetreuer - Bibliothek/L esesaal
FOINSP Walter AMSTOTTER
VB(v3) Karl MOHL

Kundenbetreuer Second-Level-Support

Juristischer Auskunftsdienst

Koordination: Mag. Johann SCHRANZ (serv.ip)
Mag. Daniela SIBITZ (serv.ip)

Mag. Daniela TRENNER

Technischer Auskunftsdienst
Koordination: HR Dipl.-Ing. Gerhard LOSENICKY
Mitwirkung an der Organisation: VB(v1) Dipl.-Ing. Martin ENGLISCH

VB(v1) Dipl.-Ing. Dr.techn. Martin AIGNER
OR Dipl.-Ing.Dr.techn. Kurt EHRENDORFER
VB(v1) Dipl.-Ing. Martin ENGLISCH

HR Dipl.-Ing. Katharina FASTENBAUER

HR Dipl.-Ing. Dr.techn. Thomas FELLNER
VB(v1) Dipl.Ing.Dr.techn. Stefan HARASEK
HR Dipl.-Ing. Gerhard HENGL )

VB(v1) Dipl.-Ing. Dr.techn. Klaus HORZER
VB(v1) Mag.Dr.rer.nat. Ursula HUNGER
VB(v1) Dipl.-Ing. Gyérgy KOVACS

VB(v1) Ing.Mag.rer.nat. Thomas KUTZENBERGER
VB(v1) Dipl.-Ing. Klaus LOIBNER

HR Dipl.-Ing. Gerhard LOSENICKY

HR Dipl.-Ing. Adolf MEHLMAUER

HR Mag.Dr.rer.nat. Renate MULLER-HIEL
VB(v1) Dipl.-Ing. Gerald NEUBAUER

HR Dipl.-Ing. Andreas PFAHLER

HR Dipl.-Ing.Dr.techn. Friedrich PUSTERER
VB(v1) Mag.rer.nat. Hannes RAUMAUF

HR Dipl.-Ing. Wolfgang RIEDER

VB(v1) Dipl.-Ing. Gerhard RODLAUER

HR Dipl.-Ing.Dr.techn. Peter SCHMELZER
VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Christian SEYRINGER
VB(v1) Mag.Dr.rer.nat. Hildegard SPONER
OR Dipl.-Ing. Richard STAWA

VB(v1) Dipl.-Ing. Barbara STAINZ-KRISMANIC
VB(v1) Mag.rer.nat. Judith STOLL

VB(v1) Dipl.-Ing. Thomas THURRIEDL
VB(v1) Dipl.-Ing. Sascha WAGNER

VB(v1) Dipl.-Ing. Peter WALTER

HR Mag.rer.nat. Regine ZAWODSKY

Geschéftsverteilung OPA
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VB(v1) Dipl.-Ing. Dr.techn. Reinhard ZOBL
HR Dipl.-Ing.Dr.techn. Gerhard ZUGAREK

Team ,.discover.IP*

Projektleitung und Gesamtkoordinator mit dem aws und dem EPA: VB(v1) Dipl.-Ing. Christian KOGL

discover.IP Teammitarbeiter/innen:

HR Dipl.-Ing. Heinrich BAUER

Barbara BEDO (serv.ip, Lektorin)

HR Dipl.-Ing. Katharina FASTENBAUER

HR Dipl.-Ing. Dr.techn. Thomas FELLNER

VB(v1) Dipl.-Ing. Dr.techn. Wolfram GORNER

VB(v1) Mag.iur. Elisabeth LAGER-SUSS (Lektorin) (dzt. MKU)
VB(v1) Dipl.-Ing. Klaus LOIBNER

HR Dipl.-Ing. Gerhard LOSENICKY

Dipl.-Ing. Georg TROJER (serv.ip)

HR Dr.phil. Johannes WERNER (Lenkungsausschuss)
Dr.rer.nat. Irina WOLDMAN (serv.ip)

HR Mag. Regine ZAWODSKY

Geschéftsverteilung OPA gliltig ab 1.1.2012
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Erméchtiq_t_e Bedienstete / Formalprifer bzw. —priiferinnen
in RPM, ROM, RIM und PCT

I. Patent- und Musterangelegenheiten

GemanB § 23 Abs. 2 des Patentvertrage-Einflhrungsgesetzes und gemaB § 27 Abs. 1 Muster-
schutzgesetz werden nachstehende Bedienstete der Rechtsabteilung Patent und Muster zur Be-
sorgung folgender Angelegenheiten ermachtigt (ermachtigte Bedienstete / Formalprifer/innen):

a) Angelegenheiten
gemaB § 35 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 5 und 10), Z5 und 10 PAV sowie
gemaB § 36 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 4 und 10) und Z 4 lit.aund Z 10 PAV:

Amtsratin Eva MUHLBAUER

b) Angelegenheiten
gemaB § 35 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 5 und 10), Z5 und 10 PAV:

Fachoberinspektor Karl ORY
Fachoberinspektorin Christine KNAUER
Fachinspektorin Angelika BRAMBERGER

Il. Markenangelegenheiten

GemaB § 35 Abs. 3 des Markenschutzgesetzes 1970 werden nachstehende Bedienstete der
Rechtsabteilung Osterreichische Marke und der Rechtsabteilung Internationales Markenwesen zur
Besorgung folgender Angelegenheiten erméchtigt (ermachtigte Bedienstete / Formalprifer/innen):

a) Angelegenheiten

gemaB § 35 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 8 und 9), Z 8 und 9 PAV,

gemaB § 36 Z 1 (in Zusammenhang mitden Z7 und 8), Z7,Z 8 und Z 9 lit a bis f PAV sowie
gemaB § 37 Z1 und Z2 PAV und gemaR § 38 Abs. 2 PAV:

VB Mag.iur. Young-Su KIM

b) Angelegenheiten

gemaB § 35 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 8 und 9), Z 8 und 9 PAV,
gemaB § 36 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 7 und 8), Z 7 und 8 PAV
sowie geman § 38 Abs. 2 PAV:

Amtsdirektor Karl BOHM
Amtsdirektor Rudolf TIROCH
Amtsdirektor Georg KOCH
Amtsdirektorin Gabriele GOSSINGER
VB Brigitte SCHREY

VB Beate STIX

VB Gabriele STRENN

c) Angelegenheiten
geman § 36 Z 9 lit. a bis d PAV

Amtsdirektorin Regierungsratin Sylvie RAUBAL
VB Natascha RINALDA
VB Eva DERSCH

Geschéftsverteilung OPA gliltig ab 1.1.2012
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ll. Angelegenheiten des EPU und PCT

GemanB § 23 Abs. 2 des Patentvertrage-Einflhrungsgesetzes werden nachstehende
Bedienstete der Abteilung PCT zur Besorgung folgender Angelegenheiten ermachtigt
(ermé&chtigte Bedienstete / Formalprifer/innen):

Angelegenheiten
gemaB § 35 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 2 bis 7), Z 2 bis 7 PAV sowie
gemaB § 36 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 2 und 6), Z 2 und 6 lit.a PAV:

Amtsdirektor Ing. Peter RAUSCHER
VB Mag.art. Hedvig-Cornelia PONGRACZ

Angelegenheiten
gemalB § 35 Z 1 (in Zusammenhang mit den Z 2 bis7), Z 2 bis 7 PAV:

VB Martina PETSCH-SEMLICKA
Die Zuweisung des konkreten Aufgabengebietes an die einzelnen Bediensteten im

Rahmen dieser Erméachtigung erfolgt durch den zusténdigen Abteilungsvorstand in der
Geschéftsverteilung gemaB § 61 Abs. 6 PatG iVm § 23 PAV.

Geschéftsverteilung OPA gliltig ab 1.1.2012
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Recht und Support
Rechtsabteilung Patent und Muster
Der Vorstand

Geschiftsverteilung der Rechtsabteilung Patent und Muster;
Zuweisung der rechtskundigen Mitglieder an die Abteilungen der Gruppe Technik
ab 1. April 2011

1. GemanB § 61 Abs. 5 Patentgesetz 1970 in Verbindung mit § 33 Abs. 2 Gebrauchsmustergesetz
werden mit Wirkung vom 1. April 2011 den Abteilungen der Gruppe Technik hinsichtlich

aller Patent- und Gebrauchsmusterangelegenheiten folgende rechtskundige Mitglieder der
Rechtsabteilung Patent und Muster zugewiesen:

Stabsstelle Technik und PCT:

Hofratin Mag.Dr iur. SusanneLang.
Technische Abteilung 1 A:

Mag.iur. Alexander Svetly.
Technische Abteilung 1 B:

Oberrat Mag.iur. Christoph Zeiler.
Technische Abteilung 2 A:

Mag.iur. Alexander Svetly.
Technische Abteilung 2 B:

Mag.iur. Alexander Svetly.
Technische Abteilung 3 A:

Hofrat Mag.Dr.iur. Wolfgang Riedel.
Technische Abteilung 3 B:

Hofrat Mag.Dr.iur. Wolfgang Riedel.
Technische Abteilung 4 A:

Oberrat Mag.iur. Christoph Zeiler.
Technische Abteilung 4 B:

Hofrat Mag.Dr.iur. Wolfgang Riedel.

2. GemalB § 7 Schutzzertifikatsgesetz 1996 in Verbindung mit § 61 Abs. 5 Patentgesetz 1970
werden mit Wirkung vom 1. April 2011 den Abteilungen der Gruppe Technik hinsichtlich aller
Schutzzertifikatsangelegenheiten folgende rechtskundige Mitglieder der Rechtsabteilung Patent
und Muster zugewiesen:

Technische Abteilung 1 A:
Mag.iur. Alexander Svetly.
Technische Abteilung 1 B:
Oberrat Mag.iur. Christoph Zeiler.
Technische Abteilung 2 A:
Mag.iur. Alexander Svetly.
Technische Abteilung 2 B:
Mag.iur. Alexander Svetly.
Technische Abteilung 3 A:
Hofrat Mag.Dr.iur. Wolfgang Riedel.
Technische Abteilung 3 B:
Hofrat Mag.Dr.iur. Wolfgang Riedel.
Technische Abteilung 4 A:
Hofratin Mag.Dr.iur. SusanneLang.
Technische Abteilung 4 B:
Mag.iur. Alexander Svetly.
Dr. Ciza
e.h.
Wien, am 29. Marz 2011

Geschéftsverteilung OPA gliltig ab 1.1.2012
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Anhang Il - Kommissionen

Standige Bequtachtungskommission gemaB § 7 Abs.1 Z 2 AusG

Funktionsperiode vom 1.4.2010 bis zum 31.3.2015

Vorsitzende: OR Mag.iur. Petra ASPERGER
Stellvertretende Vorsitzende: HR Dipl.-Ing. Eva FESSLER
Mitglieder: a) Dipl.-Ing. Christian KOGL

b) Dipl.-Ing.Dr. Stefan HARASEK (Zentralausschuss beim bmvit)
C) HR Dipl.-Ing. Franz LANG (Gewerkschaft éffentlicher Dienst)

Ersatzmitglieder: i
zu a) Mag.iur. Klaus FORSTER

zu b) OR Dipl.-Ing.Dr.techn. Christian THALHAMMER (Zentralausschuss beim bmvit)
FINSP Alexander BRACHER (Zentralausschuss beim bmvit)

zuc) OR Mag.rer.nat. Maximilian GORTLER (Gewerkschaft dffentlicher Dienst)
Dipl.-Ing. Gyérgy KOVACS (Gewerkschaft éffentlicher Dienst)
Dipl.-Ing. Martin AIGNER (Gewerkschaft éffentlicher Dienst)

Geschéftsverteilung OPA gliltig ab 1.1.2012
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Aufnahmekommission beim Osterreichischen Patentamt

Funktionsperiode vom 1.12.2011 bis 30.11.2016

Vorsitzender Prasident Dr.iur. Friedrich RODLER
Stellvertretender Vorsitzender Dipl.-Ing. Gerhard RABONG

Kommissionsmitglieder mit besonderen Kenntnissen zur fachlichen Beurteilung von
Bewerbungen:

a) fur den rechtskundigen Dienst Mag.Dr.iur. Ljillana PANTOVIC
Ersatzmitglied Mag.iur. Susanna KERNTHALER

b) fur den fachtechnischen Dienst Hofratin Dipl.-Ing. Katharina FASTENBAUER
Ersatzmitglied Hofratin Dipl.-Ing. Eva FESSLER

c) fur alle Ubrigen Verwendungen Tamara FRUHWIRTH
Ersatzmitglied Maria RABL MSc

Vom Zentralausschuss des Bundesministeriums fur Verkehr, Innovation und Technologie
bestellte Kommissionsmitglieder mit besonderen Kenntnissen zur fachlichen Beurteilung
der Bewerbungen:

FSG:

a) Fur den rechtskundigen Dienst:
Mag.iur. Alexander SVETLY

Hofrat Dr.iur. Robert CIZA (Ersatzmitglied)

b) Fur den fachtechnischen Dienst:
Oberrat Dr. Christian THALHAMMER
Dipl.-Ing. Gyérgy KOVACS (Ersatzmitglied)

c) Far alle Gbrigen Verwendungen:
Amtsdirektorin Regierungsréatin Sylvie RAUBAL
Fachinspektor Alexander BRACHER (Ersatzmitglied)

OAAB-FCG:
Hofrat Dipl.-Ing. Franz LANG i
Oberrat Mag.rer.nat. Maximilian GORTLER (Ersatzmitglied)
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Disziplinarkommission beim Bundesministerium fiur Verkehr,
Innovation und Technologie

Senat V
fiir die Beamten des Osterreichischen Patentamtes
Vorsitzender: GL Dr. Wilhelm KAST

Stellvertreter: MR Dr. Viktor SIEGL
MR Dr. Karl PRACHNER

) OR Mag. Roland SCHUSTER
MR Dr. Andreas LINHART (Zentralausschuss beim bmvit)

Mitglieder:

oo

Ersatzmitglieder: zu a) MR Dr. Maria CHLADEK
MR Dr. Eva-Maria WEISSENBURGER

zu b) ADir Susanne FAZEKAS (Zentralausschuss beim bmvit)
GL Dr. Reinhart KUNTNER (Zentralausschuss beim bmvit)

Geschéftsverteilung OPA gliltig ab 1.1.2012
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Mitglieder der Dienstprifungskommission fiir die Grundausbildung
im Osterreichischen Patentamt

Funktionsperiode vom 11.4.2011 bis 10.4.2016

Vorsitzender: Prasident Dr. Friedrich RODLER
Vorsitzenden-Stellvertreterin: Hofratin Dipl.-Ing. Eva FESSLER

Mitglieder (in alphabetischer Reihenfolge):
Oberratin Mag.iur. Petra ASPERGER

Hofrat Dipl.-Ing. Heinrich BAUER

Hofrat Mag.Dr.iur. Robert CIZA

Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Kurt EHRENDORFER
Hofratin Dipl.-Ing. Eva FESSLER

Hofratin Mag.Dr.iur. Susanne LANG

Hofrat Mag.Dr.iur. Markus STANGL

Dipl.-Ing. Claudia STEINZ-KRISMANIC
Amtsdirektor Rudolf TIROCH

¢ Rechtskundiger Senat

Hofrat Mag.Dr.iur. Markus STANGL (Vorsitzender)

Hofrat Mag.Dr.iur. Robert CIZA (Stellvertreter des Vorsitzenden und Mitglied)
Hofratin Mag.Dr.iur. Susanne LANG (Mitglied)

Oberratin Mag.iur. Petra ASPERGER (Ersatzmitglied)

e Fachtechnischer Senat

Hofratin Dipl.-Ing. Eva FESSLER (Vorsitzende)

Hofrat Dipl.-Ing. Heinrich BAUER (Stellvertreter der Vorsitzenden und Mitglied)
Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Kurt EHRENDORFER (Mitglied)

Dipl.-Ing. Claudia STEINZ-KRISMANIC (Ersatzmitglied)

e Sonstiger Senat

Hofratin Mag.Dr.iur. Susanne LANG (Vorsitzende)

Oberratin Mag.iur. Petra ASPERGER (Stellvertreterin der Vorsitzenden und Mitglied)
Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Kurt EHRENDORFER (Mitglied)

Amtsdirektor Rudolf TIROCH (Ersatzmitglied)
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Prifungskommission fiir Patentanwalte

Funktionsperiode vom 1.6.2010 bis 31.5.2013

1) aus dem Kreise der Bediensteten des Osterreichischen Patentamtes:

Oberratin Mag.iur. Petra ASPERGER
Vorsitzende

Hofrat Mag.iur. Gerald PILZ
Stellvertreter der Vorsitzenden

Hofratin Dipl.-Ing. Eva FESSLER
Beisitzerin aus dem Stande der fachtechnischen Mitglieder des Patentamtes

Hofrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Thomas FELLNER
Ersatzmitglied aus dem Stande der fachtechnischen Mitglieder des Patentamtes

2) aus dem Kreise der Patentanwilte:

Dipl.-Ing. Helmut HUBSCHER
Mag.Dr.rer.nat. Paul N. TORGGLER
Beisitzer

Dr.phil. Martin MULLNER

Dr.phil. Albin SCHWARZ

Dipl.-Ing. Werner BARGER

Dipl.-Ing. Arnulf WEINZINGER
Ersatzmitglieder in der angeflihrten Reihenfolge

Datenschutzbeauftragter

Mag.iur. Mag.(FH) Walter LEDERMULLER, Tel.DW 180

a0~

o

Beratung der Mitarbeiter/innen der Hoheitsverwaltung in datenschutzrechtlichen Belangen
Entgegennahme von Anregungen zur Verbesserung des Datenschutzes

Einholung von Auskinften, die datenschutzrechtliche Belange betreffen

Abgabe von Stellungnahmen beziiglich des Datenschutzes

Beantwortung von Auskunftsbegehren von Mitarbeiter/innen der Hoheitsverwaltung geman
§ 26 DSG 2000

Bearbeitung von Antrédgen der Mitarbeiter/innen der Hoheitsverwaltung betreffend die
Léschung oder die Richtigstellung nach § 27 DSG 2000 bzw. betreffend einen Widerspruch
geman § 28 DSG 2000

Mitwirkung bei der Konzeptentwicklung zur Verbesserung des Datenschutzes
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Anhang lli

Dienststellenausschuss fiir die Bediensteten des OPA

Vorsitzender:
VB(v1) Dipl.-Ing.Dr.techn. Stefan HARASEK, Tel.DW 574

1. Stellvertreter und Schriftfiihrer:
Fachinspektor Alexander BRACHER, Tel.DW 138

2. Stellvertreter:
Oberrat Dipl.-Ing.Dr.techn. Christian THALHAMMER, Tel.DW 358

Weitere Mitglieder:

Hofrat Mag.Dr.iur. Wolfgang RIEDEL, Tel.DW 259
Amtsdirektorin Regierungsratin Sylvie RAUBAL, Tel.DW 286
Hofrat Dipl.-Ing. Franz LANG, Tel.DW 385
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Anhang IV

Geschaftsstelle des Monitoring — Komitees
agem. § 167 Abs.6 PatG (GSt)

Leiter: Mag. Michael LUCZENSKY

Bundesministerium fur Verkehr, Innovation und Technologie
Sektion I/ Prés. 3 - Recht und Koordination

Tel. +43 1 711 62 65 7408

Fax: +43 1 711 62 65 7499

michael.luczensky@bmvit.gv.at

Geschéftsverteilung OPA gliltig ab 1.1.2012
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Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

Kundmachung der Bundesministerin fir Verkehr, Innov ation und Technologie
BGBI. Il Nr. 1/2012, betreffend amtliche Prifungs-  und Gewéhrzeichen fiur Sil-
ber, Gold, Palladium und Platin der Republik Lettla  nd

Auf Grund des § 6 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes 1970, BGBI. Nr. 260, zuletzt ge&ndert
durch das Bundesgesetz BGBI. | Nr. 126/2009, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
ter fur européaische und internationale Angelegenheiten kundgemacht, dass § 6 Abs. 1 des
Markenschutzgesetzes 1970 auf amtliche Prifungs- und Gewahrzeichen fur Silber, Gold,
Palladium und Platin der Republik Lettland Anwendung findet, welche im Markenregister des
Osterreichischen Patentamtes fur jedermann zur Einsicht aufliegen.

Kundmachung der Bundesministerin fir Verkehr, Innov ation und Technologie
BGBI. Il Nr. 2/2012, betreffend Wappen, Fahnen und das Staatsemblem der Re-
publik Peru

Auf Grund des § 6 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes 1970, BGBI. Nr. 260, zuletzt ge&ndert
durch das Bundesgesetz BGBI. | Nr. 126/2009, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
ter fur européaische und internationale Angelegenheiten kundgemacht, dass § 6 Abs. 1 des
Markenschutzgesetzes 1970 auf Wappen, Fahnen und das Staatsemblem der Republik Peru
Anwendung findet, welche im Markenregister des Osterreichischen Patentamtes fir jeder-
mann zur Einsicht aufliegen.

Kundmachung der Bundesministerin fir Verkehr, Innov ation und Technologie
BGBI. 1l Nr. 3/2012, betreffend amtliche Prifungs-  und Gewahrzeichen der Re-
publik Singapur

Auf Grund des § 6 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes 1970, BGBI. Nr. 260, zuletzt geandert
durch das Bundesgesetz BGBI. | Nr. 126/2009, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
ter flr europdische und internationale Angelegenheiten kundgemacht, dass § 6 Abs. 1 des
Markenschutzgesetzes 1970 auf amtliche Prifungs- und Gewahrzeichen der Republik Sin-
gapur Anwendung findet, welche im Markenregister des Osterreichischen Patentamtes fiir
jedermann zur Einsicht aufliegen.

Kundmachung der Bundesministerin fir Verkehr, Innov ation und Technologie
BGBI. Il Nr. 4/2012, betreffend die Fahne, das Embl em, den Namen und die Ab-
kirzung der Welttourismusorganisation (UNWTO)

Auf Grund des § 4 Abs. 1 Z 1 lit.c des Markenschutzgesetzes 1970, BGBI. Nr. 260, zuletzt
geandert durch das Bundesgesetz BGBI. | Nr. 126/2009, wird im Einvernehmen mit dem
Bundesminister flr europaische und internationale Angelegenheiten kundgemacht, dass die
Fahne, das Emblem, der Name und die Abkirzung der Welttourismusorganisation (UNW-
TO), welche im Markenregister des Osterreichischen Patentamtes fiir jedermann zur Einsicht
aufliegen, von der Registrierung nach dem Markenschutzgesetz ausgeschlossen sind.
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Kundmachung der Bundesministerin fir Verkehr, Innov ation und Technologie
BGBI. Il Nr. 5/2012, betreffend den Namen, die Abkii rzung und das Emblem des
Weltpostvereins (UPU)

Auf Grund des § 4 Abs. 1 Z 1 lit.c des Markenschutzgesetzes 1970, BGBI. Nr. 260, zuletzt
geandert durch das Bundesgesetz BGBI. | Nr. 126/2009, wird im Einvernehmen mit dem
Bundesminister fir europédische und internationale Angelegenheiten kundgemacht, dass der
Name, die Abkirzung und das Emblem des Weltpostvereins (UPU), welche im Markenregis-
ter des Osterreichischen Patentamtes fiir jedermann zur Einsicht aufliegen, von der Regist-
rierung nach dem Markenschutzgesetz ausgeschlossen sind.

Entscheidungen
Markenrecht

Beschluss des Obersten Patent - und Markensenates vom 27. April 2011
OBm 1/11 (Bm 41/2008; Bm 42/2008)

Die Unterscheidungskraft im Sinne von 84 Abs1 Z 3 MSchG fehlt jedenfalls bei be-
schreibenden Zeichen im Sinne von 84 Abs1l Z4 MSc hG; insofern Uberschneiden

sich daher die Eintragungshindernisse nach § 4 Abs 1 Z 3 und Z 4 MSchG. Bezeichnet
daher die Marke Eigenschaften jener Waren oder Dien stleistungen, fir die sie ange-

meldet wurde, so ist auch das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungs-

kraft begriindet.

Die Marken ,,OXI-Effekt* und ,OXI-Wirkung“ sind fur diverse Waren der Klassen 1, 3
und 5 nicht origindr schutzfahig.

Der Beschwerde der Antragstellerin wird nicht Folge gegeben.
Grunde:

Die Antragstellerin ist Inhaberin der internationalen Marken Nr 859 414 L OXI-Effekt* und
Nr 859 415 ,OXI-Wirkung®, die am 24. Mai 2005 beim Internationalen Biro der Weltorganisa-
tion flr geistiges Eigentum fir folgende Waren hinterlegt wurden:

Klasse 1: Industriechemikalien, namlich Grundstoffe und Zwischenprodukte der Reinigungs-
mittelindustrie; Rohmaterialien fur Waschmittelzubereitungen.

Chemicals used in industry, namely basic materials and intermediate products for the
detergent industry; raw materials for laundry preparations (included in this class).

Klasse 3: Bleich- und andere Waschmittel, Wascheweichspuler, Wasche- und Geschirrklar-
spuler, Fleckenentferner, Textilreiniger, Waschhilfemittel, Wé&schestarke; Putz-, Polier-,
Scheuer- und Schleifmittel; Seifen, Parfiimerien, &therische Ole, Kosmetika, Haarwasser;
Zahnputzmittel.

Bleaching preparations and other substances for laundry use, fabric softeners for laundry,
rinsing agents for laundry and tableware, spot removing agents, preparations for cleaning
textiles, auxiliary washing agents (included in this class); starch for laundry use; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.



Seite 17 Osterreichisches Patentblatt 2012 Nr. 2

Klasse 5: Desinfektionsmittel.
Disinfectants.

Die Rechtsabteilung (Internationales Markenwesen) des Patentamts verweigerte den Marken
mit vorlaufiger Schutzverweigerung den Schutz in Osterreich. Es fehle die Unterscheidungs-
kraft (8 4 Abs 1 Z 3 MSchG), da die Marken als allgemeine Hinweise auf die Beschaffenheit
der Waren (Oxidationsmittel als Inhaltsstoffe) und deren Effekt (Wirkung des freiwerdenden
Sauerstoffes) verstanden wirden.

Die Antragstellerin brachte dazu vor, dass der Markenbestandteil OXI unterscheidungskréaftig
sei. Er stehe nicht nur fir Oxidation, sondern auch fur andere Begriffe wie Oxigen oder Oxid.
Die Antragstellerin sei Inhaberin von 15 internationalen Marken mit dem Bestandteil OXI, die
alle aufgrund dieses Bestandteils als schutzféahig angesehen worden seien.

Die Rechtsabteilung hielt ihre Auffassung aufrecht und stellte nach 8 20 Abs 3
MSchG fest, dass die Marken nur unter der Voraussetzung des 8 4 Abs 2 MSchG, also
nach Erbringung eines Verkehrsgeltungsnachweises, zum Schutz in Osterreich zugelassen
werden kénnten.

Die Rechtsmittelabteilung bestéatigte diese Entscheidung. OXI sei eine gangige
Kurzbezeichnung im Zusammenhang mit Wasch- und Reinigungsmittel und weise auf che-
mische Prozesse hin, bei denen Sauerstoff (Oxygenium) eine wichtige Rolle spiele. Die Ver-
kehrskreise seien an solche Kurzbezeichnungen gewdhnt und wissten durch Werbung ver-
schiedenster Art um deren Bedeutung. OXI werde gerade bei Wasch- und Reinigungsmitteln
haufig verwendet. Die beteiligten Kreise wiirden daher in OXI den Zusammenhang mit Sau-
erstoff - in welcher Form auch immer — erkennen. Auch die Zeichenbestandteile ,Effekt” und
~Wirkung“ hatten keine Unterscheidungskraft, da es sich dabei lediglich um einen Hinweis
auf eine durch die Waren zu erzielende Wirkung handle. Die Gesamtzeichen hatten keine
Uber die Summe der Bestandteile hinausgehende Bedeutung.

Die gegen diese Entscheidung gerichtete Beschwerde der Antragstellerin ist nicht
berechtigt.

1. Ein Zeichen hat Unterscheidungskraft im Sinne von 8 4 Abs 1 Z 3 MSchG (Art 3 Abs 1 lit b
MarkenRL), wenn es geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, fur die die Eintragung
beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und
somit ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden
(EuGH C-108, 109/97, Windsurfing Chiemsee, Slg 1999, [-2779, Rz 47; zuletzt etwa
C-398/08 P, Audi AG, Rz 33 mwN). Fehlt die Unterscheidungskraft, kann das Zeichen die
Hauptfunktion der Marke als betrieblicher Herkunftshinweis nicht erfillen (zu dieser Funktion
EuGH C-108/97, Chiemsee, Slg 1999 | 2779; C-39/97, Canon, Slg 1998 | 5507; 4 Ob 38/06a
= OBI 2007, 22 — Shopping City mwN; zuletzt etwa Om 10/09 — LUMMELTUTEN PARTY).
Die Prufung der Unterscheidungskraft hat fir jene Waren oder Dienstleistungen zu erfolgen,
fur die die Marke angemeldet wurde; maRRgebend ist die Auffassung der angesprochenen
Kreise (C-398/08 P, Audi AG, Rz 34 mwN).

2. Die Grunde nach § 4 Abs 1 Z 3 — 5 MSchG (Art 3 Abs 1 lit b — d MarkenRL) sind zwar
nach der Rechtsprechung des EuGH gesondert zu prifen (EuGH C-304/06, Eurohypo,
Slg 2008 | 3297 mwN). Die Unterscheidungskraft im Sinne von § 4 Abs 1 Z 3 MSchG fehlt
aber jedenfalls bei beschreibenden Zeichen im Sinne von § 4 Abs 1 Z 4 MSchG (EuGH C-
265/00, Biomild, Slg 2004 | 1699, Rz 19); insofern Uberschneiden sich daher die Eintra-
gungshindernisse nach § 4 Abs 1 Z 3 und Z 4 MSchG (Om 10/09 — LUMMELTUTEN Party).
Bezeichnet daher die Marke Eigenschaften jener Waren oder Dienstleistungen, fir die sie
angemeldet wurde, so ist auch das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungs-
kraft begriindet.
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3. Ein solcher Fall liegt hier vor. Denn die angesprochenen Kreise werden sowohl ,OXI-
Wirkung“ als auch ,,OXI-Effekt* als Hinweis auf die Wirkweise der damit bezeichneten Waren
(Chemikalien, Wasch- und Putzmittel, Képerpflegeprodukte) verstehen, nicht als Hinweis auf
deren Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen. Entscheidend ist dabei der Umstand,
dass die Zeichen schon nach ihrem Wortlaut eine solche ,Wirkung“ (einen solchen ,Effekt")
behaupten. Der Zeichenbestandteil ,OXI* setzt diese Wirkung nicht mit einem bestimmten
Unternehmen in Verbindung, sondern erlautert durch den allgemein verstandlichen Hinweis
auf das chemische Element Sauerstoff deren Ursache. Damit kann er nichts am beschrei-
benden Charakter der Zeichen andern. Es mag zwar zutreffen, dass die angesprochenen
Kreise keine genaue Vorstellung davon haben, auf welchen chemischen Vorgangen diese
-OXI-Wirkung® (dieser ,,OXI-Effekt*) konkret beruht. Das andert aber nichts daran, dass sie in
diesen Bezeichnungen — auf3er bei durch Benutzung erworbener Unterscheidungskraft - kei-
nen Herkunftshinweis, sondern eine Beschreibung von Produkteigenschaften sehen. Nicht
der Markenbestandteil ,OXI* als solcher begriindet daher die fehlende Unterscheidungskraft,
sondern dessen Kombination mit den Begriffen ,Effekt” und ,Wirkung*.

4. Diese Auffassung liegt auch zwei Entscheidungen des deutschen Bundespatentgerichts
zugrunde: Danach beschreibt die Marke ,Power-Boost-Effekt” (24 W [pat] 10/07) ebenso die
Wirkung der damit bezeichneten Waren wie der Markenbestandteil ,Protect Effect”
(27 W [pat] 10/06). Im ersten Fall wurde die Marke gel6scht, im zweiten wurde die Unter-
scheidungskraft nur wegen zusétzlicher Bildelemente bejaht. Ahnlich entschied das Européi-
sche Gericht erster Instanz in der Rechtssache T-118/08 (ACTEGA Terra GmbH/HABM): Es
qualifizierte die Wortmarke ,TERRAEFFEKT matt und gloss" als beschreibend, wobei ein
Unterschied zur hier zu beurteilenden Fallgestaltung nur darin lag, dass ,Effekt” dort nicht im
Sinn von ,Wirkung* verstanden wurde, sondern die Anmutung einer Lackierung bezeichnete.
Auch bei rechtsvergleichender Betrachtung besteht daher kein Zweifel am beschreibenden
Charakter und damit an der fehlenden (origindren) Unterscheidungskraft der hier strittigen
Marken.

5. Aus all dem folgt, dass die Marken nur registriert werden kénnen, wenn sie durch Benut-
zung Unterscheidungskraft erworben haben (8 4 Abs 2 MSchG). Die Beschwerde der An-
tragstellerin muss daher scheitern.

Erkenntnis des Obersten Patent - und Markensenates vom 31. August 2011
Om 6/11 (Nm 20-22/2009)

Die Wortbildmarken ,revélution“, revoelution* und ,, revoilution* — registriert fur diver-

se Waren der Klassen 4, 6, und 20 — sind der Wortma  rke ,EVOLUTION" (Klassen 1 und
4) nicht verwechslungsfahig &hnlich.

Der Berufung wird nicht Folge gegeben.
Die Antragstellerin ist schuldig, dem Antragsgegner die mit 3.890,68 EUR (darin enthalten

648,44 EUR Umsatzsteuer) bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens binnen 14 Tagen
zu ersetzen.

Grinde:

Die Antragstellerin ist Inhaberin der internationalen Wortmarke Nr 714 158 ,EVOLUTION" mit
Prioritdt vom 16. Dezember 1998. Die Wortmarke ist fiir folgende Waren registriert:

Cl. 1: Additives for motor fuel, chemical additives used for reducing fuel pollutant emissions,
chemical additives for reducing fuel consumption. / Additifs pour carburants, additifs chimi-



Seite 19 Osterreichisches Patentblatt 2012 Nr. 2

gues visant a réduire les émissions polluantes des carburants, additifs chimiques visant a
diminuer la consommation des carburants.

Cl. 4: Industrial oils and greases; lubricants; fuel (including engine fuel); unleaded premium
fuel, none of the aforesaid being for the use as lamp oils. / Huiles et graisses industrielles;
lubrifiants; combustibles (y compris les essence pour moteurs); supercarburants sans plomb,
aucun des produits précités n'étant destiné a étre utilisé comme pétrole lampant.

In deutscher Ubersetzung lautet das Warenverzeichnis wie folgt:

KI. 1: Zusatze flr Motorenkraftstoffe, chemische Zuséatze zur Verringerung der Abgasemissi-
onen, chemische Zusatze fur die Verringerung des Brennstoffverbrauchs.

Kl. 4: Industrielle Ole und Fette; Schmiermittel; Brennstoffe (einschlief3lich Kraftstoffe flir Mo-
toren); unverbleite Supertreibstoffe, keine der vorgenannten Waren zur Verwendung als
Lampen-Petroleum/-6l.

Der Antragsgegner ist Inhaber der folgenden Wortbildmarken:
Nr 233 388

revolution

mit Prioritat vom 12. Mai 2006,
Nr 244 756

revoelution

und Nr 244 758

revoilution

jeweils mit Prioritat vom 10. Marz 2008.

Die Registrierung erfolgte fur folgende Waren:

Kl. 4: Brenndle; Ole fur technische Zwecke; Schmierdle;

Kl. 6: Olbehalter und Oltanks aus Metall, fur Motoren, Heizungen und fir die Stromerzeu-
gung;

Kl. 20: Olbehalter und Oltanks nicht aus Metall, fir Motoren, Heizungen und fur die Stromer-
zeugung;

Die Marken Nr 244 756 und Nr 244 758 sind dartber hinaus in Klasse 4 noch flur Brennstoffe
(einschlief3lich Motorentreibstoffe) registriert.

Die Antragstellerin beantragt die gdnzliche L6schung dieser Marken. lhre alte-
re Wortmarke unterscheide sich von den jingeren Wortbildmarken der Antragsgegnerin nur
durch den zugefugten Anfangsbuchstaben ,r* und die zwei Punkte auf dem Buchstaben ,0"
(,revélution®), durch die Benutzung von Kleinbuchstaben sowie die Hervorhebung der Buch-
stabenfolge ,61" bzw ,0el* und ,0il* in Fettdruck. In klanglicher Hinsicht bestiinden keine Un-
terschiede. Der begrifflichen Bedeutung der Antragsmarke werde lediglich ein verstarkendes
Moment hinzugefligt. Bei den Waren der Klasse 4 bestehe eine hochgradige Warenahnlich-
keit; bei jenen der Klassen 6 und 20 eine enge Warenverwandtschaft.
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Der Antragsgegner wendet ein, es bestehe keine Zeichenahnlichkeit: Durch den An-
fangsbuchstaben ,r* verschiebe sich bei der angefochtenen Marke Nr 233 388 die Betonung
auf die erste Silbe. In bildlicher Hinsicht unterscheide sich die bekampfte Marke durch die
Hervorhebung des Wortteiles , 01" in Fettdruck, den Anfangsbuchstaben ,r* sowie die beiden
Punkte auf dem ,0". Diese zusatzlichen Zeichen pragten den Gesamteindruck. ,Evolution®
bedeute eine langsame Entwicklung, ,Revolution” eine abrupte und bahnbrechende Neue-
rung. Beziiglich der Klassen 6 und 20 fehle es liberdies an Ahnlichkeit.

Die Nichtigkeitsabteilung wies denLdschungsantrag ab. Die Marke ,Evo-
lution” weise eine gewisse, wenngleich geringe Unterscheidungskraft auf. Die Marken des
Antragsgegners seien mangels charakteristischer bildhafter Ausgestaltung als reine Wort-
marken zu behandeln. Angesichts des unterschiedlichen Wortanfangs entstehe im Verhaltnis
zur Marke der Antragstellerin ein optisch unterschiedliches Bild. Durch den phonetischen
Unterschied in der Aussprache sei auch in klanglicher Hinsicht nur eine geringe Ahnlichkeit
gegeben. Das die Unterscheidungskraft der angefochtenen Marken pragende Element liege
nicht in der Bedeutung des Wortes ,Revolution“, sondern in der eigenartigen, individuellen
und phantasievollen Verkniipfung der Worter Revolution mit ,OlI“. Waren&hnlichkeit bestehe
bei den in Klasse 6 und Klasse 20 registrierten Marken des Antragsgegners nicht.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Berufung der Antragstellerin mit einem
Abanderungsantrag.

Der Antragsgegner beantragt in seiner Berufungsbeantwortung, der Berufung
nicht Folge zu geben.

Die Berufung ist nicht berechtigt.

1. Gemal § 30 Abs 1 Z 2 MSchG kann der Inhaber einer friiher angemeldeten, noch zu
Recht bestehenden Marke die Loschung einer Marke begehren, sofern die beiden Marken
und die Waren oder Dienstleistungen, fir die die Marken eingetragen sind, gleich oder &hn-
lich sind und dadurch fur das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Ge-
fahr einschliel3t, dass die Marke mit der alteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht
wirde.

2. Fur die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind nach der Rechtsprechung des Europai-
schen Gerichtshofs und der ihr folgenden Rechtsprechung der nationalen Gerichte folgende
Grundsétze mal3geblich:

2.1. Fur den Begriff der Verwechslungsgefahr gilt gemeinschaftsweit ein einheitlicher MalR3-
stab, den der EuGH in mehreren Entscheidungen konkretisiert hat. Danach ist — ebenso wie
nach standiger oOsterreichischer Rechtsprechung — die Verwechslungsgefahr unter Berick-
sichtigung aller Umstéande des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Umfassende Beurteilung
bedeutet, dass auf die Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren,
insbesondere der Ahnlichkeit der Marken, deren Kennzeichnungskraft sowie Bekanntheits-
grad auf dem Markt und der Ahnlichkeit der von ihnen erfassten Waren oder Dienstleistun-
gen, Bedacht zu nehmen ist. So kann ein geringer Grad der Gleichartigkeit der erfassten
Waren oder Dienstleistungen durch einen héheren Grad der Ahnlichkeit der Marken ausge-
glichen werden und umgekehrt (RIS-Justiz RS0121482; weitere Nachweise bei Schumacher
in Kucsko, marken.schutz 210 Fn 77).

2.2. Folge dieser Wechselwirkung ist, dass bei Warenidentitat einschlie3lich hochgradiger
Warenéahnlichkeit ein wesentlich deutlicherer Abstand der Zeichen selbst erforderlich ist, um
Verwechslungsgefahr auszuschlie3en, als bei einem groReren Warenabstand (17 Ob 20/08b
— Botox; RIS-Justiz RS0116294).

2.3. Ob die Waren oder Dienstleistungen &hnlich sind, ist anhand objektiver, auf die Waren
selbst bezogener Kriterien zu beurteilen. Als relevante Faktoren kommen dabei inshesonde-
re die Gemeinsamkeit der Waren nach ihrer stofflichen Beschaffenheit, ihrem Verwendungs-
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zweck, ihrer Vertriebsstatte und Nutzung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende
oder einander erganzende Waren in Betracht (4 Ob 18/02d — Opus One mwN).

2.4. Verwechslungsgefahr ist in der Regel dann anzunehmen, wenn Ubereinstimmung in
einem der Kriterien Bild, Klang oder Bedeutung besteht (17 Ob 36/08f — Cobra). Es ist zu
prufen, welcher Einfluss den einzelnen Markenbestandteilen auf den Gesamteindruck des
Zeichens zukommt, den ein Durchschnittsverbraucher, der die Ware normalerweise als Gan-
zes wahrnimmt und nicht auf Einzelheiten achtet, von diesem Zeichen erhalt. Dabei ist zu
bertcksichtigen, dass die beiden Zeichen regelmafiig nicht gleichzeitig wahrgenommen wer-
den und dass der Grad der Aufmerksamkeit von der Art der Ware oder Dienstleistung ab-
hangt (RIS-Justiz RS0117324; 4 Ob 154/06k — Amadeus).

3. Wendet man diese Grundsétze im vorliegenden Fall an, so ist die Verwechslungsgefahr
mit der Nichtigkeitsabteilung zu verneinen:

3.1. Unstrittig ist, dass hohe Waren&hnlichkeit der jeweils in Klasse 4 registrierten Waren der
Parteien besteht.

3.2. Der Berufungswerberin ist zuzugestehen, dass ihrer Wortmarke durchschnittliche Kenn-
zeichnungskraft zukommt: Der Marke ist eine gewisse Originalitat fir die Bezeichnung von
Ol und Schmiermitteln bzw fiir chemische Zusétze nicht abzusprechen.

3.3. Das Wortbild samtlicher angegriffener Marken — deren grafische Gestaltung fir den Ge-
samteindruck nicht bestimmend ist - wird durch die in Fettdruck hervorgehobenen Buchsta-
ben, die jeweils einen eigenstandigen Sinn ergeben (,61; ,o0el*; ,0il*) bestimmt. Insofern be-
steht ein deutlicher Abstand zur Wortmarke der Antragstellerin, der durch den hinzugefigten
Anfangsbuchstaben ,r* und die Verwendung von Kleinbuchstaben verstérkt wird.

3.4. Klangliche Marken&hnlichkeit kann sich aus der gleichen Folge von Vokalen und Konso-
nanten, einzelnen Silben oder Lauten — vornehmlich am Anfang oder Ende der Wortmarke —
dem hellen oder dunklen, deutlich oder schwer wahrnehmbaren Klang, der Anzahl und Glie-
derung der Silben und Buchstaben, der Betonung und dem Klangrhythmus, also der im Ver-
kehr Ublichen Sprachweise, ergeben. Entscheidend ist auch hier der Gesamteindruck. Es ist
daher verfehlt, Ubereinstimmende Zeichenbestandteile in einer zergliedernden Betrachtung
isoliert zu beurteilen. Liegt auf dem Wortanfang die Betonung, ist dieser fir den Gesamtein-
druck bedeutend (Fezer, Markenrecht*[2009] § 14 MarkenG Rz 497 f). Trotz gleicher Silben-
anzahl und Identitat der Endung, die grundsatzlich erheblichen Auffalligkeitswert hat (Schu-
macher in Kucsko, marken.recht 251 mwN), steht hier im Vordergrund, dass der Umlaut ,6"
bzw die Varianten ,0e“ und ,oi* eine geanderte klangliche Wiedergabe bewirken. Dazu
kommt, dass diese Zeichenbestandteile den natirlichen Sprachfluss erschweren, also einen
im Vergleich zur Marke der Antragstellerin gednderten Klangrhythmus herbeifihren. Der
phonetische Gesamteindruck der angegriffenen Marken weicht daher von jenem der Marke
der Antragstellerin ab.

3.5. Entgegen der in der Berufung vertretenen Auffassung kommt es hier nicht entscheidend
auf den — nach Auffassung der Berufung nur geringen — Unterschied im Sinngehalt zwischen
den Worten ,Evolution* und ,Revolution* an: Durch die Verédnderung des Wortes ,Revolution®
dahin, dass in den angegriffenen Marken jeweils in deutscher (,61°, ,0el*) bzw englischer
(,oil*) Sprache selbstédndige Worte enthalten sind, die auf die in Klasse 4 eingetragenen Wa-
ren des Antragsgegners hinweisen, wird fur den Durchschnittsverbraucher der Bedeutungs-
gehalt der Marken des Antragsgegners durch diese Wortfolge, nicht aber durch die urspriing-
liche Bedeutung des Wortes ,Revolution* gepragt.

3.6. Daraus folgt zusammengefasst, dass die altere Marke der Antragstellerin keine selbst-
standig kennzeichnende Stellung in den jingeren Zeichen des Antragsgegners behélt. Zu-
treffend hat die Nichtigkeitsabteilung daher erkannt, dass trotz hoher Ahnlichkeit der jeweils
in Klasse 4 registrierten Waren nach dem maf3geblichen Gesamteindruck Verwechslungsge-
fahr zu verneinen ist. Ein n&heres Eingehen auf die in der Berufung relevierte Frage der Wa-
rendhnlichkeit auch hinsichtlich der in Klasse 6 und Klasse 20 registrierten Marken des An-
tragsgegners erubrigt sich daher.

4. Aus diesen Griinden muss die Berufung der Antragstellerin scheitern.
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Die Kostenentscheidung grindet sich auf § 42 Abs 1 MSchG iVm 8§ 122 Abs 1 und § 140
Abs 1 PatG 1970.

Oberster Patent- und Markensenat
Verhandlungsausschreibung

In der Markenrechtssache (Om 12/11, Nm 64/2008) des Antragstellers Dipl.-Ing. Dr. Helmut
Wildhack, Robert Stolzgasse 6, 2344 Maria Enzersdorf, vertreten durch Wildhack & Jellinek
Patentanwalte OG, Landstral3er Hauptstral3e 50, 1030 Wien, gegen die Antragsgegnerin F.
Url & Co. Gesellschaft m.b.H., Seering 7, 8141 Unterpremstétten, vertreten durch Beer &
Partner Patentanwdlte KG, Lindengasse 8, 1070 Wien, wegen Ldschung der Marke
Nr 234 447 wird gemaf 8 118 Abs 1, § 140 Abs 1 PatG iVm § 42 Abs 1 MSchG die mindli-
che Verhandlung Uber die Berufung des Antragsgegners auf den

Mittwoch, 14. Méarz 2012, 10:30 Uhr

im Verhandlungssaal B des Obersten Gerichtshofs in Wien, Museumstral3e 12 (Justizpalast),
zweites Obergeschol3, anberaumt.

Berichte und Mitteilungen

Mitteilung der Patentanwaltskammer

Errichtung einer Kanzleiniederlassung sowie Verlegu ng des Kanzleisitzes von Patent-
anwalt Dipl.-Ing. Bernhard Henhapel

Die Osterreichische Patentanwaltskammer teilt mit, dass die Patentanwalts-Gesellschaft
KLIMENT & HENHAPEL Patentanwélte OG mit dem Sitz in 1010 Wien, Singerstral3e 8, mit
Wirkung vom 1. Janner 2012 eine Kanzleiniederlassung in

5020 Salzburg, Burglsteinstrafie 4/3,
errichtet.
Weiters teilt die Osterreichische Patentanwaltskammer mit, dass die Leitung dieser Nieder-

lassung Herrn Patentanwalt Dipl.-ing. Bernhard Henhapel tbertragen wurde, der sei-
nen Kanzleisitz mit Wirkung vom 1. Janner 2012 an die Adresse der Niederlassung verlegt.
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Sprechtage der Wirtschaftskammer Vorarlberg betreff ~ end Patentrecht

Die Termine fur die Patentsprechtage (1. Halbjahr 2012) wurden wie folgt festgelegt:

Donnerstag, 12.01.2012 17-19 Uhr, KW 03
Donnerstag, 02.02.2012 17-19 Uhr, KW 06
Donnerstag, 01.03.2012 17-19 Uhr, KW 10
Donnerstag, 29.03.2012 17-19 Uhr, KW 14
Donnerstag, 26.04.2012 17-19 Uhr, KW 18
Donnerstag, 24.05.2012 17-19 Uhr, KW 22
Donnerstag, 21.06.2012 17-19 Uhr, KW 26

Die Sprechtage sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ort:

Besprechungsraum der Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH,
CAMPUS Dornbirn, Hintere Achmiihlerstrasse 1,

6850 Dornbirn, 3.Stock

Internationale freie Bezeichnungen fur pharmazeutis che Praparate

Im Heft 4 des Jahrganges 2011 der von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebenen
Zeitschrift ,WHO Drug Information* wurde die Liste 106 der vorgeschlagenen internationalen
freien Bezeichnungen fir pharmazeutische Praparate veroffentlicht. Die Einspruchsfrist en-
det am 31. Mai 2012.

Stral3burger Abkommen: Beitritt von Montenegro

Der Generaldirektor der Weltorganisation fur geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass
Montenegro dem Stral3burger Abkommen betreffend die internationale Patentklassifikation
(IPC) beigetreten ist und dieses Ubereinkommen fir Montenegro am 6. Janner 2013 in Kraft
treten wird.

Wiener Abkommen: Beitritt von Bosnien und Herzegowi na

Der Generaldirektor der Weltorganisation fur geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass
Bosnien und Herzegowina dem Wiener Abkommen Uber die Errichtung einer Internationalen
Klassifikation der Bildbestandteile von Marken beigetreten ist und dieses Abkommen flr
Bosnien und Herzegowina am 19. April 2012 in Kraft treten wird.

TLT: Beitritt von Kolumbien

Der Generaldirektor der Weltorganisation fir geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass
Kolumbien dem Markenrechtsvertrag (TLT) beigetreten ist und dieser Vertrag fiir Kolumbien
am 13. April 2012 in Kraft treten wird.
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Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. Marz 2006 zum Schutz von
geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen f Ur Agrarerzeugnisse
und Lebensmittel

Im Amtsblatt der Européaischen Union erfolgte die Veréffentlichung folgender Bezeichnung:

JPht Qubc", GU (VN, Fisch), 04.01.2012, C 1/12/2012
~Jagniecina podhalanska", GGA (PL, Fleisch), 13.01.2012, C 11/16/2012
Mandarini Chiou", GGA (GR, Obst), 24.01.2012, C 19/11/2012

Mit dieser Veroffentlichung begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 der VO (EG)
Nr. 510/2006.

Gemal § 68b des Markenschutzgesetzes 1970, BGBI. Nr. 260, zuletzt geandert durch das
Bundesgesetz BGBI. | Nr. 126/2009 sind Einspriiche gemafl Art. 7 Abs. 2 der VO (EG)
Nr. 510/2006 innerhalb von 4 Monaten ab der diesbezlglichen Veréffentlichung im Amtsblatt
der Europaischen Union (siehe obige Daten) beim Osterreichischen Patentamt, 1200 Wien,
Dresdner StraRe 87, zu erheben und innerhalb dieser Frist zu begrinden. Der begriindete
Einspruch (zs. mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung desselben) sowie allfdllige Bei-
lagen (samt einem Beilagenverzeichnis) missen spatestens am letzten Tag der Frist in drei-
facher Ausfertigung im Patentamt eingelangt sein. Zusatzlich ist eine elektronische Version
des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: Herkunftsangaben@patentamt.at).

Zugang

Im Februar wurden Andreas Klaus, Dusko Mrksic und Andreas Zloch inden
Kreis der Kollegenschaft des Osterreichischen Patentamtes aufgenommen (serv.ip/IT; IT —
Helpdesk; serv.ip/WIMA ).
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Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes fir ~ das Geschaftsjahr 2012;
Dienstantritt und Zuteilung von Mag.iur. Daniela Tr ~ enner — OA m.\W. 1. Marz 2012

Gemal § 60 Abs.2 PatG 1970 wird Mag.iur. Daniela Trenner, die am 01. Marz 2012
den Dienst im Osterreichischen Patentamt - Hoheitsverwaltung als vollbeschéftigte VB/v1-
Ersatzkraft antritt, mit gleicher Wirkung der Abteilung Offentlichkeitsarbeit Public Relations
zugeteilt.

Entscheidung

Patentrecht
Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung vom 27. September 2011, N 18/2008

Gemal 8 112 Abs. 1 PatG ist das Patentamt berechtig t, das Uber einen Ricknahme-
oder Nichtigkeitsantrag eingeleitete Verfahren im F  alle der Rickziehung des Antrages
von Amts wegen fortzusetzen. Diese Bestimmung ist a  uch in Verfahren betreffend
vom EPA erteilter Patente im Hinblick auf § 24 PatV  -EG anwendbar.

Die Bestimmung ist auch anwendbar, wenn die Zuriickz ~ iehung des Antrags auf Nich-
tigerklarung im Verfahrensstadium vor dem Oberste P atent- und Markensenat erfolgt
ist und dieser die Entscheidung der Nichtigkeitsabt eilung fur wirkungslos erklart, das

Verfahren jedoch nicht eingestellt hat.

Ist das Vorhandensein von funktionalen Merkmalen ei nes geschitzten Erzeugnisses

nur durch klinische Studien feststellbar und bietet das Patent keine objektiv nachvoll-
ziehbaren Kriterien, nach welcher Methode das gesch ehen soll und ab welchem Wert
die Merkmale erflllt sind, ist die Erfindung nicht ausreichend offenbart, so dass ein

Fachmann sie nacharbeiten konnte.

Dem Antrag wird stattgegeben unddas Patent Nr. E 205 606 im Ausmal aller
Anspriuche fur nichtig erklart.

Sachverhalt:

Mit Eingabe vom 19. Dezember 2008 beantragt die Firma Johnson & Johnson Vision
Care, Inc., in Jacksonville, USA, die Nichtigerklarung des Patents Nr. E 205 606
(EP 0 819 258) der Firmen Novartis AG, in Basel, Schweiz, und Commonwealth Scientific
and Industrial Research Organisation, in Campbell, Australien, im Umfang aller Pa-
tentanspriche. Ferner wird beantragt, den Antragsgegnerinnen die Kosten des Verfah-
rens und der Vertretung aufzuerlegen.

Das Streitpatent sei wegen mangelnder Neuheit, mangelnder erfinderischer Téatigkeit und
unvollstandiger Offenbarung des beanspruchten Gegenstandes fir nichtig zu erklaren. Zur
Stitzung ihres Vorbringens legt die Antragstellerin die folgenden 29 Beilagen vor:

JA: AT E 205 606 T1 (AT-Teil des EP 0 819 258 B1; ,Nicolson et al.”)

JA1: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europaischen Patentamtes (EPA) mit der
das EP 0 819 258 B1 widerrufen wurde

JA2: Entscheidung T 246/04 der Technischen Beschwerdekammer 3.4.02 des EPA

IB: WO 96/31792 Al (veroffentlichte Anmeldung zum EP 0 819 258 B1; ,Nicolson et al.“)
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JC1: EP 95810221 (1. Prioritatsdokument zum EP 0 819 258 B1)

JC2: CH 149695 (2. Prioritatsdokument zum EP 0 819 258 B1)

JC3: US 08/569 816 (3. Prioritditsdokument zum EP 0 819 258 B1)

ID: WO 96/31791 Al (,Hbpken et al.”)

JE: WO 96/36890 Al (,Domschke et al.”)

JF: US 5260 000 A (,Nandu et al.”)

JF1: Erklarung von Richard C. Baron vom 28. Marz 1997 ,JJ3"

JF2: Versuchsbericht ,BL-12" Giber ,Formulierung A gemanR US 5 260 000"
JF3: Versuchsbericht ,BL-25" Uber ,Formulierung A gemaR US 5 260 000“
JF4: Contact Lens Practice, 4. Ausgabe, Kapitel 25, Seiten 683-717

/F5: Erklarung von Dr. Valint vom 29. Mai 2008

JF5a: Erklarung von Dr. Vanderlaan vom 27. Mai 2008

JF5b: Erklarung von Dr. Benjamin vom 28. Mai 2008

/F5c: Erklarung von Dr. Freeman vom 27. Mai 2008

JG: WO 93/09154 Al (Lai et al. 1)

JH: WO 93/05085 Al (,Lai et al. 11*)

Jl: WO 91/04283 Al (,Chang et al.”)

1J: US 4 260 725 A (,Keogh et al.”)

/J1: Erklarung von Dr.-Ing Wessling vom 27. Juni 2008

JK: WO 94/13717 Al (,Sokolyuk et al.®)

./L1: Dk 1000-Handbuch, Seiten 1-15

JL2: Erklarung von Dr. Benjamin vom 27. Oktober 2008 (,,1. Benjamin Erklarung*)
JL3: Erklarung von Dr. Benjamin of 24 August 2004 (,,2. Benjamin Erklarung®)
JL4: Alvord et al., Optom, Vis. Sei. 1998 Jan;75(1):30-36

JL5: Domschke et at., Proc.Acs.Div.Polym.Mat.Sci.Eng. 1997, 42/43

Das Streitpatent ware am 22. Marz 1996 als internationale Patentanmeldung unter der
Nummer PCT/EP96/01265 angemeldet worden. Die internationale Anmeldung wére am
10. Oktober 1996 als WO 96/31792 Al (Beilage /B) veroffentlicht worden und beim Européi-
schen Patentamt (EPA) unter der Europaischen Anmeldenummer EP 96908116.5 regionali-
siert worden. Das européische Patent ware am 12. September 2001 erteilt worden und beru-
fe sich auf drei Prioritaten; auf die EP 95810221 vom 4. April 1995 (Beilage /C1), die
CH 149695 vom 19. Mai 1995 (Beilage /C2) und auf die US 569,816 vom 8. Dezember 1995
(Beilage /C3). Das Patent wére in Osterreich unter der Patentnummer E 205 606 validiert
und am 11. Februar 2002 als AT E 205 606 T1 veroffentlicht worden.

Einspriche gegen das europdaische Patent waren von Johnson & Johnson Vision Care, Inc.
und Bausch & Lomb Inc. eingebracht worden. Die Einspruchsabteilung des EPA habe das
europdische Patent fur nichtig erklart, da es vorweggenommen oder nach dem Stand der
Technik offensichtlich gewesen ware (Art. 100 (a) EPU) sowie wegen mangelnder Offenba-
rung geman Art. 100 (c) EPU (Beilage ./A1). Die Technische Beschwerdekammer habe ent-
schieden, dass der Einspruch zuriickzuweisen sei und dass das Patent unverandert in der
erteilten Form bestehen zu bleiben habe (Beilage ./A2).

Die Antragstellerin untergliedert den Anspruch 1 wie folgt:

1. Ophthalmische Linse mit ophthalmisch vertraglichen Innen- und Auf3enflachen (A), wobei
die ophthalmische Linse ausgewahlt ist aus der Gruppe, bestehend aus Kontaktlinsen zur
Sehkorrektur, Kontaktlinsen zur Modifizierung der Augenfarbe, ophthalmischen Arzneistoff-
Abgabevorrichtungen und ophthalmischen Wundheilungsvorrichtungen (B), wobei die Linse
zum Tragen Uber langere Zeitraume in kontinuierlichem, engen Kontakt mit okularem Gewe-
be und okularen Fluiden geeignet ist (C), wobei die Linse ein Polymermaterial umfasst, das
eine hohe Sauerstoffpermeabilitat und eine hohe lonenpermeabilitéat aufweist (D), wobei das
Polymermaterial aus polymerisierbaren Materialien gebildet ist, umfassend (E):

(a) mindestens ein oxypermes, polymerisierbares Material, wie in Abschnitt | der Beschrei-
bung definiert (E1), und
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(b) mindestens ein ionopermes, polymerisierbares Material, wie in Abschnitt | der Beschrei-
bung definiert (E2),

wobei die Linse die Sauerstoffpermeation in ausreichender Menge zum Aufrechterhalten der
Gesundheit der Cornea und der Annehmlichkeit des Tragers wéahrend eines Zeitraums lan-
geren kontinuierlichen Kontakts mit okularem Gewebe und okularen Flissigkeiten gestattet
(F), und wobei die Linse die lonen- oder Wasserpermeation in ausreichender Menge erlaubt,
damit die Linse auf dem Auge so bewegt werden kann, dass die Gesundheit der Cornea im
Wesentlichen nicht beeintrachtigt wird und die Annehmlichkeit des Tragers wahrend eines
Zeitraums langeren kontinuierlichen Kontakts mit okularem Gewebe und okularen Flissigkei-
ten akzeptabel ist (G), wobei die ophthalmische Linse eine Sauerstoffdurchlassigkeit, wie in
Abschnitt | der Beschreibung definiert, von mindestens etwa 70 Barrer/mm (H), und die
ophthalmische Linse eine lonenpermeabilitat, gekennzeichnet entweder durch (1) einen lono-
ton lon Permeability Coefficient von mehr als etwa 0,2 x 10° cm?sec (I1) oder (2) einen lo-
noflux Diffusion Coefficient von mehr als etwa 1,5 x 10° mm?%min (I12), aufweist, wobei die
Koeffizienten hinsichtlich Natriumionen (I13) und gemafl den Messverfahren, die in Abschnit-
ten II.F.1 und Il.F.2 der Beschreibung beschrieben sind (14), gemessen werden.

Das Merkmal A erklare nicht, was die innere und &ufRere Linsenoberflache ophthalmisch ver-
traglich mache. Merkmal B sei kein einschrankendes Merkmal, sondern mache klar, dass
jede ophthalmische Linse beansprucht werde. Merkmal C wiederhole die Aufgabe des lange-
ren Tragens und definiere 24 Stunden gemal} Seite 4 des Streitpatents. Merkmal D sei zum
Prioritatszeitpunkt bereits bekannt gewesen. Die Merkmale E, E1 und E2 der polymerisierba-
ren Materialien waren zum Prioritatszeitpunkt ebenfalls schon bekannt gewesen und béten
auch keine Ldsung fir das Problem, wie eine Linse zu produzieren sei, die spezifisch fir
lAngeres Tragen geeignet sein solle. Die Merkmale F und G seien nur eine Wiederholung
von Merkmal D in ausfuhrlicherer Form und beschrieben einen Wunsch oder ein technisches
Problem und keine technische Losung fur dieses Problem. Merkmal H definiere einen Test
und eine Grenze fir die Sauerstoffdurchlassigkeit. Die Permeation und Transmissibilitat von
Sauerstoff ware im Bereich der Kontaktlinsen bereits Stand der Technik und bekannt (z.B.
Beilagen ./F4, ./J oder ./H). AuRerdem scheine Merkmal H das notwendige Kriterium zu sein,
um die Merkmale D und E zu erhalten, denn wenn eine Linse eine hohe Sauerstoffdurchlas-
sigkeit aufweise, umfasse sie auch ein Polymermaterial mit einer hohen Sauerstoffpermeabi-
litat (Merkmal D und E1). Merkmal | definiere zwei verschiedene Tests und ihre jeweiligen
Grenzen fir die lonenpermeabilitat. Aufgrund der Behauptung der Patentinhaber, dass die
lonenpermeabilitdt eine Vorhersage fir die Bewegung auf dem Auge sei, hatte die Be-
schwerdekammer des EPA irrtimlich gedacht, dass Merkmal | eine weitere Bedingung fur
den Anspruch darstelle und sich von Merkmal G unterscheide und eine ,doppelte Bedin-
gung” der Sauerstoffdurchlassigkeit und lonenpermeabilitat fir ein langeres Tragen und eine
adaquate Bewegung der Linse gegeben sein misse. Der gewahlte Grenzwert des Merkmals
I2 sei so niedrig, dass so gut wie alle Kontaktlinsen auf Silikonbasis einen Koeffizienten von
mehr als 1,5 x 10° mm?min aufwiesen.

Der Anspruch 1 des Streitpatents rezitiere Kontaktlinsen (Merkmale A und B), deren Zu-
sammensetzung gemalR dem Stand der Technik (Merkmale D, E, E1 und E2) sowie eine
Erganzung durch eine Wunschliste dafur wie sich die Linse auf dem Auge verhalten solle (C,
F und G). Die Merkmale A bis G stellten offensichtlich keine Einschrankung des Anspruchs
dar. Die verbleibenden Merkmale, ein Parameterwert fir die Sauerstoffdurchlassigkeit
(Merkmal H) und Parameterwerte fur die Natriumionen-Permeabilitéat (Merkmal 1), seien nicht
ausdrucklich im Stand der Technik erwahnt, definierten prima facie nicht nur Kontaktlinsen
und waren dem Fachmann vor dem ersten Prioritatstag des Streitpatents langst bekannt ge-
wesen, wie z.B. aus Beilage /K hervorgehe.

Das Streitpatent beanspruche die folgenden drei Prioritaten:
EP 95810221 vom 4. April 1995 (./C1),

CH 149695 vom 19. Mai 1995 (./C2) und

US 08/569,816 vom 8. Dezember 1995 (./C3).
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Die beiden ersten Prioritdten kénnten aber nicht rechtsgiiltig beansprucht werden, da der
Gegenstand von Anspruch 1 in den beiden ersten Anmeldungen nicht offenbart sei.

GemaR Art 87 EPU und der Stellungnahme G 2/98 der GroRen Beschwerdekammer des
EPA (ABI. EPA 2001, 413) kbénne die Prioritat nur fur dieselbe Erfindung beansprucht wer-
den und die altere Anmeldung misse dem Fachmann den beanspruchten Gegenstand un-
mittelbar und eindeutig als Ganzes offenbaren.

Die EP 95810221 offenbare Makromere und deren Verwendung zur Herstellung von Kon-
taktlinsen, wobei die Merkmale H und | (Sauerstoffdurchlassigkeit oder lonenpermeabilitat)
vollig fehlten. Diese Anmeldung kdnne keine Basis flr die Beanspruchung der Prioritat fir
Anspruch 1 des Streitpatents sein, weil sie den Gegenstand nicht ,,unmittelbar und eindeutig*
offenbare.

Die CH 149695 offenbare Makromere zur Herstellung von Kontaktlinsen, doch fehlten eben-
falls wesentliche Merkmale des Streitgegenstandes wie ein Grenzwert flr die Sauerstoff-
durchlassigkeit oder fir die lonenpermeabilitdt (Merkmale H und I). Es sei auch kein Verfah-
ren, um diese Merkmale zu messen offenbart, weshalb es zu einem Fehlen der ,,unmittelba-
ren und eindeutigen“ Offenbarung komme, was einer rechtmafiigen Beanspruchung auch
dieser Prioritat entgegenstehe.

In der US 08/569 816 seien - im Gegensatz zu den beiden ersten Prioritdtsanmeldungen -
zumindest die isolierten Merkmale H und | vorhanden, wenn auch nicht in Kombination mit-
einander. Obwohl die Offenbarung der isolierten Merkmale H und | auch keine geeignete
Basis fur die Beanspruchung der Prioritat ware, kénne hier - fur die Zwecke der vorliegenden
Nichtigkeitsklage - die Frage offen gelassen werden, ob der Streitgegenstand im Prioritats-
dokument direkt und unzweideutig geoffenbart werde.

Das friheste Prioritatsdatum, das eventuell fir das Streitpatent beansprucht werden kénne,
sei das dritte Prioritatsdatum, d.h. der 8. Dezember 1995. Ansonsten gelte das Anmeldeda-
tum, d.h. der 22. Marz 1996. Obgleich sich zwar in den ersten beiden Prioritdtsanmeldungen
Beispiele fanden, die unter Anspruch 1 des Streitpatents fielen, so sei doch klar, dass ein
oder mehrere Beispiele keinen Anspruch auf Prioritdt eines allgemein definierten Gegen-
standes begriinden kénnten. Auf der anderen Seite sei jedoch klar, dass selbst ein einziges
Beispiel im Stand der Technik, welches unter einen Patentanspruch fallt, ausreichend sei,
um diesem Anspruch die Neuheit zu nehmen. Wenn daher ein oder mehrere Beispiele der
ersten beiden (vermeintlichen) Prioritdtsanmeldungen, die unter den allgemeinen Anspruch 1
des Streitpatents fielen, zum Stand der Technik gehéren sollten, mangle es dem Streitpa-
tentsanspruch an Neuheit.

Den Anspriichen des Streitpatents mangle es an Neuheit gegenliber der WO 96/31791 Al
(Beilage ./D) und der WO 96/36890 Al (Beilage ./E), sowie an Neuheit und erfinderischer
Tatigkeit gegentber der US 5 260 000 A (Beilage ./F), der WO 93/09154 Al (Beilage ./G),
der WO 93/05085 Al (Beilage ./H), der WO 91/04283 Al (Beilage ./l), der US 4 260 725 A
(Beilage ./J) und der WO 94/13717 Al (Beilage ./K).

Die WO 96/31791 Al (/D) habe das internationale Anmeldedatum 22. Marz 1996, ware am
10. Oktober 1996 verdffentlicht worden, habe die gleichen Prioritaten (1), (2) und (3) wie das
Streitpatent und ware als européisches Patent fir diese Anmeldung erteilt (EP 0 820 601
B1). GemaR Art. 89 EPU habe das Prioritatsrecht die Wirkung, dass der Prioritatstag als Tag
der europdischen Patentanmeldung fir die Anwendung des Artikels 54 Absatze 2 und 3 gel-
te. Dies gelte fur beides, sowohl fir die Anmeldung, fir die die Neuheit geprift werde, als
auch fur die européaischen Anmeldungen, die gemal3 Art. 54 (3) den Stand der Technik dar-
stellten. Ein Vergleich des Gegenstandes der Dokumente ./D und ./C1 beweise, dass der
WO 96/31791 Al (/D) die Prioritat vom 4. April 1995 gebuhre, weil die geoffenbarten
Makromere auch in ./C1 zu finden waren und daher gemaR Art. 54 (3) EPU fiir Anspruch 1
des Streitpatents Stand der Technik bildeten. GemafR Art. 89 EPU miisse der 4. April 1995
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als Anmeldedatum WO 96/31791 A1 angesehen werden. Dieses Anmeldedatum liege vor
dem 8. Dezember 1995, dem friihesten Datum, das das Streitpatent eventuell beanspruchen
koénne, weshalb ./D Stand der Technik geman Art. 54 (3) EPU darstelle.

In ./D seien Makromere geoffenbart, die dem ,Material B* des Streitpatents entsprachen.
Weiters entsprachen Beispiele in Beilage ./D wortwdrtlich den Beispielen B-1 bis B-3 und B-5
bis B-10 des Streitpatents, doch seien die Sauerstoffdurchléassigkeit und die lonenpermeabili-
tat der hergestellten Linsen nicht ausdriicklich geoffenbart. Die gemal} diesen Beispielen
hergestellten Linsen mussten jedoch notwendigerweise die gleiche Sauerstoffdurchlassigkeit
und die gleiche lonenpermeabilitdt haben wie jene, die gemal den identischen Beispielen
des Streitpatents hergestellt wurden. Die Daten, die die Identitat bestatigten und die bean-
spruchten Parameter definierten, waren im Streitpatent enthalten und alle beanspruchten
Merkmale waren daher in Beilage ./D entweder explizit oder implizit geoffenbart. Daher sei
der Anspruch 1 des Streitpatents nicht neu gegenuber ./D. Der Umstand dass in ./C1, ./D
und ./A dieselben Beispiele enthalten waren, kénnten zwar keine Grundlage fir eine Priori-
tatsbeanspruchung liefern, da keine ,unmittelbare und eindeutige* Offenbarung vorlage.
Mangelnde Neuheit bestehe jedoch fur Anspruch 1 des Streitpatents sowie auch fir alle Un-
teranspriche, die sich auf Material B des Streitpatents bezdgen.

Die WO 96/36890 Al (./E) habe das internationale Anmeldedatum 7. Mai 1996, ware am
11. November 1996 verdffentlicht worden, habe die gleichen Prioritdten (2) und (3) wie das
Streitpatent und ware als europaisches Patent fur diese Anmeldung erteilt (EP 0 826 158
B1). Ein Vergleich der Gegenstande von Dokument ./E und Beilage ./C2 beweise, dass ./E
das Prioritatsdatum 19. Mai 1995 zu Recht beanspruche, weshalb Beilage ./E Stand der
Technik gemaR Art. 54 (3) EPU darstelle.

In ./E seien Makromere und Beispiele dazu geoffenbart, die dem ,Material C* sowie Beispie-
len des Streitpatents entspréachen. In ./E und auch in ./D seien die Sauerstoffdurchlassigkeit
und die lonenpermeabilitat der aus Material C hergestellten Linsen nicht ausdriicklich geof-
fenbart. Diese Linsen mussten jedoch notwendigerweise ebenfalls die gleiche Sauerstoff-
durchlassigkeit und die gleiche lonenpermeabilitdt haben wie jene des Streitpatents. Daher
seien alle beanspruchten Merkmale in ./E explizit oder implizit geoffenbart und Anspruch 1
sei daher nicht neu gegenuber Beilage ./E.

Die US 5 260 000 A_(./F) ware am 9. November 1993 vertffentlicht worden und sei daher fur
das Streitpatent voller Stand der Technik. Beilage ./F offenbare ein Verfahren zur Herstellung
von Silikon enthaltenden Hydrogel-Kontaktlinsen in Beispiel 1, das wie in Abschnitt | der Be-
schreibung des  Streitpatents definiert ein  oxypermes  Materialien, namlich
Tris(trimethylsiloxy)silylpropyl-vinyl-carbamat (TRIS-VC) und ein Silikon enthaltendes Vinyl-
carbonat (V,Ds), sowie ein ionopermes Material, namlich N-Vinyl-pyrrolidon (NVP) enthalte.
Beilage ./F offenbare nicht explizit die Permeabilitatseigenschaften der Linsen, doch die ge-
mal3 Beispiel 1 hergestellten Linsen wiesen inharent die Permeabilititseigenschaften auf,
wie sie im Streitpatent definiert waren. Als Beweis legt die Antragstellerin eine Erklarung von
Richard C. Baron (./F1), einen Versuchsbericht ,BL-12“ Uber , Formulierung A gemaf
US 5 260 000“ (./F2) und einen Versuchsbericht ,BL-25" Uber ,Formulierung A gemaf
US 5 260 000“ (./F3) vor.

Die Erklarung von Richard C. Baron (./F1), einem der Erfinder des Streitpatents, wéare von
der Patentinhaberin wahrend des Verfahrens gegen die korrespondierende
US-Patentanmeldung vorgelegt worden, worin die Ergebnisse eines Wiederholungsbeispiels
von Beispiel 1 von ./F geoffenbart seien. Die hergestellten Linsen hatten einen durchschnitt-
lichen lonoflux-Diffusionskoeffizienten von 4,3 x 102 mm?min und einen durchschnittlichen
lonoton-lonenpermeabilitatskoeffizienten von 1,73 x 10* cm?/s, was die Anforderungen von
Anspruch 1 des Streitpatents erflille.

Weiters offenbare die Erklarung ./F1 Daten bezuglich der durchschnittliche Sauerstoffperme-
abilitat (DK) von 57 + 3 Barrers woraus geschlossen werden kénne, dass die Sauerstoffper-
meabilitat unter der beanspruchten Grenze liege. Das Streitpatent beanspruche eine Grenze
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fur die Sauerstoffdurchlassigkeit, die man erhalte, wenn man die Sauerstoffpermeabilitat
durch die Dicke der Linse dividiere. In ./F sei die Dicke der Linse nicht ausdricklich geoffen-
bart, allerdings waére diese einem Fachmann bekannt. Ein Fachmann wirde Linsen der ge-
samten Bandbreite von optischen Starken herstellen, auch Kontaktlinsen, die eine Dicke von
etwa 0,08 mm hatten, die innerhalb des am meisten bevorzugten Dickebereich (0,06 - 0,1
mm) des Streitpatents lagen. Als Beweis diente Seite 693 des Buchs Contact Lens Practice
Handbook (Handbuch der Kontaktlinsenpraxis ./F4). Eine Linse mit einer derartigen Dicke,
die auch aus einem Material mit einer Sauerstoffpermeabilitédt von 57 Barrers hergestellt sei,
hatte eine Sauerstoffdurchlassigkeit von mindestens 70 Barrers/mm. Damit sei von der Pa-
tentinhaberin selbst gezeigt, dass die Reproduktion von ./F zu Linsen fuhre, die alle Merkma-
le von Anspruch 1 des Streitpatents aufwiesen.

In den Versuchsberichten ./F2 und ./F3 wéren ebenfalls die Linsen von Beispiel 1 in ./F re-
produziert worden. Diese Dokumente waren von einem Gegner im korrespondierenden Ein-
spruchsverfahren gegen das Streitpatent vor dem EPA vorgelegt worden. Der Versuchsbe-
richt ./F2 zeige eine Sauerstoffdurchlassigkeit von 98,5 - 165 Barrers/mm und einen lonoflux-
Diffusionskoeffizienten von 1,3 x 10 - 2,34 x 10>mm?min. Der Versuchsbericht ./F3 offen-
bare eine Sauerstoffdurchlassigkeit von 85,7 - 97,5 Barrerss/mm und einen lonoflux-
Diffusionskoeffizienten von 2,14 x 10°- 2,68 x 10 mm?/min. Auch diese beiden Versuchsbe-
richte wirden die in der Beilage ./F fehlenden inharenten Werte der Linsen beziglich An-
spruch 1 des Streitpatents zeigen.

Im Verfahren vor der Beschwerdekammer des EPA hatten die Inhaberinnen des Streitpa-
tents geltend gemacht, dass ./F nicht das Ausharten der Linsen umfasse, was jedoch fur
diese Offenbarung unwesentlich sei, da sich Beilage ./F auf die Herstellung von Kontaktlin-
sen beziehe. Die Art, in der das Linsenmaterial am Ende ausgehértet werde, sei nicht von
wesentlicher Bedeutung, da dies dem Fachmann allgemein bekannt sei. Dies beweise die
Erklarung von Dr. Valint (./F5), der aussage, dass auch das vollstandige Ausharten der Lin-
sen offenbart ware. Daher wéare die mangelnde Neuheit von Anspruch 1 des Streitpatents
gegenuber ./F auch durch die Versuchsberichte der Gegner im Einspruchsverfahren vor dem
EPA (Beilagen ./F1, ./F2 und ./F3) nachgewiesen.

Die WO 93/09154 Al (./G) ware am 13. Mai 1993 verdffentlicht worden und stelle daher vol-
len Stand der Technik fir das Streitpatent dar. In ./G werde erklart, dass die Oberflachenbe-
netzbarkeit von Silikon-Hydrogelen signifikant verbessert werde, wenn ein Vinyl enthaltendes
hydrophiles Monomer und ein Acryl-Monomer in die Monomer-Mischung inkorporiert seien.
Gemal} Beilage ./G sei eine gute Benetzbarkeit fur Kontaktlinsen wichtig, um sicher zu stel-
len, dass die Linse bequem auf dem Auge getragen werden konne. Daher erfolge die Aus-
wahl fir die Kombination der polymerisierbaren Materialien in Dokument ./G auf der Basis
der gleichen Uberlegungen wie jenen des Streitpatents. Die beschriebenen Polymerkompo-
nenten erflllten die Definitionen von ionopermen polymerisierbaren bzw. oxypermen polyme-
risierbaren Materialien, wie sie in Anspruch 1 des Streitpatents angefihrt waren und wie die
Erklarung von Dr. Paul L. Valint (./F5) beweise.

In ./F5 seien die Ergebnisse der Erklarungen von Dr. Vanderlaan (./F5a), Dr. Benjamin
(./F5b) und Dr. Freeman (./F5c) zusammengefasst und erortert. Gemal ./F5a (Erklarung
Dr. Vanderlaan) sei eine Linse gemaf Beispiel 4 von Beilage ./G reproduziert worden, deren
Sauerstoffpermeabilitdt von Dr. Benjamin gemessen worden ware und 101,70 Barrers/mm
betragen habe, was weit Uber der beanspruchten Grenze des Sauerstoffdurchlassigkeits-
werts liege. Dr. Freeman habe einen lonoflux-lonenpermeabilitatskoef-fizienten von 1,2 x 10™
mm?/min gemessen. Daher werde durch die Erklarungen ./F5 und ./F5a bis ./F5c bewiesen,
dass die gemal} Beispiel 4 von Beilage ./G hergestellten Linsen alle Merkmale umfassten,
die in Anspruch 1 des Streitpatents definiert seien, und dass daher ./G fiir das Streitpatent
neuheitsschadlich sei.

Die WO 93/05085 A1 (./H) ware am 18. Marz 1993 verd6ffentlicht worden und sei voller Stand
der Technik. Die Beilage ./H offenbare Silikon enthaltende Hydrogele zur Linsenherstellung
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mit verbesserter Benetzbarkeit. In Beispiel 1 von ./H werde eine mit UV hartbare Mischung
geoffenbart, die unter Anderem aus 35 Teilen TRIS (einem oxypermen, polymerisierbaren
Material gemanR Anspruch 1 des Streitpatents), Urethan-Vorpolymer und 30 Teilen NNDMA
(beide ionoperme, polymerisierbare Materialien gemafR Anspruch 1 des Streitpatents) beste-
he. In Beispiel 10 werde erklart, wie die Linsen aus der Mischung gemaR Beispiel 1 herge-
stellt worden waren, gefolgt von einer klinischen Evaluierung mit positiven Ergebnissen in
Beispiel 11. Diese Linsen erfillen alle Merkmale von Anspruch 1 des Streitpatents, weshalb
/H fur das Streitpatent neuheitsschadlich sei.

Die WO 91/04283 Al (/) ware am 4. April 1991 veroffentlicht worden und sei voller Stand
der Technik. Beilage ./I beziehe sich auf weiche, gasdurchlassige Kontaktlinsen, die geman
Beispiel 3 aus 47% y-Tris(trimethylsiloxy)silylpropylmethacrylat, 45% N,N-Dimethylacrylamid
und 8% 2-Hydroxy-ethylmethacrylat bestiinden, wobei die Linsen auf der Oberflache ein
Verhéltnis von Hydroxyl-Acryl-Monomeren zu Silikon-Einheiten hétten, das ausreiche, um
eine Linse mit hoher Sauerstoffpermeabilitdt, Weichheit, Riickschnell-Elastizitat zu ergeben
und gleichzeitig auch ein hohes Ausmal’ an klinischer Performance aufweise, was die Linsen
fur lAngeres Tragen geeignet mache. Weiters werde geoffenbart, dass die Linse einen Was-
sergehalt von 38 % aufweise und nach einer Behandlung der Linse mit einem Glycerin-
Reagens fir langes Tragen in einer dreiwochigen Testphase mit stabiler Sicht geeignet sei.
Damit bestehe die in ./l geoffenbarte Linse aus Materialien wie es in An-spruch 1 des Streit-
patents definiert sei und erfiille auch alle Merkmale von Anspruch 1, was durch die Erklarung
von Dr. Paul L. Valint (./F5) bewiesen sei.

In ./F5 seien die Ergebnisse der Erklarungen von Dr. Vanderlaan (./F5a), Dr. Benjamin
(/F5b) und Dr. Freeman (./F5c) zusammengefasst und erortert. In der Erklarung von
Dr. Vanderlaan wére das der Beilage ./I entsprechende Beispiel 3 der US 5 712 327 A re-
produziert worden. Die Berichte von Dr. Benjamin und Dr. Freeman beschrieben das Testen
dieser Linsen auf Sauerstoff- und lonenpermeabilitdt. Wie in ./F5b zu sehen sei, fielen die
Linsen in den beanspruchten Bereich der Sauerstoffdurchlassigkeit (77,40 Barrers/mm). In
IF5c sei zu lesen, dass der lonoflux-lonenpermeabilitats-koeffizient dieser Linsen 2,6 x 107
mm/min betrage, d.h. mehr als tausend Mal hoher wéare als der Grenzwert von Anspruch 1
des Streitpatents. Daher werde auch durch ./F5 und ./F5a bis ./F5c bewiesen, dass die ge-
malf3 Beispiel 1 von ./l hergestellten Linsen alle Merkmale umfassten, die in Anspruch 1 des
Streitpatents definiert seien, und dass daher ./I fir das Streitpatent neuheitsschadlich sei.

Die US 4 260 725 A_(./J) ware am 7. April 1981 verdffentlicht worden und sei daher voller
Stand der Technik. In den Beispielen V und VI wéren Linsen aus Siloxan-Monomeren (0Oxy-
permem polymerisierbarem Material) und hydrophilen Comonomeren (ionopermem polyme-
risierbarem Material) offenbart. GemaR Beispiel V weise das Material der Linse eine Sauer-
stoffpermeabilitit von 6,7 x 10™° cc cm/sek.cm? mm Hg auf. Dies entspreche einem Wert von
67 Barrers und unter Berticksichtigung der Dicke der Linse, sei die Sauerstoffdurchlassigkeit
dieser Linse hoher als der Wert von 70 Barrers/mm von Anspruch 1 des Streitpatents. Wie in
der Diskussion von Beispiel VI beschrieben, wirde die derart erhaltene Linse 24 Stunden
lang von einem Affen ohne Schéden getragen werden kdnnen. Diese Dauer wirde auch im
Streitpatent fur langeres Tragen angefihrt werden. Beilage ./J gebe zudem an, dass sich die
Linse auf dem Auge bewege. Es sei also offensichtlich, dass die Linse von Beispielen V und
VI alle Merkmale von Anspruch 1 des Streitpatents aufweise - mit der einzigen Ausnahme
der lonenpermeabilitat. Da jedoch die Linsen gemal ./J auf dem Auge beweglich seien und
Uber langere Zeitrdume getragen werden kénnten, missten sie eine hohe Wasserpermeabili-
tat und lonenpermeabilitat aufweisen. Die lonenpermeabilitdt misse also notwendigerweise
derart sein, dass sie uUber den Grenzwerten der letzten Merkmale der Erfindung liege, was
auch durch die Erklarung von Dr.-Ing M. Wessling (./J1), die sich auf die Vernetzung des
Materials beziehe, bestétigt sein musste. In ./J1 werde festgestellt, dass der Parameter ,lo-
nenpermeabilitat” ein bekanntes Synonym fur Wasser-Inhalt ware und der ,lonenfluss” ein-
fach als Synonym fiur die Wasser-liebenden Eigenschaft eines Materials diene. Daher wei-
sen auch die Linsen gemal ./J alle Merkmale von Anspruch 1 des Streitpatents auf und dem
Streitgegenstand mangle es an Neuheit gegeniber Beilage ./J.
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Die WO 94/13717 Al1_(.K) ware am 23. Juni 1994 veroffentlicht worden und sei daher voller
Stand der Technik. Beilage ./K offenbare weiche Kontaktlinsen aus Acrylamiden, die oxy-
perm/ionoperm polymerisierbare Materialien darstellten, fir langeren Gebrauch von bis zu 16
Monaten und mit einem Wassergehalt von 88 bis 95 %. Die Linsen zeigten eine Sauerstoff-
durchlassigkeit von mehr als 70 Barrers/mm und einen lonen-Diffusionskoeffizienten von 6,3
bis 14,4 x 10 cm?/s. Daher erfiillten auch die Linsen aus ./K alle Merkmale von Anspruch 1
des Streitpatents, womit dieser Anspruch auch gegentber ./K keine Neuheit aufweise.

Der Hauptanspruch und die meisten Unteranspriiche seien von den Beilagen ./D bis ./K vor-
weggenommen. Es gebe keinen Anhaltspunkt dafir, dass der Gegenstand irgendeines Un-
teranspruchs als neu anzusehen ware. Wenn jedoch ein derartiger Unteranspruch identifi-
Ziert werden kénne, der von diesen Dokumenten noch nicht vollstdndig vorweggenommen
sei, mangle es ihm dennoch offensichtlich an erfinderischer Tatigkeit, wenn eines oder meh-
rere Dokumente ./F bis ./K mit Allgemeinwissen kombiniert wirden.

So werde in Anspruch 3 lediglich klargestellt, dass die Linse eine Kontaktlinse sein solle, was
fur alle vorgelegten Dokumente ebenfalls zutreffe. Die Parameter-Werte, die in den Anspri-
chen 4 und 5 angefihrt seien, waren erfullt und z.B. auch durch die Beilagen ./F oder ./G
getroffen. Die Gegenstande der Anspriiche 6 bis 13 oder 24 bis 28 seien entweder als derart
breit definiert anzusehen, so dass sie entweder auch durch dieselben neuheitsschadlichen
Argumente wie zu Anspruch 1 als nicht mehr neu ausgewiesen werden missten oder - auf-
grund des Mangels an weiterer Anleitung in der Beschreibung des Streitpatents - als unzu-
reichend geoffenbart. Dies treffe auch fur die anderen Unteranspriiche zu.

Zum Nichtigkeitsgrund der unvollstidndigen Offenbarung argumentiert die Antragstellerin,
dass die einzigen Parameter, die von den Patentinhaberinnen verwendet wirden, um sich
von den Linsen nach dem Stand der Technik zu unterscheiden, die Sauerstoffdurchlassigkeit
und die lonenpermeabilitdt seien. Daher sei es eine zentrale Frage im vorliegenden Verfah-
ren, ob ein Fachmann in der Lage sei, alle beanspruchten Parameter auf sichere und repro-
duzierbare Weise zu bestimmen, wobei das einfache Erreichen oder Reproduzieren eines
oder mehrerer Beispiele nicht ausreichen wiirde. Die beanspruchten Parameter muissten
zweifelsfrei erhalten werden kénnen. Es sei aber weder die Sauerstoffdurchlassigkeit, noch
die lonenpermeabilitat, gemessen an Hand des lonoton-Koeffizienten oder anhand des
lonoflux-Koeffizienten so geoffenbart, dass die Erfordernisse einer vollstdndigen Offenbarung
erfillt waren. Dem beanspruchten Gegenstand mangle es daher auch an Ausfihrbarkeit.

Das Merkmal H der Sauerstoffdurchlassigkeit sei nur unvollstandig geoffenbart, da die einzi-
ge Vorrichtung, die in der Patentbeschreibung zum Messen dieses Parameters vorgeschla-
gen werde, im Handel nicht mehr erhéltlich sei und auch das Messen nicht hinreichend geof-
fenbart sei. Es sei bekannt, dass nur funf Dk 1000 Vorrichtungen existierten, wobei nur zwei
Exemplare aul3erhalb der Reichweite der Patentinhaberinnen existiert hatten und diese Vor-
richtung nicht mehr hergestellt worden waren. Die Vorrichtung sei im Handel nicht mehr er-
haltlich und die Firma Applied Design and Development Co. scheine es auch nicht mehr zu
geben, weshalb es einem Fachmann nicht méglich sei, das Streitpatent zu reproduzieren
oder nachzuarbeiten. Auch sei weder im Streitpatent noch im Dk 1000 Handbuch (./L1) er-
wahnt, welche Erfordernisse ein &hnliches analytisches Instrument fir die Bestimmung der
beanspruchten Sauerstoffdurchlassigkeit erfillen misse oder wie dies zu bauen sei. Des
Weiteren sei der empfindliche Sauerstoffsensor von der Modern Controls Inc. fur die Offent-
lichkeit nicht mehr verfligbar. Als Beweis dafir legt die Antragstellerin eine Erklarung von
Dr. William J. Benjamin (./L2) vor und nennt diesen als Zeugen.

Die Ergebnisse hingen auch von der Rihrgeschwindigkeit ab, wobei dieser Parameter im
Patent nicht angegeben sei. Die von Dr. Benjamin (./L3) durchgefuhrten Tests zeigten, dass
je nach der Rihrgeschwindigkeit verschiedene Ergebnisse erhalten werden kénnten. Die
Abhéangigkeit von der Rihrgeschwindigkeit werde weiter durch einen Artikel von Dr. Winter-
ton (./L4) bestatigt. Beilage ./L4 wéare zwar nach Anmeldung des Patents veroffentlicht wor-
den, aber die Abhangigkeit von der Ruhrgeschwindigkeit sei eine wissenschaftliche Tatsa-
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che, die auch durch wissenschaftliche Beweise demonstriert werden koénne, die erst nach
dem Patentdatum veréffentlicht worden waren (OGH, 40b 243/07z vom 14. Februar 2008).

Nur durch Zufall seien von der Antragstellerin eine beschrénkte Anzahl an Messungen
durchgefuhrt worden (z.B. Beilagen ./F5 und ./F5a bis ./F5c), was jedoch kein Anzeichen fir
eine vollstdndige Offenbarung darstelle, denn ein Patent misse fir jegliche Dritte ausrei-
chend geoffenbart sein. Es sei gangige Praxis, dass Patente, die sich auf das Testen unge-
wohnlicher Parameter mit einem nicht frei zuganglichen Gerét beziehen, prima facie auf
Grund unvollstandiger Offenbarung zu beeinspruchen seien. Im vorliegenden Fall sei die
beanspruchte Linse mit einer Vorrichtung zu messen, die im Handel nicht mehr erhaltlich sei
und fir die auch die Sensoren nicht mehr erhéltlich seien. Eine vollstandige Offenbarung
erfordere die Verfugbarkeit des kommerziellen Instruments wahrend der Glltigkeitsdauer
des Patents.

Das Streitpatent sei auch beziglich des lonoton-Permeabilitdtskoeffizienten nur mangelhaft
offenbart. Dieses Verfahren sei von Ciba entwickelt worden und habe zum Prioritéatszeitpunkt
des Streitpatents nicht zum Stand der Technik und auch nicht zum Allgemeinwissen gehort.
Bezlglich der Definition des lonoton-Koeffizienten sei jemand, der den Gegenstand von An-
spruch 1 des Streitpatents reproduzieren mochte, mit der Diskrepanz in den Formeln kon-
frontiert, die im Streitpatent flr die Berechnung dieses Koeffizienten angegeben wirden.
Zusétzlich liefere der beanspruchte Wert nicht das zu erzielende Ergebnis, da die eine For-
mel die Steigung P(t) durch In(1-2C(t)/C(0)) = -2APtA/d gegenlber der Zeit angebe, der
lonoton-lonenpermeabilitatskoeffizient P aber mit Einheiten von cm?/sek. aus der Steigung
einer Kurve der Zeit (t) gegen In(1-2C(t)/C(0)) x (-2AtA/d) ermittelt werden konne. Diese
zweite Formel unterscheide sich aber eindeutig von der ersten, da diese einen falschen
Bruch enthalte. Daher sei dies eindeutig mangelhaft, da der lonoton-
lonenpermeabilitdtskoeffizient zwei nicht Ubereinstimmende Definitionen habe und ein
Fachmann nicht in die Lage versetzt werde, die richtige Definition zu wéahlen oder zu erken-
nen, die von den Anspriichen des Streitpatents ins Auge gefasst werde.

Im vorliegenden Fall reiche es zur Erfillung des Kriteriums der vollstdndigen Offenbarung
nicht aus, dass das Patent eine Reihe von Beispielen fir Linsen enthalte, da die Linsen aus
bekannten Materialien hergestellt wéaren, die fur die Herstellung von ophthalmischen Linsen
und sogar auch zum Dauertragen bekannt gewesen waren. Das Streitpatent lehre den
Fachmann nur, aus diesen bekannten Materialien eine Linse herzustellen und sie durch
Messung der Sauerstoffdurchlassigkeit und der lonenpermeabilitdt zu testen. Es liefere je-
doch keine Informationen dartber, wie innerhalb der Gruppe dieser bekannten Materialien
eine sinnvolle Auswahl getroffen werden kdnne oder wie die Produktion der Linse optimiert
werden solle, um sicherzustellen, dass das Endergebnis die Erfordernisse beziglich Sauer-
stoffdurchlassigkeit und lonenpermeabilitat erfille. Es wéren im Patent auch keine klinischen
Daten vorhanden, um zu bestéatigen, dass die Linsen mit einer Sauerstoffdurchlassigkeit und
lonenpermeabilitat innerhalb der genannten Bereiche 24 Stunden oder l&anger getragen wer-
den kénnten, was vom Zeugen Prof. Dr. Paul L. Valint falls erforderlich bestatigt werden
konne.

Die Durchfihrung des beanspruchten Gegenstandes des Streitpatents sei also eine Frage
von Versuch und Irrtum, was in diesem Fall einer Ubertriebenen Belastung gleichkomme. Ein
Fachmann kénne ausschlief3lich akribisch den im Streitpatent geoffenbarten Beispielen fol-
gen. Selbst dann kénne jedoch der Fachmann nicht sicher sein, dass er eine ophthalmische
Linse erhalt, die wirklich fir das Dauertragen geeignet sei, wie durch Beispiel E-9 des Streit-
patents belegt sei. Der lonoton-lonenpermeabilitdtskoeffizient erfille eindeutig die numeri-
sche Schwelle von Anspruch 1, trotzdem bewege sich die Linse auf dem Auge nicht. Des
Weiteren fehle es dem beanspruchten Grenzwert fir den lonoton-Koeffizienten an jeglicher
Untermauerung in der Beschreibung, da in der Patentbeschreibung stehe, dass der niedrigs-
te Wert des lonoton-lonenpermeabilititskoeffizienten, bei dem sich eine Linse auf dem Auge
bewegt, 0,25 x 10 cm?/sek betrage. Es sei iberraschend, dass dieser Wert 1250 Mal héher
sei als die in Anspruch 1 des Streitpatents beanspruchte Untergrenze. Daraus kdnne nur
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geschlossen werden, dass es nicht ausreicht, nur spezifische Parameter zu messen und zu
finden, deren Werte mit den im Streitpatent beanspruchten Bereich Ubereinstimmen, um si-
cherzustellen, dass die Linse tatséchlich fur langeres Tragen geeignet sei. Daher sei Klar,
dass der lonoton-Koeffizient gema&lR Anspruch 1 des Streitpatents nicht notwendigerweise
die erforderliche Bewegung auf dem Auge sicherstelle und die Linse fir langeres Tragen
geeignet mache, weshalb auch aus diesem Grund Anspruch 1 nur unvollstandig geoffenbart
sei.

Die Grenze fiir den lonoflux-Diffusionskoeffizienten von etwa 1,5 x 10°® mm?min, wie in An-
spruch 1 des Streitpatents angegeben, sei so niedrig, dass sie jede Art von Silikon-Hydrogel-
Linse erfillen wirde. Dieser Grenzwert liefere dem Fachmann keinerlei Informationen dar-
Uber, wie eine Dauertragelinse zu erhalten sei. Dies werde durch einen Artikel von Domsch-
ke, Lohmann und Winterton (./L5) deutlich, die auch als Erfinder des Streitpatents genannt
sind. In diesem Artikel, der nach dem Prioritatszeitpunkt des Streitpatents veréffentlicht wor-
den ware, aber trotzdem relevant sei, da er wissenschaftliche Tatsachen behandle, wiirden
die Autoren die lonendiffusionskoeffizienten von Kontaktlinsen messen, die aus ionopermen
und oxypermen Materialien bestiinden. Die Autoren berichteten, dass die lonendiffusions-
Messungen von ./L5 mit der Bewegung auf dem Auge korrelierten. An Hand von Fig. 2 wer-
de deutlich, dass ein lonoflux-Diffusionskoeffizient von 3,14 x 10° mm?min den Grenzwert
fur die Bewegung auf dem Auge darstelle, was etwa 20 Mal héher ware als der Grenzwert im
Streitpatent. Sogar im Streitpatent selbst werde zugegeben, dass der beanspruchte Grenz-
wert zu niedrig sei. Der beanspruchte Wert fur diesen Koeffizienten sei ein unrealistisch nied-
riger Grenzwert ohne wissenschaftliche Beweise, um einen so weiten Bereich wie mdglich zu
umfassen. Daher hat der beanspruchte Wert des lonoflux-Diffusionskoeffizienten also keine
technische Wirkung und insbesondere nicht die technische Wirkung einer Linse, die fir lan-
geres Tragen geeignet sei. Der Anspruch in der erteilten Fassung erfille das Erfordernis der
vollstdndigen Offenbarung daher nicht.

Die Anspriche 6 bis 13 bezdgen sich auf die ionoperm und oxyperm Phasen. Aus der Be-
schreibung erhalt der Fachmann keine Informationen, wie eine Linse mit solchen Eigen-
schaften produziert werden kdnne. Dies lasse zwei mdgliche Interpretationen zu: entweder,
dass alle Beispiele des Patents diese Eigenschaften aufwiesen und daher auch die Unteran-
spruche von der bereits vorgelegten Argumentation neuheitsschadlich getroffen waren, oder
dass der Gegenstand dieser Unteranspriiche in der Beschreibung nicht ausreichend geof-
fenbart sei.

Die Anspriiche 24 bis 28 bezégen sich auf hydrophile Oberflachen. Gemaf der Beschrei-
bung scheine dieses Merkmal das bloRe Ergebnis einer gut bekannten Standard-Ober-
flachenbehandlung der Linsen zu sein, wobei in diesem Fall diese Merkmale eindeutig vom
Stand der Technik vorweggenommen oder zumindest dadurch nahegelegt waren. Sollten
jedoch bestimmte Schritte erforderlich sein, um diese Merkmale der Anspriche 24 bis 28 zu
erzielen, so ware dieser Gegenstand nicht durch die Beschreibung geoffenbart, da derartige
Schritte im Streitpatent weder identifiziert noch vorgeschlagen wirden.

Im Zuge des Einspruchsverfahrens vor dem EPA habe die Einspruchsabteilung das Streitpa-
tent wegen mangelnder Neuheit gegenilber Beilage ./F in Anbetracht der Versuchsberichte
zur Reproduktion der Linsen gemaR der Beilagen ./F1 bis ./F3 vollstandig widerrufen (Beila-
ge ./Al).

Obwohl auch die Einspruchsabteilung bemerkte habe, dass Beilage ./F sich Uber die Perme-
abilitdtseigenschaften, der nach den in diesem Dokument beschriebenen Verfahren herge-
stellten Linsen, in Schweigen hiille, hatte sie dennoch zugestimmt, dass die gemal3 der Bei-
lage ./F hergestellten Linsen alle Merkmale aufwiesen, die in Anspruch 1 des beeinspruchten
Patents angefihrt waren, und der Gegenstand dieses Anspruchs daher nicht neu sei. Die
Einspruchsabteilung habe ohne Uber die mangelnde Offenbarung zu urteilen ihre Meinung
Uber die unvollstandige Offenbarung deutlich gemacht, indem sie im Hinblick auf den
lonoton-Koeffizienten meinte, dass die ,beanspruchte Erfindung nicht tUber den gesamten
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Bereich der lonoton-lonenpermeabilitat” durchfihrbar sei und dass es angesichts der einan-
der gegenuberstehenden ,trockenen® und ,feuchten” Verfahren nicht eindeutig klar sei, nach
welchem Verfahren das Dk/t der Linsen der anderen Beispiele bestimmt wurde, was fur die
Herstellung und Charakterisierung der Linsen gemalfd Anspruch 1 wesentlich wére.

Im Beschwerdeverfahren habe die Technische Beschwerdekammer jedoch die Entscheidung
der Einspruchsabteilung zur Ganze revidierte (./A2). Die Kammer habe eine signifikante An-
zahl dulRRerst relevanter Dokumente nicht in Betracht gezogen, da sie als zu spét eingebracht
angesehen wurden, obwohl bekannt gewesen ware, dass die Dokumente dem Patentinhaber
jahrelang zu Verfligung gestanden héatten, da sie aus dem US-Verfahren zwischen Novartis
und Johnson and Johnson Uber das US-Gegenstiick des Patents stammten. Die Kammer
habe zum Beispiel die Erklarungen von Experten nicht zugelassen, obwohl darin deutlich
bewiesen worden waére, dass der im Streitpatent beeinspruchte Patentgegenstand gegen-
uber den Beilagen ./G, ./H oder ./l nicht neu sei und die Anspriiche in der erteilten Fassung
nicht vollstdndig offenbart seien. Die Beschwerdekammer habe den Angriff auf die Neuheit
auf der Basis der nachgearbeiteten Beispiele von Beilage ./F zuriickgewiesen und behaupte-
te, dass diese Rekonstruktion durch eine Modifizierung des Standes der Technik erhalten
worden wére, obwohl die Beilage ./F1 von den Patentinhabern selbst stamme. Es sei mehr
als verwunderlich, dass die Kammer schloss, dass in dem Beispiel einige kritische Merkmale
fehlten und/oder angegebene Herstellungsbedingungen irrig seien und daher das Beispiel
nicht reproduzierbar sei. Auf3erdem zeigten die Versuchsberichte ./F1, ./F2 und ./F3, dass
nur erhebliche Verdnderungen des beschriebenen Verfahrens zu einer geharteten Kontakt-
linse zu fuhren scheinen. Daher fuhrten die gemaf diesen Modifikationen erhaltenen Linsen
Uber die Offenbarung des Dokuments hinaus und kdnnten nicht der Neuheit der beanspruch-
ten Linse gegenuberstehen (Entscheidung T 270/97, Beilage /A2). Es folge daraus auch,
dass die umfangreichen Eingaben der Parteien bezlglich der Frage, ob und in welchem
Ausmal} die gemal den Versuchsberichten erhaltenen Linsen die Merkmale der erfindungs-
geméaRen Linse vorwegnehmen, fur die Frage der Neuheit des beanspruchten Gegenstan-
des nicht relevant seien.

Ganz im Gegenteil sei es jedoch fir die Entscheidung tber die Neuheit gegeniber der Bei-
lage ./F sehr wohl relevant. Das Ziel von Beilage ./F bestliinde darin Kontaktlinsen herzustel-
len: Von einem Fachmann kénne man daher verlangen, die Hartungsbedingungen so zu
wahlen, dass eine gehértete Linse erhalten werde, wie in Beispiel 1 in Beilage ./F erfordert.
Wenn die Hartung noch nicht abgeschlossen sei, waren die Instruktionen nicht befolgt wor-
den, und genau das sei, was der eigene Experte von Novartis, Baron, in dem Experiment
gemacht hatte und seiner Aussage beschrieben habe (Beilage ./F1): Er habe bei einer hthe-
ren UV-Intensitat gehartete. Die Kammer hatte sich geirrt, als sie annahm, dass dies eine
Modifizierung des Verfahrens gemaR diesem Stand der Technik darstellte.

Das Gleiche ware bezlglich der Beilagen ./F2 und ./F3 geschehen, jedoch in einer anderen
Weise: Dort ware die Hartungszeit verlangert worden. Barons Vorgehen in ./F1 folge den
Instruktionen wortwortlich. Die in den Beilagen ./F2 und ./F3 erfolgten Modifikationen erhdh-
ten die Einwirkungszeit des UV-Lichts auf das Material, was eine einfache Modifikation bei
dieser Art von Reaktion sei, an die jeder Fachmann sofort denken wirde. Die einzige wirklich
offene Frage sei, ob ein Fachmann, der Beispiel 1 von Beilage ./F nacharbeitet, eine Linse
erhalten wirde, wenn er gegebenenfalls die in diesem Beispiel angegebenen Bedingungen
auf Basis des allgemeinen Wissens auf diesem Gebiet vervollstandige. Dies sei der Fall. Der
Standpunkt der Kammer sei unrichtig oder Ubertrieben formal, hauptsachlich deshalb, weil
von ihr das Wissen eines Fachmannes auf diesem Gebiet nicht in Betracht gezogen worden
ware. Die Beschwerdekammer habe Uberhaupt nicht beachtet, dass die Beilage ./F von ei-
nem Fachmann gelesen und reproduziert werden musse. Die Rekonstruktion von Beispielen
aus dem Stand der Technik kénne sich nicht von der Beurteilung des Standes der Technik in
anderen Situationen unterscheiden.

Bezlglich des Arguments der unvollstandigen Offenbarung sei die Begrindung der Be-
schwerdekammer fragwurdig, da sie der gangigen Entscheidungspraxis des EPA widerspre-
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che. Laut Beschwerdekammer erfordere die beanspruchte Erfindung nicht nur, dass die Lin-
se einen lonoton-Koeffizienten wie beansprucht aufweist, sondern erfordere auflerdem aus-
dricklich als weiteres einschrankendes Merkmal, dass die Linse eine lonen- oder Wasser-
Permeation in einem Ausmald ermdglicht, die ausreiche, um der Linse die Bewegung auf
dem Auge zu ermdglichen. Dieses Argument stehe in eklatantem Widerspruch zu dem von
der Beschwerdekammer bei der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit
vertretenen Standpunkt. Dort meine die Beschwerdekammer namlich, dass die einschran-
kenden Merkmale die beanspruchten Werte fir die lonen- oder Wasser-Permeation seien. In
deutlichem Gegensatz dazu wirde nach gangiger EPA-Praxis die Tatsache, dass der bean-
spruchte Parameterwert nicht das zu erzielende Ergebnis liefert, dazu fuhren, dass das Pa-
tent unvollstandig offenbart sei - oder es an erfinderischer Tatigkeit mangle - sofern der zu
erreichende Zweck (langeres Tragen) nicht Uber den gesamten Bereich des Anspruchs er-
halten werden kénne. Wenn daher die Bewegung auf dem Auge wirklich ein eigenes charak-
teristisches Merkmal sein sollte, das nichts mit dem lonoton-Koeffizienten zu tun habe, werde
im Streitpatent Gberhaupt nicht gelehrt, wie dies erzielt werden solle - man misse auf Ver-
such und Irrtum und klinische Tests zurtickgreifen. Dies sei jedoch eine unannehmbare Be-
lastung fiir die Offentlichkeit. Die Lehren, wie man auf sichere und reproduzierbare Weise zu
diesem Parameter komme, miissten in der Beschreibung eines Patentes vorhanden sein.

Der Angriff auf die Neuheit, gestitzt auf die Beilagen ./D, ./F, ./G, ./H, ./l und ./J ware im Ver-
fahren vor dem EPA nicht behandelt worden. Die Beilagen ./D, ./F und ./I waren tberhaupt
nicht als neuheitsschadliche Dokumente vorgelegt worden, und die Beilagen ./G und ./H so-
wie der Beweis, dass die Linsen von den Beilagen ./G, ./H, (/1) und ./J inharent alle Parame-
ter von Anspruch 1 des Streitpatents aufwiesen, wéaren im Verfahren vor der Beschwerde-
kammer zur Vorlage nicht zugelassen worden.

Parallele Verfahren seien derzeit in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Italien,
GrofR3britannien und Irland anhangig. Parallele Verfahren gegen Patente, die dem Streitpatent
entsprachen, seien auch in den USA und Australien eingeleitet worden. Bis jetzt habe kein
Gericht die Gliltigkeit des Streitpatents endgultig entschieden.

Zusammenfassend mangle es dem Streitpatent an Neuheit und vollstandiger Offenbarung.

In ihrer Gegenschrift vom 29. Juli 2009 beantragen die Patentinhaberinnen und An-
tragsgegnerinnen den Nichtigkeitsantrag zur Ganze abzuweisen sowie
Kostenzuspruch.

Sie legen zur Stiitzung ihrer Antrage folgende Beweismittel vor:

J1: EP 0 819 258 B1

[12: Artikel von Kiinzler & McGee, Chemistry & Industry 21. August 1995

.13: Auszuge aus der Niederschrift des parallelen Gerichtsverfahrens in England

J4: Weitere Ausziige aus der Niederschrift des parallelen Gerichtsverfahrens in England

I5: Ausziige aus einem Expert Report von Prof. Benjamin im parallelen Gerichtsverfahren in
den USA

16: \WJIB 25" zu Prof. Benjamin's ,Second Expert Report* im parallelen Gerichtsverfahren in
England

7 Erklarung von Dr. Jimmy Mays vom 29. Mai 2008

7a: Deutsche Ubersetzung der Beilage ./7

/8: US 5034 461

/9: Chart, welches die Versuche von Dr. Vanderlaan zur Nacharbeitung des Dokumentes ./|
zusammenfasst

/10: Erklarung von Dr. William G. Pitt vom 30. Juni 2008

./11: Nacharbeitung des Dokumentes /I durch Dr. Frank Chang

J12: \WJB 13" und ,WJB 14 zu Prof. Benjamin's ,First Expert Report* im parallelen Ge-
richtsverfahren in England

./13: Datenblatt betreffend SIM6487 6-066
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./14: Datenblatt betreffend 96 % Glycerine

J15: Erklarung von J. David Farquhar vom 12. September 2003

J/16: Erklarung von J. David Farquhar vom 20. November 2008

/17 Auszige aus Prof. Benjamin's ,Preliminary Expert Report” im parallelen Gerichtsverfah-
ren in den USA

/18: L.M. Muratore et al., J. Mater. Chem. 2000, 10; 859-865

/19: Auszuge aus einer Dissertation von Katie Styan. Februar 2006

Das Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung sei das jingste Verfahren in einem weltweiten
Patentstreit zwischen den Parteien, der in zahlreichen Landern bereits seit 2002 anhangig
sei. In den bisher ergangenen Entscheidungen sei die Gliltigkeit des Patentes in den Nieder-
landen, in Frankreich und insbesondere durch das Europaische Patentamt anerkannt wor-
den. In England ware das Patent in einer erst unlangst ergangenen Entscheidung wegen
mangelnder Offenbarung als ungtiltig angesehen worden.

Die Antragstellerin verweise ausschlieRlich auf die deutsche Ubersetzung des Streitpatentes
EP 0 819 258 B. Dies sei firr die Zwecke eines Nichtigkeitsverfahrens aber gemafld Art. 70
EPU und § 4 PatV-EG nicht zutreffend. Das Streitpatent in der erteilten und damit fir das
vorliegende Verfahren bindenden Fassung werde daher als Beilage ./1 vorgelegt.

Das Streitpatent sei von der Technischen Beschwerdekammer des Europaischen Patentam-
tes nach einem Einspruchsverfahren in vollem Umfang aufrechterhalten worden und der
Grol3teil des zitierten Standes der Technik sei schon im européischen Verfahren im vollen
Umfang bertcksichtigt worden, was durch eine Konkordanztabelle gezeigt werde.

Eine der ehemaligen Einsprechenden, Bausch & Lomb, habe ihren Einspruch im Beschwer-
deverfahren zuriickgenommen und eine Lizenz am Patent genommen. Zwei weitere bedeu-
tende Unternehmen im Kontaktlinsenbereich, Cooper Vision und Menicon, hatten ebenfalls
eine Lizenz genommen. Dies vermittle einen Eindruck der Ansichten dieser Firmen zu der
Validitat des Streitpatents.

Kontaktlinsen, wie sie im vorliegenden Patent beansprucht wirden, waren vor dem Anmelde-
tag nicht zur Verflgung gestanden. Dazu werde ein Abriss der historischen Entwicklung auf
dem Gebiet der Kontaktlinsen in Form eines 1995 veroffentlichen Artikels von Kanzler und
McGee, zwei Wissenschaftlern des Kontaktlinsenherstellers Bausch & Lomb, vorgelegt (./2).
In den 1940er Jahren waren erste Kunststofflinsen aus Poly(methylmethacrylat) (PMMA)
gefertigt worden. Es handle sich dabei um harte Linsen. Ein nachster Schritt in der Entwick-
lung ware die Herstellung von Kontaktlinsen aus dem Hydrogel Poly
(hydroxyethylmethacrylat) (HEMA) gewesen, die Benetzbarkeit und Biokompatibilitat be-
sitzten, aber eine geringe Sauerstoffdurchlassigkeit aufwiesen. Deshalb sei ein Interesse an
der Entwicklung von Dauertraglinsen mit héherer Sauerstoffdurchléassigkeit entstanden, die
auch wUber Nacht und sogar fur mehrere Tage in Folge im Auge belassen werden konnten.
Dies sei der Beilage ./2 von Kanzler und McGee zu entnehmen, wobei dies keine triviale
Aufgabe sei. Die Schwierigkeit, eine Dauertraglinse bereitzustellen, bestehe vor allem darin,
dass verschiedene Anforderungen gleichzeitig erflillt sein missten.

Silikon-Polymere waren dafir bekannt gewesen, dass sie eine hohe Sauerstoffdurchlassig-
keit besitzen, doch aufgrund ihrer hydrophoben Eigenschaften und da sie keine Beweglich-
keit zeigten, waren sie nicht in Betracht gekommen, was auch in Beilage ./I angefiihrt ware.
Doch der scheinbar attraktive Ansatz der Kombinationen von Materialien mit dem Ziel, die
Vorteile der Komponenten in der Kombination zu realisieren, ware gemaf Beilage ./2 mit
gravierenden Schwierigkeiten behaftet gewesen. 1995 habe es offensichtlich Losungsvor-
schlage fir das Problem der fehlenden Transparenz gegeben, doch habe das Hauptproblem
der guten Biokompatibilitdt und Benetzungseigenschaften bestanden.

Trotz langjahriger Forschungsanstrengungen seit dem Jahr 1979 ware es nicht gelungen, die
Idee der Kombination vorteilhafter Eigenschaften von Hydrogelen einerseits und Silikonen
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andererseits in die Praxis umzusetzen. Dies wére von Prof. Valint, einem der Privatsachver-
standigen der Klagerinnen, in seinem Kreuzverhdr im englischen Verfahren bestétigt worden.
Ein Auszug aus der Niederschrift sei als Beilage ./3 vorgelegt und enthalte die Aussage,
dass man die lonenpermeabilitat zuvor nicht zur Bestimmung der Eignung einer Kontaktlinse
verwendete. Patentgemal kdme es aber nicht allein auf die lonendurchlassigkeit an. Viel-
mehr lehre das Patent eine Kombination von Eigenschaften. Zu den weiteren Eigenschaften,
die neben der lonendurchlassigkeit erforderlich seien, gehore insbesondere die Sauerstoff-
durchlassigkeit (Dk/t), die grundsatzlich bekannt gewesen ware. Mit dem vorliegenden Pa-
tent gelinge es nun, Linsen mit der erforderlichen Kombination von Eigenschaften bereitzu-
stellen, so dass sich diese als Dauertraglinsen eignen. Dazu vermittelt das Patent nicht nur
die Erkenntnis der vorteilhaften Kombination, sondern stelle auch vier Gruppen von Materia-
lien (A bis D) bereit, mit denen geeignete Linsen erhalten werden kdnnten.

Im parallelen englischen Verfahren habe die Antragstellerin die Patentfahigkeit dieser Mate-
rialien A bis D, und damit auch von Linsen aus diesen Materialien, anerkannt (./4). Weiters
enthalte das vorliegende Patent auch Erklarungen und Anleitungen, die die Bereitstellung
von Linsen mit der gewiinschten Kombination von Eigenschaften erlaubten und weise insbe-
sondere daraufhin, dass fiir optimale Transporteigenschaften eine bestimmte Linsenmorpho-
logie wie das Vorliegen von getrennten oxypermen und ionopermen Phasen wiinschenswert
sei, was dem Stand der Technik nicht zu entnehmen sei.

Mit der Analyse der Merkmale des Anspruches 1 mache es sich die Antragstellerin zu ein-
fach, da nicht nur die Merkmale H (Sauerstoffdurchlassigkeit) und | (lonenpermeabilitat) eine
Abgrenzung zum Stand der Technik bewirkten. Zum Zwecke der Uberpriifung der Patentfa-
higkeit eines Anspruches seien samtliche Merkmale des Anspruches zu bericksichtigen
(vergl. ./A2). Die Technische Beschwerdekammer habe festgestellt, dass das Merkmal (G)
als eine zusétzliche Beschrankung des Anspruches zu interpretieren sei, was auch fur weite-
re Merkmale des Anspruches 1 gelte. Insbesondere sei das Merkmal der ophthalmischen
Vertraglichkeit ein wichtiges Merkmal, was im Streitpatent klar und eindeutig im Absatz
[0030] definiert sei.

Die Frage der Neuheit gegeniber den Dokumenten ./D und ./E betreffe weitgehend eine
Rechtsfrage beziglich der rechtmaRigen Beanspruchung von Unionsprioritaten. Diese Do-
kumente seien Patentanmeldungen derselben Patentfamilie und beanspruchten die gleichen
ersten zwei Prioritatsanmeldungen ./C1 und ./C2 wie das Streitpatent.

Die Berechtigung zur Inanspruchnahme der Prioritat werde mit der auch von der Antragstel-
lerin zitierten Entscheidung G 2/98 begrindet. Dem Memorandum zufolge musse bei der
Beurteilung der Frage, ob die Inanspruchnahme mehrerer Prioritaten fir ein und denselben
Anspruch einer Anmeldung berechtigt sei, zwischen ,UND“-Ansprichen und ,ODER"-
Anspriichen unterschieden werden. In Bezug auf den ,ODER"“-Anspruch werde ausgesagt:
Wenn ein erster Prioritatsbeleg ein Anspruchsmerkmal A offenbare und ein zweiter Priori-
tatsbeleg ein Anspruchsmerkmal B als eine Alternative zu A, so kénne ein Anspruch, der auf
A oder B gerichtet sei, die erste Prioritat fur den Teil A des Anspruchs und die zweite Prioritat
fur den Teil B des Anspruchs beanspruchen. Ferner werde ausgefihrt, dass die Verwendung
eines generischen Begriffs oder einer Formel in einem Anspruch, fir den gemafr Artikel 88
(2) Satz 2 EPU mehrere Prioritaten beansprucht werden, nach den Artikeln 87 (1) und 88 (3)
EPU durchaus akzeptabel sei, sofern dadurch eine beschrankte Zahl eindeutig definierter
alternativer Gegenstande beansprucht werde. Der Gesetzgeber habe vorgesehen Mehrfach-
und Teilprioritaten zuzulassen, um eine Erfindung wéahrend des Prioritatsjahres weiter entwi-
ckeln zu kénne, und stelle den gesetzlichen Rahmen dafir bereit, dass diejenigen Merkmale
einer Erfindung, welche bereits in der friiheren Anmeldung enthalten waren, Prioritéat genie-
Ben konnten. Es sei betont, dass die Teilprioritéat nur diejenigen Merkmale einer Erfindung
betreffe, welche bereits zu dem friheren Prioritdtsdatum offenbart gewesen ware (etwa
Schulte, Patentgesetz und EPU, 7. Auflage, § 41, Rdn. 41).



Seite 40 Osterreichisches Patentblatt 2012 Nr. 3

Insbesondere Anspruch 1 des Streitpatents umfasse eine begrenzte Anzahl von klar definier-
ten, alternativen, ophthalmischen Linsen, die durch einen Wert fur die Sauerstoffdurchlassig-
keit, einen Wert flr die lonenpermeabilitat und die Verwendung eines bestimmten polymeren
Materials definiert seien. Der Anspruch decke damit eine begrenzte Anzahl klar definierter
Alternativen ab. Die Ansicht, dass die Anspriche alternative Ausfihrungsformen umfassen,
werde durch die Gegenwart der abhéangigen Anspriiche 39 bis 42 bestatigt, deren Gegen-
stande die Materialien der betreffenden Prioritatsdokumente ./C1 und ./C2 betréfen. Dies
verdeutliche unmittelbar, dass Linsen aus diesen Materialien Alternativen darstellten, welche
unter die generische Definition von Anspruch 1 fielen. Weiters kénne jegliches spezifisches
Beispiel der angeblich neuheitsschadlichen Dokumente als abhangiger Anspruch von den
generischen Begriffen in Anspruch 1 definiert werden.

Die Offenbarungen der Dokumente ./C1 und ./C2 misse sowohl fir die Beurteilung der Neu-
heit als auch fir die Wirksamkeit der Inanspruchnahme der Prioritdten betrachtet werden. Da
es sich um exakt die gleiche Offenbarung handle, misse die Anlegung eines einheitlichen
Offenbarungsmalistabs unweigerlich zu dem Schluss fuhren, dass es unmdglich sei, gleich-
zeitig die Wirksamkeit der Prioritdtsbeanspruchung zu verneinen, eine neuheitsschadliche
Vorwegnahme jedoch zu bejahen. Jegliche neuheitsschadliche Offenbarung muisse gleich-
zeitig zur Inanspruchnahme der Prioritat dieses Gegenstands berechtigen, unabhangig da-
von ob der Gegenstand den gesamten oder nur Teile von Anspruch 1 darstelle, da Teilpriori-
taten beansprucht werden kdnnten. Daher stehen den von den Anspriichen umfassten Aus-
fuhrungsformen, die bereits im ersten und zweiten Prioritdtsdokument enthalten seien, not-
wendigerweise die entsprechenden Prioritatszeitrange zu.

Eine weitere Stitze fir diese Ansicht finde sich in der Entscheidung T 665/00, die auf die
G2/98 gefolgt sei. Die Beispiele eines Prioritatsdokuments betrafen Puder mit hohlen Mikro-
kigelchen eines bestimmten Typs, wobei die spezifische Masse dieser nicht gegeben gewe-
sen und die Offenbarung beziiglich dieses Aspekts breiter gewesen ware. In den gleichen
Beispielen des Patents wéare das Merkmal ,spezifische Masse von weniger als 0,1 g/cm*
angegeben gewesen. Daher habe das Prioritatsdokument Puder, welche unter die Definition
der Anspriche des angegriffenen Patents fielen, beschrieben und die Technische Be-
schwerdekammer ware zu dem Ergebnis gekommen, dass die Teilprioritdt zu Recht bean-
sprucht wéare. Ahnliche Uberlegungen miissen die Basis firr die Entscheidung T 395/95 ge-
bildet haben, in welcher Bereiche fir einen Erweichungspunkt und Bereiche prozentualer
Anteile bestimmter Verbindungen im Anspruch der spateren Anmeldung als durch die Priori-
tat insoweit abgedeckt angesehen wurden, als sie in der friiheren Anmeldung bereits enthal-
ten waren.

Die dem vorliegenden Prioritatsproblem zugrunde liegende Logik sei einfach, dass die Priori-
tat wirksam in Anspruch genommen werden kdnne, wenn der Gegenstand, beziehungsweise
der Teil davon, unmittelbar und eindeutig dem in den Prioritditsdokumenten offenbarten Ge-
genstand entspricht. Dann kdnne auch keine Neuheitsschadlichkeit vorliegen. Dieses Szena-
rio trete allgemein in Fallen wie dem Vorliegenden auf, in welchen die spatere Anmeldung
breiter als die Prioritdtsanmeldung sei, da sie zusatzliche Ausfiihrungsformen enthalt. Liege
keine wirksame Inanspruchnahme der Prioritéat vor, kénne ein Dokument jedoch nicht neu-
heitsschéadlich sein. Dieses zweite Szenario trete in Fallen auf, in denen die spatere Anmel-
dung spezifischer sei. Der Offenbarung der Prioritdtsanmeldung ware ein wesentliches
Merkmal hinzufiigt und der Gegenstand der Prioritdtsanmeldung kdénne nicht in einem ab-
hangigen Anspruch formuliert sein.

In keinem einzigen der als neuheitsschadlich angefihrten Dokumente ./F bis ./K sei eine
explizite Offenbarung einer Kontaktlinse mit der Sauerstoffdurchlassigkeit oder der lonen-
permeabilitat gemal Anspruch 1 enthalten, und natirlich auch nicht die Gesamtheit der
Merkmale von Anspruch 1.

Die Antragstellerin stiitze sich daher auf das Konzept der Vorwegnahme durch implizite
Offenbarung. Ausgewahlte Beispiele aus den Beilagen ./F, ./G und ./I waren in dem Bem-
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hen nachgearbeitet worden, eine neuheitsschadliche Vorwegnahme zu zeigen. Die Antrag-
stellerin verschweige, dass die genannten Experten oft jahrelange Versuchsprojekte benétigt
hatten, um zu Ergebnissen zu gelangen, die zur Position der Antragstellerin passen wirden.
Die Antragstellerin verschweige auch, dass es zahlreiche Versuchergebnisse ihrer eigenen
Experten gabe, in welchen Linsen, die angeblich gemal der Lehre der von ihr zitierten Do-
kumente hergestellt worden waren, nicht die in Anspruch 1 definierten Werte erflllt hatten.
Weiters wichen die Nacharbeitungen durch die Antragstellerin in wesentlichen Aspekten von
der tatsachlichen Offenbarung des jeweilig zitierten Dokumentes des Standes der Technik
ab. Obwohl einige der zitierten Entgegenhaltungen mehrere Jahre vor dem Prioritatsdatum
des Streitpatentes veréffentlicht worden waren, habe man aber erst nach der Veroéffentli-
chung des Streitpatentes erstmals eine Kontaktlinse herstellen kénnen, die sicher und ange-
nehm, durchgehend fiir einen Zeitraum von 30 Tagen zu tragen ware.

Dokument /F betreffe ein Verfahren zum Herstellen von Silikonhydrogellinsen, bei welchem
maschinelle Arbeitsgdnge dazu verwendet wiirden, eine Linse mit einer gewiinschten End-
form herzustellen. GemaR dem Dokument werde die Erfindung darin gesehen, dass sie pri-
mar im Entfernen einer geniigenden Menge an organischen Verdinnungsmitteln nach der
Kontaktlinsenherstellung liege, um so die maschinelle Bearbeitbarkeit der Kontaktlinse zu
verbessern. Weder eine lange Tragdauer, noch relevante Eigenschaften wie Sauerstoff-
durchlassigkeit, lonenpermeabilitat oder ophthalmisehe Vertraglichkeit waren offenbart, wes-
halb in ./F keinerlei explizite Offenbarung, welche fir den vorliegenden Anspruch 1 neuheits-
schéadlich sein kdnnte, enthalten wére.

Wie schon im europdischen Einspruchsverfahren werde behauptet, dass eine gemafd Formu-
lierung A aus Beispiel 1 von Dokument ./F hergestellte Linse den Gegenstand des vorliegen-
den Anspruchs 1 neuheitsschadlich vorwegnehmen wirde, obwohl im Beschwerdeverfahren
vor dem EPA unstrittig gewesen ware, dass eine getreue Nacharbeitung des betreffenden
Beispiels 1 von ./F nicht zu einer Linse gemaf? Anspruch 1 des Streitpatents fiihre, da Bei-
spiel 1 nicht ausfuhrbar sei, weil sich das Polymergemisch nicht geniigend héarten lieRe. Be-
reits aus diesem Grund kénne Beilage ./F nicht als neuheitsschadlich angesehen werden, da
es standige Rechtsprechung seit, dass nur eine ausfihrbare Offenbarung neuheitsschadlich
sein kénne (beispielsweise Weiser PatG GMG 2005, Seite 112, insbesondere unter Bezug-
nahme auf die Paroxat-Entscheidung des OGH, 40b 214/04F). In diesem Zusammenhang
werde nochmals darauf hingewiesen, dass Bausch & Lomb sich nach der Entscheidung der
Einspruchsabteilung aus dem Verfahren zuriickgezogen habe, eine substantielle Lizenzge-
bahr fur die Lizenz am Patent bezahle und die Patentinhaberin des Dokuments ./F wére, was
heil3e vertiefte Kenntnisse aus erster Hand zu besitzen.

Die mangelnde Ausfuhrbarkeit von Beispiel 1 von Dokument ./F sei ein klarer Anhaltspunkt
dafir, dass in der Beschreibung dieses Beispiels ein grundlegender Fehler vorliegen misse,
wobei kein offensichtlicher Fehler erkennbar sei. Vielmehr konne das Fehlschlagen des Ex-
periments einer ganzen Reihe von Faktoren zuzuschreiben sein. Die Polymerisierungsreak-
tion sei sehr komplex und selbst scheinbar geringfiigige Anderungen koénnten einen ent-
scheidenden Effekt auf das erzeugte Produkt ausiiben. Der Fehler in der Beschreibung
konnte von einer falschen Angabe zu den Inhaltsstoffen, der Menge der Inhaltsstoffe, der Art
und Reinheit der Inhaltsstoffe, der Hartungszeit, der Hartungsintensitat, den Spincasting-
Bedingungen, den eingesetzten Mischungen, dem Ausmall an Sauerstoff bei der Herstel-
lung, oder vielem mehr stammen. Beilage ./F offenbare dariiber hinaus nicht, wie die Aus-
gangsverbindungen herzustellen seien, was an sich schon zu einer ganzen Reihe von magli-
chen Variationen fihre. Es fur den Fachmann unmdglich, den wahrscheinlichsten Grund
bzw. die wahrscheinlichsten Griinde fir die mangelnde Ausfiihrbarkeit des Experiments auf-
zuzeigen. Im vorliegenden Fall fehle jegliche Information tber die mittels des Experiments
herzustellende Linse, weshalb nicht festzustellen sei, ob die gewahlte Modifizierung tatsach-
lich zu dem gleichen Produkt fuhren wirde wie es im Stand der Technik beschrieben sei.

Die Entscheidung der TBK des EPA (Beilage ./A2) vermittele bereits einen Eindruck der de-
taillierten Kritik an den jeweiligen verwendeten experimentellen Bedingungen und der Viel-
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zahl an Faktoren mit einem potentiellen Einfluss, welche bei den Nacharbeitungen gewahlt
worden waren. Die substantiellen Modifizierungen des in Beispiel 1 beschriebenen Verfah-
rens seien notwendig, um eine gehartete Linse herzustellen. Dementsprechend wirden der-
art erhaltene Linsen uber ein zwingendes Ergebnis der Offenbarung des Dokuments hinaus-
gehen und kénnten der Neuheit der beanspruchten Linse nicht entgegenstehen. Die Eigen-
schaften der Linse wirden nicht nur von den Ausgangsmaterialien, sondern auch von den
Herstellungsbedingungen abhangen. Das Dokument ./F lehre nicht, wie relevante Herstel-
lungsbedingungen ausgewahlt werden miussten. Eine Linse gemafR Anspruch 1 des Streitpa-
tents sei aufgrund der Abwesenheit irgendeiner Angabe einer spezifischen Kombination spe-
zifischer Herstellungsbedingungen in Beilage ./F neu.

Dokument ./F enthalte auch keinerlei Angaben zur Herstellung und zu den Eigenschaften der
Ausgangsmaterialien. Drei der Ausgangsmaterialien waren zu der betreffenden Zeit nicht
kommerziell erhaltlich gewesen. Im Fall des TRIS-VC-Monomers wéaren nicht einmal die Vor-
lAauferverbindungen kommerziell erhaltlich gewesen. Die Suche nach geeigneten Synthesen
zur Herstellung dieser Ausgangsmaterialien sei bereits unzumutbar. VINAL, eines der Aus-
gangsmaterialien, kénne in verschiedenen isomeren Formen vorliegen, doch Beilage ./F er-
wahne nicht einmal welches Isomer verwendet werden solle. Infolge des Fehlens dieser re-
levanten Information kénne nicht verifiziert werden, ob die in der Beilage /F verwendete For-
mulierung wirklich identisch sei. Dies sei ein zusatzlicher Grund dafir, dass Dokument /F
den Gegenstand von Anspruch 1 des Streitpatents nicht neuheitsschadlich vorwegnehmen
konne.

Die Nacharbeitungen gemaf ./F1, ./F2 und ./F3 zeige ein Hinzufligen von Information zur
Lehre von Dokument ./F. Beispielsweise werde in der Erklarung /F1 festgehalten, dass die
Zusammensetzung entgast (,degassed“) wurde, was aber in der Anlage ./F nicht offenbart
sei. Gemal Erklarung /F2 sei ein Formungsschritt angewendet worden, namlich ,staue
casting®, der sich von dem im Beispiel 1 von Beilage ./F explizit geoffenbarten Formungsver-
fahren, dem ,spin casting” unterscheide. AuRerdem fehle in Beilage ./F jegliche Erwdhnung
anwendbarer Linsendickenbereiche. Bei der Nacharbeitung habe jedoch eine Wahl der Lin-
sendicke getroffen werden mussen. Die Dicke sei wesentlich fir eine neuheitsschadliche
Vorwegnahme, da die Sauerstoffdurchlassigkeit (Dk/t) von ihr abhange. Im Ergebnis habe
eine Vielzahl entscheidender Mdglichkeiten bei der Nacharbeitung des besagten Beispiels 1
ausgewahlt werden mussen, wie die Auswahl der besonderen Ausgangsmaterialien, der
Linsendicke und der besonderen Modifikationen des Verfahrens.

Hinsichtlich des Fehlens der Linsendicke verweise die Antragstellerin auf das Dokument
IF4, was aber fur die Zwecke einer Neuheitsprifung unzuléssig sei. Das Dokument ./F4
offenbare auRerdem einen ganzen Bereich von Dicken von 0,03 mm bis hin zu 0,25 mm. Die
Antragstellerin wahle willkirlich einen Wert von 0,08 mm um zu zeigen, dass eine Linse die-
ser Dicke eine Sauerstoffdurchlassigkeit in dem in Anspruch 1 beanspruchten Bereich habe.
Diese Argumentation Uberschreite den Rahmen einer Analyse darauf, was klar und eindeutig
aus dem Beispiel 1 des Dokumentes ./F hervorgehe.

Weiters umfasse die Nacharbeitung gemaf der Erklarung ./F3 eine kirzere Hartungszeit,
wozu die Antragstellerin anfiihre, dass eine Erhéhung der Hartungszeit eine gehértete Linse
erzielen wirde, welche alle Merkmale des vorliegenden Anspruchs 1 erfiillen wirde. Unter
Bezugnahme auf die Erklarung von Prof. Valint (./F5) werde die Erhdhung der Hartungszeit
als lediglich ,unwesentliche Modifizierung“ betrachtet. Dies vernachlassige jedoch, dass be-
reits mehrfach eine Auswahl beziglich der Ausgangsmaterialien und deren Herstellung ge-
troffen hatte werden missen, um zu dem zu polymerisierenden Gemisch zu gelangen. Die
Verlangerung der Zeit um das Neuenfache sei keine unwesentliche Modifizierung. Selbst der
eigene Experte der Antragstellerin, Prof. Wessling (./J1) bestatige, dass der Hartungsschritt
wichtig fur die Eigenschaften der erhaltenen Linse sei.

Zudem sei in keiner Weise nachgewiesen, dass die als Ergebnis dieser Nacharbeitungen
erhaltenen Linsen den Gegenstand der Anspriche des vorliegenden Patents tatsachlich
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vorwegnahmen. Wie in den Berichten ./F2 und ./F3 dargelegt sei, ware fir die Messung der
Sauerstoffdurchlassigkeit der ,nachgearbeiteten” Linsen das in der US 5 817 924 offenbarte
Verfahren verwendet worden. Die US 5 817 924 habe ein Anmeldedatum von 1998, also
nach dem Anmeldetag des vorliegenden Patents. Zusatzlich sei das in dem US-Patent
offenbarte Verfahren nicht das gleiche Verfahren, welches gemalR dem Streitpatent zu ver-
wenden sei. Das vorliegende Patent gebe spezifisch an wie die Sauerstoffdurchlassigkeits-
werte zu bestimmen waren und dass es wichtig sei, einen Bezugswert von einem bekannten
Material anzugeben. Daher geniigten die von der Antragstellerin zur Stiitzung ihrer Behaup-
tung einer Vorwegnahme vorgelegten Daten zur Sauerstoffdurchléassigkeit nicht als Beweis
daftir, dass die nachgearbeiteten Linsen diesbeziiglich dem Anspruch genigen wuirden.
Auch sei kein Beweis fiir das Vorliegen ophthalmischer Kompatibilitat vorgelegt worden.

Das Streitpatent sei auch gegeniber dem Dokument ./G neu. Dokument /G betreffe benetz-
bare Silikonhydrogel-Zusammensetzungen und Verfahren fur die Herstellung von biomedizi-
nischen Produkten, darunter auch Kontaktlinsen. Es werde offenbart, dass eine Verbesse-
rung der Benetzbarkeit erreichbar sei durch die Verwendung eines Silikon-enthaltenden Mo-
nomers in Kombination mit wenigstens einem Acryl-enthaltenden und wenigstens einem
Vinyl-enthaltenden hydrophilen Monomer. Hinsichtlich der Eigenschaften der endgtiltigen
Linsen offenbare Dokument ./G, dass die Silikonhydrogele innerhalb eines bestimmten Be-
reichs des Elastizitditsmoduls liegen sollten, einen Wassergehalt zwischen 10 und 80 % auf-
weisen sollten und benetzbar sein sollten. Bevorzugte Werte fir die Sauerstoffdurchléassig-
keit seien vorzugsweise gréRRer als etwa 20 oder 60 Dk-Einheiten, wobei eine Angabe der
Messmethode fehle. Beilage ./G enthalte keine Offenbarung zu Sauerstoffdurchlassigkeits-
werten, lonenpermeabilitdt, einen Hinweis fir das verlangerte Tragen von Kontaktlinsen im
Speziellen oder, dass diese angenehm zu tragen waren. Beilage ./G offenbare keine Kon-
taktlinsen, welche notwendigerweise angenehm zu tragen waren. Die Beispiele von Doku-
ment ./G betréfen die Herstellung von Hydrogel-Filmen, deren Zusammensetzung, Wasser-
gehalt und Young's Module, das Giel3en einer Hydrogellinse, die klinische Evaluierung der
Linse, eine Bewertung der Linsenbenetzbarkeit, eine Bewertung der Menge an Ablagerun-
gen nach jeweils finfstiindigem Tragen, aber keine anderen relevanten Eigenschaften. Da-
mit fehle in Beilage /G eine Offenbarung einer ganzen Anzahl von Linseneigenschaften, wie
sie in Anspruch 1 des Streitpatents definiert seien, unter anderem Eignung fir verlangertes
Tragen, ophthalmische Kompatibilitat, Sauerstoffdurchlassigkeit und lonenpermeabilitat.

Die Antragstellerin stitze sich erneut auf eine ,Nacharbeitung“, dargestellt im Versuchsbe-
richt von Douglas Vanderlaan (./5a) samt Messergebnissen (./F5b ./F5c).

Beispiel 4 in Dokument /G betreffe die Herstellung einer Folie unter Verwendung der Inhalts-
stoffe IDS3H, TRIS, NVP, DMA, Methacryloxyethylvinylcarbonat (HEMAVC Crosslinker),
n-Hexanol und Darocur 1173. In Beispiel 16 werde die Herstellung einer Linse aus diesen
Inhaltsstoffen beschrieben. Beispiel 17 beschreibe eine “klinische Evaluierung” der so herge-
stellten Linse. Nach Aussage der Antragstellerin und gemald Beilage ./F5b von Prof.
Benjamin ware bei den Nacharbeitungen des Beispieles 4 von Beilage ./G eine Sauerstoff-
durchlassigkeit von 101,7 barrer/mm bei einer Linsendicke von 0,0828 mm gemessen wor-
den. Lasse man nun auf3er Acht welche Modifizierungen Dr. Vanderlaan anwenden habe
missen, um Uberhaupt zu verwendbaren Linsen aus der Beilage ./G zu gelangen, habe der
eigene Experte der Klagerin, Prof. Benjamin, in einem friilheren Experiment aus 2006 (./5)
bei einer Linsendicke von 0,139 mm eine Sauerstoffdurchlassigkeit von 54,0 barrer/mm fest-
stellt. In einem weiteren Test von Prof. Benjamin (./6) habe er bei einer Linsendicke von
0,100 mm eine Sauerstoffdurchléassigkeit von 58,4 barrer/mm gemessen. Diese Ergebnisse
fielen nicht in die im Anspruch 1 definierten Bereiche. Die internen Dokumente der Antrag-
stellerin, bekannt aus dem US-Verfahren, zeigten, dass es nicht so einfach sei den Stand der
Technik nachzuarbeiten. Dementsprechend habe die Antragstellerin das vorgelegte ,richtige
Ergebnis” nicht mit Information und den zugrundeliegende Versuchsdaten mitgeliefert. Die
Aussage, der Wert sei ,gemal den Berechnungen von Larry Alvord® erfolgt, sei nicht nach-
prufbar und es kénne in keiner Weise nachvollzogen werden, woher der konkrete Wert von
101,7 Barrer/mm stammen konnte.
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Von den Antragsgegnerinnen ware eine eigene Nacharbeitung der Lehre der Patentanmel-
dung ./G unternommen worden, wobei eine tribe Linse mit hydrophober Oberflache erhalten
worden ware, die nicht dem Anspruch 1 des Streitpatents geniige. Dass durch eine Nachar-
beitung des Beispieles 4 der Beilage ./G ,unweigerlich“ verwendbare Linsen resultierten,
welche eine Sauerstoffdurchlassigkeit im beanspruchten Bereich aufwiesen, geschweige
denn alle anderen Merkmale des Anspruches 1 erfillten, sei nicht der Fall.

Wenn es erhebliches Experimentieren bedirfe, um den Stand der Technik Giberhaupt nach-
arbeiten zu kénnen, schlieRe dies eine neuheitsschadliche Vorwegnahme aus. Geman Prof.
Valint (Anlage ./F5) habe die ,Nacharbeitung“ Schritte beinhaltet, die der Fachmann zum
relevanten Zeitpunkt getan hétte, doch er bliebe fir diese Aussage jegliche Begriindung
schuldig. DarlUber hinaus sei es offensichtlich, dass Prof. Valint als einer der Erfinder der
Anmeldung ./G kaum in der Lage sein drfte, eine zuverlassige Aussage dartber zu treffen,
was der Durchschnittsfachmann ausgehend von seiner Erfindung getan hatte oder nicht.

Der Experte von Ciba Vision, Dr. Mays, habe die ,Nacharbeitungen“ der Antragstellerin de-
tailliert analysiert. Diese Analyse (Erklarung vom 29. Mai 2008, Beilage ./7) nehme auf eine
Erklarung von Dr. Vanderlaan vom 21. Mai 2008 Bezug, sei auch auf die Erklarung von Dr.
Vanderlaan (Beilage ./F5a) anwendbar und zeige, dass Dr. Vanderlaan erhebliche Probleme
gehabt habe, Uberhaupt eine brauchbare Nacharbeitung zu bewerkstelligen.

In der Druckschrift ./G sei die Herstellung zweier der Ausgangsmaterialien Uberhaupt nicht
beschrieben. Zum Material ,IDS3H" sei lediglich angegeben, dass es sich dabei um ein
~urethan-Prapolymer  von Isophorondiisocyanat, Diethylenglycol und mit

2-Hydroxyethylmethacrylat als Endgruppen versehenem Polysiloxandiol“ handle. Erst durch
Heranziehen der in Druckschrift ./G genannten US 5 034 461 (Beilage ./8) kdnne ein Fach-
mann eine Quelle identifizieren, die angebe, wofir die Abkirzung ,IDS3H" stehe. In der Er-
klarung von Dr. Mays (Beilage ./7) wirden die Versuche von Dr. Vanderlaan geschildert, um
IDS3H herzustellen. Drei verschiedene Versuche basierend auf der Offenbarung von
US 5 034 461 waren gescheitert. Danach habe Dr. Vanderlaan eine spatere Veroéffentlichung
(1995) herangezogen und sowohl Losungsmittel wie auch Katalysator ausgetauscht: DABCO
und Toluol wurden gegen DBTDL und Methylenchlorid ausgewechselt. Daraus folge deutlich,
dass ihre Wahl die Eigenschaften des resultierenden Produkts erheblich beeinflusse. Eine
derartige ,Nacharbeitung” scheide als Beleg fiir eine neuheitsschéadliche Vorwegnahme aus.

Ferner gehe aus den Laborblchern von Dr. Vanderlaan hervor, dass er mehrmals versucht
habe, das fur die Herstellung von IDS3H notwendige Polydimethylsiloxan selbst herzustellen.
Er habe jedoch auf ein kommerziell erhaltiches PDMS zurtickgegriffen, welches aber hin-
sichtlich der Endgruppen und damit hinsichtlich der Hydrophilie von dem fir die Herstellung
von IDS3H zu verwendenden Ausgangsstoff verschieden sei. Selbstverstandlich kdnnte sich
die Anderung der Endgruppen in signifikanter Weise auf die Reaktivitat des Monomers und
auch die Kompatibilitdt bzw. Mischbarkeit der einzelnen Monomere in dem zu polymerisie-
renden Gemisch auswirken und damit die Eigenschaften des Polymers beeinflussen. Ferner
wiche auch die von Dr. Vanderlaan durchgefiihrte Herstellung der Linsen von der Offenba-
rung im Dokument ./G ab. Wéahrend in ./G die Polymerisierungsreaktion unter Stickstoff
durchgefuhrt worden ware, habe Dr. Vanderlaan das Reaktionsgemisch auch entgast. Im
Streitpatent werde jedoch die Wichtigkeit rigorosen Sauerstoffausschlusses und dessen
Konsequenz auf die Materialeigenschaften der Kontaktlinsen stark betont.

Auch die Beilage ./H enthalte keine explizite Offenbarung einer Linse, welche samtliche
MalRgaben des Anspruches 1 erfiille, weshalb diese nicht neuheitsschadlich sei. Weiters
lege die Antragstellerin keine ,Nacharbeitungen” vor, um ihre Behauptung zu stitzen, dass
Linsen gemanR der Offenbarung von Beilage /H alle Merkmale des Anspruches erfillten, wo-
bei dies in anderen auslandischen Verfahren versucht worden wére.

Dokument ./l betreffe weiche, gasdurchlassige Kontaktlinsen, die laut Offenbarung ein ver-
bessertes klinisches Verhalten aufweisen sollten. Dieses verbesserte klinische Verhalten
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werde zurtickgefiihrt auf die Bereitstellung eines geniigenden héheren Anteils von Hydroxy-
lacryl-Einheiten zu Silikon-Einheiten in der Oberflachenschicht der Linse relativ zum Linsen-
inneren: Dies werde durch eine Oberflachenbehandlung der Linse mit Polyolen und Base
oder Saure, oder durch Bestrahlungsbehandlung, um Hydroxylacryl-Einheiten darauf aufzu-
pfropfen, abzuscheiden oder als Schicht aufzubringen erreicht. Ferner offenbare die Beilage
/I, dass die Linsen geeignet flr verlangertes Tragen seien. Es sei aber im vorliegenden Fall
notwendig, dass zuséatzliche Beweis dafir erbracht werden, dass die nachgearbeitete Linse
tatsachlich die Anforderungen an ophthalmische Kompatibilitat und Beweglichkeit auf dem
Auge flr verlangertes Tragen gemald dem Patent erfille. Aber ungeachtet der Frage, in wel-
chem Mal3 die Oberflacheneigenschaften einer Linse tatséchlich durch die in Beilage /I vor-
geschlagene Behandlung verbessert werden koénnen, offenbare das Dokument nicht explizit
eine Linse mit einer Sauerstoffdurchléassigkeit und einer lonenperrneabilitat, wie sie gemaf
dem vorliegenden Patent gefordert werden. Die explizite Offenbarung kénne daher den Ge-
genstand der Anspriiche des vorliegenden Patents nicht vorwegnehmen.

Die Nacharbeitung von Beispiel 3 von Dokument ./I vermoge jedoch kein zwingendes Ergeb-
nis nachzuweisen. Beispiel 3 von Dokument ./l sei sehr knapp gefasst und offenbare keiner-
lei Informationen zur Herstellung der Linse vor der Oberflachenbehandlung. Es gebe auch
sehr wenig Information zu den Eigenschaften der resultierenden Linse. Dieses Fehlen von
Informationen schlieRe offensichtlich eine exakte Duplizierung des Beispiels aus und erforde-
re die Definition von bestimmten Verfahrensparametern bei der Nacharbeitung, welche die
Kenntnis des zu erzielenden Resultats bzw. Produkts voraussetzten. Daher werde in einem
solchen Fall das Produkt durch die Nacharbeitung des Verfahrens nicht zwingend offenbart.

Gemal der Vanderlaan-Erklarung (Beilage ./F5a) erhielte man bei einer Nacharbeitung des
Beispiels 3 der Anlage ./l eine Sauerstoffdurchlassigkeit von 77,40 Barrer/mm bei einer Lin-
sendicke von 0,0617 mm. Dieser behauptete Wert sei nie vom Experten der Antragstellerin,
Prof. Benjamin, gemessen worden. Wie der fur die Antragsgegnerinnen im parallelen US-
Verfahren tatige Experte, Dr. Pitt, in der Beilage ./10 erlautere, habe Prof. Benjamin lediglich
einen Wert von 59,57 Barrer/mm festgestellt. Der nunmehr von der Antragstellerin behaupte-
te Wert von 77,40 Barrer/mm sei offenbar ein ,Durchschnittswert" der ,aktuellsten” Vander-
laan-Nacharbeitung und einer von Vanderlaan's friheren Nacharbeitung, die aber unter an-
deren Bedingungen durchgefuhrt wurde. Das Ergebnis einer virtuellen Durchschnittsbildung
zweier Messungen an zwei vollig verschiedenen Nacharbeitungen kdnne nicht relevant fur
die Patentfahigkeit des Anspruchs 1 sein.

Gemal der im US-Verfahren zugéanglich gewordenen Dokumente (Chart der zusammenge-
fassten Dokumente, Beilage /9), héatte Dr. Vanderlaan nicht weniger als 24 Experimente Uber
einen Zeitraum von mehr als 2 Jahren durchgefiihrt, um die Lehre des Dokumentes ./I
.nachzuarbeiten®. Gemaf der Erklarung von Dr. Mays (Beilage /7) sei es ganz und gar nicht
einfach und selbstverstandlich, die Lehre des Dokumentes ./l nachzuarbeiten.

Um die Eigenschaften der Chang-Linsen einschatzen zu kénnen, habe Dr. Alvord (Bericht
von Dr. Frank Chang mit Beilage von Dr. Larry Alvord, Beilage ./11) im Jahr 2007 fur
Ciba Vision an einer ,Nacharbeitung” von Beilage ./I eine Sauerstoffdurchlassigkeit von 61,5
Barrer/mm bei einer Linsendicke von 0,081 mm gemessen. Im parallelen englischen Rechts-
streit waren im Laufe des letzten Jahres zweifach ,Nacharbeitungen“ von Beilage ./l durch
die Antragstellerin durchgefuihrt worden, wobei von Prof. Benjamin gemal3 der hiermit vorge-
legten Beilage ./12 einmal eine Sauerstoffdurchlassigkeit von 59,57 Barrer/mm bei einer Lin-
sendicke von 0,0607 mm und einander Mal eine Sauerstoffdurchléassigkeit von 60,01 Bar-
rer/mm bei einer Linsendicke von 0,0710 mm gemessen worden ware. Daher sei es offen-
sichtlich, dass eine ,Nacharbeitung” des Beispiels 3 der Anlage ./l nicht notwendigerweise zu
einer Linse mit einer Sauerstoffdurchlassigkeit Gber der in Anspruch 1 angegebenen Unter-
grenze fuhre, weshalb eine neuheitsschadliche Vorwegnahme durch eine Nacharbeitung von
Beispiel 3 von Beilage /I nicht gegeben sei.
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Beispiel 3 von Beilage ./l gebe nur die Ausgangsstoffe fur die Linse an, nicht jedoch ein Her-
stellungsverfahren. Allein Beispiel 1 beschreibe ein Herstellungsverfahren, welches thermi-
sches Harten unter Verwendung von t-Butylperoxypivalat als Katalysator offenbare, bei wel-
chem das Polymergemisch in einem Teflonréhrchen durch Wéarmeeinwirkung gehértet wer-
de. Im Anschluss daran wirden ,Kndpfe* aus dem Polymerstab geschnitten und daraus Lin-
sen geschliffen werden. Daher wirde der Fachmann bei der Nacharbeitung dieses explizit
beschriebene Herstellungsverfahren wahlen. Diese Art der Herstellung ware auch von
Dr. Vanderlaan offenbar versucht worden, doch auch Modifikationen dieses Herstellungsver-
fahrens unter Verwendung von UV-Hartung schien gemaf Dr. Mays (Beilage ./7) kein Erfolg
beschieden.

In dem den nun prasentierten Werten (Beilagen ./F5b und ./F5c) zugrunde liegenden Ver-
suchsprotokoll (Beilage ./F5a) werde das zu polymerisierende Monomergemisch in (Giel3-)
Formen zur Herstellung einzelner Kontaktlinsen mittels UV-Strahlung gehartet. Dabei werde
ein anderer Katalysator verwendet als der in Dokument ./I offenbarte. In der Modifizierung
des Herstellungsverfahrens liege bereits eine Abweichung, welche die Eigenschaften der so
hergestellten Linse nicht unwesentlich beeinflussen wirde. Ferner entfalle damit die Not-
wendigkeit des Herausschneidens und Schleifens einer Linse aus dem Polymerstab, wel-
ches ebenfalls einen Einfluss auf die Linseneigenschaften habe.

Weiters sei ein anderer Ausgangsstoff als TSM eingesetzt worden, in welchem ein relativ
hoher Anteil an Crosslinker enthalten sei. Dr. Vanderlaan habe SIM6487.6-06 eingesetzt.
Dieses Gemisch enthalte gemal den Information des Herstellers (Beilage ./13) 6 % Cross-
linker. Weder in der Beschreibung noch in Beispiel 3 von Beilage ./l seien Angaben gemacht,
welche auf die Gegenwart eines Crosslinkers schlieRen lieRen. Es seien lediglich drei Be-
standteile der Linse genannt: 47 Gew% TSM, 45 % NNDMA und 8 % HEMA. Die Gewichts-
prozente ergdben eine Summe von 100 %. Dies scheine auch tatséchlich das Verstandnis
von Dr. Vanderlaan gewesen zu sein, denn in den ersten 22 Versuchen einer Nacharbeitung
ware ein anderes TSM-Produkt eingesetzt worden, namlich SIM6487.6, in dem ein Crosslin-
ker allenfalls in geringen Mengen als Verunreinigung enthalten gewesen sei.

Ferner habe Dr. Vanderlaan in den vorgelegten Nacharbeitungen auf einen erheblich rigoro-
seren Ausschluss von Sauerstoff vor und wéahrend der Polymerisierung geachtet, als dies in
Beilage ./l offenbart werde. In dem nunmehr vorgelegten Versuchsprotokoll wirde das Mo-
nomerengemisch langer entgast werden, zusatzlich die Formen zur Hartung der Kontaktlin-
sen entgast werden und auch die Hartung unter Stickstoffatmosphere durchgefuhrt werden,
was auf eine Anpassung an die Offenbarung und Lehre des Streitpatents schlieRen lasse.

Beilage /I offenbare die Verwendung von 96 % Glycerin-Reagenz von Colgate Palmolive Co
mit 4 % Wasser (Datenblatt ./14). Dr. Vanderlaan habe jedoch ACS Grade Glycerin mit nicht
mehr als 0,5 % Wasser verwendet. Durch diese Modifizierung der expliziten Offenbarung
werde versucht, Wasser aus dem Verfahren auszuschlielen, um eine Spaltung von
Si-O-Bindungen und somit eine Verringerung der Sauerstoffdurchléassigkeit des Materials zu
verhindern. Doch Chang (Beilage ./1) lehre explizit, dass die Oberflachenbehandlung diese
Verschiebung des Verhdltnisses durch Spalten von Si-O-Bindungen erreichen solle, was
auch von Prof. Valint im parallelen englischen Verfahren bestétigt worden sei. Chang lehre
explizit eine zuerst gequollene und anschlieRend dehydrierte Linse einer Oberflachenbe-
handlung zu unterziehen. Dr. Vanderlaan hingegen verzichte darauf, die Linse zunachst zu
hydrieren und dann zu trocknen, was einer Hydrolyse der Si-O-Gruppen entgegenwirke.
Ferner scheine die Oberflachenbehandlung so kurz wie méglich gestaltet zu sein, was auf
das Gegenteil dessen abziele, was in Chang gelehrt werde und entspreche damit nicht dem
Vorgehen des Durchschnittsfachmanns. Die Nacharbeitungen von Chang enthielten so er-
hebliche Modifikationen der expliziten Offenbarung, insbesondere die Wahl einer bestimmten
Hartungsmethode, das Hinzufiigen eines Crosslinkers, den rigorosen Ausschluss von Sau-
erstoff und die Anderung der Bedingungen bei der Oberflachenbehandlung, dass sie unge-
eignet seien, eine neuheitsschadliche Vorwegnahme zu belegen.
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Dokument ./J sei bereits im europaischen Einspruchsverfahren zitiert und bertcksichtigt
worden, doch als nicht relevant angesehen worden. Obwohl zahlreiche Merkmale des Pa-
tentanspruchs in diesem Dokument nicht explizit erwahnt seien, behaupte die Antragstellerin,
dass der in Beilage ./J offenbarte Gegenstand den Gegenstand von Anspruch 1 vorweg-
nehme. Dabei verweise die Antragstellerin auf Beispiel VI, indem eine Linse wéahrend klini-
scher Tests 24 Stunden lang ohne Trauma von einem Affen getragen worden waren. Eine
fehlende Traumatisierung in einem Experiment mit einem Affen erlaube jedoch nicht die
Schlussfolgerung, dass die Merkmale der ophthalmischen Kompatibilitat und der Eignung fur
verlangertes Tragen durch die Linse von Beispiel VI erflillt ware. Weiters erwéhne die Beila-
ge ./J nirgendwo eine Eignung flr verlangertes Tragen, sondern vielmehr ,normales Tragen*.
In Anbetracht des Anmeldedatum von 1979 seitdem keine verwertbare Linse erschienen
ware, dass die Sauerstoffpermeabilitdt mit einem anderen Verfahren gemessen worden wa-
re, und auch nicht an einer Linse von Beispiel VI, die angeflihrten Sauerstoffpermeabilitats-
werte zumindest zweifelhaft seien, sowie keine Dicke fir die Linse von Beispiel VI oder Lin-
sen im Allgemeinen offenbart waren und die Bewegung auf dem Auge nicht notwendigerwei-
se ausschlieB3lich der lonenpermeabilitdt der Linse zugeschrieben werden kénne, ware die
Verwirklichung der Anspruchsmerkmale ungeniigend substantiiert. Auch die von der Antrag-
stellerin vorgelegte Erklarung von Prof. Wessling (Beilage ./J1) andere an diesen Tatsachen
nichts.

Prof. Wessling behaupte unter anderem, dass der Begriff ,Wassergehalt“ gleichbedeutend
mit ,lonentransport” sei. Das sei falsch. Man stelle sich dazu eine Flasche mit Wasser vor.
Der Wassergehalt dieser Flasche mdge hoch sein, es finde deswegen aber kein lo-
nentransport statt. Das Streitpatent zeige dies ebenfalls, wenn man Wassergehalt und lo-
nenpermeabilitat der Beispiele C-16 bis C-19 vergleiche, zeigten diese Werte keine wie auch
immer geartete Korrelation. Die Annahme von Prof. Wessling, dass man aus der Lehre von
Beilage ./J ableiten kdnne die Wasseradsorption und Hydrophilie zu messen, und damit die
lonenpermeabilitat, halte einer Uberpriifung nicht stand und beruhe auf einer riickschauen-
den Betrachtungsweise. Aus der Lehre von Beilage ./J kdnne man nicht auf die Erkenntnis-
sen des Streitpatents schlieBen, wonach die lonenpermeabilitat ein wichtiger Vorhersagefak-
tor fur die Bewegung auf dem Auge ware, die richtige Balance zwischen Sauerstoffdurchlas-
sigkeit und lonenpermeabilitdt gefunden werden misse und diese Balance dann gegeben
sei, wenn die im Anspruch 1 des Streitpatentes angegebenen Werte erreicht seien.

Beilage. /K beschreibe kein Silikon-Hydrogel, sondern eine konventionelle Hydrogel-Linse
mit einem hohen Wassergehalt. Es fehle Beilage ./K eine der wesentlichsten MalRgaben des
Streitpatentes - namlich dass die beanspruchte Linse eine Kombination von mindestens ei-
nem oxypermen und mindestens einem ionopermen polymerisierbaren Material umfasse.
Die in Beilage ./K beschriebenen Linsen umfassen kein oxyperm polymerisierbares Material,
weshalb Beilage ./K den Anspruch 1 nicht vorwegnehmen kdnne.

Nach Ansicht der Antragstellerin stelle Acrylamid gleichzeitig ein oxyperm polymerisierbares
und ionoperm polymerisierbares Material dar, doch gemafl Anspruch 1 kénnen aber das
oxyperm polymerisierbare Material und das ionoperm polymerisierbare Material nicht das
gleiche Material sein. Zudem grenze sich das Streitpatent bei der Diskussion des techni-
schen Hintergrundes der vorliegenden Erfindung eindeutig von konventionellen Hydrogel-
Linsen, wie jenen in Beilage ./K geoffenbarten ab. Beilage ./K enthalte keine Information Uber
die verwendeten Messmethoden zur Feststellung der in Tabelle 1 aufgefiihrten Eigenschaf-
ten der Linsen, weshalb diese geoffenbarten Werte in keiner Weise belegten, dass die Lin-
sen von Beilage ./K die Malgaben des Anspruches 1 erfillten, was detailliert von Dr. Pitt in
seiner Erklarung (Beilage ./10) dargestellt werde. Somit sei das Streitpatent auch gegenuber
Beilage ./K neu.

Zusammenfassend sei festzustellen, dass keines der von der Antragstellerin zitierten Doku-
mente Anspruch 1 vorwegnehme, keine Einwénde aus angeblich mangelnder erfinderischen
Tatigkeit vorgebracht wurden und scheitern missten und Anspruch 1 somit, so wie auch die
davon abhéngigen Anspriche, patentfahig sei. Als weiteren Beweis daftir sowie fur die obi-
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gen Ausfiihrungen wirden falls erforderlich die beiden Zeugen, Jimmy W. Mays, Ph.D, und
William G.Pitt, Ph.D, angeboten werden.

Zum Thema mangelnde Offenbarung fihren die Antragsgegnerinnen aus, dass das Streitpa-
tent erstmals jene Merkmale identifiziert habe, die notwendig seien, um verwendbare Kon-
taktlinsen fUr l[Angeres Tragen zur Verfigung stellen zu kénnen. Im Jahr 1998 habe daher die
mit der Antragsgegnerin Novartis AG verbundene Ciba Vision auf Basis der Lehre des
Streitpatentes die weltweit erste kommerzielle ,extended wear"-Silikon-Hydrogel-Kontaktlinse
(,Focus Night & Day") eingefiihrt. Als klares Anzeichen fir die Bedeutung der vorliegenden
Erfindung benutzen samtliche wichtigen Mitbewerber der Antragsgegnerinnen, insbesondere
Bausch & Lomb, Johnson & Johnson und Cooper Vision den Gegenstand des Streitpatentes
und hatten in der Zwischenzeit die Glltigkeit des Patentes anerkannt und Lizenzen genom-
men. Sogar die Antragstellerin habe bereits einmal angeboten, eine Lizenz zu nehmen, doch
die Parteien hatten sich nicht tiber die Bedingungen einigen kdnnen. Als Folge daraus habe
die Antragstellerin das parallele US-Patent angegriffen.

Dies unterstreiche, dass das Streitpatent fir den Fachmann ausreichende Informationen
beinhalte, um Kontaktlinsen herzustellen, die die MaRgaben des Anspruches 1 erfillen. Das
Streitpatent offenbare ausfihrliche Leitfaden fir die Auswahl von Zutaten und Herstellungs-
bedingungen fiur die Polymere und Linsen. Die anhand der Lehre des Streitpatentes herge-
stellten Linsen kénnten daraufhin Uberprift werden, ob sie die funktionellen Merkmale des
Anspruches erflllten. Diese Tests beinhalteten die Messung der Sauerstoffdurchlassigkeit
und die lonenpermeabilitdt, sowie in weitere Folge die Bewegung auf dem Auge und
ophthalmische Vertréglichkeit. Solche Tests stellten Routinemalinahmen dar, die Hersteller
von Kontaktlinsen und Arzte durchfiihrten, und bedirften keines unzumutbaren Experimen-
tierens. Der Gegenstand des Streitpatentes sei somit ausreichend geoffenbart.

Die Behauptung der Antragstellerin, dass es nicht mdglich sei die patentgemalen Sauer-
stoffdurchlassigkeitsmessungen durchzufiihren, da das im Patent erwahnte Messinstrument
nicht mehr kommerziell erhaltlich sei und dartber hinaus die in diesem Instrument verwende-
ten Sensoren so leicht korrodieren wirden, dass das Instrument nicht wirklich gebrauchs-
tauglich sei, sei unbegriindet. Schon wahrend des europdaischen Einspruchsverfahrens sei
eine Erklarung des ehemaligen Herstellers des Instruments dazu eingereicht worden, dass
das betroffene Instrument nach wie vor erhéltlich sei.

Der Erklarung von J. David Farquhar (Beilage ./15), dem ehemaligen Besitzer der JDF Com-
pany, sei zu entnehmen, dass seine Firma das Dk 1000 Instrument friher hergestellt hatte
und dass er in der Lage und willens sei, auf Anfrage eines Kunden weitere Dk 1000 Instru-
mente herzustellen. Auch Johnson & Johnson habe ihr eigenes Dk 1000 Instrument beses-
sen. Der ehemalige Hersteller, David Farquhar, sei in der Lage gewesen ein Dk 1000 Gerat
zu liefern und habe darauf hingewiesen, dass es ein weiteres Gerat, ndmlich das Gerat
Ox-Tran 100 A gabe, welches nach dem gleichen Prinzip arbeite (Beilage ./15). Auf erneute
Anfrage habe Herr Farquhar bestétigt, ein derartiges Gerat liefern zu konnen (Beilage ./16)
und nie eine andere Auskunft gegeben zu haben. Das eine oder andere Teil des Gerats mo-
ge nicht identisch sein mit dem entsprechenden Teil von 1995, sei jedoch funktional zumin-
dest gleichwertig. Es sei also nicht ersichtlich, aus welchem Grund mit einem solchen Nach-
folgemodell nicht die gleichen Messungen durchgefiihrt und analoge Ergebnisse erhalten
werden sollten.

Auch der Vortrag der Antragstellerin zur angeblich fehlenden Méglichkeit der Beschaffung
coulometrischer Sensoren sei unglaubwirdig. Coulometrische Messverfahren seien duf3erst
gebrauchlich und speziell fiur Kontaktlinsen existiere sogar ein entsprechender Standard zur
Bestimmung der Sauerstoffpermeabilitat (ISO 18369-4:2006(D)). Auch Sensoren, wie sie in
anderen handelstiblichen Messgeraten verwendet werden wirden, kdnnten in Verbindung
mit einer geeigneten Messzelle herangezogen werden, um das Messverfahren entsprechend
den Bedingungen des Klagepatents nachzuvollziehen.
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Auch das Argument der Antragstellerin, ob die Messung in nassem oder feuchtem Zustand
erfolgen solle, sei falsch. Das Streitpatent bezeichne klar die Verwendung einer feuchten
Zelle, was auch klar von Prof. Benjamin im parallelen US-Streitverfahren beziglich der
US 5 760 100 bestatigt worden ware (Beilage ./17). Die Passage der US 5 760 100 entspre-
che einem Abschnitt des Streitpatents. Weiters beziehe sich auch die von der Antragstellerin
vorgelegte Verdffentlichung von Dr. Winterton et al. (Beilage /L4) auf die Testmethode in
einer feuchten Zelle.

Das Argument der Rihrgeschwindigkeit ware auch im Einspruchs-Beschwerdeverfahren vor
dem EPA vorgebracht worden und wére schon von der Technischen Beschwerdekammer als
nicht tberzeugend angesehen worden (Beilage ./A2). Das von der Antragstellerin vorgelegte
~-Manual* des Dk 1000-Geréates (Beilage ./L1) offenbare selbst, dass eine geeignete Rihrge-
schwindigkeit bei 600 Umdrehungen pro Minute lage, weshalb der Fachmann in der Lage
sei, die Messung durchzufihren. Die Antragstellerin misse erklaren, wie sie zu ihren zahlrei-
chen Messergebnissen von Nacharbeitungen gelangt sei, wenn es fir den Fachmann so
schwer ware, die richtige Riuhrgeschwindigkeit zu wahlen.

Die Antragstellerin kdnne auch nicht bestreiten, dass praktisch alle wichtigen Kontaktlinsen-
hersteller sich des Dk 1000 Gerats bedient hatten, dartber hinaus auch universitare Arbeits-
gruppen, beispielsweise die Louisiana State University, USA, die University of New South
Wales, Australien. Als Beleg dafir werde Bezug auf zwei Verdoffentlichungen genommen
(L.M. Muratore et al., J. Mater. Chem. 2000, 10, 859-865, Beilage ./18 und eine Dissertation
von Katie Styan aus dem Jahr 2006, Beilage ./19). In beiden Fallen wére dieses Geréat ein-
gesetzt worden.

Im Weiteren stelle die Antragstellerin die Berechnung des im Streitpatent geoffenbarten
lonoton-lonenpermeabilitdlkoeffizienten zur Diskussion. Die ,erste” im Streitpatent angege-
bene Formel fur den lonoton-Koeffizienten (Beilage ./1 [0070]) sei die richtige. Nur diese
Formel sei plausibel und ergebe ein Ergebnis mit der genannten Einheit des Koeffizienten,
namlich cm?/s. Der Wert des lonoton-Permeabilititskoeffizienten P kénne durch eine einfa-
che algebraische Transformation der Formel in Absatz [0070] bestimmt werden. Wenn diese
Transformation durchgefuhrt werde, erkenne der Fachmann unmittelbar, dass die ,zweite"
lonoton-Formel im Absatz [0071] gemaf Beilage ./1 algebraisch falsch sei. Dies werde durch
den von der Antragstellerin vorgelegten Testbericht ./F3 bestatigt, denn offensichtlich habe
der diesen Bericht erstellende Experte tUberhaupt kein Problem gehabt, die richtige Formel
fur die Bestimmung des lonoton-Permeabilitatskoeffizienten P anzuwenden.

Die Antragstellerin behaupte nun zusatzlich, dass das Streitpatent dem Fachmann keine
Informationen in die Hand gebe, wie er Linsen herstellen solle und wie er feststellen solle, ob
die Linsen die funktionellen Merkmale des Anspruches 1 erfillten. Wie bereits dargestellt,
gebe das Streitpatent dem Fachmann detaillierte Auskunft Gber die beanspruchten Linsen
und eine ganze Fille von Informationen zu den Herstellungsschritten sowie dutzende von
Beispielen, die eine Anleitung enthielten. Das Streitpatent lehre den Fachmann, wie man die
Linsen herstellen und darauf Gberpriifen kénne, ob sie die MalRgaben des Anspruches erfll-
ten, darunter auch das Erfordernis der Bewegung auf dem Auge. Auch die diesbeziigliche
Uberprifung der Linsen durch klinische Tests stelle keinen unzumutbaren Aufwand fiir den
Fachmann dar, sondern sei anhand des Studiums der umfangreichen Lehre des Streitpaten-
tes ohne weiteres moglich. Im Ubrigen obliege die Beweislast des ,unzumutbaren Aufwands®
bei der Antragstellerin, die aber keine Beweise fir ihre Behauptung vorlege.

Beziglich des angeblich zu niederen unteren Grenzwerts fiir den lonoton-
lonenpermeabilititskoeffizienten mit 0,2 x 10° cm?/s sei entgegenzuhalten, dass dieser Wert
absolut sinnvoll gewahlt sei. Der Hinweis der Antragstellerin, dass die Linse gemal Beispiel
E-9 des Streitpatentes einen lonoton-lonenpermeabilitédtskoeffizienten oberhalb dieses
Grenzwertes aufweise, sich aber am Auge nicht bewege, dndere nichts an der Tatsache,
dass die Linse gemafd Anspruch 1 auch die zusétzlichen funktionellen Merkmale A, C und F1
des Anspruches 1 erflillen misse. Die angegebenen Grenzwerte sowohl fur den lonoton- als
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auch den lonoflux-Permeabilitatskoeffizienten seien somit notwendige Kriterien, um eine Lin-
se gemafd Anspruch 1 zu erhalten, aber nicht hinreichende Kriterien. Beispielsweise misse
abgesehen von der Messung dieser Koeffizienten eben auch die ophthalmische Vertraglich-
keit der Linse getestet werden, was auch von der Technischen Beschwerdekammer des
EPA in ihrer Entscheidung ./A2 zutreffend festgestellt worden wére.

Im Absatz [04140] der Beschreibung des Streitpatentes (./1) werde festgestellt, dass der
niedrigste lonoflux-lonenpermeabilitatskoeffizient, bei dem sich eine Linse auf dem Auge
bewege, 2,6 x 10° mm?“min sei. Der hochste lonoflux-lonenpermeabilititskoeffizient, bei
dem eine Linse am Auge hafte, sei 1,5 x 10° mm?min. Die Antragstellerin beziehe sich nun
auf Messungen in einem nachverdéffentlichten Artikel von Domschke et al. (Beilage ./L5), um
zu zeigen, dass der in Anspruch 1 angegebene Wert 1,5 x 10°® mm?%min zu niedrig sei. Die-
ser Artikel betreffe aber im Wesentlichen die Morphologie von stark sauerstoffdurchlassigen
Linsen und die herangezogenen Messungen (Figur 2) seien als Norm fiir die Festsetzung
eines Grenzwertes fir die lonenpermeabilitat weder beabsichtigt noch geeignet. Das Patent
beanspruche keine Linsen, die sich nicht auf dem Auge bewegten, denn eine Linse, die ei-
nen lonoflux-Wert im Rahmen des Anspruches 1 aufweise, sich aber nicht auf dem Auge
bewege, sei schlicht und einfach nicht vom Anspruch umfasst. Zuletzt habe die Antragstelle-
rin selbst in parallelen Verfahren gezeigt, dass eine kommerzielle Kontaktlinse (Fluoroperm
92) einen lonoflux-Wert von 1,4 x 10° mm?min aufweise, was sogar unterhalb des bean-
spruchten Grenzwertes von 1,5 x 10® mm?*min lage. Dieser Grenzwert fir den lonoflux-
Koeffizienten sei somit vollig zutreffend und sinnvoll festgelegt.

Die Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern des EPA hétten eine hohe Be-
deutung fir ein nachfolgendes nationales Nichtigkeitsverfahren, insbesondere wenn, wie im
vorliegenden Fall, dieses Nichtigkeitsverfahren im Wesentlichen auf die gleichen Argumente
und Dokumente zurtickgreife. Der Gesetzgeber habe den Entscheidungen des EPA und der
Interpretation eines in Osterreich validierten Europaischen Patentes gemafR den Bestimmun-
gen des EPU eindeutig Prioritat gegeniiber nationalen Bestimmungen und Rechtsprechung
eingeraumt, wie aus 8§ 11 PatV-EG hervorgehe (siehe auch Weiser, PatG 2005, Seiten 451
und 452 zu 8§ 1 PatV-EG). Obwohl natirlich die Technische Beschwerdekammer des EPA
nicht unfehlbar sei, misse gerade im vorliegenden Fall festgehalten werden, dass die Be-
schwerdekammer auf Gber 60 Seiten eine sehr sorgféltig begrindete Entscheidung erlassen
habe.

Bezlglich der Beanstandung der Antragstellerin dartiber, dass die Beschwerdekammer erst
kurzfristig vor der mindlichen Verhandlung eingereicht Dokumente nicht beriicksichtigt habe,
stelle dies nur die gerechtfertigte Konsequenz der ,Salamitaktik“ der Antragstellerin dar. Die
Beschwerdekammer habe das Streitpatent zu Recht aufrechterhalten.

In einem weiteren Schriftsatz vom 7. Dezember 2009 fihrt die Antragstellerin aus,
dass zahlreiche unrichtige Behauptungen gemacht worden waren. Die Antragstellerin verfol-
ge keine ,Salamitaktik”. Frihere Gegner wie Bausch & Lomb, die jetzt Lizenznehmer seien,
hatten nicht die Leistungen der Erfinder anerkannt, sondern mit der Lizenznahme ein Ge-
richtsverfahren beendet. In Anbetracht der widerspriichlichen Argumente der Antragsgegne-
rinnen in der Gegenschrift in Bezug auf die Neuheit/Ausfuhrbarkeit wirden die vorliegenden
Erwagungen vorgebracht, um ganz konkret auf diesen unzulassigen Widerspruch in der Ar-
gumentationsstrategie der Antragsgegnerinnen hinzuweisen.

Die allgemeinen Merkmale ,Beweglichkeit am Auge®, ,langere Tragbarkeit* und ,ophthalmi-
sche Vertraglichkeit” seien im Streitpatent in einer nicht ausfihrbaren Weise geoffenbart.
Anspruch 1 des Streitpatents sei ein Biindel von Winschen und enthalte nur drei (E, H und I)
technische Merkmale. Alle anderen Merkmale dieses Anspruchs seien entweder reine
Wunschvorstellungen oder technische Probleme, aber keine technischen Merkmale, die eine
Fachperson auf reproduzierbare Weise zu den Ausfiihrungsformen der beanspruchten Lin-
sen fuhren kénnen. Bei der ,Beweglichkeit am Auge" handle es sich nur um ein Blindel von
Aufgaben handele, jedoch nicht um eine technische Lehre, wie diese Aufgaben zu ldsen
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seien. Die Antragsgegnerinnen wollten die Aufgaben wie ,am Auge beweglich®, ,fir lAngeres
Tragen geeignet* und ,ophthalmisch vertraglich* als ,Merkmale“ darstellen, ohne klar zu sa-
gen, wie diese Aufgaben miteinander verbunden seien. Dennoch hatten die Antragsgegne-
rinnen diese Merkmale verwendet, um die Neuheit gegentiber den Beilagen ./F bis ./J zu
verteidigen, nicht jedoch gegeniber den Beilagen ./D und. /E, was einen unangemessenen
Widerspruch darstelle.

Die Interpretation, dass ,am Auge beweglich” ein technisches Merkmal darstelle, stiinde in
klarem Widerspruch zur Offenbarung des Streitpatents, die anfihre, dass oberhalb eines
bestimmten Schwellenwerts an lonenpermeabilitat sich die Linse auf dem Auge bewege.
Eine derartige Interpretation wirde auch sofort eine nicht ausreichende Offenbarung von
Anspruch 1 des Streitpatents beweisen, da es im Streitpatent als Ganzes keine allgemeine
Lehre gebe, wie eine Fachperson derartige Linsen in reproduzierbarer Weise herstellen kon-
ne. Sogar die Antragsgegnerinnen rdumten ein, dass die nach dem Streitpatent hergestellten
Linsen ,daraufhin Uberprift werden kdnnen, ob sie die funktionellen Merkmale des Anspru-
ches erfiillen* und derartige Uberprifungen als ,RoutinemaRnahmen* gelten wiirden, was
aber von der Antragstellerin aufs Heftigste bestritten werde. Wie bereits aus der Argumenta-
tion der Antragsgegnerinnen zur Verteidigung der Neuheit gegentuber Beilage ./I klar werde,
misse es sich bei derartigen ,Routinemalinahmen” um klinische Tests handeln, die sicher-
lich nicht einfach und unkompliziert seien (Beilage ./M, 313).

Im korrespondierenden Patentstreitverfahren in England (Englisches Urteil vom 10. Juli 2009
IM) ware es die SchlUsselfrage fur die endglltige Entscheidung gewesen, dass es dem
Streitpatent an Ausflhrbarkeit mangele. Die Antragsgegnerinnen héatten zahlreiche Doku-
mente aus diesem Verfahren zitiert, ohne die Entscheidung selbst vorzulegen, weshalb diese
Entscheidung als Beilage ./M vorgelegt werde. Unter den Paragraphen 279, 291, 310 und
312 dieser Entscheidung fasse der englische Richter die Argumente zur mangelnden Aus-
fuhrbarkeit zusammen: Es sei einfach nicht mdglich ist, zu sagen, ob eine bestimmte Linse
oder eine Linsenklasse die Erfordernisse eines der Anspriiche des Patents erflillten oder
nicht, bevor sie in der Klinik getestet worden seien (Beilage ./M, 279). Es kénne ohne Kklini-
sche Tests nicht vorhergesagt werden, ob eine bestimmte Linse die Erfordernisse der An-
spruche erfillen werde (Beilage ./M, 291). Eine Fachperson, die die Lehre des Patents ver-
wenden moéchte, um jegliche andere Linsen herzustellen aul3er jene, die durch spezifische
Beispiele geoffenbart wurden, ware mit einem Forschungsprogramm konfrontiert (Beilage
.IM, 310). Das Patent lehre nicht welche Materialien in den spezifischen beschriebenen Bei-
spielen fir die Herstellung von ophthalmisch vertraglichen Linsen fir langeres Tragen geeig-
net seien und ermdgliche einer Fachperson nicht vorherzusagen, ob eine Linse Uber einen
Zeitraum des langeren Tragens wahrscheinlich ophthalmisch vertraglich sei (Beilage ./M,
312). Der englische Richter habe richtig geschlossen, dass es nicht als ausfihrbare Offenba-
rung anzusehen sei, dass bei jedem gemal dem Streitpatent hergestellten Material mit klini-
schen Versuchen festgestellt werden misse, ob es die beanspruchten Merkmale erfille oder
nicht (Beilage ./M, 317, 318, 312, 322 und 323).

Die in einem Patent geoffenbarten Informationen missten eine Fachperson in die Lage ver-
setzen, die technische Lehre zuverlassig, wiederholbar und ohne Umwege in die Praxis um-
zusetzen, ohne dabei einen unzumutbaren Aufwand treiben und eine unangemessene Zahl
anfanglicher Fehlversuche in Kauf nehmen zu missen (Weiser, PatG, § 87a) und alle Aus-
fuhrungsformen, die in den Bereich der Anspriiche fallen, ohne unzumutbaren Aufwand zu
erhalten. Wenn eine Fachperson nur mit Hilfe von Versuch und Irrtum bzw. klinischen Tests
feststellen kdnne, ob seine spezielle Auswahl der verschiedenen Parameter zu einem zufrie-
denstellenden Ergebnis fuhre oder nicht, stelle dies einen unzumutbaren Aufwand dar
(Rechtsprechung der Beschwerdekammer des Europdischen Patentamtes (2006), 205). Es
handle sich nicht um eine fertige und patentierbare Erfindung, sondern um eine ungeldste
Aufgabenstellung, die prinzipiell nicht schitzbar sei (B 31/87, PBI. 1990, 105; Weiser, PatG,
§ 87a). Das Gleiche gelte auch, wenn ein gegebener Parameter, wie die Sauerstoffdurchlas-
sigkeit verschiedene numerische Werte haben kénne, wenn sie mit verschiedenen Techni-
ken gemessen werde. Im vorliegenden Anspruch 1 werde nur auf Abschnitt | der Beschrei-
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bung verwiesen, d.h. auf [0020] bis [0022] des Streitpatents, wahrend die Messung mit dem
»,DK 1000 Instrument* nur in Abschnitt I1I.G. Absatz [0094] des Streitpatents erwahnt sei.
Wenn andere Techniken nicht geeignet seien oder andere Ergebnisse lieferten, solle dies in
den Ansprichen erwéhnt sein, anstatt einfach nur auf den absoluten Wert von ,mindestens
ca. 70 Barrer/mm* zu verweisen. In ahnlichen Fallen habe der Oberste Patent- und Marken-
senat auf mangelnder Ausfuhrbarkeit erkannt (Op 3/79; PBI. 1981, 152).

Weiters sei die Argumentation der Antragsgegnerinnen zur Prioritat unbegriindet, denn in der
Diskussion der Neuheit von Anspruch 1 des Streitpatents gegeniber den Beilagen ./D und
JE stitzten sich die Antragsgegner auf G 2/98, T 665/00 und T 395/95. Es sei jedoch offen-
sichtlich, dass angesichts der G 2/98 fur Anspruch 1 nicht die Prioritat der EP-Anmeldung
und der CH-Anmeldung beansprucht werden kénne, so dass Beilage ./D sowie Beilage ./E
altere Rechte seien und daher neuheitsschéadlich seien.

Wahrend die Antragsgegnerinnen darauf bestiinden, dass die Linsen von Beilagen ./F bis ./J
nicht explizit flr langeres Tragen geeignet seien, keine Bewegung am Auge aufwiesen und
nicht als ophthalmisch kompatibel beschrieben seien, sei zu beachten, dass eine explizite
Erwahnung dieser Eigenschaften in der EP- und in der CH- Anmeldung (Beilagen ./C1 und
IC2) ebenfalls fehle. Es sei nicht einmal ein Tierversuch beschrieben, wie z.B. in Beilage ./J
ein Test an Affen hinsichtlich der langeren Tragezeit. Die Prioritatsdokumente offenbarten
nur Messungen der Sauerstoffpermeabilitat fir einige Beispiellinsen, die aus den ,Materialien
B bzw. C* hergestellt wurden, doch bei der Verteidigung des Prioritatsrechts erachteten die
Antragsgegnerinnen Merkmale wie die lonenpermeabilitat, die Beweglichkeit am Auge, die
Eignung fur langeres Tragen etc. Uberhaupt nicht als wichtig. Diese Argumentation der An-
tragsgegnerinnen zur Verteidigung der Prioritdt widerspreche ihrer Argumentation zur Vertei-
digung der Neuheit gegentuber der Beilagen ./F bis ./J.

Die EP-Prioritat offenbare ,Material B* des Streitpatents; die CH-Prioritat offenbare ,Material
C" des Streitpatents. Laut Offenbarung des Streitpatents und insbesondere laut Argumenta-
tion der Antragsgegnerinnen kdnnten beide Materialen zu Linsen flhren, die fur langeres
Tragen geeignet seien, sich am Auge bewegen kénnten und ophthalmisch kompatibel sein
koénnten, aber nicht unbedingt miussten. Da aber der Herstellungsprozess fir die Linsen - laut
Argumentation der Antragsgegnerinnen - ,sehr komplex“ sei und ,selbst scheinbar geringfu-
gige Anderungen einen entscheidenden Effekt auf das erzeugte Produkt ausiiben kénnen®,
konnten Linsen aus ,Material B als auch C* auch zu Linsen fuhren, die NICHT fir langeres
Tragen geeignet seien. Weder die EP- noch die CH-Anmeldung offenbare eine Lehre, um
reproduzierbar zu Linsen zu kommen, die tatsachlich fir langeres Tragen geeignet seien.
Wahrend im Streitpatent einige Linsen angeblich in klinischen Versuchen getestet worden
waren, werden das Merkmal des langeren Tragens oder derartige klinische Tests in der EP-
und in der CH-Anmeldung nicht einmal erwéhnt. Aus diesem Grunde kénne dieser Anspruch
1 eindeutig die Prioritat keines dieser Prioritdtsdokumente beanspruchen. Die friiheste zu
beanspruchende Prioritat sei der 8. Dezember 1995.

Die Antragsgegnerinnen argumentierten basierend auf der ,ODER* Fallgruppe in G 2/98,
dass Anspruch 1 alternative Ausfiihrungsformen abdecke doch wirden sie das definierte
Erfordernis, dass die Alternativen ,eine beschrankte Anzahl* haben sollten, vergessen. Der
Anspruch 1 umfasse die ,beschrénkte Anzahl von Alternativen®, wahrend G 2/98 eindeutig
schliel3t, dass der beanspruchte Gegenstand, fiir den die Prioritdt beansprucht werde, aus
dieser beschrankten Anzahl von Alternativen bestehen musse. Es sei offensichtlich, dass der
von Anspruch 1 abgedeckte Gegenstand weit Uber die ,beschrankte Anzahl klar definierter
Alternativen” nach G 2/98 hinausgehe. Anspruch 1 umfasse jedoch weit mehr als nur Linsen
aus ,Material B* und ,Material C*. Er umfasse auch mehr als nur Linsen aus ,Material A bis
D“. Er umfasse jegliche Linse flr langeres Tragen, die die Wunschliste von Merkmalen in
Anspruch 1 erfiille und aus jeglichem polymerisierbaren oxypermen und ionopermen Material
bestehe. Anspruch 1 umfasse daher eine unendliche Anzahl véllig unbestimmter Alternativen
und nicht eine beschrankte Anzahl klar definierter alternativer Gegenstande.
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Zusétzlich sei zu beriicksichtigen, dass nicht alle Linsen aus Materialien B und C zu Linsen
fuhrten, die fur langeres Tragen geeignet seien, wie etwa die Beispiele E-2 und E-9 des
Streitpatents, wo Linsen aus ,Material B und C* geoffenbart seien, die sich am Auge nicht
bewegten, zeigten. Diese Linsen aus ,Material B und C* fielen daher nicht unter Anspruch 1,
obwohl sie aus Material B oder C hergestellt seien. Auf Grund dieses Beweises sei im ge-
genstandlichen Fall nicht einmal die Argumentation von T 665/00 anwendbar. Daraus folge,
dass die Prioritdt vom 4. April und 19. Mai 1995 fiir das Streitpatent nicht beansprucht wer-
den kodnne, und dass es dem Streitpatent daher eindeutig an Neuheit gegeniber Beilage ./D
und Beilage ./E mangele, insbesondere angesichts G 2/98.

Auch ware es Osterreichische Entscheidungspraxis, dass einem unabhéngigen Anspruch nur
Prioritdt zukomme, wenn die Gesamtheit der zwingenden Merkmale der Offenbarung der
prioritatsbegrindenden Anmeldung entnehmbar sei (B13/95, PBI. 1999, 40). Dies stehe
auch im Einklang mit den Erwéagungen in Standardkommentaren zu Art. 87 bis 89 EPU, z.B.
Singer/Stauder (EPU; Art. 87, Rn. 2-8), Benkart (Patentgesetz, § 3, Rn 10a), Busse (Patent-
gesetz, 8 41, Rn 29-31) und KralRer (Patentrecht, Seite 503, letzter Absatz). Die jingste Ent-
scheidung des Obersten Patent- und Markensenats Uber das Beanspruchen der Prioritat
gemaR § 88 EPU sei die Op 7/06 vom 27. Juni 2007 (PBI. 2008, 111). Diese Entscheidung
folge ebenfalls den Richtlinien von G 2/98 und wiederholt diese, so dass die Prioritat nur
dann anzuerkennen sei, wenn die Fachperson den identischen Gegenstand des Anspruchs
unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der friiheren
Anmeldung als Ganzes entnehmen kdénne. Daher werde in der Op 7/06 darauf hingewiesen,
dass, wenn einzelne Merkmale des beanspruchten Gegenstandes verschiedene Prioritaten
haben, der gesamte Gegenstand nur die Prioritéat jener friheren Anmeldung habe, in welcher
die Kombination aller Merkmale zum ersten Mal geoffenbart sei. Weder in der EP-Prioritat
noch in der CH-Prioritat sei der komplette Satz an Merkmalen, wie er in Anspruch 1 des
Streitpatents beansprucht werde, als Ganzes enthalten. Weiter Relevanz habe die Entschei-
dung Op 7/06 insofern, als sie sich auch auf numerische Werte beziehe. Numerische Werte
wlrden als bindend und wesentlich angesehen. Ein Anspruch, der einen gréReren Bereich
enthalte als die frilhere Anmeldung, kénne die Prioritat einer friheren Anmeldung nicht be-
anspruchen, wenn darin ein kleinerer Bereich geoffenbart sei (auch T 395/95). Dies musse
insbesondere dann gelten, wenn der Parameter nicht nur anders, sondern in der Prioritats-
anmeldung Uberhaupt nicht vorhanden sei, wie dies hier der Fall sei. Daher sei auch aus der
Osterreichischen Entscheidungspraxis klar, dass die EP- und die CH-Prioritdten im vorlie-
genden Fall nicht rechtsguiltig beansprucht werden kénnten. Im vorliegenden Fall konnten
daraus nur zwei Szenarien folgen: Entweder die Dokumente ./D und ./E seien fur Anspruch 1
des Streitpatents neuheitsschadlich, da sie Beispiele fur Linsen enthielten, die unter An-
spruch 1 des Streitpatents fielen oder es mangele Anspruch 1 des Streitpatents an Ausfihr-
barkeit, wenn angenommen werde, dass diese Dokumente keine Beispiele offenbarten, die,
wenn sie nachgearbeitet wirden, unweigerlich zu Linsen fihrten, die unter Anspruch 1 des
Streitpatents fielen.

Mit Schriftsatz vom 14. Mai 2010 legt die Antragstellerin folgende weitere Beilagen vor:

.IN: Entscheidung des deutschen Bundespatentgerichts vom 15. Juli 2009

10: Englische Ubersetzung der erstinstanzlichen Entscheidung im Verletzungsverfahren in
den Niederlanden vom 11. Februar 2009

P: Englische Ubersetzung der erstinstanzlichen Entscheidung im Verletzungsverfahren in
Frankreich vom 25. Marz 2009

Mit der Entscheidung des deutschen Bundespatentgerichts (./N) sei der korrespondierende
deutsche Teil des vorliegenden europaischen Patents aufgrund mangelnder Neuheit gegen-
Uber den Dokumenten WO 96/31791 Al und WO 96/36890 Al (Beilagen /D und /E) fur nich-
tig erklart worden. Dariiber hinaus sei mangelnde Neuheit und erfinderische Tatigkeit des
Streitpatents gegentuber den Dokumenten /F, /G, /I und /J festgestellt worden, wobei die Be-
grindung den Argumenten im Nichtigkeitsantrag gefolgt ware.
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Gemal der von den Antragsgegnerinnen zitierten niederlandischen Entscheidung (./O) sei
zumindest betreffend die Beanspruchung der Prioritdten entgegen der 6sterreichischen und
der europdaischen Entscheidungspraxis entschieden worden, da es ausgereicht habe, dass
Ausfihrungsformen des Streitpatents offenbart waren. Beziiglich der von der Antragsgegne-
rin zitierten franzosischen Entscheidung (./P) halte die Antragstellerin fest, dass die franzosi-
sche Entscheidung richtigerweise die Prioritaten nicht zuerkannt hatten, aber Neuheit ge-
geniiber den Dokumenten WO 96/31791 Al und WO 96/36890 Al (Beilagen ./D und ./E)
gegeben sei, da die Bewegung der Linsen auf dem Auge nicht gegeben seien. Diese erstin-
stanzlichen Entscheidungen entspréchen nicht der gangigen Spruchpraxis des Obersten
Patent- und Markensenats oder der europadischen Beschwerdekammer.

Mit ihrer Replik vom 28. Mai 2010 legen die Antragsgegnerinnen folgende weitere
Beilagen vor:

.120: Entscheidung des United States District Court Middle District of Florida vom 14. August
2009

.121: Eidesstattliche Erklarung von Herrn Paul Nicolson vom 11. November 2009 samt Anla-
gen

J22: Schreiben der irischen Vertreter der Antragsgegnerin Novartis an die irischen Vertreter
der Antragstellerin vom 9. November 2009

Gemall Antragsgegnerinnen beziehe sich die Antragstellerin in ihrer Eingabe vom
7. Dezember hauptsachlich auf das Urteil des englischen High Court (./M), wobei gegen die-
se Entscheidung Berufung eingelegt worden wére und abgesehen vom Thema der ausrei-
chenden Offenbarung, samtliche Angriffe auf Basis der Dokumente ./F bis ./K zurtickgewie-
sen worden wéren.

Beziglich der Entscheidung des deutschen Bundespatentgerichtes vom 15. Juli 2009 (./N)
ware das korrespondierende deutsche Patent wegen mangelnder Neuheit und mangelnder
erfinderischer Tatigkeit flr nichtig erklart worden, weshalb keine Entscheidung zur Frage der
ausreichenden Offenbarung getroffen worden wére. Diese bereits angefochtene Entschei-
dung sei falsch, da ein zu strenger Maf3stab angelegt worden ware und man sich von einer
harmonisierten Auslegung entfernt habe. Nicht nur das District Court von Den Haag (Beilage
.IP) und das Bezirksgericht Paris (Beilage ./O) sondern auch das US District Court of Florida
(Beilage ./20) habe alle Angriffe der Antragstellerin zurtickgewiesen.

Bezlglich der mangelnden Offenbarung fihren die Antragsgegnerinnen aus, dass die Be-
weislast diesbeziiglich bei der Antragstellerin liege, wofiir sie den Rechtsprechungsbericht
der Technischen Beschwerdekammern (5. Auflage, 2006, Seiten 213-215) zitiert und, dass
dafir kein experimenteller Nachweis vorgelegt worden ware, wonach es nicht méglich gewe-
sen ware, die beanspruchte Erfindung durchzufiihren. Im Gegenteil, die Antragstellerin habe
sich lediglich zur Nacharbeitungen des Standes der Technik so viel Miihe gemacht.

Bezlglich der Begriffe ,Wunschliste®, ,aufgabenartig” und ,Biindel von Wiinschen“ sei den
Antragsgegnerinnen nicht klar auf welche rechtliche Bestimmung sich dieser Einwand stiitze,
da die Klarheit von Anspriichen kein Nichtigkeitsgrund ware. Jeder Anspruch sei eine Verall-
gemeinerung einer technischen Entdeckung und legitim solange ein Fachmann die techni-
sche Lehre ohne unzumutbaren Aufwand nacharbeiten kénne.

Auch so manche technische Abteilung des Osterreichischen Patentamtes sei zuriickhaltend
gegenuber funktionellen Merkmalen oder Parametern und stiinde im krassen Gegensatz zur
Europaischen Praxis, obwohl auch gemaR Benkhard (EPU, Art. 84, Rz. 24) oder der unverof-
fentlichten Entscheidung der Osterreichischen Beschwerdeabteilung (BGM 1/2005) funktio-
nale Merkmale oder Parameter durchaus legitim seien. In der 6sterreichischen Entscheidung
seien diese ,ausnahmsweise dann zulassig®, wenn die Erfindung in keiner anderen Weise
ausreichend definiert werden kénne, der Parameter oder die Produkteigenschaft eindeutig
und zuverlassig durch Hinweise in der Beschreibung oder durch tbliche Verfahren bestimmt
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werden kénne, der Durchschnittsfachmann anhand der Wirkungsangabe in der Lage sei,
diese Eigenschaft durch technische Mittel zu erzielen und dies fir ihn eine glatte Selbstver-
standlichkeit darstelle. Dies sei eine strengere Auslegung als im europaischen Verfahren,
weshalb die Nichtigkeitsabteilung ersucht werde, nicht der strengen Praxis der Technischen
Abteilungen und der Beschwerdeabteilung zu folgen, sondern einen zur Europdaischen Praxis
harmonisierten Zugang zu finden. Bezlglich der Merkmale ,Beweglichkeit auf dem Auge®,
Jangere Tragbarkeit‘ und ,ophthalmische Vertraglichkeit* habe weder das EPA, das Bun-
despatentgericht noch die Gerichte der Niederlande oder England den Anspruch 1 als ungdl-
tig angesehen, weshalb fir eine solche Osterreichische Entscheidung Erklarungsbedarf be-
stiinde. Die Antragstellerin kritisiere diese Merkmale nur, weil es klinischer Versuche bedurfe
diese festzustellen, ebenso wie die englische Entscheidung dies behaupte. Doch es sei mog-
lich diese Merkmale zu messen, weshalb sie weder unklar noch ein Wunsch seien.

Damit verbleibe als einzig zu klarende Frage, ob es einen unzumutbaren Aufwand darstelle
zu testen, ob Linsen die funktionalen Merkmale des Anspruches 1 erfillten. Seit jeher werde
akzeptiert, dass in komplexen Technologien die Nacharbeitung einer Erfindung aufwendig,
schwierig und auch teuer sein kénne (Entscheidung T 223/92) und solche Erfindungen trotz-
dem als ausreichend offenbart angesehen wiirden und zwar unabhangig vom Aufwand, der
mit der Nacharbeitung der Erfindung verbunden sei. Somit seien weder Schwierigkeiten bei
der Nacharbeitung, finanzieller Aufwand noch klinische Versuche ein unzumutbarer Auf-
wand.

Dazu lege die Antragstellerin eine eidesstattliche Erklarung von Herrn Paul Nicolson (Beilage
/21 enthaltend die Anlagen B, C, D, E und F) vor, die die Geschichte des sogenannten
~SEE3"-Projektes darstelle. Darin seien klinische Versuche betreffend die ophthalmischen
Eigenschaften wie z.B. die Beweglichkeit auf dem Auge beschrieben. Nichts in diesen Do-
kumenten weise auf einen unzumutbaren Aufwand hin. Damit seien die funktionalen Merk-
male des Anspruches 1 nicht nur ausreichend klar, sondern kénnten auch ohne unzumutba-
ren Aufwand gemessen werden.

Die Frage, ob das Streitpatent fir den Fachmann eine ausreichende Anleitung zur Verfigung
stelle, wie man Linsen gemaR Anspruches 1 herstellen kdénne, sei zu bejahen. Das Patent
beschreibe die Merkmale, die fur eine kommerziell erfolgreiche Linse mit langerer Tragbar-
keit notwendig seien und lehre den Fachmann, wie man Linsen mit diesen Merkmalen her-
stellen kdnne, denn erstmalig wére die Notwendigkeit der Kombination von hoher Sauer-
stoffdurchlassigkeit und hoher lonenpermeabilitat beschrieben. Insbesondere lehre das
Streitpatent, dass die lonenpermeabilitat ein wichtiger Vorhersageparameter fur die Beweg-
lichkeit auf dem Auge sei. Zusatzlich zur Offenbarung von vier grundlegenden zur Herstel-
lung von ,extended wear"-Kontaktlinsen geeigneten Polymersystemen enthalte das Streitpa-
tent Uber sechzig Beispiele von Kontaktlinsen und Uber zwanzig Beispiele zur Makromer-
synthese, sowie spezielle Prozessschritte und Oberflachenbehandlungen, um die ophthalmi-
sche Vertraglichkeit zu verbessern. Die Beispiele zeigten die Konsequenzen auf, wenn
Komponenten und/oder deren Einsatzmengen sowie deren Weiterverarbeitung gedndert
wirden und dariber hinaus wére die Beweglichkeit auf dem Auge klinisch getestet worden.
Einzelne Beispiele (E-2, E-9, E-13, F-3, F-8, F-9 und G-6) fielen zwar nicht in den Schutzbe-
reich, zeigten aber welche Verbesserungen im Herstellungsverfahren durchgefiihrt werden
konnten.

Anhand dieser breiten Informationen im Streitpatent seien die Antragsgegnerinnen eindeutig
berechtigt, einen breiten Anspruch, der nicht blof3 auf spezifische Ausfihrungsformen der
Linsen eingeschrénkt sei, aufzustellen. Noch dazu liege es an der Antragstellerin zu bewei-
sen, dass keine Nacharbeitbarkeit gegeben sei. Die Antragstellerin erwecke aber nur den
Eindruck, dass jede einzelne Linse mittels klinischer Tests untersucht werden musse, was
einen unzumutbaren Aufwand darstellte, doch Ubersehe sie die klare Anleitung die das Pa-
tent gebe.
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Das Streitpatent konne keine ,,100% wasserdichte" Lehre zur Verfigung stellen, dass jede
einzelne nach dieser Lehre hergestellte Linse auch die gewlinschten ophthalmischen Eigen-
schaften aufweisen werde, doch werde dies zum Nachweis der ausreichenden Offenbarung
auch nicht verlangt. In diesem Zusammenhang werde auf die eidesstattlichen Erklarung von
Herrn Nicolson (Beilage ./21) verwiesen, worin festgehalten sei, dass Beispiele des Streitpa-
tentes auch ohne Modifikationen alle Merkmale des Anspruches 1 erfillten, und auch, wie
der Fachmann aufgrund der Beschreibung in der Lage sei, Linsen so zu modifizieren, dass
sie alle Merkmale erfillten. Auch der Zweifel an der Nacharbeitbarkeit der beschriebenen
Messung der Sauerstoffdurchlassigkeit durch die Antragstellerin mittels der Entscheidung
Op 3/79 (PB1. 1981, 152) sei nicht belegbar.

Mehrere Unternehmen hatten die Glltigkeit des Patentes akzeptiert, auch das US-Gericht
habe festgestellt, dass das Patent verletzt werde (Beilage ./20) und die Technische Be-
schwerdekammer héatte (Beilage ./A2, Seiten 37-39, insbesondere 38) die Frage der ausrei-
chenden Offenbarung bereits untersucht.

Zum Thema Prioritat liege keine Inkonsistenz in der Argumentation der Antragsgegnerinnen
beziglich der beanspruchten Prioritéat einerseits und der Neuheit gegeniiber den Dokumen-
ten ./F bis ./J andererseits vor. Die Prioritdtsdokumente ./C1 und ./C2 beinhalteten keine ex-
plizite Lehre der Merkmale des Anspruches 1 wie die Beweglichkeit auf dem Auge, die lan-
gere Tragbarkeit oder die ophthalmische Vertraglichkeit; ebenso wenig wie die Dokumente
JF bis ./J. Doch Gegenstande, die in einer Prioritdtsanmeldung aber implizit geoffenbart
werden, kénnten Grundlage eines gultigen Prioritdtsanspruches sein.

Bezuglich der Prioritat fassen die Antragsgegnerinnen drei Moglichkeiten zusammen:

Weder die Prioritatsanmeldungen ./C1 noch ./C2 offenbarten Linsen des Anspruches 1,
weshalb die Dokumente ./D und ./E die Neuheit des Anspruches 1 nicht in Frage stellen
kénnten, denn gemal der eidesstattlichen Aussage von Nicolson (Beilage ./21) waren bei
den Linsen gemaR der Prioritatsanmeldungen ./C1 und ./C2 noch weitere Modifikationen, wie
die im Streitpatent geoffenbarten Oberflachenbehandlungen erforderlich. Auch ein Schreiben
der irischen Vertreter der Antragsgegnerin Novartis an die Vertreter der Antragstellerin in
Irland (Beilage ./22) erlautere, dass die Dokumente ./D und ./E keine Linsen gemafR An-
spruch 1 des Streitpatentes aufwiesen, doch anhand der tber ./D und ./E hinausgehenden
Lehre des Streitpatentes (z.B. Oberflachenbehandlung) sei es mdéglich, Linsen gemafd An-
spruch 1 des Streitpatentes herzustellen. Selbst wenn die Prioritdtsanmeldungen ./C1 und
./C2 einige Linsen offenbaren sollten, welche alle Merkmale des Anspruches 1 erfillten, sei
es berechtigt, gemal dem in der Entscheidung G 2/98 der Grol3en Beschwerdekammer des
EPU dargelegten Konzeptes die Prioritat dieser Anmeldungen in Anspruch zu nehmen, wo-
durch sie als Basis fur einen Neuheitsangriff wegfielen. Es seien nicht eine ,unendliche" An-
zahl an ,vollig unbestimmten Alternativen” beansprucht, sondern eine beschréankte Zahl ein-
deutig definierter alternativer Gegenstande, definiert durch nicht weniger als 10 Merkmale,
wobei alle diese Merkmale klar definiert seien und anhand von Messungen festgestellt wer-
den konnten. Die Antragsgegnerinnen erlautern anhand eines ,Schrauben-
Befestigungsmittel-Nagel-Beispiels* den vorliegenden Fall, meinen aber, dass die zitierte
Entscheidung Op 7/06 des OPM hier nicht anzuwenden sei.

Wenn die Prioritaten der Anmeldungen ./C1 und ./C2 nicht in Anspruch genommen werden
durften, aber trotzdem Ausfihrungsformen Anspruch 1 vorwegnahmen, so lage es an der
Antragstellerin zu zeigen, dass es tatsachlich in ./C1 und ./C2 geoffenbarte Ausfihrungsfor-
men gébe, die alle Merkmale des Anspruches 1 erfillten, wozu die Antragstellerin aber
nichts vorgebracht habe. Es sei nicht ausreichend, lediglich darauf hinzuweisen, dass einige
der Beispiele aus ./C1 und ./C2 auch im Streitpatent vorhanden seien. Denn es sei unwahr-
scheinlich, dass die Beispiele alle Merkmale des Anspruches 1 des Streitpatentes erfillten.
Doch die darin angefiihrten Materialien kdnnten nach weiteren Bearbeitungsschritten wie sie
im Streitpatent geoffenbart seien dann in den Anspruch fallen. In diesem Fall wéaren die An-
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tragsgegnerinnen gemaf Art. 138 (3) EPU berechtigt, den Anspruch 1 zu beschranken und
einen ,Disclaimer” einzufihren und behielten sich das Recht vor einen Hilfsantrag zu stellen.

Die der Entscheidung des deutschen Bundespatentgerichtes (Beilage ./N) zugrundegelegten
Prifungsstandards seien bereits als zu streng zuriickgewiesen worden und in samtlichen
anderen Entscheidungen (NL, FR, UK, US) wére im Gegensatz dazu festgehalten worden,
dass eben nicht Gberzeugend gezeigt worden sei, dass auch nur eines der Dokumente ./F
bis ./J eine vollstandige inh&rente Offenbarung einer anspruchsgemafen Linse aufweise.

Im Lichte der obigen Ausfiihrungen mussten die Angriffe der Antragstellerin in Bezug auf die
Ausfihrbarkeit und auf die Neuheit gegentiber den aus den Prioritditsanmeldungen hervor-
gegangenen Anmeldungen ./D und ./E scheitern.

In der mindlichen Verhandlung am 24. Juni 2010 wird — auch auf Aufforderung -
von keiner der Parteien ein entscheidungsrelevanter Unterschied zwischen der deutsche
Ubersetzung der EP 0 819 258 B, also der AT E 205606 (./A) und der vom EPA erteilten Ori-
ginalversion (./1) angefuihrt. Auch im spateren Verlauf der mundlichen Verhandlung wird von
dem Ersuchen des Senats, erforderlichenfalls auf die Originalversion zu verweisen, kein
Gebrauch gemacht.

Auf Frage des Senats was das Erfindungswesentliche des Streitpatents darstelle, fiihren die
Antragsgegnerinnen aus, dass alle stofflichen und funktionellen Merkmale des Anspruchs 1
beginnend bei der ophthalmisch vertraglichen Innen- und Auf3enflache die Erfindung bis hin
zu den Parameterwerten der Sauerstoffdurchlassigkeit und der lonenpermeabilititen das
Erfindungswesentliche darstellten. Die Antragstellerin argumentiert, dass der Anspruch 1 nur
eine Wunschliste und keinen Unterschied zum Stand der Technik darstelle. Weiters stellt sie
fest, dass das Streitpatent aus mehreren Griinden nicht nacharbeitbar sei und das Problem
nicht 16se und zitiert dazu die Entscheidung T 401/90. Die Antragsgegnerinnen entgegnen,
dass die Klarheit des Anspruches vom EPA bestétigt worden wére und eine Analyse des
Anspruchs machbar sei, um die Neuheit bestatigen zu kénnen. Die Patentinhaberinnen hat-
ten wichtige Zusammenhénge erkannt und seien fahig aus einer tberbreiten Auswahl an
Ausgangsstoffen Linsen herzustellen, was sie zu einem breiten Anspruch berechtige. Die
Beweislast der Nichtnacharbeitbarkeit liege aulBerdem bei der Antragstellerin. Gemal der
Antragstellerin liege der Beweis im Patent.

Zum Thema Prioritat halt die Antragstellerin fest, dass die Gesamtheit aller Merkmale des
Anspruchs 1 den Prioritdtsdokumenten ./C1 und ./C2 nicht entnehmbar seien und Merkmale
fehlten. Die Antragsgegnerinnen verweisen auf das Konzept der Teilprioritditen und merken
an, dass beim Wegfall der beiden Prioritaten die Dokumente ./D und ./E trotzdem nicht neu-
heitsschéadlich waren, und dass die Patentinhaberinnen einen Disclaimer einfihren konnten.

Bezlglich der Neuheit des Streitpatents meint die Antragstellerin, dass die beiden Dokumen-
te ./D und ./E &ltere Rechte darstellten und Beispiele darin mit den Beispielen im Streitpatent
Ubereinstimmten, wobei diese Linsen dann unter Anspruch 1 fielen. Dazu entgegnen die
Antragsgegnerinnen, dass nicht alle Beispiel im Streitpatent unter Anspruch 1 fielen und
auch Beispiele aus den Dokumenten ./D und ./E nicht unter Anspruch 1 fielen, da diese Lin-
sen alle zusatzlich einer Oberflachenbehandlung unterzogen worden waren. Damit seien die
Dokumente ./D und ./E nicht neuheitsschadlich. Die Antragstellerin fuhrt aus, dass eine O-
berflachenbehandlung im Anspruch 1 nicht angefuhrt sei.

Beziglich der Neuheit des Streitpatents gegentber den Dokumente ./F bis ./K meint die An-
tragstellerin, dass diese alle die Kombination eines ionopermen und eines oxypermen Mate-
rials zeigten, manche Dokumente auch klinische Versuche und die Beweglichkeit am Auge
zeigten und die Nacharbeitungen belegten, dass das Streitpatent nicht neu und nicht erfinde-
risch sei. Die Antragsgegnerinnen entgegnen, dass die Nacharbeitungen nicht nach dem
Stand der Technik durchgefiihrt worden wéren und dass der Stand der Technik nicht wieder-
holbar und ohne Umwege die Erfindung des Streitpatents zeige.
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Bezlglich der erfinderischen Tatigkeit des Streitpatents meinen die Antragsgegnerinnen,
dass diese gegeben sei und nicht so einfach wie im deutschen Verfahren zu handhaben sei,
denn nur das Chang-Dokument zeige ,extended-wear“-Linsen, wohingegen die Antragstelle-
rin meint, dass etwas, dass nicht neu sei auch nicht erfinderisch sei.

Die Antragstellerin zieht den Antrag auf Zeugeneinvernahme zurlick. Die Antragsgegnerin-
nen halten den Beweisantrag auf Einvernahme der Zeugen Jimmy W. Mays und William G.
Pitt aufrecht. Diese kdnnten bezeugen, dass die Nacharbeitungen des Stands der Technik
der Antragstellerin von der eigentlichen Lehre dieser Dokumente abweiche. Dieser Beweis-
antrag wird vom Senat wegen Unerheblichkeit und Entscheidungsreife abgewiesen.

Abgesehen vom Antrag auf Zeugenbeweis seitens der Antragstellerin halten die Parteien die
in ihren Schriftsatzen gestellten Antrage aufrecht.

Innerhalb der in § 54 Abs. 1a ZPO normierten Frist langen sowohl seitens der Antragstellerin
als auch seitens der Antragsgegnerinnen Einwendungen gegen das am Schluss der mindli-
chen Verhandlung von der jeweiligen Gegenseite Ubergebene Kostenverzeichnis ein.

Mit ihrer Entscheidung vom 15. Juli 2010 gibt die Nichtigkeitsabteilung unter Kos-
tenzuspruch fur die Antragstellerin dem Antrag statt und erklart das Patent Nr. E 205 606
im Ausmald aller Anspriche fur nichtig.

Gegen diese Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung wird von den Antragsgegnerin-
nen Berufung dem Obersten Patent- und Markensenat erhoben. Nach Vorlage einer
Berufungsbeantwortung am 17. Dezember 2010 zieht die Antragstellerin mit Einga-
be vom 10. Janner 2011 den Antrag auf Nichtigerklarung des Patentes
Nr. E 205 606 zurtck. Sie erklart, dass die Parteien dartiber Gibereingekommen sind, die
Kosten des Verfahrens selbst zu tragen. Die Antragsgegnerinnen stimmen dem zu.

Mit Beschluss vom 30. Marz 2011 nimmt der Obersten Patent- und Markense-
nat die Rickziehung des Antrages auf Nichtigerklarung des Patentes Nr. E 205 606 zur
Kenntnis und erklart die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung fur wir-
kungslos. Er begrindet, dass mangels Regelung im Patentgesetz § 483 Abs. 3 ZPO ana-
log anzuwenden ist. In der Entscheidung wird auf § 112 Abs. 1 PatG hingewiesen.

Am 18. Mai 2011 beschlieBt die Nichtigkeitsabteilung die Fortsetzung
des Verfahrens von Amts wegen. Sie fihrt an, dass gemaR § 112 Abs. 1 PatG
die Einleitung des Verfahrens wegen Riicknahme, Nichtigerklarung oder Aberkennung von
Patenten nur auf Antrag erfolgt. Das Patentamt ist jedoch berechtigt, das Uber einen Rick-
nahme- oder Nichtigkeitsantrag eingeleitete Verfahren im Falle der Ruckziehung des Antra-
ges von Amts wegen fortzusetzen. Von dieser im Ermessen der Nichtigkeitsabteilung liegen-
den Mdaglichkeit macht die Nichtigkeitsabteilung im Interesse der Rechtssicherheit Gebrauch,
da nur eine rechtskraftige Entscheidung Rechtssicherheit gewahrleistet.

Im vorbereitenden Schriftsatz vom 12. September 2011 beantragen die Antrags-
gegnerinnen, das Streitpatent E 205606 in vollem Umfang aufrechtzu-
erhalten und die Kosten des Verfahrens und der Vertretung zu ersetzen. Zu dieser Be-
grindung legen sie folgende Beilagen vor:

/23 Urteil des Cour d'Appel de Paris

.123a Beglaubigte deutsche (Teil-)Ubersetzung

/24 Protokoll des Treffens von Prof. Brennan und Prof. Holden
125 Auszug aus der mindlichen Verhandlung in Irland

126 WO 2010/117588

Die Antragsgegnerinnen argumentieren zunachst Unzulassigkeit der amtswegigen Fortfih-
rung, die nach Ansicht der Antragsgegnerinnen eine Wiederaufnahme des Nichtigkeitsver-
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fahrens sei. Das Nichtigkeitsverfahren vor dem Patentamt sei mit der Entscheidung der
Nichtigkeitsabteilung vom 15.7.2010 abgeschlossen. Nach Erhebung der Berufung ware nur
mehr ein Verfahren vor dem Obersten Patent- und Markensenat anhangig, der als (eigen-
standige) Kollegialbehdrde gemaf Art 133 Z 4 B-VG errichtet sei. Das mit der wirkungslosen
Entscheidung vom 15.7.2010 beendete Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung des Patent-
amtes konne daher nicht fortgesetzt, sondern nur wiederaufgenommen werden. Eine Wie-
deraufnahme sei in § 112 Abs. 1 Satz 2 PatG jedoch nicht vorgesehen. Eine Wiederaufnah-
me sei gemal § 127 PatG nur Uber Antrag vorgesehen, der nicht vorlage. Die ,Fortsetzung"
des Verfahrens sei daher rechtswidrig.

Die Nichtigkeitsabteilung fiihre in ihrem Beschluss vom 18.5.2011 die Johnson & Johnson
Vision Gare, Inc. als Antragstellerin an. Mit Riickziehung des Nichtigkeitsantrages durch die
Eingabe vom 10.1.2011 ende aber die Parteistellung von Johnson & Johnson Vision Care,
Inc. Selbst in einem fortgesetzten Verfahren ware Johnson & Johnson Vision Care, Inc. nur
mehr ,vormaliger" Antragsteller. Zwar ware in Op 3/04 die dortige Antragstellerin auch nach
Ruckziehung des Antrages als Partei behandelt worden, weil sie in erster Instanz mit Kos-
tenersatz belastet worden wére, doch wére im vorliegenden Verfahren auf den Ersatz der
bisherigen Kosten verzichtet worden.

Das Nichtigkeitsverfahren sei - wie sich aus 88 116 ff PatG ergabe - als zweiseitiges Verfah-
ren ausgebildet. An diesem kontradiktorischen Prinzip mangle es einem fortgesetzten bzw.
wieder aufgenommenen Verfahren, in dem die Nichtigkeitsabteilung gleichsam die Position
des Klagers und des Richters in sich vereinige. § 122 PatG sehe vor, dass die Verfahrens-
und Vertretungskosten in sinngemaRer Anwendung der 88 40 bis 55 ZPO zu ersetzen seien
und dass derjenige, der einen Antrag zurticknehme, dem Antragsgegner die Kosten zu er-
setzen habe. Auch diese Bestimmung setze daher das Vorhandensein einer gegnerischen
Partei voraus. Durch eine ,Fortsetzung" bzw. Wiederaufnahme des Verfahrens trotz Rick-
ziehung des Antrages wirde die (vormalige) Antragstellerin potentiell mit Kosten im fortge-
setzten (wiederaufgenommenen) Verfahren belastet werden, die sie nicht verursacht habe.

Sollte die Fortsetzung (richtig: Wiederaufnahme) des Verfahrens auf § 112 Abs. 1 Satz 2
PatG gestitzt werden, so wiesen die Antragsgegnerinnen darauf hin, dass die Bestimmung
verfassungswidrig sei. Den Patentinhaberinnen sei bekannt, dass die Nichtigkeitsabteilung
auch an verfassungswidrige gesetzliche Bestimmungen gebunden und nicht zur Stellung
eines Aufhebungsantrages beim VfGH legitimiert sei, sodass sich derzeit ein diesbeziglich
detailliertes Vorbringen erlbrige. Es werde aber daraufhingewiesen, dass § 112 Abs. 1
Satz 2 PatG gleichheitswidrig erscheine, da gleich gelagerte Sachverhalte in anderen ge-
setzlichen Bestimmungen (z.B. 8 11 PatV-EG) eine amtswegige Fortsetzung nicht vorsehten.

Die Antragsgegnerinnen legen im Folgenden ihre Position dar und fuhren als Beweismittel
Beilage ./23 eine beglaubigte deutsche (Teil-)Ubersetzung an, die zum Zeitpunkt der mundli-
chen Verhandlung vom 15. Juli 2010 noch nicht zur Verfligung gestanden habe.

Die Entscheidung des Cour d Appel de Paris vom 27. Oktober 2010 bestéatige vollinhaltlich
die erstinstanzliche franzdsische Entscheidung (Anlage ./P). Das korrespondierende franzo-
sische Patent sei zur Génze als rechtsbestandig angesehen worden (siehe Seite 17 der Ent-
scheidung gemafl Anlage ./23a) und zwar in Kenntnis der Entscheidung des englischen
Court of Appeal.

Die Antragsgegnerinnen argumentieren zu flr sie strittigen Punkten der Entscheidung der
Nichtigkeitsabteilung vom 15. Juli 2010:

1 Der Schutzbereich des Streitpatents sei nicht auf die Materialien A bis D beschrankt
2. Das Streitpatent sei gegentiber den Dokumenten ./D und ./E neu und
3 Die beanspruchte Erfindung sei im Streitpatent ausreichend offenbart

Ad 1.) Der Schutzbereich sei nicht auf die Materialien der Gruppe A bis D eingeschrankt.



Seite 60 Osterreichisches Patentblatt 2012 Nr. 3

Auch wenn dies fir die Rechtsbestandigkeit des Streitpatentes keine entscheidende Bedeu-
tung habe, mussten die Antragsgegnerinnen im Lichte etwaiger zukunftiger Eingriffsverfah-
ren auf eine Klarstellung bestehen. Zusatzlich habe die Antragstellerin nie behauptet, dass
Anspruch 1 so auszulegen ware und die Patentfahigkeit der Materialien A bis D nie bestritten
(Beilage ./4 zitiert in der Gegenschrift auf Seite 13). Diese Auslegungen bezuglich der Merk-
male E1 und E2 (Materialauswahl) und die Einschatzung der geforderten ,ophthalmischen
Vertraglichkeit" und somit der funktionalen Merkmale (A), (C). (F) und (G) seien falsch und
gingen weit Uber das Vorbringen der Antragstellerin hinaus. Die Entscheidung sei in diesem
Punkt aus ,heiteren Himmel" getatigt worden und weder auf einen Parteienvortrag noch auf
irgendwelche vorgelegten Beweismittel gestiitzt.

Die Antragsgegnerinnen legen eine Interpretation des Anspruches 1 grafisch dar und argu-
mentieren, dass der Anspruch einerseits gegentber der Auslegung in der Entscheidung zu-
satzliche Gegenstande umfasse, namlich Linsen aus Materialien, die von den konkreten
Gruppen A bis D abwichen, und anhand der zusatzlich in Betracht zu ziehenden funktionalen
Merkmale eingeschrankt sei.

Bei diesem Verstandnis des Anspruches 1 sei nicht nur Neuheit und erfinderische Téatigkeit
gegenuber den Dokumenten ./F bis ./K gegeben, sondern das Streitpatent sei auch gegen-
tber den Dokumenten ./D und ./E neu und fur den Fachmann ausreichend offenbart.

Ad 2.) Die Feststellung der Nichtigkeitsabteilung, dass das Streitpatent die Prioritat der Prio-
ritdtsanmeldungen ./C1 und ./C2 nicht in Anspruch nehmen kdnne, aber gleichzeitig die An-
meldungen ./D und ./E mit eben jenen Prioritaten das Streitpatent neuheitsschadlich vorweg-
nehmen kénne, kdnne nicht aufrechterhalten werden und stelle eine logische Diskrepanz
dar, denn es kdnne nur zwei mogliche Konstellationen geben. Die Beweislast, dass Beispiele
in diesen Dokumenten unter Anspruch 1 fielen, lage bei der Antragstellerin.

Die Antragstellerin habe nur eine allgemeine Behauptung aufgestellt, dass Ausfiihrungsbei-
spiele in ./C1 bzw. ./C2 auch im Streitpatent enthalten seien und unweigerlich alle Merkmale
des Anspruches 1 offenbarten. Dem sei die Entscheidung gefolgt, doch dies basiere auf der
falschen Annahme, namlich dass jedes einzelne Beispiel im Streitpatent unweigerlich eine
erfindungsgemalie Linse offenbart; dies seien nur Vergleichsbeispiele. Weiters sei die Ober-
flachenbehandlung nur fir manche Linsenmaterialien notwendig, um die ophthalmische Ver-
trglichkeit zu erreichen oder zu verbessern und daher kein notwendiger Schritt. Die Bezug-
nahme auf die Beispiele B-14/B-15 in Dokument ./D und B-33/B-34 in Dokument ./E sei feh-
lerhaft, denn sie seien nicht in den Dokumenten ./C1 und ./C2 enthalten. Der Gegenstand
des Anspruches 1 sei somit gegentiber den Dokumenten ./D und ./E neu.

Diese zeige die schweren Fehler der Entscheidung einschlie3lich erneut einer Verletzung
des grundlegenden Rechts auf rechtliches Gehér. Die AG wiederholten daher ihr Eventual-
begehren nochmals mittels Hilfsantrag den Anspruch 1 zu teilen, doch kdnnten sie dies erst,
wenn ermittelt worden ware, ob tatsachlich ein oder mehrere Beispiele in ./C1 und ./C2 alle
Merkmale von Anspruch 1 aufwiesen.

Ad 3.) Bezuglich der ausreichenden Offenbarung des Streitpatentes sei in auslandischen
Verfahren dies mit Ausnahme Englands immer positiv beantwortet worden (Beilage ./23a
Abschnitt 4.1). Die wesentlichen Punkte seien die sogenannten ,funktionalen” Merkmale im
Anspruch 1 und die Notwendigkeit von klinischen Versuchen zu deren Feststellung. Dies
ware intensiv im irischen Verfahren mit den Experten beider Seiten (Herr Prof. Brien Holden
sowie Herr Prof. Noel Brennan) diskutiert worden. Dazu legen die Antragsgegnerinnen die
Beilagen ./24 und ./25 vor. Weiters zitieren die Antragsgegnerinnen eine Internationalen Pa-
tentanmeldung (WO 2010/117588) der Antragstellerin als Beilage ./26, in der die ophthalmi-
sche Vertraglichkeit auch nicht nédher erlautert sei.

Sie beharrten daher darauf, dass die Lehre des Streitpatentes ausreichend sei, um den
Fachmann in die Lage zu versetzen, die Erfindung Uber die gesamte beanspruchte Breite
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auszufuhren, da durch das Zusammenspiel von allgemeiner Lehre des Streitpatentes, der
Definition konkreter geeigneter Materialien, dem Vorhandensein von Vergleichsbeispielen
und dem Vorhandensein von zahlreichen erfindungsgemafen Beispielen eine breite, fir den
Fachmann sehr wohl nachvollziehbare Lehre resultiere, die das gesamte Gebiet der Kontakt-
linsen revolutioniert habe. Weiters seien die sogenannten ,funktionellen* Merkmale fir den
Fachmann klar und er wisse wie diese im Rahmen einer klinischen Studie zu Uberprifen
seien.

Die Antragsgegnerinnen fassen den Berufungsschriftsatz zusammen, indem zuerst der Ge-
genstand des Streitpatents prasentiert wird und heben die Bedeutung der lonenpermeabili-
tat, die bis dahin unbekannt gewesen sei, hervor, fir die es nicht einmal eine Standard-
messmethode gegeben habe.

AnschlieRend fassen die Antragsgegnerinnen die Entscheidung zusammen und bestatigen
den Punkt der Neuheit und ausreichenden Erfindungshohe gegeniber den Dokumenten ./F
bis ./K, meinen aber, dass die Punkte der Neuheitsschadlichkeit der Dokumenten ./D und ./E,
sowie der nicht ausreichenden Offenbarung falsch seien.

Im Weiteren fuhren sie aus, dass die Antragstellerin im erstinstanzlichen Verfahren keine
Beweise vorgelegt hatten, dass die funktionellen Merkmale vom Fachmann nicht zu bestim-
men und zu messen waren, sondern ausschlie3lich argumentierten, dass diese unklar und
nur eine Wunschliste seien und die klinischen Versuche einen unzumutbaren Aufwand dar-
stellten. Die Nichtigkeitsabteilung habe diese Merkmale bei der Beurteilung nicht berticksich-
tigt und gefolgert, dass die Lehre des Streitpatents hinsichtlich dieser Merkmale unzurei-
chend sei, sie habe dafir keine Beweise vorgelegt und diese Entscheidung aus heiterem
Himmel getroffen. Dies zeige eine feindliche Haltung, doch funktionelle Merkmale seien ge-
maR Benkhard EPU, Artikel 84, Randziffer 45 und T 893/90 zulassig. Die funktionellen
Merkmale des Anspruch 1 dienten dazu, diesen weiter einzuschranken und seien vom
Fachmann tUberprifbar. Als Beweis sei Beilage ./21 von Herrn Nicolson vorgelegt worden.

Auch die Argumentation der Nichtigkeitsabteilung, dass der Beispielteil einerseits durch die
Prioritdtsanmeldungen den Streitgegenstand vorwegnehmen und unweigerlich alle Merkmale
des Anspruch 1 erfullen missten, aber andererseits das Streitpatent nicht ausreichend of-
fenbart sei, da die Nacharbeitung nicht automatisch Linsen ergaben, die alle Merkmale des
Anspruch 1 erfiillten, stehe in einem direkten logischen Konflikt. Die Nichtigkeitsabteilung
habe verkannt, dass das Streitpatent drei verschiedene Beispiele enthalte; Beispiele, die sich
mit Makromeren, Ausgangsmaterialien bzw. Zwischenprodukte beschéftigten, Vergleichsbei-
spiele, die Linsen betréfen, die sich nicht auf dem Auge bewegten und erfindungsgemalie
Beispiele (siehe Aussage von Herrn Nicolson, Anlage ./21, Absatz 17).

Die Antragsgegnerinnen fihren zur Ansicht der Nichtigkeitsabteilung zum Schutzbereich
nochmals aus, dass diese Festlegung nicht die Aufgabe der Nichtigkeitsabteilung sei, zu eng
sei und die funktionellen Merkmale nicht vollstandig berlcksichtigt habe. Im Weiteren wird
der Punkt der logische Diskrepanz der Prioritatsfrage diskutiert, namlich dass das Streitpa-
tent die Prioritaten der Prioritaitsanmeldungen ./C1 und ./C2 nicht in Anspruch nehmen kon-
ne, aber gleichzeitig die Anmeldungen ./D und ./E mit eben jenen Prioritaten das Streitpatent
neuheitsschadlich vorwegnehmen koénne. Diese falsche Entscheidung beruhe auf der fal-
schen Interpretation der Beispiele aus den Dokumenten ./D und ./E und kdnne Uberdies per
Hilfsantrag mittels eines Disclaimers ausgenommen werden.

Auch bei der Beurteilung der Neuheit gegenuber den Dokumenten ./F bis ./K habe die Nich-
tigkeitsabteilung zu Unrecht die funktionalen Merkmale nicht in Betracht gezogen, da aus-
schlieBBlich der "Vergleich der Ausgangsmaterialien und der Herstellungsschritte" herangezo-
gen worden ware, was nicht korrekt sei. Die vorliegenden funktionalen Merkmale, die eine
zusatzliche Beschréankung des Anspruches 1 darstellten, hatten ebenfalls Uberprift werden
mussen.
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Zur Frage der ausreichenden Offenbarung stellen die Antragsgegnerinnen gemald der
Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Européischen Patentamtes fest, dass der
Einwand mangelnder Offenbarung nur dann erhoben werden dirfe, wenn ernsthafte, durch
nachprifbare Fakten erhartete Zweifel bestiinden und dieser Beweis dem Einsprechenden
obliege. Lagen einander widersprechende Aussagen vor, so misse der Sachverhalt im Sin-
ne des Patentinhabers ausgelegt werden. Die Nichtigkeitsabteilung habe aber eine Ent-
scheidung gegen die Antragsgegnerinnen getroffen, zu deren Untermauerung die Antragstel-
lerin alleine die Beweislast zu tragen gehabt hatte, aber keine vorgelegt hétte. Zuséatzlich
berufe sich die Nichtigkeitsabteilung auf die Vergleichsbeispiele und ignoriere die funktionel-
len Merkmale, aber Prof. Nicolson (Beilage./21) bestédtige die Durchfuihrbarkeit. Auch Hin-
sichtlich der Durchfihrbarkeit der klinischen Versuche irre die Nichtigkeitsabteilung, da die
eidesstattlich Aussage von Prof. Nicolson (Beilage ./21) und die Beilagen ./B, ./C und ./E
zeigten, dass klinischen Versuche keine unzumutbaren Aufwand darstellten. Diese Unterla-
gen zeigten auch, dass die zur Bestimmung der funktionalen Merkmale notwendigen Klini-
schen Versuche dem Fachmann wohlbekannt seien und die diesbeziiglichen Behauptungen
in der Entscheidung seien durch nichts gestitzt und gingen erneut Uber das Vorbringen der
Antragstellerin hinaus. Auch die Behauptung, das Patent enthalte keine ausreichende Lehre,
die im Anspruch 1 definierten Merkmale zu erhalten, sei nicht korrekt, da das Streitpatent
dazu umfangreiche Informationen enthalte.

Es gabe keine Begrindung dafiir, warum von der ergangenen Entscheidung der Techni-
schen Beschwerdekammer des EPA abgewichen werden solle. AbschlieRend wird auf die
zweitinstanzliche Entscheidung im parallelen englischen Verfahren hingewiesen.

Inder mindlichen Verhandlung vom 27. September 2011, zu der die Antragstelle-
rin nicht erscheint, geht der Senat auf die amtswegigen Fortsetzung des Verfahrens ein und
fuhrt aus, dass diese Verhandlung in erster Linie deswegen anberaumt worden sei, um den
Parteien die Moéglichkeit zu geben, zu dem Fortsetzungsbeschluss ausfiihrlich Stellung neh-
men zu kdnnen. Man wolle aber auch die Mdglichkeit geben, zur Sache selbst zu sprechen.
Zum Thema amtswegige Fortsetzung im Hinblick auf die Argumentation im vorbereitenden
Schriftsatz fuhrt der Senat an, dass er das Verfahren als noch offen betrachtet, da einerseits
die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung fur wirkungslos erklart ist und andererseits kein
das Verfahren abschlieRender Rechtsakt (Einstellungsbeschluss) gesetzt wurde.

Der Patentanwalt (PA) der Antragsgegnerinnen fihrt aus, dass man zu der amtsseitigen
Fortsetzung des Verfahrens bereits im vorbereitenden Schriftsatz Stellung bezogen habe
und man moge zwar nicht den Kostenpunkt als den wichtigsten aller Fragen benennen, je-
doch sei dieser allemal nicht uninteressant. Der Rechtsanwalt (RA) der Antragsgegnerinnen
fuhrt aus, dass sich die Frage stelle, ob das Ganze verfassungsgemal sei, aber auch nicht
hier zu regeln sei.

Zur Sache meint der PA der Antragsgegnerinnen, dass diese letztlich ihre Position, insbe-
sondere im letzten vorbereitenden Schriftsatz — unter Hereinnahme der Argumentation aus
dem Berufungsschriftsatz — zusammengefasst habe und fur Fragen zur Verfiigung stehe.
Von Seiten des Senats gibt es keine technischen Fragen.

Die Antragsgegnerinnen legen ein Kostenverzeichnis.

Griunde:
A. Zur amtswegigen Fortsetzung
Gemal § 112 Abs. 1 PatG erfolgt die Einleitung des Verfahrens wegen Ricknahme, Nichtig-
erklarung oder Aberkennung von Patenten nur auf Antrag. Das Patentamt ist jedoch berech-
tigt, das Uber einen Ricknahme- oder Nichtigkeitsantrag eingeleitete Verfahren im Falle der

Ruckziehung des Antrages von Amts wegen fortzusetzen. Diese Bestimmung ist auch im
gegenstandlichen Verfahren im Hinblick auf § 24 PatV-EG anzuwenden. Das Gesetz nor-
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miert keine Bedingungen fir die amtswegige Fortsetzung des Verfahrens und stellt damit die
Fortsetzung in das Ermessen der Nichtigkeitsabteilung (so auch Op 3/04, PBI 2006,27).
Diese Bestimmung ist Bestandteil des Osterreichischen Patentrechts seit Anbeginn. Die In-
tention des Gesetzgebers war, zu verhindern, dass tatsachlich hinfallige Patente durch Ab-
machung zwischen den Parteien zur Abhaltung der Konkurrenz aufrecht erhalten werden
(EB 1897 = RV PatG 1897, 1420 BIgAH 11.Sess). Zwar gilt fur die Einleitung des Anfech-
tungsverfahren betreffend Patente prinzipiell der Dispositionsgrundsatz, jedoch liegt die Ent-
scheidung tber den Nichtigkeitsantrag nach Einleitung des Nichtigkeitsverfahrens nicht allein
in der freien Dispositionsgewalt der am Verfahren beteiligten Parteien (Weiser, Patentgesetz
Gebrauchsmustergesetz 2005, Seite 334).

Die Besonderheit im gegenstandlichen Verfahren liegt darin, dass die Zurlickziehung des
Antrags auf Nichtigerklarung im Verfahrensstadium vor dem Oberste Patent- und Markense-
nat erfolgt ist. Dieser hat mit Beschluss vom 30. Marz 2011 die Entscheidung der Nichtig-
keitsabteilung fur wirkungslos erklart, das Verfahren jedoch nicht eingestellt. Durch die Wir-
kungsloserklarung der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung existiert fir das gegenstandli-
che Verfahren kein das Verfahren beendender Rechtsakt. Die Nichtigkeitsabteilung hatte
nunmehr die Moglichkeit das Verfahren entweder einzustellen oder — wie geschehen — im
offentlichen Interesse gemalR § 112 Abs. 1 2. Satz PatG amtswegig fortzusetzen. Es handelt
sich daher um eine Fortsetzung des Verfahrens und nicht — wie die Antragsgegnerinnen ar-
gumentieren — um eine Wiederaufnahme. Der von den Antragsgegnerinnen angezogene
§ 11 PatV-EG kann nicht als analoger Fall betrachtet werden, da er eine Spezialnorm fur den
Fall eines Einspruchs vor dem Européischen Patentamt darstellt und das Entstehen einander
widersprechender Entscheidungen in derselben Sache verhindern soll (EB GP XIV RV 870
AB 1139). Diese Gefahr ist im gegenstandlichen Verfahren jedoch nicht gegeben.

§ 112 Abs. 1 2. Satz PatG ist im gegensténdlichen Verfahren daher anwendbar. Von dieser
in ihrem Ermessen liegenden Mdglichkeit hat die Nichtigkeitsabteilung des Osterreichischen
Patentamtes Gebrauch gemacht, um im 6ffentlichen Interesse durch eine rechtskraftige Ent-
scheidung Rechtssicherheit herbeizufiihren.

Da nicht als gesichert davon auszugehen ist, dass seitens der Antragstellerin keinerlei recht-
liches Interesse an der Entscheidung besteht, war der Antragstellerin die Mdglichkeit zu ge-
ben, am amtswegig fortgesetzten Verfahren teilzunehmen, wovon diese jedoch keinen
Gebrauch gemacht hat.

B. Zur materiellrechtlichen Entscheidung

Gemal § 10 Abs. 1 PatV-EG konnen européische Patente aus den im Art 138 Abs. 1 lit. a
bis d EPU, im § 48 Abs. 1 Z 1 PatG in Verbindung mit § 3 Abs. 2 PatG und im § 48 Abs. 1
Z 4 PatG vorgesehenen Griinden fir nichtig erklart werden. Die Antragstellerin begriindet
ihren Antrag mit den Nichtigkeitsgriinden der mangelnden Neuheit, der mangelnden erfinde-
rischen Tatigkeit und der unvollstandigen Offenbarung.

Zu den geltend gemachten Nichtigkeitsgriinden ist im Einzelnen auszufihren:

Die mangelnde Neuheit gegeniiber einer nachverdffentlichten europaischen Patentanmel-
dung, deren Anmeldetag vor dem Anmeldetag des angegriffenen Patents liegt, stellt den
Nichtigkeitsgrund des § 10 Abs. 1 PatV-EG iVm Art. 138 Abs. 1 lit. a EPU iVm Art 54 Abs. 3
EPU dar, wobei gemaR Art 89 EPU der Prioritatstag jeweils als Anmeldetag zu behandeln
ist. Ebenso kann § 10 Abs. 1 PatV-EG iV mit § 48 Abs. 1 Z 1 und § 3 Abs. 2 PatG herange-
zogen werden.

Die fehlende Neuheit und erfinderische Tatigkeit gegentiber einem vorverdéffentlichten Stand
der Technik stellt den Nichtigkeitsgrund des § 10 Abs 1 PatV-EG iVm Art. 138 Abs 1 lit. a
EPU iVm Art 52 bis 56 EPU dar.
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Die unvollstandige Offenbarung stellt den Nichtigkeitsgrund des § 10 Abs. 1 PatV-EG iVm
Art 138 Abs. 1 lit. b EPU dar.

Im Rahmen des gegensténdlichen Nichtigkeitsverfahrens war daher zu prifen, ob der Ge-
genstand gemafl Anspruch 1 und der 64 Unteranspriiche des Streitpatents hinsichtlich der
WO 96/31791 Al (Beilage ./D) und der WO 96/36890 Al (Beilage ./E) neu ist, sowie als Vor-
frage hiezu, ob die Prioritdten des Streitpatents, des Patents Nr. E 205 606, durch die Inan-
spruchnahme der drei beanspruchten Prioritdten begrindet ist, ob der Gegenstand des
Streitpatents gegenlber der US 5 260 000 A (Beilage ./F), der WO 93/09154 Al (Beilage
JG), der WO 93/05085 Al (Beilage ./H), der WO 91/04283 Al (Beilage ./1), der US 4 260 725
A (Beilage ./J) und der WO 94/13717 Al (Beilage ./K) neu und erfinderische ist, und ob das
Streitpatent die Erfindung so deutlich und vollsténdig offenbart, dass ein Fachmann sie aus-
fuhren kann.

Vor einem Eingehen auf die angezogenen Nichtigkeitsgrinde ist auf die maRgebliche
sprachliche Fassung sowie auf den Schutzumfang einzugehen.

B.1. Zur maRRgeblichen sprachlichen Fassung

Die Antragsgegnerinnen machen geltend, dass die Antragstellerin ausschlieB3lich auf die
deutsche Ubersetzung des Streitpatentes EP 0 819 258 B verweise. GemaR Art 70 EPU und
8 4 PatV-EG (gemeint durfte wohl sein § 6 PatV-EG) sei fur das Verfahren vor der Nichtig-
keitsabteilung jedoch die Fassung in der Verfahrenssprache vor dem Européischen Patent-
amt mafRdgeblich.

In dem die malgebliche sprachliche Fassung eines europdischen Patentes regelnden
8§ 6 Abs. 1 PatV-EG wird bestimmt: ,Ist nach den 88 4 oder 5 eine Ubersetzung ins Deutsche
vorgeschrieben, so richtet sich der Schutzbereich der européischen Patentanmeldung oder
des europaischen Patentes nach dieser Ubersetzung, sofern der sich aus der Ubersetzung
ergebende Schutzbereich enger ist als der Schutzbereich in der Verfahrenssprache. Dies gilt
jedoch nicht fur das Verfahren auf Nichtigerklarung oder Aberkennung des Patentes.” Die
Bestimmung lasst offen, welche sprachliche Fassung des Patentes vor der Nichtigkeitsabtei-
lung maRgeblich ist, wenn die Verfahrenssprache vor den EPA nicht Deutsch war. Diese
Bestimmung des § 6 PatV-EG ist in Zusammenhang mit Art 70 Abs. 1 EPU zu lesen. Dem-
nach stellt der Wortlaut eines Europaischen Patentes in der Verfahrenssprache vor dem
Europaischen Patentamt auch die mafigebliche sprachliche Fassung in Verfahren in den
Vertragsstaaten dar. FUr das Verfahren vor den Nichtigkeitsabteilungen der Vertragssaaten
bestimmt Art 70 Abs. 3 EPU uberdies: ,Jeder Vertragsstaat kann vorsehen, dass in diesem
Staat eine von ihm nach diesem Ubereinkommen vorgeschriebene Ubersetzung in einer sei-
ner Amtssprachen fur den Fall mafligebend ist, dass der Schutzbereich der europaischen
Patentanmeldung oder des europaischen Patents in der Sprache der Ubersetzung enger ist
als der Schutzbereich in der Verfahrenssprache; dies gilt nicht fir Nichtigkeitsverfahren.”
Dadurch, dass die Bestimmung des Art 70 Abs. 3 EPU nicht auf das Verfahren vor der Nich-
tigkeitsabteilung Anwendung finden soll, wird die Rechtslage nach Art 70 Abs. 1 EPU als
malfdgeblich normiert, wonach fir das Verfahren vor der Nichtigkeitsabteileilung die sprachli-
che Fassung des erteilten Patentes in der Verfahrenssprache des EPA malgeblich ist
(Benkard, EPU, 2002, Art 70 Rdnr 16).

Ein entscheidungsrelevanter Schutzbereich zwischen der verdffentlichten deutschen Fas-
sung des Streitpatentes E 205606 und dessen englischer Fassung laut Beilage ./1, wurde
jedoch von keiner der Parteien angefihrt, auch die Antragsgegnerinnen selbst haben keine
diesbeziglichen Unterschiede aufzuzeigen vermocht. Die Nichtigkeitsabteilung befindet den
Offenbarungsgehalt und insbesondere den Schutzbereich dieser beiden Fassungen als
gleichwertig.
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B.2. Zum Schutzumfang

Der geschitzte Gegenstand gemal Anspruch 1 lautet wie folgt, wobei seine Merkmale durch
fettgedruckte Grol3buchstaben untergliedert wurden:

1. Ophthalmische Linse mit ophthalmisch vertraglichen Innen- und Auf3enflachen (A), wobei
die ophthalmische Linse ausgewahlt ist aus der Gruppe, bestehend aus Kontaktlinsen zur
Sehkorrektur, Kontaktlinsen zur Modifizierung der Augenfarbe, ophthalmischen Arzneistoff-
Abgabevorrichtungen und ophthalmischen Wundheilungsvorrichtungen (B), wobei die Linse
zum Tragen Uber langere Zeitraume in kontinuierlichem, engen Kontakt mit okularem Gewe-
be und okularen Fluiden geeignet ist (C), wobei die Linse ein Polymermaterial umfasst, das
eine hohe Sauerstoffpermeabilitat und eine hohe lonenpermeabilitéat aufweist (D), wobei das
Polymermaterial aus polymerisierbaren Materialien gebildet ist, umfassend (E):

(a) mindestens ein oxypermes, polymerisierbares Material, wie in Abschnitt | der Beschrei-
bung definiert (E1), und

(b) mindestens ein ionopermes, polymerisierbares Material, wie in Abschnitt | der Beschrei-
bung definiert (E2),

wobei die Linse die Sauerstoffpermeation in ausreichender Menge zum Aufrechterhalten der
Gesundheit der Cornea und der Annehmlichkeit des Tragers wahrend eines Zeitraums lan-
geren kontinuierlichen Kontakts mit okularem Gewebe und okularen Flissigkeiten gestattet
(F), und wobei die Linse die lonen- oder Wasserpermeation in ausreichender Menge erlaubt,
damit die Linse auf dem Auge so bewegt werden kann, dass die Gesundheit der Cornea im
Wesentlichen nicht beeintrachtigt wird und die Annehmlichkeit des Tragers wahrend eines
Zeitraums langeren kontinuierlichen Kontakts mit okularem Gewebe und okularen Flissigkei-
ten akzeptabel ist (G), wobei die ophthalmische Linse eine Sauerstoffdurchlassigkeit, wie in
Abschnitt | der Beschreibung definiert, von mindestens etwa 70 Barrer/mm (H), und die
ophthalmische Linse eine lonenpermeabilitdt, gekennzeichnet entweder durch (1) einen
lonoton lon Permeability Coefficient von mehr als etwa 0,2 x 10 cm?/sec (11) oder (2) einen
lonoflux Diffusion Coefficient von mehr als etwa 1,5 x 10°® mm?min (12), aufweist, wobei die
Koeffizienten hinsichtlich Natriumionen (13) und gemal den Messverfahren, die in Abschnit-
ten II.F.1 und Il.F.2 der Beschreibung beschrieben sind (14), gemessen werden.

Der Schutzbereich eines Patentes ist gemafR § 22a PatG und dem Auslegungsprotokoll zu
Artikel 69 EPU sowie der standigen osterreichischen Rechtssprechung durch die Anspriiche
und insbesondere bei deren Unklarheit unter Hinzuziehung der Beschreibung und der Zeich-
nungen zu bestimmen. Um den Schutzbereich der bekanntgemachten Anmeldung bestim-
men zu kdnnen, ist im gegenstandlichen Fall sohin jedenfalls die Beschreibung zur Interpre-
tation der unklaren, nicht abschlieRenden Formulierungen des Anspruchs 1 heranzuziehen.

Bei der Auslegung von Patentansprichen ist auf ausreichenden Schutz fir den Patentinha-
ber und ausreichende Rechtssicherheit (auch fur Dritte) im Allgemeinen zu achten. Fir den
ersten Gesichtspunkt ist die Erfindung, wie sie in den Patentanspriichen ihren Niederschlag
gefunden hat, und falls flr deren Auslegung notwendig, die Beschreibung und Zeichnungen
malfdgeblich; fir den zweiten das, was der Fachmann bei objektiver Betrachtung den be-
kanntgemachten Unterlagen entnimmt.

Verwendet der Patentanspruch funktionelle Umschreibungen, sind diese darauf zu untersu-
chen, ob und gegebenenfalls welche Aussagen ihnen Uber die kérperliche bzw. verfahrens-
mafige Gestaltung innewohnt oder ob der sinnvollen Wahl des Fachmanns uberlassen ist,
welche konkrete Gestalt das Merkmal bei einer Ausfiihrungsform hat, die wortsinngemar
von der Lehre des Patentanspruchs Gebrauch macht. Unter einem funktionellen technischen
Merkmal ist ein durch das zu erzielende Ergebnis (etwa die Wirkung) gekennzeichnetes Mit-
tel zu verstehen (Benkard, EPU, 2002, Art. 69 Rdnr. 19).

Als Fachmann ist derjenige anzusehen, dem nach seiner technischen Fachrichtung und sei-
nem technischen Niveau bei der Suche nach einer Losung die Aufgabe gestellt wirde, die
der unter Schutz gestellten Lehre zugrunde liegt, also die Person, die zum Prioritéatszeitpunkt
in einschlagigen Unternehmen typischerweise mit Entwicklungsarbeiten betraut war, die der
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Erfindung entsprechen. Dem Fachmann sind durchschnittliche Kenntnisse und Fahigkeiten
zuzuordnen, weshalb er in der Judikatur und der Fachliteratur auch als Durchschnittsfach-
mann bezeichnet wird (z.B. GRUR Int., 2010,815). Als Durchschnittsfachmann auf dem Ge-
biet der gegenstandlichen Erfindung sieht der Senat unter Berticksichtigung der Argumenta-
tion der Antragsgegnerinnen (Schriftsatz vom 12.9.2011) einen Polymerchemiker an, der
Erfahrung in der Herstellung von optischen Linsen hat und entweder auch Erfahrung bei Kili-
nischen Studien aufweist oder im Team mit einem Ophthalmologen mit Erfahrung bei klini-
schen Versuchen arbeitet.

Das Merkmal A beschreibt eine ophthalmische Linse mit ophthalmisch vertraglichen Innen-
und Auf3enflachen, wobei das Merkmal B mehrere Ausgestaltungsformen einer ophthalmi-
schen Linse ausformuliert. GemaR Beschreibung, Seiten 1 und 2, ist unter ophthalmisch ver-
traglich zu verstehen, dass das okulare Gewebe und Fluid nicht wesentlich geschadigt wird,
dass Sauerstoff an die Cornea kommt und dass die Linsen nicht stark am Auge anhaften,
das soll bedeuten, dass sich die Linse in nicht n&her definiertem Ausmald auf dem Auge be-
wegt. Merkmal C beschreibt eine Aufgabe der Tragedauer, wobei gemald Beschreibung auf
Seite 4 des Streitpatents dieser Zeitraum mindestens 24 Stunden bevorzugt 4 bis 30 Tage
und mehr ist. Merkmal D beschreibt, dass die Linse ein Polymermaterial umfasst, das eine
hohe Sauerstoffpermeabilitdt und eine hohe lonenpermeabilitat aufweist, wobei die Merkma-
le E1 und E2 ausfihren, dass das Polymermaterial mindestens ein oxypermes, polymerisier-
bares Material, wie in Abschnitt | der Beschreibung definiert, und mindestens ein
ionopermes, polymerisierbares Material, wie in Abschnitt | der Beschreibung definiert, um-
fasst. Die Beschreibung enthélt zwei Abschnitte |; zum Einen von Seiten 8 bis 12 den Ab-
schnitt ,I. Definition von Begriffen“, dem ausschlief3lich Definitionen, aber keine verwendeten
Materialien entnommen werden kénnen, zum Anderen den Abschnitt ,I. Beispiele fir geeig-
nete Materialien“ als Unterkapitel von Abschnitt ,Il. Kernpolymere und Linsen“ von Seiten 37
bis 87, dem detaillierte Angaben zum Polymermaterial und zur Herstellung der Linsen zu
entnehmen sind. Das Merkmale F beschreibt die zu erzielende Funktion der Sauerstoffper-
meation und der sich daraus ergebenden Gesundheit der Cornea und der Annehmlichkeit
des Tragers wahrend eines Zeitraums. Diese Aufgabe der Linse ist in der Beschreibung auf
Seite 13 ausgefihrt. Das Merkmal G beschreibt funktionell die lonen- oder Wasserpermeati-
on und die sich daraus ergebende Beweglichkeit der Linse auf dem Auge, die Gesundheit
der Cornea und die Annehmlichkeit des Tréagers wahrend eines Zeitraums, wobei diese Auf-
gabe von Seiten 20 bis 22 in der Beschreibung ohne Wertebereichsangabe beschrieben ist.
Merkmal H enthalt als technisches Kennzeichen den Parameter der Sauerstoffdurchlassig-
keit, einen Definitionsverweis der Sauerstoffdurchlassigkeit auf den Abschnitt | der Beschrei-
bung auf Seite 9 und gibt einen nach oben offenen Wertebereich an. Das Merkmal | enthalt
als technisches Kennzeichen den Parameter der lonenpermeabilitéat, wobei die lonenper-
meabiltat durch zwei unterschiedliche Koeffizienten und ihre jeweiligen nach oben offenen
Wertebereich angegeben ist, sowie ein Verweis auf Abschnitten Il.F.1 und Il.F.2 der Be-
schreibung nach welchen Messverfahren diese bestimmt wurden.

Als Gegenstand des Anspruches 1 ergibt sich somit eine vertragliche ophthalmische Linse
mit Innen- und AuRRenflachen fir eine Tragedauer im Zeitraum von mindestens 24 Stunden,
wobei die Linse ein Polymermaterial umfasst, das eine hohe Sauerstoffpermeabilitdt und
eine hohe lonenpermeabilitat aufweist, mindestens ein oxypermes und mindestens ein
ionopermes, polymerisierbares Material umfasst und gemaR der Beschreibung der Herstel-
lung von Material A, B, C, oder D entspricht, wobei die ophthalmische Linse eine Sauerstoff-
durchlassigkeit von mindestens etwa 70 Barrer/mm und entweder einen lonoton lon
Permeability Coefficient von mehr als etwa 0,2 x 10° cm?/sec oder einen lonoflux Diffusion
Coefficient von mehr als etwa 1,5 x 10° mm?#*min aufweist. Unter dem Begriff ,,ophthalmisch
vertraglich” sind im vorliegenden Fall die nicht rein physikalischen und nicht eindeutig und
zuverlassig messbaren, wiinschenswerten Eigenschaften wie. dass das okulare Gewebe
und Fluid nicht ,wesentlich* geschadigt wird, dass Sauerstoff an die Cornea kommt und dass
die Linse nicht ,stark” am Auge anhaftet, also, dass sich die Linse in nicht ndher definiertem
Ausmald auf dem Auge bewegt.
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Es ware im vorliegenden Fall nicht ausreichend nur die oxypermen und die ionopermen po-
lymerisierbaren Materialien, wie sie im Abschnitt I1l. A und Il. B. aufgelistet sind, zur Neu-
heitsprifung heranzuziehen. Einerseits ware es dem Durchschnittsfachmann bereits be-
kannt, dass Makromere enthaltend Alkylsiloxangruppen in Kombination mit Acrylaten,
Metacrylaten, Acrylamiden, Metacrylamiden, Polyalkylenglykolen oder Pyrrolidonen zur Her-
stellung von Kontaktlinsen verwendet werden. Andererseits stellt diese Auflistung auch eine
immense Anzahl an Ausgangsverbindungen dar, sodass der Durchschnittsfachmann gar
nicht in der Lage ist daraus geeignete Ausgangsmaterialen und deren Kombination auszu-
wahlen. Somit muss der Durchschnittsfachmann die Beschreibung der allgemeinen Herstel-
lung auf Seite 88 beginnend heranziehen, wobei als wesentliche Schritte bei der Herstellung
der Linsen die Entgasung durch Gefrier- und Auftauschritte oder anderer Entgasungstechni-
ken der Vorpolymerisationsgemische sowie die Polymerisation unter Sauerstoffausschluss
durch Stickstoff- oder Kohlendioxid-Atmosphéare genannt werden. Weiters folgen bis Seite
116 zahlreiche Beispiele zur Herstellung von Linsen aus den Materialien A, B, C und D.

Der Hauptanspruch 1 wird somit als Produktanspruch gelesen, der alle Linsen schitzt, die
gemalR dieser Anleitung aus den vier Materialien A, B, C oder D hergestellt wurden, wobei
die nach diesen Verfahren hergestellten Linsen produktinh&rent die angestrebten Ziele und
Eigenschaften, namlich dass diese ophthalmisch vertraglich sind, eine hohe Sauerstoffper-
meabilitat und eine hohe lonenpermeabilitdt geman der gegebenen Wertebereiche der jewei-
ligen Parameter, zeigen. Die gegebenen Wertebereiche der jeweiligen Parameter werden als
spezielle erfindungswesentliche Merkmale des Erfindungsgegenstands angesehen, die den
Gegenstand vom Stand der Technik abgrenzen sollen. Der Produktanspruch, der Eigen-
schaften des Erzeugnisses durch Parameter angibt, wird also gemaf der Beschreibung aus-
gelegt.

Bezlglich der Einwande der Antragsgegnerinnen, dass der Schutzbereich von der Nichtig-
keitsabteilung festgelegt werde und zu eng ausgelegt sei, wird hier festgehalten, dass die
Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit nur dann vorgenommen werden
kann, wenn der Schutzbereich festgelegt ist. Diese Festlegung fand unter Erwagung der
Ausfihrungen beider Seiten statt. Die Auslegung der Antragstellerin beinhaltet z. B. keine
Berucksichtigung der Merkmale F und G, da diese nur einen Wunsch wiedergdben, aber
keine technische Losung fir dieses Problem darstellten, wahrend die Antragsgegnerinnen
diese Merkmale als zwingende weiter einschrdnkende Merkmale sehen. Daher wird fest-
gehalten, dass diese funktionellen Merkmale von der Nichtigkeitsabteilung sehr wohl bertick-
sichtigt werden, aber eben als ,,ophthalmische Vertraglichkeit* vorerst zusammengefasst be-
trachtet werden und erst zur genauen Merkmalsanalyse als einzelne funktionelle Merkmale
evaluiert werden.

B.3. Zu den Prioritaten

Das 0sterreichische Patent Nr. E 205606 beansprucht drei Prioritaten: EP 9 5810221 vom
4. April 1995 (Beilage ./C1), CH 149695 vom 19. Mai 1995 (Beilage ./C2) und US 569 816
vom 8. Dezember 1995 (Beilage ./C3).

Die erste beanspruchte Prioritatsanmeldung (Dokument ./C1) offenbart Makromere und de-
ren Verwendung zur Herstellung von Kontaktlinsen, wobei das beanspruchte Makromer und
deren offenbarte Herstellung mit dem Material B und dessen Herstellungsprozess des vorlie-
genden Streitpatents identisch sind. Das Streitpatent enthalt von Seite 44 bis 59 eine idente
Abhandlung zur Herstellung des Polysiloxans der Prioritdtsanmeldung und die Beispiele B-1
bis B-4 des Streitpatents stimmen mit den Beispielen A-1 bis A-4 der Prioritditsanmeldung
Uberein, sowie die Beispiele B-5 bis B-12 des Streitpatents zur Herstellung der Linsen aus
den Polymergemischen mit den Beispielen B-1 bis B-4 und B-12 bis B-16 der frilheren An-
meldung Ubereinstimmen. Weiters wird in der friiheren Anmeldung auf Seite 1 das Gegen-
spiel von Sauerstoffdurchlassigkeit und Beweglichkeit am Auge diskutiert, sowie auf Seite 14
die Vorteile dieser Kontaktlinsen, wie Sauerstoffdurchlassigkeit, glinstige Permeationseigen-
schaften von Salzen und die gute Vertraglichkeit diskutiert werden. Zusatzlich sind sechs
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Messwerte des Elastizitatsmoduls, der Sauerstoffdurchlassigkeit und der Harte der Polymere
von einzelnen Kontaktlinsen gegeben.

Um prioritatsbegriindend zu sein, muss die Prioritatsunterlage in der eingereichten Fassung
alle wesentlichen Bestandteile, d. h. die Merkmale der Erfindung, entweder ausdriicklich of-
fenbaren oder unmittelbar und unzweideutig implizit enthalten. Daher stellt sich die Frage,
welche wesentlichen Bestandteile, d. h. Erfindungsmerkmale, in der strittigen Patentanmel-
dung beansprucht werden, und ob diese Merkmale in den betreffenden Prioritatsunterlagen
offenbart sind. Sind wesentliche Bestandteile der Erfindung, die in der friheren Anmeldung
fehlen und erst spater als wesentlich erkannt werden, nicht Bestandteil der Offenbarung der
Voranmeldung, besteht kein Prioritatsanspruch (so auch T 81/87). Weiters ist zu beurteilen,
ob die Gesamtheit der zwingenden Merkmale des Anspruchs 1 der Offenbarung der priori-
tatsbegriindenden Anmeldung zu entnehmen ist, denn eine Aufteilung der einzelnen Merk-
male eines Anspruchs und jedem dieser Teile unterschiedliche Prioritdten zuzuordnen, ist
nicht maglich. Wenn den einzelnen Merkmalen eines Patentanspruchs unterschiedliche Prio-
ritdten zukommen, geniel3t der gesamte Gegenstand des Patentanspruchs nur die Prioritét
jener Voranmeldung, in der erstmals die Gesamtheit aller Merkmale offenbart worden ist,
d.h. einem Patentanspruch, der sich auf mehrere Prioritaten beruft, kommt nur die jingste
Prioritat zu (BA 27.4.1998, PBI 1999, 40). In diese Richtung geht auch die Entscheidung der
GroRen Beschwerdekammer des EPA, wenn sie sagt ,Das in Artikel 87 (1) EPU fiir die Inan-
spruchnahme einer Prioritdt genannte Erfordernis "derselben Erfindung" bedeutet, dass die
Prioritat einer friheren Anmeldung fir einen Anspruch in einer europdaischen Patentanmel-
dung geman Artikel 88 EPU nur dann anzuerkennen ist, wenn der Fachmann den Gegen-
stand des Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und
eindeutig der friheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann“ (G 2/98).

Folgt der Durchschnittsfachmann der offenbarten Lehre der Prioritatsanmeldung (./C1) zur
Herstellung einer Kontaktlinse, wird er zumindest in mehreren realistischen Fallen eine Linse
gemalR dem Anspruch 1 des Streitpatents erhalten, was auch auf der Hand liegen muss, da
auch die im Streitpatent gegebene Lehre mit der der friheren Europaischen Anmeldung
Ubereinstimmt. Die erste (europaische) Prioritdtsanmeldung (./C1) offenbart somit Linsen
hergestellt aus mindestens einem oxypermen und einem ionopermen polymerisierbaren Ma-
terial (Material B), das eine hohe Sauerstoffpermeabilitat aufweist. Obwohl einzelne Mess-
werte zur Sauerstoffpermeabilitat gegeben sind, und dieses produktinharente Merkmal der
hohen Sauerstoffpermeabilitdt dem Durchschnittsfachmann implizit offenbart ist, erlaubt die-
ses Faktum aber nicht die Einschrankung des Erfindungsgegenstands mittels eines quantita-
tiven Wertebereiches, da nicht einmal eine Abéanderung eines Wertebereichs unmittelbar und
eindeutig aus einer Prioritdtsunterlage abgeleitet werden kann (vergl. T 250/02). Der weitere
wesentliche Bestandteil des vorliegenden Erfindungsgegenstands ist die lonenpermeabilitat,
zu der in der friheren Anmeldung jegliche Wertebereichsangaben fehlen. Weder die Eigen-
schaft der lonenpermeablitéat im Detail noch irgendeine Wertebereichsangabe der lonenper-
meabilitdt zur Kennzeichnung einer Kontaktlinse sind Bestandteil der Offenbarung der frihe-
ren Europdischen Anmeldung, weshalb in diesem Fall kein Prioritatsanspruch besteht. Im
vorliegenden Fall ist die lonenpermeabilitat kein implizit offenbartes, sich dem Durchschnitts-
fachmann aufdrdngendes Merkmal, dies umso mehr, als die Bestimmung der Eignung einer
Kontaktlinse durch die lonenpermeabilitdt zum Anmeldezeitpunkt nicht zum Stand der Tech-
nik zahlte. Daher war auch in dieser Sache anders zu urteilen als in den Entscheidungen
T 395/95 und T665/00, wo es sich um Parameterwerte von bekannten und zum Stand der
Technik zahlenden produktinharenten Merkmalen handelte.

Ein ,ODER-Fall“, wie ihn die Antragsgegnerinnen argumentieren, d.h. ein Anspruch, der le-
diglich formal als ein Anspruch formuliert ist, jedoch mehrere eindeutige alternative Ausfih-
rungsformen enthalt, die ohne Schutzumfangsanderung auch in mehrere Anspriiche auf-
gesplittet werden kénnten, liegt im vorliegenden Fall nicht vor, denn der Anspruchsgegen-
denstand betrifft zwar einerseits Linsen aus den vier Materialien A, B, C ODER D, worauf der
,ODER-Anspruchsfall* anzuwenden ware, diese Linsen sind aber andererseits zuséatzlich
dazu gekennzeichnet durch die produktinhdrenten Eigenschaften, dass diese ophthalmisch
vertraglich sind UND eine hohe Sauerstoffpermeabilitit UND eine hohe lonenpermeabilitat
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gemal der gegebenen Wertebereiche der jeweiligen Parameter zeigen. Da einem unabhé&n-
gigen Anspruch nur Prioritdt zukommen kann, wenn die Gesamtheit der zwingenden Merk-
male der Offenbarung der prioritatsbegriindenden Anmeldung entnehmbar ist, war im vorlie-
genden Fall die Inanspruchnahme der Prioritat der EP 9 5810221 vom 4. April 1995 zu Un-
recht und die Sachlage mit der T 665/00 nicht vergleichbar. Auch die Entscheidung Op 7/06
hat nur dahingehende Relevanz fur die hier vorliegende Sachlage, da in der Entscheidung
darauf hingewiesen wurde, dass, wenn einzelne Merkmale des beanspruchten Gegenstan-
des verschiedene Prioritdten haben, der gesamte Gegenstand nur die Prioritat jener friiheren
Anmeldung habe, in welcher die Kombination aller Merkmale zum ersten Mal offenbart sei.
Der gesamte Gegenstand mit dieser Kombination aller Merkmale, einer Linsen aus den vier
Materialien A, B, C ODER D, die ophthalmisch vertraglich sind UND eine hohe Sauerstoff-
permeabilitat UND eine hohe lonenpermeabilitéat haben, ist der EP 9 5810221 aber nicht ent-
nehmbar.

Das Gleiche gilt fur die zweite Prioritatsanmeldung (./C2). Das Dokument ./C2 offenbart
Makromere und deren Verwendung zur Herstellung von Kontaktlinsen, wobei das bean-
spruchte Makromer und deren offenbarte Herstellung mit dem Material C und dessen Her-
stellungsprozess des vorliegenden Streitpatents identisch sind. Das Streitpatent enthélt von
Seiten 59 bis 83 eine idente Abhandlung der als Prioritat beanspruchten Schweizer Anmel-
dung und die Beispiele C-1 bis C-13 des Streitpatents stimmen mit den Beispielen A-1 bis
A-13 der Schweizer Anmeldung Uberein, weiters tberlappen die Beispiele C-14 bis C-22 und
C-25 bis C-28 des Streitpatents mit den Beispielen B-1 bis B-5, B-7 bis B-10, B-33 und B-34
der frGheren Anmeldung. In der friheren Schweizer Anmeldung werden ebenso das Gegen-
spiel von Sauerstoffdurchlassigkeit und Beweglichkeit am Auge, sowie die Vorteile dieser
Kontaktlinsen, wie Sauerstoffdurchlassigkeit, glinstige Permeationseigenschaften von Salzen
und die gute Vertraglichkeit diskutiert. Zusatzlich sind Messwerte des Elastizitatsmoduls, der
Sauerstoffdurchlassigkeit und der Harte der Polymere von einzelnen Kontaktlinsen gegeben.
Um prioritdtsbegriindend zu sein, muss die Prioritdtsunterlage in der eingereichten Fassung
alle wesentlichen Bestandteile, d. h. die Merkmale der Erfindung, entweder ausdriicklich of-
fenbaren oder unmittelbar und unzweideutig implizit enthalten. Obwohl wieder einzelne
Messwerte zur Sauerstoffpermeabilitat gegeben sind, und dieses produktinharente Merkmal
der hohen Sauerstoffpermeabilitat dem Durchschnittsfachmann implizit offenbart ist, erlaubt
dieses Faktum aber nicht die Einschrankung des Erfindungsgegenstands mittels eines quan-
titativen Wertebereiches, da nicht einmal eine Abé&nderung eines Wertebereichs unmittelbar
und eindeutig aus einer Prioritdtsunterlage abgeleitet werden kdnnte. Der weitere wesentli-
che Bestandteil des vorliegenden Erfindungsgegenstands ist die lonenpermeabilitat, zu der
in der friheren Anmeldung wiederum jegliche Wertebereichsangaben fehlen. Keine Mess-
werte noch Wertebereichsangabe der lonenpermeabilitat zur Kennzeichnung einer Kontakt-
linse sind Bestandteil der Offenbarung der friiheren Schweizer Anmeldung, weshalb auch in
diesem Fall kein Prioritatsanspruch besteht.

In der dritten Prioritatsanmeldung (Beilage ./C3) ist der Streitgegenstand aber direkt und un-
zweideutig offenbart. Die beanspruchten Makromere zur Herstellung von Kontaktlinsen aus
den Materialien A, B, C oder D sowie deren Herstellungsprozesse sind identisch mit der Of-
fenbarung des vorliegenden Streitpatents. Die Beschreibung der als Prioritdt beanspruchten
amerikanischen Anmeldung beginnt mit einer Kurzzusammenfassung, der zu entnehmen ist,
dass der Zweck dieser Erfindung die Herstellung einer Kontaktlinse ist, die eine Ausgewo-
genheit von Sauerstoffdurchlassigkeit, lonenpermeabilitat, Beweglichkeit am Auge und Tré&-
nenflissigkeitsaustausch bietet und damit die Gesundheit der Cornea und Tragekomfort U-
ber langere Zeitrdume gewahrt. Obwohl in den Anspriichen diese Ausgewogenheit von Sau-
erstoffdurchlassigkeit und lonenpermeabilitat nicht direkt zum Ausdruck kommt, sondern bei-
de Eigenschaften nur als isolierte Merkmale in unabhangigen Anspriichen vorhanden sind
und nicht in Kombination miteinander, ist aber dem Durchschnittsfachmann dieses Faktum,
namlich gerade diese Ausgewogenheit deutlich offenbart. Die Berechtigung zur Inanspruch-
nahme der Prioritat im dritten vorliegenden Fall wird zuerkannt. Dem Streitpatent kann des-
halb nur die Prioritéat der US 569 816 vom 8. Dezember 1995 (./C3) zukommen.
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An dieser Stelle wird auch auf das Argument der Antragstellerin eingegangen, dass die bei-
den ersten Prioritaten zu Unrecht beansprucht seien, da nicht alle Linsen aus ,Materialien B
und C“ zu Linsen fuhrten, die fir langeres Tragen geeignet seien. Linsen die gemal der Leh-
re der Beilagen /C1 oder /C2 aus ,Material B oder C* hergestellt worden waren (Beispiele
E-2 und E-9 des Streitpatents) bewegten sich am Auge nicht. Diese Linsen aus ,Material B
und C* fielen daher nicht unter Anspruch 1, obwohl sie aus ,Material B oder C" hergestellt
seien. Dies sei der Beweise, dass die Prioritdten nicht beansprucht werden kénnten. Diese
Argumentation kann nicht nachvollzogen werden. Nur weil Beispiele angefuhrt sind, bei wel-
chen die gewinschten produktinhdrenten Eigenschaften nicht erreicht werden, lasst dies
nicht den Schluss zu, dass die beiden Prioritdten nicht zu Recht beansprucht werden. Dies
l&sst nur den Schluss zu, dass selbst bei Einhaltung der genauen Verfahrensangaben zur
Herstellung der Linsen die beiden Parameterbereiche der Sauerstoff- und der lonenpermea-
bilitdt sowie die ophthalmische Vertraglichkeit, obwohl sie wesentliche Kennzeichen der Er-
findung darstellen, nicht immer erreicht werden. Da diese wesentlichen Bestandteile des vor-
liegenden Gegenstands in den beiden friheren Anmeldungen aber fehlen und die Gesamt-
heit des Gegenstand nicht ausdricklich offenbart oder unmittelbar und unzweideutig implizit
enthalten ist, kann in diesem Fall kein Prioritdtsanspruch auf die europdaische oder die
schweizer Anmeldung bestehen.

Zur Priifung der Neuheit des Streitpatents gemaR Art 54 Abs. 3 EPU bzw. § 3 Abs. 2 PatG
ist somit jegliche europdische Patentanmeldung, nationale Patent- oder Gebrauchsmuster-
anmeldung sowie jede internationale Anmeldung, die die normierten Voraussetzungen erfullt,
und deren Prioritatstag vor dem 8. Dezember 1995 liegt, und zwar in der urspriinglich einge-
reichten Fassung heranzuziehen.

B.4. Zu den prioritatsalteren europaischen Patentanmeldungen (Beilagen ./D und ./E)

Die WO 96/31791 Al (Beilage ./D), stellt die urspriinglich eingereichte Fassung der européi-
schen Patentanmeldung Nr. 96908111.6 dar, hat das gleiche internationale Anmeldedatum
22. Marz 1996, wurde am 10. Oktober 1996 gleichzeitig mit dem Streitpatent veroéffentlicht,
hat die gleichen Prioritaten (1), (2) und (3) wie das Streitpatent und wurde als EP 0 820 601
B1 erteilt.

Dem Gegenstande der WO 96/31791 Al (Beilage ./D) kann beim Vergleich mit der priori-
tatsbegriindenden Beilage ./C1 die Prioritat vom 4. April 1995 zuerkannt werden, weil die in
der WO 96/31791 Al offenbarten Makromere auch in prioritdtsbegriindenden Anmeldung
(Beilage ./C1) expressis verbis zu finden sind. Damit liegt das Anmeldedatum der
WO 96/31791 Al vor dem 8. Dezember 1995, dem Anmeldedatum des Streitpatents, wes-
halb ./D gemaR Art 54 Abs. 3 EPU bzw. § 3 Abs. 2 PatG fir das Streitpatent relevanten
Stand der Technik darstellt. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Erfindung erfinderische
Tatigkeit aufweist bzw. ob sich die Erfindung fur den Fachmann nicht in nahe liegender Wei-
se aus dem Stand der Technik ergibt, werden solche prioritatsalteren aber nachveroffentlich-
ten Anmeldungen nicht in Betracht gezogen (Art 56 EPU bzw. § 3 Abs. 2 PatG). Das bedeu-
tet, dass dieser Stand der Technik lediglich zur Beurteilung der Neuheit heranzuziehen ist.

In der WO 96/31791 Al (./D) sind Makromere offenbart, die dem ,Material B" des Streitpa-
tents entsprechen. Weiters entsprechen die Beispiele in Dokument ./D wortwdrtlich den Bei-
spielen B-1 bis B-13 des Streitpatents. Die lonenpermeabilitdt der hergestellten Linsen ist
aber nicht ausdricklich offenbart. Die gemaf diesen Beispielen hergestellten Linsen missen
jedoch notwendigerweise die gleiche Sauerstoffdurchlassigkeit und die gleiche lonenper-
meabilitdt haben wie jene, die gemal} den identischen Beispielen des Streitpatents herge-
stellt werden. Da die Ausgangsprodukte sowie das Herstellungsverfahren exakt tberein-
stimmen, mussen die produktinharenten Merkmale ebenso ident sein. Die Daten, die die
Identitat bestatigen und die beanspruchten produktinharenten Parameter definieren, sind im
Streitpatent enthalten und die beanspruchten Merkmale sind daher in der Beilage ./D implizit
offenbart, denn folgt der Durchschnittsfachmann der offenbarten Lehre der WO 96/31791 Al
zur Herstellung einer Kontaktlinse, wird er zumindest in mehreren realistischen Féllen eine
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Linse gemal dem Anspruch 1 des Streitpatents erhalten. Dies muss auf der Hand liegen, da
auch die im Streitpatent gegebene Lehre mit der der WO 96/31791 Al lbereinstimmt. Die
WO 96/31791 Al offenbart somit Linsen hergestellt aus mindestens einem oxypermen und
einem ionopermen polymerisierbaren Material (Material B), das eine hohe Sauerstoffperme-
abilitat aufweist. Einzelne Messwerte zur Sauerstoffpermeabilitat sind produktinharente
Merkmale und auf Seite 31 der WO 96/31791 Al gegeben. Obwohl auch in ./D keine Mess-
daten zur lonenpermeablitat gegeben sind, ist die lonenpermeabilitat aber ein produktinha-
rentes Merkmal, das der gemaf der Lehre der WO 96/31791 Al hergestellten Linse inne-
wohnt. Ebenso produktinharente Merkmale sind die Gesundheit der Cornea und der Trage-
komfort Uber langere Zeitraume.

Der Argumentation der Antragsgegnerinnen, die behaupten, dass die Beispiele aus ./D nicht
zu einer Linse fuhrten, die unter Anspruch 1 des Streitpatents fielen, kann nicht nachvollzo-
gen werden. Die Antragsgegnerinnen meinen, dass diese Linsen erst unter den Anspruch 1
fielen, wenn diese einer Oberflachenbehandlung unterzogen wirden. Einerseits ist die Ober-
flachenbehandlung der Linsen erst in den Anspriichen 25 bis 28 Gegenstand des Streitpa-
tents, weshalb die Behandlung der Linsenoberflache durch Beschichtung oder Plasmabe-
schichtung nicht einen essentiellen Schritt zur Herstellung von Linsen gemafR Anspruch 1
des Streitpatents darstellen kann. Andererseits fallt zumindest ein Beispiel aus ./D, namlich
Beispiel B-14, unter Anspruch 1 des Streitpatents, worin Linsen beschrieben sind, die nicht
oberflachenbehandelt wurden. Diese Linse entspricht den Beispielen E-6 bzw. B-11 des
Streitpatents. Des Weiteren entspricht Beispiel B-15 aus ./D den Beispielen E-3 bzw. B-12
des Streitpatents, wobei auch diese Linse eine oberflichenbehandelte Linse darstellt, da
auch die Oberflachenbehandlungsverfahren in ./D offenbart sind. Daher nehmen insbeson-
dere die Beispiele B-14 und B-15 aus ./D, die mit den Beispielen B-11 und B-12 bzw. E-2
und E-6 des Streitpatents Ubereinstimmen, die Neuheit des Anspruchs 1 des Streitpatents
vorweg.

Ein Beispiel des Standes der Technik reicht aus, um die Neuheit vorwegzunehmen, da eine
spezielle Ausfihrung die Neuheit der allgemeinen Lésung vorwegnimmt. Daher ist der An-
spruch 1 des Streitpatents nicht neu gegenuber der WO 96/31791 Al (Beilage ./D) sowie
auch die Unteranspriiche des Streitpatents, die sich auf Material B des Streitpatents bezie-
hen, namlich die Anspriiche 4, 5, 14 bis 20, 29 bis 36, 39, 40 und 46 bis 65.

Auf Seite 21 der Beilage ./D wird die Verwendung der Makromere als Kontaktlinsen sowie
als pharmazeutische Systeme flur den ophthalmischen Gebrauch offenbart. Damit sind die
Unteranspriche 2 und 3 des Streitpatents nicht neu. Weiters ist auf Seite 21 der Beilage ./D
der Wassergehalt von Linsen gegeben, weshalb die Anspriiche 21 bis 23 nicht neu sind. Die
Beilage ./D offenbart auf den Seiten 17 und 18 Oberflachenbehandlungsverfahren durch
hydrophile Beschichtung oder das Plasmaverfahren bei der Polymerisation, weshalb die An-
spriche 24 bis 28 nicht neu sind. Zusammenfassend sind somit die Anspriiche 1 bis 5, 14
bis 36, 39, 40 und 46 bis 65 des Streitpatents nicht neu gegeniber der WO 96/31791 Al
(./D).

Die WO 96/36890 Al (Beilage ./E), die urspriinglich eingereichte Fassung der européischen
Patentanmeldung Nr. 96919684.9, hat das internationale Anmeldedatum 7. Mai 1996, wurde
am 11. November 1996 nach der Veroéffentlichung des Streitpatents verdffentlicht, hat die
gleichen Prioritaten (2) und (3) wie das Streitpatent und wurde als EP 0 826 158 B1 erteilt.
Dem Gegenstande der WO 96/36890 Al (./E) kann beim Vergleich mit der prioritatsbegrin-
denden Beilage ./C2 die Prioritdt vom 19. Mai 1995 zuerkannt werden, weil die in der
WO 96/36890 Al offenbarten Makromere auch in prioritatsbegrindenden Anmeldung (Beila-
ge ./C2) expressis verbis zu finden sind. Damit liegt das Anmeldedatum der WO 96/36890
Al vor dem 8. Dezember 1995, dem Anmeldedatum des Streitpatents, weshalb auch ./E den
Stand der Technik bzw. ein &lteres Recht gemaR Art 54 Abs. 3 EPU bzw. § 3 Abs. 2 PatG
darstellt und zur Beurteilung der Neuheit heranzuziehen ist.
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In der WO 96/36890 Al (Beilage ./E) sind Makromere offenbart, die dem ,Material C* des
Streitpatents entsprechen. Weiters entsprechen die Beispiele zur Herstellung der Aus-
gangsmaterialien und der Linsen in Dokument ./E wortwdértlich den Beispielen C-1 bis C-22
und C-25 bis C-28 und den Tabellen C-1 und C-lll des Streitpatents. Die Ausgangsprodukte
sowie das Herstellungsverfahren der Kontaktlinsen stimmen exakt Uberein. Die lonenper-
meabilitat der hergestellten Linsen ist aber nicht ausdriicklich offenbart. Die gemal diesen
Beispielen hergestellten Linsen mussten jedoch notwendigerweise die gleiche Sauerstoff-
durchlassigkeit und die gleiche lonenpermeabilitdt haben wie jene, die gemalR den identi-
schen Beispielen des Streitpatents hergestellt werden. Die WO 96/36890 Al offenbart somit
Linsen hergestellt aus mindestens einem oxypermen und einem ionopermen polymerisierba-
ren Material (Material C), das eine hohe Sauerstoffpermeabilitat aufweist. Einzelne Messwer-
te zur Sauerstoffpermeabilitdt sind produktinhdrente Merkmale und z.B. auf Seite 37 der
WO 96/36890 Al gegeben. Obwohl auch in diesem Dokument keine Messdaten zur lonen-
permeablitédt gegeben sind, ist die lonenpermeabilitdt aber ein produktinharentes Merkmal,
das der gemal der Lehre der WO 96/36890 Al hergestellten Linse innewohnt. Ist also die
vom Durchschnittsfachmann angelegt Grundvoraussetzung erfllt, dass man Linsen gemaf
Anspruch 1 erhalt, wenn man der Anleitung in den Beispielen des Streitpatents akribisch
folgt, so nimmt ./E und insbesondere die darin enthaltenen Beispiele A-1 bis A-13, B-1 bis
B-5, B-7 bis B-10, B-33 und B-34 die Neuheit des Anspruchs 1 des Streitpatents vorweg. Ein
Beispiel des Stands der Technik reicht aus, um die Neuheit vorwegzunehmen, da eine spe-
zielle Ausfiihrung die Neuheit der allgemeinen Lésung vorwegnimmt.

Gemal der Argumentation der Antragsgegnerinnen falle keine gemessene Linse, die gemali
/E hergestellt werde unter Anspruch 1 des Streitpatents, da sich diese Linsen nicht auf dem
Auge bewegten. Im Dokument /E sind die Beispiele B-33 und B-34 beschrieben, wobei B-34
eine wie in B-33 beschriebene Linse darstellt, die aber plasmabehandelt ist. Diese Linse ist
im Streitpatent einmal 5 und einmal 7,5 Minuten plasmabehandelt, wie im Beispiel E-7 und
E-8 beschrieben. Die Untersuchungen dieser Linsen zeigen in Tabelle E, dass die lonen-
permeation und die Beweglichkeit am Auge entsprechend Anspruch 1 gegeben sind. Damit
nimmt das Beispiele B-34 aus ./E, das zwar keine Minutenangabe hinsichtlich der Plasma-
behandlung macht, aber trotzdem die Neuheit des Anspruchs 1 des Streitpatents sowie die
Neuheit der Unteranspriiche 2 bis 5, 14 bis 36, 41, 42 und 46 bis 65, die sich auf Linsen aus
Material C beziehen, vorweg.

Die anderen Beispiele im Streitpatent, die die lonenpermeabilitdt der Linsen aus Material C
angeben sind entweder nicht gemalf3 der Lehre ./E hergestellt, wie Beispiel E-9, dass nicht
unter Stickstoffatmosphére auspolymerisiert wurde, oder sie fallen ebenso unter Anspruch 1
des Streitpatents beziiglich der Sauerstoff- und lonenpermeabilitat. Die Beispiele F-4 bis F-7,
die den Beispielen B-7 bis B-10 aus ./E entsprechen, zeigen auch eine entsprechende
lonenpermeabilitat in Tabelle F, da die lonenpermeabilitat vor der Beschichtung der Linsen
gemessen wurde.

Die WO 96/31791 Al (Beilage ./D) und die WO 96/36890 Al (Beilage ./E) stellen fur das
Streitpatent altere Rechte dar, wobei deren Offenbarung dem Streitgegenstand entgegen-
steht, weshalb die Gegenstande der Anspriiche 1 bis 5, 14 bis 36, 39 bis 42 und 46 bis 65
des Streitpatents diesen Dokumenten gegeniber nicht neu sind.

AbschlieRend wird festgehalten, dass ausfiihrlichst dargelegt wurde, warum nach Ansicht der
Nichtigkeitsabteilung das Streitpatent die beiden Prioritaten der Prioritdtsanmeldungen ./C1
und ./C2 nicht in Anspruch nehmen kann. Der Widerspruch, dass einerseits die Prioritat ei-
nes Dokuments nicht in Anspruch genommen werden kénne, aber dieses Dokument ausrei-
chen kann, um neuheitsschéadlich zu sein, wird von den Antragsgegnerinnen angeftihrt. Des-
halb soll hier nochmals ausgefuihrt werden, dass fur die Inanspruchnahme einer Prioritat eine
allgemeine technische Lehre, insbesondere ohne Angabe von einzelnen Zahlenwerten oder -
bereichen, nicht ausreichend sein kann, da fur die Prioritdtsbeanspruchung alle erfindungs-
wesentlichen Merkmale unzweideutig aus der friiheren Anmeldung hervor gehen missen.
Andererseits aber die allgemeine technische Lehre dieses Dokuments ausreicht, um die
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Neuheit vorwegzunehmen. Weiters soll darauf hingewiesen sein, dass der Verweis auf die
Beispiel nicht dahingehend auszulegen ist, dass jedes einzelne expressis verbis den Ge-
genstand des Streitpatents wiedergibt, sondern die technische Lehre, die durch diese Bei-
spiele wiedergegeben wird, dem Streitgegenstand neuheitsschadlich entgegensteht. Da ent-
gegen den Ausfuhrungen im vorbereitenden Schriftsatz seitens der Antragsgegnerinnen kein
Hilfsantrag zur Einschréankung des Anspruchs 1 des Streitpatents vorgelegt wurde, konnte
dieser auch nicht evaluiert werden.

B.5. Zu den vorveroffentlichten Dokumenten ./F bis ./K

Weiters war die erfinderische Tatigkeit sowie Neuheit des Streitpatents gegeniber der
US 5 260 000 A (Beilage ./F), der WO 93/09154 Al (Beilage ./G), der WO 93/05085 Al (Bei-
lage ./H), der WO 91/04283 Al (Beilage ./l), der US 4 260 725 A (Beilage ./J) und der
WO 94/13717 Al (Beilage ./K) zu beurteilen.

Zur Beurteilung der erfinderischen Téatigkeit und der Neuheit gegenlber der US 5 260 000 A
(Beilage ./F) legt die Antragstellerin eine Erklarung von Richard C. Baron (Beilage ./F1), ei-
nen Versuchsbericht ,BL-12" tGber ,Formulierung A gemafd US 5 260 000“ (Beilage ./F2) und
einen Versuchsbericht ,BL-25" Uber ,Formulierung A gemafl? US 5 260 000“ (Beilage ./F3)
vor.

Die US 5 260 000 A (Beilage ./F) ist am 9. November 1993, also sogar vor der ersten im
Streitpatent beantragten Prioritat, vertffentlicht. Dieses Dokument offenbart ein Verfahren
zur Herstellung von Silikon enthaltenden Hydrogel-Kontaktlinsen. Die Ausgangsmaterialien
sind die oxypermen Materialien Tris(trimethyl-siloxy)silylpropyl-vinylcarbamat (TRIS-VC) und
ein Silikon enthaltendes Vinylcarbonat (V.D,s), sowie ein ionopermes Material, namlich
N-Vinyl-pyrrolidon (NVP). Dokument ./F offenbart keine Permeabilitatseigenschaften der Lin-
sen, weshalb ./F den Streitgegenstand nicht expressis verbis vorwegnimmt. Der Gegenstand
gemanR Anspruch 1 des Streitpatents wurde als Produktanspruch definiert, der alle Linsen
schitzt, die gemaf dieser Anleitung aus den vier Materialien A, B, C oder D hergestellt wur-
den, wobei die nach diesen Verfahren hergestellten Linsen produktinharent die angestrebten
Ziele und Eigenschaften zeigen, weshalb zur Beurteilung der Neuheit und der Erfindungsho-
he des Streitgegenstands ausschlie3lich der Vergleich der Ausgangsmaterialien und der
Herstellungsschritte herangezogen wird. Da Dokument ./F im Vergleich zum Streitpatent
dem Durchschnittsfachmann zwar oxyperme und ionoperme Ausgangsmaterialien bietet,
aber nur eine kurze Anleitung zur maschinellen Herstellung der Linsen, die nicht mit den de-
taillierten Herstellungsschritten des Streitpatents Ubereinstimmen, ist der Streitgegenstand
nicht explizit von ./F vorweggenommen.

Um die Permeabilitatseigenschaften der gemaR Dokument ./F hergestellten Linsen zu zei-
gen, hat die Antragstellerin eine Erklarung von Richard C. Baron (Beilage ./F1) vorgelegt,
worin die Ergebnisse einer Nacharbeitung von Beispiel 1 der Vero6ffentlichung ./F beschrie-
ben sind. Ein Herstellungsverfahren in Anlehnung an ./F ist beschrieben, wobei in der Erkla-
rung ./F1 vermerkt ist, dass eine Entgasung des Polymerengemisches gemacht wurde, die
nicht in der Beilage ./F beschrieben sei, aber die lonenpermeabilitaét maximiere. Die so her-
gestellten Linsen hatten einen entsprechenden lonoflux-Diffusionskoeffizienten, lonoton-
lonenpermeabilitatskoeffizienten und eine entsprechende Sauerstoffpermeabilitat (Dk), die
von einem Durchschnittsfachmann in die Sauerstoffdurchlassigkeit (Dk/t) umrechenbar sei
und somit unter den Anspruch 1 des Streitpatents fielen. Die Entgasung des Polymerenge-
misches bei der Nacharbeitung des Beispiels 1 von Dokument ./F in der Erklarung von
Richard C. Baron (./F1) stellt aber eine Abkehr von der Lehre des Dokuments ./F dar, wes-
halb davon ausgegangen werden muss, dass die gemal ./F1 hergestellten Linsen nicht den
Linsen gemaf der Lehre des Dokuments ./F entsprechen.

Die Versuchsberichte ,BL-12“ und ,BL-25" (iber ,Formulierung A gemanR US 5 260 000 (Bei-
lagen ./F2 und ./F3) zeigen ebenfalls Daten zur reproduzierten Herstellung von Linsen ge-
malf3 Beilage ./F. Aufgrund der diversen Erklarungen mehrerer beteiligter Experten fuhre die
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Nacharbeitung des Beispiels 1 gemal3 ./F durch einen Durchschnittfachmann auf diesem
Gebiet nicht zu auspolymerisierten Linsen. Im Beispiel 1 der Beilage ./F sind unzweideutig
die Spin-Casting-Bedingungen angeflihrt, wobei bei der Nacharbeitung der Formulierung A
gemafll US 5 260 000 im Versuchsbericht ./F2 und ./F3 einerseits das Static-Casting und
andererseits unterschiedliche UV-Aushartungsbedingungen gewahlt worden sind. Obwohl
die Messdaten der Sauerstoffdurchlassigkeit und der lonoflux-Diffusionskoeffizienten der
gemal ./F2 und ./F3 hergestellten Linsen unter den Anspruch 1 des Streitpatents fielen, die-
ser Anspruch aber als Produktanspruch, eines Produktes, dass gemal der Lehre des Streit-
patentes hergestellt wurde, ausgelegt wird und nicht nur die Messdaten, sondern auch die
Herstellungsschritte zur Erreichung der produktinhérenten Eigenschaften der Linse herange-
zogen werden mussen, ist die Identitdt der Nacharbeitung der Linsen aus der Beilage ./F
gemanR der Versuchsberichte ./F2 und ./F3 aber nicht gegeben. Trotz der Erklarung von
Dr. Valint (Beilage ./F5) wonach es im Koénnen eines Durchschnittsfachmannes lage die
Aushartungsbedingungen so zu wéhlen, dass eine ausgehartete Linse erhalten werde, stel-
len die Nacharbeiten gemafR ./F2 und ./F3 aber eine Abkehr von der offenbarten Lehre der
Beilage ./F dar, womit eine Produktidentitat der Linsen gemaf Beilage ./F mit dem Streitge-
genstand nicht nachgewiesen werden konnte. Da der Anspruch 1 des Streitpatents als Pro-
duktanspruch, eines Produktes, das gemal’ der Lehre des Streitpatentes hergestellt wurde,
ausgelegt wird und der Aushartungsschritt wichtig fur die Eigenschaften der erhaltenen Linse
ist, kbnnen die Nacharbeitungen nicht die Neuheitsschadlichkeit der Veroffentlichung ./F be-
zuglich des Streitpatent untermauern. Zusatzlich wurden die Messdaten der Sauerstoffdurch-
lassigkeit mit einer anderen, erst spater bekannten Methode gemessen. Auf die zusatzlichen
Argumente der Antragsgegnerinnen, dass schon die Herstellung der Ausgangsmaterialien
unzumutbar sei, wird nicht weiter eingegangen, da schon offensichtliche Prozessunterschie-
de die Produktidentitat der Nacharbeitungen und des Streitgegenstands nicht belegen kon-
nen.

Daten, die die behauptete nicht mdgliche Nacharbeitung und Nichtausfuhrbarkeit der Lehre
des Dokuments ./F belegen, wurden von den Antragsgegnerinnen nicht vorgelegt, wobei
diese bei der vorliegenden Sachlage irrelevant sind. Da die Verdéffentlichung ./F nicht als
neuheitsschadlich angesehen wird, kann die Diskussion beziglich des Punktes, dass nur
eine ausfihrbare Offenbarung neuheitsschadlich sein kénne, entfallen (z.B. 40b 214/04F).

Der Streitgegenstand ist von der US 5 260 000 A (./F) nicht explizit vorweggenommen und
die Produktidentitat des Streitgegenstandes mit den Nacharbeitungen gemal der Versuchs-
berichte ,BL-12" und ,BL-25" Gber ,Formulierung A gemal US 5 260 000“ (Beilage ./F2 und
/F3) nicht gezeigt, da weder die Aquivalenz der Ausgangsmaterialien bestatigbar ist noch
das Herstellungsverfahren wbereinstimmt. Der Streitgegenstand ist somit neu und erfinde-
risch gegenuber der US 5 260 000 A (./F).

Zur Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit und der Neuheit gegeniiber der WO 93/09154
Al (Beilage ./G) legt die Antragstellerin eine Erklarung von Dr. Paul L. Valint (Beilage ./F5)
vor, die die Ergebnisse und Untersuchungen von Dr. Vanderlaan (Beilage ./F5a),
Dr. Benjamin (Beilage ./F5b) und Dr. Freeman (Beilage ./F5c) zusammenfasst.

Die WO 93/09154 Al (Beilage ./G) wurde am 13.5.1993 verdffentlicht und ist somit vorverof-
fentlichter Stand der Technik. Dokument ./G offenbart, dass Silikon-Hydrogele, die ein Vinyl
enthaltendes hydrophiles Monomer und ein Acryl-Monomer in die Monomer-Mischung ent-
halten, eine verbesserte Oberflachenbenetzbarkeit zeigen. Beilage ./G offenbart in den Bei-
spielen 1 bis 6 Polymergemische aus ionopermen und oxypermen Materialien und einen
Herstellungsprozess von Kontaktlinsen im Beispiel 16 aus diesen Polymergemischen. Belila-
ge ./G offenbart, dass die Sauerstoffpermeabilitat vorzugsweise tber 60 Dk liegen soll, aber
keine Daten zur lonenpermeabilitét der Linsen, weshalb ./G den Streitgegenstand nicht ex-
plizit vorwegnimmt. Die Herstellung der Ausgangsmaterialien ist nicht offenbart und die Ver-
fahrensschritte sowie Verfahrensbedingungen zur Herstellung einer Kontaktlinse sind nicht
aquivalent. Es fehlt ein Entgasungsschritt und die Aushartungsbedingungen und die Linsen-
extraktion unterscheiden sich vom Streitpatent. Damit steht das Dokument ./G dem Streitpa-



Nr. 3 Osterreichisches Patentblatt 2012 Seite 75

tent nicht entgegen, da weder die ldentitat der Ausgangsmaterialien noch der Herstellungs-
prozess fur den Durchschnittsfachmann offensichtlich ist.

Um die Produktidentitat der Kontaktlinsen gemaf? Beilage ./G mit dem Streitgegenstand zu
zeigen, hat die Antragstellerin eine Erklarung von Dr. Paul L. Valint (Beilage ./F5) vorgelegt.
Der Erklarung ./F5 ist zu entnehmen, dass Dr. Valint einen Report von Dr. Vanderlaan (Bei-
lage ./F5a) zur Herstellung der Linsen gemal} Beispiele 4 und 16 der Beilage ./G beurteilt hat
und begutachtet, dass die Herstellungsbedingungen in dieser Nacharbeitung mit der Lehre
des Dokuments ./G Ubereinstimmen. Messdaten der Sauerstoffdurchlassigkeit von
Dr. Benjamin (Beilage ./F5b) und des lonoflux-Koeffizienten von Dr. Freeman (Beilage ./F5c)
sind angefiihrt und entsprechen den geforderten Parameterwerten des Streitpatents. Bezlig-
lich der Messdaten der Sauerstoffdurchlassigkeit legen die Antragsgegnerinnen zwei weitere
Dokumente (,Expert Report* von Prof. Benjamin, Beilage ./5 und ,Second Expert Report",
Beilage ./6) vor, die friihere Experiment aus 2006 von Prof. Benjamin zeigen, wo die Mess-
daten der Sauerstoffdurchlassigkeit niederer gewesen waren und somit nicht in den Bereich
des Streitpatents fielen. Bezuglich der Erklarung von Dr. Paul L. Valint legen die Antrags-
gegnerinnen eine Stellungnahme von Dr. Mays (Beilage ./7) vor, in der die Nacharbeitung
von Dr. Vanderlaan diskutiert wird. Aus der Beilage ./7 geht hervor, dass bei der Nacharbei-
tung der Lehre aus Beilage ./G die sich wiederum auf die US 5 034 461 (Beilage ./8) bezlg-
lich der Herstellung des Ausgangsmaterials IDS3H bezieht, andere Herstellungsbedingun-
gen gewahlt worden waren. Der Senat stellt fest, dass zur Herstellung von IDS3H ein ande-
res Losungsmittel, ein anderes Polysiloxan und auch ein anderer Katalysator verwendet
wurden sowie auch bei der Polymerisierungsreaktion auf rigorosen Sauerstoffausschluss
geachtet wurde. Da keine Aquivalenz von Ausgangsmaterialien und Herstellungsbedingun-
gen und -schritten gegeben ist, kénnen weder die Erklarung von Dr. Paul L. Valint (Beilage
./F5) noch der Report von Dr. Vanderlaan (Beilage ./F5a) zur Herstellung der Linsen gemaf
Beispiele 4 und 16 der Beilage ./G die Aquivalenz der Nacharbeitungen der Linsen aus ./G
mit dem Streitgegenstand belegen.

Der Streitgegenstand ist von der WO 93/09154 Al (./G) nicht explizit vorweggenommen und
die Produktidentitat des Streitgegenstandes mit der Erklarung von Dr. Paul L. Valint (./F5)
sowie der Nacharbeitungen gemaf Dr. Vanderlaan (./F5a) nicht gezeigt, weshalb die Mess-
daten dieser nicht identen Linsen gemessen von Dr. Benjamin (./F5b) und Dr. Freeman
(./F5c) nicht relevant sind. Der Streitgegenstand ist somit neu und erfinderisch gegenlber
der WO 93/09154 Al (./G).

Die WO 93/05085 Al (./H), veroffentlicht am 18.3.1993, offenbart in Beispiele 1 und 2 die
Herstellung zweier Polyurethanmonomergemische, die jeweils ein ionopermes bzw. ein
oxypermes polymerisierbares Material enthalten, aber nicht den Ausgangsmaterialien des
Streitpatents entsprechen. Im Beispiel 3 ist die Herstellung einer Linse aus diesen Polymer-
gemischen beschrieben, wobei dem Durchschnittsfachmann nicht nahegelegt ist das Poly-
mergemisch zu entgasen. Es sind keine zahlenméafRigen Permeabilititsdaten gegeben, aber
JH offenbart, dass die Linsen eine hohe Sauerstoffpermeabilitdt aufweisen sollen und es
wurde eine klinische Evaluierung dieser Linsen nach minimal einer, optimalerweise nach
sechs Stunde durchgefiihrt. Dass aber eine hohe Sauerstoffpermeabilitdt in Korrelation mit
einer hohen lonenpermeablitat zu einer Linse fuhrt die Uber langere Zeitrdume getragen
werden kann, ist fur den Durchschnittsfachmann in ./H aber nicht offenbart. Damit nimmt die
WO 93/05085 Al (./H) den Streitgegenstand nicht neuheitsschadlich vorweg und legt ihn
dem Durchschnittsfachmann auch nicht nahe.

Zur Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit und der Neuheit gegentiber der WO 91/04283
Al (Beilage ./1) legt die Antragstellerin eine Erklarung von Dr. Paul L. Valint (./F5) vor, die die
Ergebnisse und Untersuchungen von Dr. Vanderlaan (./F5a), Dr. Benjamin (./F5b) und Dr.
Freeman (./F5c) zusammenfasst.

Die WO 91/04283 Al (Beilage ./l), veroffentlicht 4.4.1991, offenbart weiche gasdurchlassige
Kontaktlinsen. Diese Linsen bestehen aus einem Polymersationsprodukt von Vinylsiloxan-
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monomeren und Vinylmonomeren mit einem hdéheren Anteil an Hydroxylacryl-Einheiten zu
Silikon-Einheiten in der Oberflachenschicht der Linse relativ zum Linseninneren. Weiters
offenbart das Dokument ./l eine Oberflachenbehandlung der Linse mit Polyolen und Base
oder Saure, oder durch Bestrahlungsbehandlung, um Hydroxylacryl-Einheiten darauf aufzu-
pfropfen, abzuscheiden oder als Schicht aufzubringen, damit die Linsen flir verléangertes
Tragen geeignet sind. Die Herstellungsprozesse der Ausgangsmaterialien fur die Polymersa-
tionsreaktion ist nicht mit den im Streitpatent offenbarten ident und die Polymerisationsreak-
tion entspricht nicht den gleichen Bedingungen, da hier eine thermische H&artung zu einem
Stab durchgefuhrt wird, woraus anschlieend Linsen geschnitten und geschliffen werden.
Damit steht das Dokument ./l dem Streitpatent nicht entgegen, da weder die Identitat der
Ausgangsmaterialien noch der Herstellungsprozess der Linsen fur den Durchschnittsfach-
mann gemal3 dem Streitpatent offensichtlich ist.

Um die Produktidentitat der Kontaktlinsen gemafd Dokument ./I mit dem Streitgegenstand zu
zeigen, hat die Antragstellerin eine Erklarung von Dr. Paul L. Valint (./F5) vorgelegt. Der Bei-
lage ./F5 ist zu entnehmen, dass Dr. Valint einen Report von Dr. Vanderlaan (./F5a) zur Her-
stellung der Linsen gemalf3 Beispiel 3 der Beilage ./l beurteilt hat und begutachtet, dass die
Herstellungsbedingungen in dieser Nacharbeitung mit der Lehre der Beilage /I Gibereinstim-
men wirden. Messdaten der Sauerstoffdurchlassigkeit von Dr. Benjamin (./F5b) und des
lonoflux-Koeffizienten von Dr. Freeman (./F5c) sind angefuhrt und entsprechen den geforder-
ten Parameterwerten des Streitpatents. Dem Report von Dr. Vanderlaan (./F5a) zur Herstel-
lung der Linsen gemalR Beispiel 3 des Dokuments ./l ist zu entnehmen, dass das
Polymeristionsgemisch zur Formung der Linsen in einer Gussform mittels UV-Licht ausge-
hartet wurden, was von der Lehre des Dokuments ./l abweicht, was auch der Erklarung von
Dr. Mays (Beilage ./7) zu entnehmen ist. Weiters wurde ein anderer Ausgangsstoff verwen-
det (SIM 6487.6-06 Information des Herstellers Beilage ./13), der einen hohen Anteil an
Crosslinker enthélt und es wurde ein Glycerinreagens mit einem geringer Wassergehalt ver-
wendet (Datenblatt Beilage ./14), wobei beide Modifizierungen in ./I nicht offenbart sind und
einen Einfluss auf die Eigenschaften der daraus hergestellten Linsen haben. Der Chart der
zusammengefassten Dokumente (./9) ist zu entnehmen, dass Dr. Vanderlaan 24 Experimen-
te Uber einen Zeitraum von mehr als 2 Jahren durchfiihrte, um die Lehre des Dokumentes ./I
Uberhaupt nacharbeiten zu kdnnen. Aber alleine aus dem Grund der unterschiedlichen Her-
stellungsart sind die Messdaten der Linsen, die auf diese Weise hergestellt wurden beziglich
des Streitgegenstandes irrelevant. Zu den Messdaten von Dr. Benjamin legte die Antrags-
gegnerin einen Bericht von Dr. Frank Chang mit Beilage von Dr. Larry Alvord (Beilage ./11)
sowie einen Bericht von Prof. Benjamin (Beilage ./12) vor, die zeigen, dass die nachgearbei-
teten Linsen eine geringere Sauerstoffdurchlassigkeit zeigten. Gemals dem Bericht von
Dr. Pitt (Beilage ./10) waren die Messdaten der Sauerstoffdurchlassigkeit von Dr. Benjamin
(./F5b) nur durch Bildung eines Durchschnittswerts mehrere Messungen zustande gekom-
men. Zur Beurteilung der Neuheitsschadlichkeit der WO 91/04283 Al (./I) und der Nachar-
beitung dieser Linsen gemafd der Erklarung ./F5 tragen diese Berichte aber nichts bei, da
schon aufgrund der unterschiedlichen Herstellungsart die Messdaten dieser Linsen beziiglich
des Streitgegenstandes irrelevant sind. Die WO 91/04283 Al (./I) nimmt den Streitgegen-
stand nicht neuheitsschadlich vorweg und legt ihn dem Durchschnittsfachmann auch nicht
nahe.

Die US 4 260 725 A (Beilage ./J) ist am 7. April 1981 vero6ffentlicht worden, bildet fir das
Streitpatent somit den vollen Stand der Technik und offenbart in Beispiel VI die Herstellung
von Kontaktlinsen durch UV-Polymerisierung und Spin-Casting aus den Ausgangsmateria-
lien methacryliertes Silikon-3(diethylenglykolmethylether)-propyl-polydimethylsiloxan, Isobor-
nylacrylat, Acrylsdure und Diethoxyacetophenon. Das Monomerengemisch stellt zwar ein
Polymer aus ionopermen und oxypermen Material dar, aber die Ausgangsstoffe unterschei-
den sich von den Ausgangsmaterialien im Streitpatent. Dem Durchschnittsfachmann ist kei-
ne Entgasung oder der Ausschluss von Sauerstoff wahrend der Herstellung der Kontaktlin-
sen offenbart, weshalb keine Produktidentitat zwischen den gemafd Dokument ./J hergestell-
ten Linsen und dem Streitgegenstand gegeben ist. Die Eigenschaft der lonenpermeabilitat ist
weder explizit noch implizit offenbart und die Messdaten der Sauerstoffpermeabilitat in Bei-
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spiel V sind nicht mit dem Streitgegenstand vergleichbar, da diese Messdaten sich aus-
schlieBlich auf einen Polymerfilm beziehen, der auch keine Produktidentitat mit dem Streit-
gegenstand hat. Die Erklarung von Dr.-Ing. M. Wesseling (./J1), dass das Dokument ./J nicht
nur Kontaktlinsen mit einer hohe Sauerstoffpermeabilitat, sondern auch einer hohen lonen-
permeabilitat offenbart kann nicht nachvollzogen werden. Seine Interpretation der notwendi-
gen Eigenschaft einer hohen lonenpermeabilitédt aus der Feststellung herauszulesen, dass
Kontaktlinsen mit hohem Wassergehalt und Hydrophilie sich auf dem Auge ausreichend be-
wegen, offenbart sich aber sich nicht einem Durchschnittsfachmann. Abgesehen von diesem
Umstand, dass sich die Lehre betreffend der lonenepermeabilitdit dem Durchschnittsfach-
mann nicht aufzwingt, sind Messdaten zu den Permeationskoeffizienten irrelevant, da weder
die Ausgangsmaterialien noch die Herstellungsschritte ident sind. Daher nimmt die
US 4 260 725 A (./J) den Streitgegenstand nicht neuheitsschadlich vorweg und legt ihn dem
Durchschnittsfachmann auch nicht nahe.

Die WO 94/13717 Al (Beilage ./K) ist am 23. Juni 1994 veroffentlicht worden und stellt daher
fur das Streitpatent den vollen Stand der Technik dar. Dokument ./K offenbart weiche Kon-
taktlinsen aus Acrylamiden fur langeren Gebrauch. Die Linsen enthalten als Ausgangsmate-
rialien Acrylamid, N,N'-Methylen-bis-acrylamid, N,N,N',N'-Tetramethyl-ethylen-diamin und
Ammoniumpersulfat. Da die Linsen gemaf ./K kein oxypermes polymerisierbares Material
enthalten, kdnnen diese Linsen den Streitgegenstand nicht vorwegnehmen, obwohl sie eine
hohe Sauerstoffdurchlassigkeit und einen Ilonen-Diffusionskoeffizienten von 6,3 bis
14,4 x 10° cm?%s zeigen. Die WO 94/13717 Al (./K) nimmt den Streitgegenstand nicht neu-
heitsschéadlich vorweg und legt ihn dem Durchschnittsfachmann auch nicht nahe.

Die Vorhalte ./F bis ./K nehmen den Gegenstand des Streitpatents somit weder neuheits-
schadlich vorweg noch stellen sie die erfinderische Tatigkeit in Frage. Daher war die Anho-
rung der seitens der Antragsgegnerinnen zu den Nacharbeitungen angebotenen Zeugen
Mays und Pitt — unabh&ngig von der Frage ob es sich tatséchlich um Zeugen oder um Sach-
verstandige handelt - fir die Entscheidung unerheblich.

B.6. Zur Frage der ausreichenden Offenbarung

Gemal Art 138 Abs. 1 lit b kann ein europaisches Patent fur nichtig erklart werden, wenn es
die Erfindung nicht so deutlich und vollstandig offenbart, dass ein Durchschnittsfachmann sie
ausfuhren kann.

Entsprechend den geltend gemachten Nichtigkeitsgriinden war weiters festzustellen, ob der
Streitgegenstand so deutlich und vollstandig offenbart ist, dass ein Fachmann ihn ausfihren
kann. Der Streitgegenstand wurde als ophthalmisch vertragliche Linse mit Innen- und
Aulenflachen fur eine Tragedauer von mindestens 24 Stunden, bevorzugt 4 bis 30 Tage
und mehr, definiert, wobei die Linse gemal} der Beschreibung aus Material A, B, C, oder D
hergestellt ist, eine Sauerstoffdurchléassigkeit von mindestens etwa 70 Barrer/mm und ent-
weder einen lonoton lon Permeability Coefficient von mehr als etwa 0,2 x 10° cm?sec oder
einen lonoflux Diffusion Coefficient von mehr als etwa 1,5 x 10°® mm?min aufweist. Unter
dem Begriff ,ophthalmisch vertraglich“ sind im vorliegenden Fall die nicht rein physikalischen
und nicht eindeutig und zuverlassig messbaren, winschenswerten Eigenschaften wie, dass
das okulare Gewebe und Fluid nicht ,wesentlich* geschadigt wird, dass Sauerstoff an die
Cornea kommt und dass die Linse nicht ,stark” am Auge anhaftet, also, dass sich die Linse
in nicht naher definiertem Ausmal auf dem Auge bewegt. Weiters soll die Annehmlichkeit
des Tragers wahrend eines Zeitraums ,langeren kontinuierlichen Kontakts* ,akzeptabel
sein“. Gemal Beschreibung sind unter dem Zeitraum mindestens 24 Stunden, vorzugsweise
zwischen 4 und 30 Tage und mehr, zu verstehen.

Die Herstellung der speziellen Ausgangsmaterialien und deren Polymerisationsprozesse zur
Herstellung von Kontaktlinsen aus den Materialien A, B, C und D gemaf} den gegebenen
Beispielen sind ausreichend offenbart. Dem Durchschnittsfachmann ist mit dem Streitpatent
eine ausreichende Lehre gegeben, um exakt diese ausgewahlten Beispiele nachzuarbeiten.
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Es ist dem Durchschnittsfachmann auch nahe gelegt als nachsten Schritt die Sauerstoff-
durchlassigkeit dieser Linsen zu messen, wobei das Streitpatent eine Anleitung zur Messung
der Sauerstoffdurchlassigkeit mittels des Gerats Dk 1000 der Firma JDF gibt. Die Argumente
der Antragstellerin, dass das Gerét nicht am Markt verfiigbar gewesen wére, dass weder das
Streitpatent noch das Handbuch des Dk 1000 (Beilage ./L1) eine Anleitung enthielten wie die
feuchte Messung durchzufihren oder dieses Gerat nachzubauen sei oder dass gemal der
Erklarung von Dr. William J. Benjamin (Beilage ./L2) die Sauerstoffsensoren fur dieses
Dk 1000 nicht verfugbar seien, kann nicht nachvollzogen werden. Unabhangig von den Er-
klarungen von J. David Farquhar (Beilagen ./15 und ./16), dass weitere Dk 1000 Instrumente
verfigbar gewesen waren und es ahnliche Gerate gébe, sind die Angaben im Streitpatent
von Seiten 32 bis 34 ausreichend, um einem Durchschnittsfachmann die Messung der Sau-
erstoffdurchlassigkeit in einer feuchten Zelle zu ermdéglichen. Es ist dem Durchschnittsfach-
mann durchaus zuzumuten, wenn genau dieses Gerat nicht zur Verfligung stehen sollte, ein
adaquates Messinstrument ausfindig zu machen und der Lehre des Streitpatents sowie den
Ausfuihrungen des Handbuchs zu einem spezifischen Gerét zu folgen. Da das Handbuch ./L1
eine eindeutige Lehre enthélt, dass die Riuhrgeschwindigkeit bei Messung 600 rpm betragen
soll, sind die Messdaten der Sauerstoffpermeabilitdt bei unterschiedlichen Rihrgeschwindig-
keiten irrelevant (Beilagen ./L3 und ./L4). Die Beilagen ./18 und ./19, die beide Messungen
der Sauerstoffdurchléassigkeit mit diesem Dk 1000 Geréat anfuhren, zeigen, dass dieses Gerat
mehreren Einrichtungen zur Verfigung stand, allerdings sind diese fir den vorliegenden Fall
irrelevant, da diese Messdaten erst nach dem Prioritatstag des Streitpatents veroffentlicht
wurden. Die Angaben im Streitpatent von Seite 32 bis 34 sind ausreichend, um einem
Durchschnittsfachmann die Messung der Sauerstoffdurchlassigkeit zu ermdéglichen. Dies
kann aber nicht durch die zitierte OENORM ISO 18369-4:2006 belegt werden, da diese erst
am 1. Dezember 2006 verdffentlicht wurde. In diesem Fall findet liegt kein der Entscheidung
40b 243/07z aquivalenter Fall vor, wonach die nach dem Prioritatszeitpunkt erschienene
Literatur, die das Fachwissen zum Prioritatszeitpunkt widerspiegeln soll, in Betracht zu zie-
hen ist, da ein zu grol3es Zeitintervall gegeben ist.

Dem Durchschnittsfachmann ist weiters nahe gelegt als nachsten Schritt die lonendurchlas-
sigkeit dieser Linsen zu messen, wobei das Streitpatent auf den Seiten 22 bis 25 eine detail-
lierte Anleitung zur lonofluxmessungstechnik und auf den Seiten 25 und 26 eine detaillierte
Beschreibung zur lonotonmesstechnik bietet. Unabhéangig von der falschen Ableitung der
Formel des lonoton-lonen-permeationskoeffizienten ist es einem Durchschnittsfachmann
madglich diese beiden lonenpermeationskoeffizienten gemal der Lehre des Streitpatents zu
messen. Zusatzlich ist der Durchschnittsfachmann durchaus in der Lage diesen Fehler zu
entdecken und, da auch die Einheit des lonoton-lonenpermeationskoeffizienten gegeben ist,
die Ableitung richtigzustellen.

Die Lehre des Streitpatents fihrt den Durchschnittsfachmann also soweit, dass er Kontakt-
linsen aus den Materialien A, B, C und D nacharbeiten kann und von diesen die beiden ge-
forderten Parameter, der minimalen Sauerstoffdurchlassigkeit und des minimalen lonen-
Permeabilitats- oder Diffusions-Koeffizienten, messen kann. Der Gegenstand des Anspruchs
1 fordert nunmehr, dass diese Linsen ophthalmisch vertraglich sind. Unter dem Begriff
~ophthalmisch vertréaglich* sind im vorliegenden Fall die nicht physikalischen und nicht ein-
deutig und zuverlassig messbaren, winschenswerten Eigenschaften dass das okulare Ge-
webe und Fluid nicht ,wesentlich* geschadigt wird, dass Sauerstoff an die Cornea kommt
und dass die Linse nicht ,stark” am Auge anhaftet, also, dass sich die Linse auf dem Auge
bewegt zu verstehen. Weiters ist die die Annehmlichkeit des Tragers wéahrend eines lange-
ren Zeitraums verlangt.

Im Streitpatent findet der Durchschnittsfachmann auf den Seiten 20 bis 26 eine ausfihrliche
Diskussion zur lonen- und Wasserpermeabilitat. Dabei wird dem Durchschnittsfachmann
gelehrt, dass die lonenpermeabilitdt direkt proportional ist zur Wasserpermeabilitat und als
Vorhersage fir die Beweglichkeit der Linse auf dem Auge herangezogen werden kann, wo-
bei diese Beweglichkeit oberhalb eines Schwellenwerts der lonenpermeabilitat gegeben ist,
doch durch oxyperme Materialien eingeschrankt wird. Bei der Einstellung der Ausgewogen-
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heit an oxypermen und ionopermen Materialien gemaf der Zusammensetzung im offenbar-
ten Verhaltnisbereich missten also die beiden geforderten Parameter der minimalen Sauer-
stoffdurchlassigkeit und des minimalen lonen-Permeabilitéats- oder Diffusions-Koeffizienten
vorliegen, sowie auch die Beweglichkeit der Linse auf dem Auge, die Gesundheit der Cornea
und die Annehmlichkeit des Tragers wahrend des vorgegebenen Zeitraums gegeben sein.

Wie aber die Antragstellerin richtig anmerkt, belegt das Beispiel E-9, dass die Linse einen
lonoton-lonenpermeabilitatskoeffizienten aufweist, der die numerische Schwelle von An-
spruch 1 erfillt, sich aber nicht auf dem Auge bewegt. Auch die Beispiele E-2 und E-13 zei-
gen, dass die Nacharbeitung der offenbarten Lehre des Streitpatents nicht unweigerlich zu
dem beanspruchten Erzeugnis fuhrt, da die hergestellten Linsen keine ausreichende lonen-
permeabilitat zeigen.

Diese Ansicht wird aber auch durch die Antragstellerin bestétigt, die selbst anfiihrt, dass die
Nacharbeitung der Beispiele aus ./D und somit der Beispiele C-1 bis C-22 und C-25 bis C-28
des Streitpatents nicht zu Linsen des Anspruches 1 des Streitpatents fihren missen. Die
Linsen fielen erst unter den Anspruch 1, wenn diese einer Oberflachenbehandlung unterzo-
gen werden. Einerseits ist die Oberflachenbehandlung der Linsen erst in den Anspriichen 25
bis 28 Gegenstand des Streitpatents, weshalb die Behandlung der Linsenoberflache durch
Beschichtung oder Plasmabehandlung nicht einen essentiellen Schritt zur Herstellung von
Linsen gemal Anspruch 1 des Streitpatents darstellen kann. Andererseits ist auch aus den
Beispielen E-6 und F-1 bis F-12 ersichtlich, dass nicht oberflachenbehandelte Linsen hin-
sichtlich der lonenpermeabilitat unter Anspruch 1 des Streitpatents fallen kénnen.

Die vom Durchschnittsfachmann angelegt Grundvoraussetzung, dass man zumindest Linsen
gemanR Anspruch 1 erhalt, wenn man der Anleitung in den Beispielen des Streitpatents akri-
bisch folgt, ist selbst durch das Streitpatent nicht gezeigt. Zu den vierzehn Beispielen, die die
Linsenherstellung aus dem Material C beschreiben, sind zehn Messwerte der lonenpermea-
bilitdt gegeben. Ein Beispiel folgt nicht den Herstellungsbedingungen gemaf der Lehre des
Streitpatents, vier Messwerte entsprechen nicht den MalRgaben des Anspruch 1 und vier
sind gar nicht gezeigt.

Ausgehend von der immensen Anzahl an Ausgangsverbindungen, da im Streitpatent nur die
Kombination von Polymeren enthaltend Alkylsiloxangruppen mit Acrylaten, Metacrylaten,
Acrylamiden, Metacrylamiden, Polyalkylenglykolen oder Pyrrolidonen als allgemeine Lehre
gegeben ist, kann der Durchschnittsfachmann nur die in den Beispielen beschriebenen ge-
eignete Ausgangsmaterialen und deren Kombination auswahlen. Weiters kann er der Be-
schreibung der allgemeinen Herstellung folgen, wobei als wesentliche Schritte die Entgasung
der Vorpolymerisationsgemische sowie die Polymerisation unter Sauerstoffausschluss ge-
nannt werden. Aber selbst die akribische Nacharbeitung der Beispiele fihrt nicht unweiger-
lich zu dem beanspruchten Erzeugnis, wobei bei einigen Beispielen nicht einmal im Streitpa-
tent gezeigt ist, dass diese Linsen unter Anspruch 1 des Streitpatents fallen. Die Nacharbei-
tungen der offenbarten generellen Lehre des Streitpatents und auch nicht die spezielle Leh-
re, die durch die Beispiele gegeben ist, fihren nicht unweigerlich zu dem beanspruchten
Erzeugnis, das im vorliegenden Fall durch einen Erzeugnisanspruch definiert ist, der die Ei-
genschaften des Erzeugnisses durch die angestrebte Funktion angibt.

Ein Erzeugnis kann aber nur dann durch seine Eigenschaften angegeben werden, sofern die
Beschreibung es dem Fachmann ermdglicht das beschriebene beanspruchte Erzeugnis
auch herzustellen (so auch T 94/82). Es ist daher nun die Frage zu beantworten, ob nun das
Erzeugnis mit all diese Merkmalen, den Parameterwerte und den gewiinschten Effekte, ohne
unzumutbaren Aufwand vom Fachmann anhand der gegeben Lehre ausfihrbar ist.

Aus der Lehre des Streitpatents ist zu schlieRen, dass ein Durchschnittsfachmann jede Lin-
se, die er gemal der Lehre des Streitpatents herstellt beziiglich der Sauerstoffdurchlassig-
keit, der lonenpermeabilitdt und anschlie3end auch auf die Beweglichkeit der Linse auf dem
Auge, der Gesundheit der Cornea und bezuglich der Annehmlichkeit des Tragers wahrend
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des vorgegebenen Zeitraums uberprifen muss. Das Streitpatent offenbart dem Durch-
schnittsfachmann zwar wie er die beiden Parameter der Sauerstoff- und der lonen-
permeabilitat misst, aber keinen Hinweis dazu, wie diese Eigenschaften der Beweglichkeit
der Linse auf dem Auge, der Gesundheit der Cornea und die Annehmlichkeit des Tragers
Uberprifen soll.

Der Durchschnittsfachmann ist durchaus in der Lage mit dem Streitpatent durch hohen Auf-
wand nun gemalR der generellen Lehre des Streitpatents Linsen nachzuarbeiten und deren
Sauerstoff- und der lonenpermeabilitat zu messen, doch zusatzlich ist eine klinische Evaluie-
rung notwendig. Wobei es fur den Durchschnittsfachmann sicherlich klar ist, wie er die Ge-
sundheit der Cornea uberprifen kann. Die Definition der Gesundheit der Cornea ist im
Streitpatent auch weiter ausgefuhrt und ist mit dem Anschwellen der Cornea von weniger als
etwa 10 %, bevorzugt weniger als etwa 5 % gleichzusetzen. Bezliglich der Annehmlichkeit
des Tragers wahrend des vorgegebenen Zeitraums ist aber nicht einmal ein Hinweis zu fin-
den, wie die Annehmlichkeit des Tragern objektiv interpretiert werden soll, also worauf bei
klinischen Tests Uberhaupt geachtet werden soll. Auch ist die Beweglichkeit der Linsen auf
dem Auge nicht beschrieben oder definiert.

Eine Erfindung ist mangelhaft offenbart, wenn nicht angegeben ist, was getan werden muss
um das gewulnschte Ergebnis zu erhalten. Eine klinische Evaluierung beziglich dieser teils
nicht festlegbaren Eigenschaften stellt keine Lehre dar, was getan werden muss um das ge-
winschte Ergebnis zu erhalten und stellt somit einen unzumutbaren Aufwand bei der Nach-
arbeitung dar und ist auch nicht mehr als Durchfihrung tblicher Versuche zu werten.

Die in einem Patent offenbarten Informationen missen einen Durchschnittsfachmann in die
Lage versetzen, die technische Lehre zuverlassig, wiederholbar und ohne Umwege in die
Praxis umzusetzen, ohne dabei einen unzumutbaren Aufwand treiben und eine unangemes-
sene Zahl anfanglicher Fehlversuche in Kauf nehmen zu missen (Weiser, Osterreichisches
Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 2005, Seite 266). Die Lehre im Streitpatent flihrt nicht
zuverlassig zum angestrebten Ergebnis und ausschlief3lich die einzelnen Beispiele sind wie-
derholbar. Damit ein Durchschnittsfachmann die Erfindung in allen wesentlichen Teilen aus-
fuhren kann und weil3, wann er im verbotenen Schutzbereich der Anspriche arbeitet, ist
selbst die Nacharbeitung der spezielle Lehre durch die Beispiele des Streitpatents mit einem
immensen Aufwand und Versuch und Irrtum verknipft und der Durchschnittsfachmann muss
eine klinische Evaluierung durchfihren, wobei nicht offenbart ist, was getan werden muss
um das gewiinschte Ergebnis zu erhalten. Wenn ein Durchschnittsfachmann nur mit Hilfe
von akribischer Nacharbeitung ausschlieZlich der offenbarten Beispiele und zuséatzlicher kli-
nischer Tests feststellen kann, ob das gewilinschte Ergebnis erreicht ist, stellt dies einen un-
zumutbaren Aufwand dar.

Der Streitgegenstand kann daher ohne eine klinische Evaluierung nicht ausgefuhrt werden,
die im Streitpatent aber nicht beschrieben ist. Das Streitpatent bietet auch keine objektiven
Kriterien wie diese Evaluierung bewertet werden soll. Die Gegenstéande des Anspruchs 1 des
vorliegenden Streitpatents sind daher nicht ausreichend offenbart, sodass ein Fachmann sie
nacharbeiten konnte.

Die Antragsgegnerinnen haben mehrmals angemerkt, dass die funktionalen Merkmale (A),
(C). (F) und (G) nicht ausreichend gewirdigt worden wéren, diese aber den Gegenstand des
Streitpatents weiter einschréanken wirden und daher essentiell waren. Unter Anderem, weil
eben genau diese Merkmale dafir verantwortlich waren, dass diese den Streitgegenstand
von den Dokumenten ./D und ./E unterscheiden wrden.

Die Antragsgegnerinnen fihren dazu aus, dass die Aussage von Mr. Nicolson (Anlage ./21)
zeige wie diese Eigenschaften gemessen werden und wie die Ergebnisse interpretiert wer-
den mussten. Das Merkmal der ,Beweglichkeit auf dem Auge“ ware mit dem blof3en Auge zu
erkennen, namlich ob sich eine Linse einen oder zwei Millimeter bewege, wenn ein Patient
aufblickt und blinzelt. Dies ware mit einem seit Uber 30 Jahren sehr gebrauchlichen Instru-
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ment, dem Schlitzlampen-Biomikroskop fest zu stellen. Die ,Annehmlichkeit des Tragers" sei
auf einer Skala von 0 bis 10 (oder 0 bis 100) anzugeben, wobei 0 ,extrem unangenehm"
oder ,schmerzhaft" bedeute und 10 (oder 100) ,extrem angenehm" oder ,nicht spirbar" be-
deute. Dies ware dem Durchschnittsfachmann bekannt.

Es wird von der Nichtigkeitsabteilung nicht bestritten, dass diese Merkmale innerhalb einer
klinischen Studie evaluiert werden kdnnten. Doch ist im Streitpatent nicht offenbart, bei wel-
chem Wert die Beweglichkeit auf dem Auge gegeben ist oder bei welchem Wert auf einer
Skala von 0 bis 10 (oder 0 bis 100) die Annehmlichkeit des Tréagers gegeben ist. Da diese
Merkmale essentielle Merkmale sind, die den Gegenstand des Patents weiter einschrénken,
S0 musste eine eindeutige Angabe gegeben sein, ab wann diese Kriterien erfillt sind.

Daher ist der beanspruchte Gegenstand im vorliegenden Streitpatents nicht ausreichend
offenbart, sodass ein Fachmann den Streitgegenstand nacharbeiten kénnte. Es liegt zwar im
Kdnnen eines Fachmannes die klinische Evaluierung durchzufiihren, doch liegt es in einem
subjektiven Ermessen, wann diese Kriterien erfullt sind. Die Kriterien, die bei der klinischen
Evaluierung herauskommen miuissten und eingehalten werden mussten, sind im Streitpatent
nicht beschrieben. Die Gegenstdnde des Anspruchs 1 des vorliegenden Streitpatents sind
daher nicht ausreichend offenbart, sodass ein Fachmann sie nacharbeiten kdnnte. Der Be-
weis daflr liegt im Streitpatent selbst.

Eine Diskussion, ob der Grenzwert des lonoton-lonenpermeabilitatskoeffizienten im Streitpa-
tent zu niedrig gewahlt wurde, kann dahingehend entfallen, dass es auf die Ausfuhrbarkeit
der Erfindung keinen Einfluss hat. Es muss gewahrleistet sein, dass der Fachmann, der die
Patentschrift liest, die Erfindung in allen wesentlichen Teilen ausfiihren kann und weif3, wann
er im verbotenen Schutzbereich der Anspriiche arbeitet (etwa T 256/87). Da es fir den
Fachmann einen unzumutbaren Aufwand darstellt die gewiinschten Effekte der Beweglich-
keit der Linse auf dem Auge, der Gesundheit der Cornea und der Annehmlichkeit des Tra-
gers zu Uberprifen, wozu noch kommt, dass dem Fachmann keine Anhaltspunkte gegeben
werden, wann diese Kriterien erfullt sind, ist die Wahl des Grenzwertes des lonoton-
lonenpermeabilitdtskoeffizienten irrelevant, obwohl dieser eventuell mit der Beweglichkeit der
Linse auf dem Auge korreliert, was aber erst weit nach der Veréffentlichung des Streitpatents
durch eine wissenschaftliche Publikation (./L5) gezeigt werden konnte.

Da alle Unteranspriche unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1 riickbezogen sind, gilt
dieser Mangel der unvollstandigen Offenbarung auch fir die Unteranspriiche 2 bis 65. Der
Vollstandigkeit halber wird diesbeziglich noch zu den Unteranspriiche 6 bis 13, die_auf kon-
tinuierliche bzw. co-kontinuierliche Phasen aus oxypermen und ionopermen Phasen bezie-
hen, Stellung genommen. Im Streitpatent ist zwar die Morphologie der ophthalmischen Lin-
sen von Seite 16 bis 18 beschrieben, wobei aus dieser Beschreibung aber nicht abzuleiten
ist, wie sich die kontinuierlichen bzw. co-kontinuierlichen Phasen aus oxypermen und
ionopermen Phasen durch die Polymerisation zu Linsen ergeben oder wie diese Ausgestal-
tung herbeigefihrt werden kann. Dadurch sind die Gegensténde der Anspriiche 6 bis 13 des
Streitpatents auch aus diesem zusatzlichen Grund nicht ausreichend offenbart.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Dokumente ./D und ./E fir das Streitpatent al-
tere Rechte darstellen und die Gegenstande der Anspriiche 1 bis 5, 14 bis 36, 39 bis 42 und
46 bis 65 des Streitpatents neuheitsschadlich vorwegnehmen. Die Gegenstande aller An-
spriche (1 bis 65) des Streitpatents sind aber nicht so ausreichend offenbart, dass ein
Fachmann die Erfindung ausfiihren kann.

Das Patent Nr. E 205 606 war daher im Umfang aller Anspriche fir nichtig zu erklaren.
Im Hinblick auf die von beiden Seiten gefiihrte Diskussion Uber Entscheidungen, insbeson-

dere des Europaischen Patentamtes, wird der Vollstéandigkeit halber festgehalten, dass eine
Bindung der Nichtigkeitsabteilung an die Entscheidungen der Beschwerdekammer des EPA
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nicht besteht (Weiser, Osterreichisches Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 2005,
Seite 451; OPM 12.5.2004, PBI 2004, 148 ff; NA 18.6.1998, PBI 2000, 168).

C. Zu den Kosten

Auf Kostenzuspruch fur das Verfahren bis zum 10. Janner 2011 haben beide Parteien ver-
zichtet. Fir das amtswegig fortgesetzte Verfahren sind keine zusprechbaren Kosten ent-
sprechend § 122 Abs. 1 PatG erwachsen, weswegen von einem Kostenzuspruch abzusehen
war.

Oberster Patent- und Markensenat

Verhandlungsausschreibungen/Verlegung

In der Markenrechtssache (Om 12/11) des Antragstellers Dipl.-Ing. Dr. Helmut Wildhack,
Robert Stolzgasse 6, 2344 Maria Enzersdorf, vertreten durch Wildhack & Jellinek Patentan-
wélte OG, LandstralRer Hauptstraf3e 50, 1030 Wien, gegen die Antragsgegnerin F. Url & Co.
Gesellschaft m.b.H., Seering 7, 8141 Unterpremstatten, vertreten durch Beer & Partner Pa-
tentanwélte KG, Lindengasse 8, 1070 Wien, wegen Loschung der Marke Nr 234 447 wird
gemaR § 118 Abs 1, § 140 Abs 1 PatG iVm § 42 Abs 1 MSchG die mindliche Verhandlung
Uber die Berufung des Antragsgegners von

Mittwoch, 14. Méarz 2012, 10:30 Uhr
auf den
Mittwoch, 28. Méarz 2012, 10:30 Uhr

im Verhandlungssaal B des Obersten Gerichtshofs in Wien, Museumstral3e 12 (Justizpalast),
zweites Obergeschol3, verlegt.

In der Markenrechtssache (Om 2/12) der Antragsteller Dr. Alexander Rokitansky, Raffelsper-
gergasse 45, 1190 Wien, Mag. Michael Pretscher, Johannesgasse 12, 1010 Wien,
Mag. Heinrich Pretscher, Raimund Zoder Gasse 9/3, 1190 Wien, vertreten durch Lambert
Rechtsanwdlte OG, Karntner Ring 12, 1010 Wien, gegen die Antragsgegnerin VIVAT Touris-
tik und Managementservice GmbH, Beckgasse 4, 1130 Wien, vertreten durch Herrn Rechts-
anwalt Dr. Anton Krautschneider, Trautsongasse 6, 1080 Wien, wegen Léschung der Marke
Nr 255 709 wird gemaf § 118 Abs 1, § 140 Abs 1 PatG iVm § 42 Abs 1 MSchG die mundli-
che Verhandlung Gber die Berufung der Antragsgegnerin auf den

Mittwoch, 14. Marz 2012, 10:30 Uhr

im Verhandlungssaal B des Obersten Gerichtshofs in Wien, Museumstral3e 12 (Justizpalast),
zweites Obergeschol3, anberaumt.

* * %

In der Markenrechtssache (Om 13/11)des Antragstellers Osterreichischer Rundfunk, Wiirz-
burggasse 30, 1136 Wien, vertreten durch Korn Rechtsanwdlte OG, Argentinierstral3e
20/1/3, 1040 Wien, gegen den Antragsgegner Gottfried Farthofer, Teutschmannweg 9,
4020 Linz, vertreten durch die Rechtsanwélte Dr. Johannes Hintermayr, Dr. Franz
Haunschmidt, Dr. Georg Minichmayr, Dr. Peter Burgstaller, Mag. Georg Julius Tusek, Dr.
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Christian Hadeyer, Mag. Peter Breiteneder, Mag. Eva Maria Ecker, Dr. Harald Lettner, Land-
straRe 12/Arkade, 4020 Linz, wegen Léschung der Marke Nr 232 952 wird gemall § 118
Abs 1, § 140 Abs 1 PatG iVm 8§ 42 Abs 1 MSchG die miindliche Verhandlung tber die Beru-
fung des Antragsgegners auf den

Mittwoch, 28. Marz 2012, 10:00 Uhr

im Verhandlungssaal B des Obersten Gerichtshofs in Wien, Museumstral3e 12 (Justizpalast),
zweites Obergeschol3, anberaumt.

Berichte und Mitteilungen

Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. Marz 2006 zum Schutz von
geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen f Ur Agrarerzeugnisse
und Lebensmittel

Im Amtsblatt der Europaischen Union erfolgte die Veréffentlichung folgender Bezeichnungen:

Limiento de Fresno-Benavente", GGA (ES, Paprika), C 27/17/2012, 1.2.2012

.Danbo", GGA (DK, Kase), C 29/14/2012, 2.2.2012

Spalt Spalter", GU (DE, Hopfen), C 29/19/2012, 2.2.2012

,rankischer Karpfen/Frankenkarpfen/Karpfen aus Franken”, GGA
(DE, Fisch), 3.2.2012

.Lapas Antiguas de Canarias", GU (ES, Kartoffel), C 31/18/2012, 4.2.2012

.Jsle of Man Queenies", GGA (GB, Muscheln), C 38/32/2012, 11.2.2012

JLilderkraut/Filderspitzkraut", GGA (DE, Gemuse), C 44/45/2012, 16.2.2012

Kranjska klobasa", GGA (SI, Fleisch), C 48/23/2012, 18.2.2012

LLinggu Da Tao", GU (CN, Pfirsich), C 48/28/2012, 18.2.2012

.Kraska panceta ", GGA (SI, Fleisch), C 48/32/2012, 18.2.2012

.Ciliegia di Vignola", GGA (IT, Kirsche), C 52/17/2012, 22.2.2012

.Cabrito do Alentejo", GGA (PT, Fleisch), C 52/22/2012, 22.2.2012

JAbensberger Spargel/Abensberger Qualitatsspargel”, GGA (DE,
Spargel), C 55/25/2012, 24.2.2012

.LLordeiro Mirandés“/,Canhono Mirandés ", GU (PT, Fleisch), C 60/16/2012,
29.2.2012

Mit diesen Veréffentlichungen begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 der VO (EG)
Nr. 510/2006.

Ebenfalls veréffentlicht wurde

im Amtsblatt vom 4.2.2012, C 31/25/2012, der Antrag auf Anderung der

Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung ,Carne de avila*“ (Abl. L148/3/96; An-
derung der Beschreibung des Erzeugnisses, geografischen Gebiets, Ursprungsnachweis,
Erzeugungsverfahren, Etikettierung)

Auch mit dieser Veroffentlichung wurde gemaR Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EG)
Nr. 510/2006 der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 leg. cit. in Gang gesetzt.

Gemal § 68b des Markenschutzgesetzes 1970, BGBI. Nr. 260, zuletzt geandert durch das
Bundesgesetz BGBI. | Nr. 126/2009 sind Einspriche gemal3 Art. 7 Abs. 2 der VO (EG)
Nr. 510/2006 innerhalb von 4 Monaten ab der diesbezlglichen Veréffentlichung im Amtsblatt
der Europaischen Union (siehe obige Daten) beim Osterreichischen Patentamt, 1200 Wien,
Dresdner StraRe 87, zu erheben und innerhalb dieser Frist zu begrinden. Der begriindete
Einspruch (zs. mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung desselben) sowie allfdllige Bei-
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lagen (samt einem Beilagenverzeichnis) missen spatestens am letzten Tag der Frist in drei-
facher Ausfertigung im Patentamt eingelangt sein. Zusatzlich ist eine elektronische Version
des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: Herkunftsangaben@patentamt.at).

Elektronische Einreichung von nationalen Patent- un d Gebrauchsmusteran-
meldungen / Nachtragseinreichungen

Ab 1. Marz 2012 kénnen zu laufenden Verfahren alle Nachtragseinreichungen, wie etwa An-
derungen des Schutzbegehrens, geanderte Beschreibungen oder weitere/geanderte Zeich-
nungen online Ubermittelt werden. Auch fiir Nachtrage zu urspriinglich auf Papier eingereich-
ten Anmeldungen kann dieser Service genutzt werden.

Offnungszeiten des Patentamts (Karfreitag)

Das Osterreichische Patentamt ist am Karfreitag, dem 6. April 2012, und zwar einschlie3lich
der Eingangs- und Abgangsstelle sowie des Kundencenters, lediglich bis 12.00 Uhr gedffnet.
Auf das Bundesgesetz Uber die Hemmung des Fristenablaufes durch Samstage und den
Karfreitag, BGBI. Nr. 37/1961 idF BGBI. Nr. 189/1963, sowie auf die Bestimmung des 8§ 54
Abs.2 PatG wird in diesem Zusammenhang ausdrticklich hingewiesen.
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Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltu ngsbereich des Uber-
einkommens zur Errichtung der Weltorganisation fir geistiges Eigentum

Der Text dieses Bundesgesetzes findet sich im Anhang 1 zur vorliegenden Nr. 4/2012
des Osterreichischen Patentblatts.

Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich der
Pariser Verbandsubereinkunft zum Schutz des gewerbl ichen Eigentums

Der Text dieses Bundesgesetzes findet sich im Anhang 2 zur vorliegenden Nr. 4/2012
des Osterreichischen Patentblatts.

Anderung der Umlagenordnung fir die Osterreichische Patentanwaltskammer

Der Vorstand der Osterreichischen Patentanwaltskammer hat gemaR § 34 Abs. 2 lit. f des
Patentanwaltsgesetzes, BGBI. Nr. 214/1967, zuletzt geandert durch das Bundesgesetz
BGBI. | Nr. 135/2009, folgende Anderung der Umlagenordnung beschlossen:

Die ersten beiden Satze von Punkt Il Ziff. 1.b) der Umlagenordnung sollen nunmehr lauten:
....,0) Ein fester jahrlicher Grundbetrag in einer vom Vorstand festzulegenden Hbhe zwi-
schen € 500,- und € 1.000,- je Kammermitglied. Jede Erhéhung des Grundbetrages bedarf
der vorherigen Zustimmung der Hauptversammlung. Der Grundbetrag ist jeweils fur ein Ka-
lenderjahr im Voraus bis spatestens 31. Janner des betreffenden Kalenderjahres zu entrich-
ten“...

Diese Anderung der Umlagenordnung tritt mit ihrer Veroffentlichung im Patentblatt in Kraft.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes fur das Geschaftsjahr
2012; Zuteilung von Amtsdirektor Ing. Robert Wollen dorfer, MSc

GemaR § 60 Abs.2 PatG 1970 wird Amtsdirektor Ing. Robert Wollendorfer, MSc, der zum
Osterreichischen Patentamt - Hoheitsverwaltung mit Wirkung vom 1. Marz 2012 versetzt
wurde, der Gruppe Recht & Support/Mitwirkung bei IT-Supportaufgaben zugeteilt.

Entscheidungen

Markenrecht

Erkenntnis des Obersten Patent - und Markensenates vom 30. November
2011 Om 8/11 (Nm 115/2008)

Die Frage, ob eine ernsthafte Benutzung einer Marke vorliegt, ist anhand samtlicher
Umstande zu prifen, die belegen kdnnen, dass die Ma rke tatsachlich geschéttlich
verwertet wird. Dazu gehoéren insbesondere Verwendun  gen, die im betreffenden Ge-
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schaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, u m Marktanteile fir die durch die
Marke geschiitzten Waren oder Dienstleistungen zu be  halten oder zu gewinnen, die
Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmal e des Marktes sowie der Umfang
und die Haufigkeit der Benutzung der Marke.

Die Benutzung der Marke muss nicht immer umfangreic h sein, weil diese von Um-
standen der Ware und des Markts abhangt.

Im Berufungsverfahren vor dem Obersten Patent- und Markensenat findet immer dann
keine Uberpriifung der Beweiswiirdigung statt, wenn e s um Beweismittel geht, die von
der ersten Instanz unmittelbar aufgenommen wurden ( Zeugenbeweis; Beweis durch
Parteienvernehmung),

Der Berufung wird nicht Folge gegeben.

Die Antragstellerin ist schuldig, der Antragsgegnerin die Kosten des Berufungsverfahrens in
der Hohe von 2.801,90 EUR (hierin 453,65 EUR Umsatzsteuer und 80 EUR Barauslagen)
binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Grinde:

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der internationalen Marke ,WEG" mit der Nr 566 377, die
am 2. Februar 1991 mit Prioritat 13. September 1990 fir folgende Waren der Klassen 7 und
9 eingetragen wurde:

Klasse 7:

Elektromotoren, Getriebemotoren, Getriebe (alle genannten Waren der Klas-
se 7 sind nicht bestimmt fur Landfahrzeuge);

Klasse 9:

Elektronische Regelgerate fir Elektromotoren (alle genannten Waren der Klasse 9 sind nicht
bestimmt fir Landfahrzeuge).

Die Antragstellerin beantragte am 23. Oktober 2008 die Unwirksamerklarung
der Marke wegen Nichtgebrauchs fir samtliche eingetragenen Waren der Klassen 7
und 9, weil weder die Markeninhaberin noch ein von ihr berechtigter Dritter diese Marke wéh-
rend der letzten funf Jahre in angemessenem Umfang im Inland in Verbindung mit den be-
anspruchten Waren verwendet hatte. Mal3geblich fir die Beurteilung des angemessenen
kennzeichenmaligen Gebrauchs sei hier der Zeitraum zwischen 23. Oktober 2003 und
22. Oktober 2008.

Die Antragsgegnerin behauptete die ausreichende und ernsthafte Benutzung der
Marke im relevanten Zeitraum und verwies darauf, dass es sich hier um sehr spezielle Pro-
dukte handle, die zwar in zahlreichen Endprodukten Verwendung fanden, jedoch in ihrer
Ausgangsbeschaffenheit, also vor Einbau in andere Gegenstande, nur einem eingeschrank-
ten Verkehrskreis gegentbertraten.

Die Nichtigkeitsabteilung des Osterreichischen Patentamts wies den Antrag
auf Unwirksamerklarung der internationalen Marke Nr 566 377 fir das Gebiet der Republik
Osterreich ab. Sie stellte fest, dass die Antragsgegnerin Motoren herstellt, die von den Ab-
nehmern zum Betreiben diverser Maschinen (etwa Verpackungsmaschinen) verwendet wer-
den. Diese sind beratungsintensive Spezialprodukte, die je nach Einsatzgebiet dimensioniert
werden; sie kdnnen auch mit einem Regelgerat versehen sein. Die von der Antragsgegnerin
ausgelieferten Motore tragen Typenschilder, die die Marke ,WEG" aufweisen. Der Anteil des
Osterreichischen Markts am Umsatz der Antragsgegnerin betrug im hier relevanten Zeitraum
3 bis 5 %; hauptséachlicher Vertragspartner in Osterreich war ein Unternehmen in Strasshof
und ein weiteres Unternehmen in Wiener Neustadt als Handelsvertreter. Unter dem Marken-
namen ,WEG" ausgestellte Rechnungen an diese Unternehmen belegen eine regelmaliige
Belieferung zwischen Juli 2004 bis Dezember 2008. Verrechnet wurden hauptsachlich Elek-
tromotoren, teilweise mit und teilweise ohne Getriebe, weiters Ersatzteile, 20 Kataloge und
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vier Getriebe. Insgesamt verkaufte die Antragsgegnerin im maf3geblichen Zeitraum in regel-
maRigen Abstanden zumindest 89 Motore (Umsatz tiber 18.000 EUR) nach Osterreich, dazu
sieben Einzelgetriebe. Teilweise waren die Motore mit elektronischen Regelgeraten ausge-
stattet. Daraus sei eine ernsthafte und nicht blof3 symbolische Nutzung der Marke abzuleiten,
und zwar nicht nur fir Motoren, sondern auch fir Getriebe und Getriebemotoren. Dies gelte
auch fur die Ware ,elektronische Regelgerate fur Elektromotoren”, weil ein Teil der verkauf-
ten Motoren Uber eine aufgebaute Regelelektronik verfiigten, auf die auch in den Produktka-
talogen hingewiesen und deren Funktionsweise naher erlautert wird.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Berufung der Antragstellerin, mit der
sie die Léschung der angefochtenen Marke anstrebt.

Die Antragstellerin beantragt die Zurickweisung der Berufung wegen Verspa-
tung, hilfsweise deren Abweisung.

Die Berufung ist nicht berechtigt.

1. Die Antragstellerin erhob am letzten Tag der Berufungsfrist (15. April 2011) Berufung, wo-
bei der Schriftsatz keine Begriindung enthielt, sondern lediglich den Hinweis auf einen die
Begrindung enthaltenden Anhang, der aber nicht angeschlossen war. Diesen fehlenden
Anhang Ubermittelte die Antragstellerin erst am 4. Mai 2011, wobei sie auf ein unterlaufenes
Versehen verwies. Der auf die fehlende Berufungsbegrindung gestitzte Verbesserungsauf-
trag der Nichtigkeitsabteilung (Verbesserungsfrist ein Monat) wurde der Antragstellerin erst
am 11. Mai 2011 zugestellt.

Gemal 8§ 138 Abs 3 PatG muss die Berufung einen begrindeten Berufungsantrag enthalten.
§ 139 Abs 2 PatG sieht in Anlehnung an 8§ 474 Abs 2 ZPO iVm 88 84, 85 ZPO ein Verbesse-
rungsverfahren fur rechtzeitig tberreichte Berufungen vor, die einen — auch inhaltlichen —
Mangel aufweisen. Wird allerdings eine Berufung bewusst nicht begrindet, sondern etwa
schon bei Einbringung der Berufung eine Frist fir das Nachreichen der Begrindung bean-
tragt, so leidet die Berufung an keinem Mangel, der nur versehentlich oder durch Unkenntnis
der Verfahrensvorschriften unterlaufen ware. Ein verbesserungsfahiger Mangel liegt dann
nicht vor (OPM Op 1/10 PBI 2010, 162; Op 3/11).

Der Antragsgegnerin ist zuzugestehen, dass die Vorgangsweise der Berufungswerberin
(Verweis auf eine separate Begrindung im Anhang, die nicht angeschlossen war und erst
drei Wochen spater nachgereicht wurde) durchaus Zweifel daran erweckt, dass das Fehlen
der Begrindung im urspringlichen Schriftsatz auf dem behaupteten blo3en Versehen beruh-
te. Ein Versehen ist aber auch nicht mit Sicherheit zu widerlegen, sodass im Zweifel von ei-
nem bloRen Versehen auszugehen und die Berufung inhaltlich zu behandeln ist (vergleiche
Op 3/11).

Jedenfalls ist festzuhalten, dass die Frist zur Beseitigung von Form- und Inhaltsméangeln zur
Vermeidung von Verfahrensverzogerungen und allfalligen ,Anreizen* zur Umgehung der
grundsétzlich nicht verlangerbaren Berufungsfrist kurz zu bemessen ist (etwa drei Tage, was
vollig ausreicht, um blofRe Versehen bei Abfassung oder Versand der Berufungsschrift zu
korrigieren).

2. GemalR § 33a Abs 1 MSchG kann jedermann die Loschung einer seit mindestens funf
Jahren im Inland registrierten Marke begehren, soweit diese flr die Waren oder Dienstleis-
tungen, fir die sie eingetragen ist, innerhalb der letzten fiinf Jahre vor dem Tag der Antrag-
stellung im Inland weder vom Markeninhaber noch mit dessen Zustimmung von einem Drit-
ten ernsthaft kennzeichenmafiig benutzt wurde, es sei denn, dass der Markeninhaber die
Nichtbenutzung rechtfertigen kann. Die Benutzung ist vom Markeninhaber nachzuweisen
(8 33a Abs 5 MSchG).
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§ 33a Abs 1 MSchG verweist zum Begriff der kennzeichenmalligen Benutzung einer Marke
auf 8 10a MSchG, wonach als Benutzung eines Zeichens zur Kennzeichnung einer Ware
oder Dienstleistung insbesondere angesehen wird:

1. das Zeichen auf Waren, auf deren Aufmachung oder auf Gegensténden, an denen die
Dienstleistung ausgefihrt wird oder ausgefiihrt werden soll, anzubringen,

2. unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den
genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder
Zu erbringen,

3. Waren unter dem Zeichen einzufiihren oder auszufiihren,

4. das Zeichen in den Geschaftspapieren, in Ankiindigungen oder in der Werbung zu
benutzen.

§ 33a MSchG fordert eine ernsthafte Benutzung, wobei der Gesetzgeber die Konkretisierung
dieses unbestimmten Begriffs der Lehre und Rechtsprechung Uberlassen hat. In den erlau-
ternden Bemerkungen wird darauf hingewiesen, dass dies unter Bertcksichtigung der wirt-
schaftlichen Potenz des Markeninhabers, der Besonderheiten der Branche und des inlandi-
schen Marktes, der Art der Ware sowie der lokalen Verhéaltnisse von Fall zu Fall zu beurtei-
len ist.

In jedem Fall ist zu Uberpriifen, ob der Markeninhaber ein schutzwirdiges Interesse an der
Aufrechterhaltung des Markenschutzes hat.

Nach der Rechtsprechung des EuGH ist davon auszugehen, dass eine Marke dann ernsthaft
benutzt wird, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion benutzt wird, namlich die Ur-
sprungsidentitat der Waren oder Dienstleistungen, fur die sie eingetragen wurde, zu garan-
tieren, um fir diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschlie3en oder zu
sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die
Marke verliehenen Rechte dienen (C-40/01 — Ansul; C-442/07 - Feldmarschall Radetzky).

Die Frage, ob eine ernsthafte Benutzung der Marke vorliegt, ist anhand samtlicher Umstéande
zu prufen, die belegen kdnnen, dass die Marke tatséchlich geschaftlich verwertet wird. Dazu
gehoren insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Geschaftszweig als gerechtfertigt
angesehen werden, um Marktanteile fur die durch die Marke geschitzten Waren oder
Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen,
die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Haufigkeit der Benutzung der Marke
(Om 14/06 PBI 2007/140 — Dreher mwN; Om 4/09 PBI 2010, 67 — Sallaki mwN).

Dort wo die Benutzung der Marke nicht das Ziel verfolgt, Marktanteile fir die durch die Marke
geschitzten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, muss die Benut-
zung als allein auf Verhinderung eines Loschungsangriffs gerichtete Benutzung eingestuft
werden, und kann die Benutzung in diesem Fall nicht als ernsthaft bezeichnet werden.

Eine ernsthafte Benutzung der Marke setzt weiters voraus, dass diese auf dem Markt der
durch sie geschitzten Waren oder Dienstleistungen benutzt wird und nicht nur innerhalb des
betreffenden Unternehmens. Der Schutz der Marke und die Wirkungen, die aufgrund ihrer
Eintragung Dritten entgegengehalten werden kénnen, kénnen nicht fortdauern, wenn die
Marke ihren geschéftlichen Sinn und Zweck verliert, der darin besteht, dass fir Waren oder
Dienstleistungen, die mit dem die Marke bildenden Zeichen versehen sind, gegeniber Wa-
ren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen ein Absatzmarkt erschlossen oder gesichert
wird. Die Benutzung der Marke muss nicht immer umfangreich sein, weil diese von Umstan-
den der Ware und des Markts abhangt (Om 4/09 mwN).

Eine derartige Benutzung kann durch den Markeninhaber selbst, oder durch einen zur Be-
nutzung der Marke befugten Dritten erfolgen, wobei eine Drittbenutzung eine vorherige Zu-
stimmung des Markeninhabers zur Benutzung seiner Marke voraussetzt, eine bloRe Duldung
oder nachtragliche Zustimmung zur Drittbenutzung reicht nicht aus.
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Zusammengefasst ist fur die rechtserhaltende Benutzung einer Marke entscheidend, ob die
Marke vom Verkehr Uberhaupt als betriebliches Herkunftszeichen aufgefasst wird und ob die
Marke hinsichtlich ihrer Hauptfunktion, namlich zur Unterscheidung von Waren oder Dienst-
leistungen eines bestimmten Unternehmens von Waren oder Dienstleistungen anderer Un-
ternehmen, benutzt wird.

Bei Anwendung dieser Grundsatze ergibt sich Folgendes:

Unstrittig ist die mindestens flnfjahrige Registrierung der angefochtenen Marke, die sich aus
dem Registerstand ergibt. Zu Uberprifen ist daher in diesem Fall, ob die Marke in dem Zeit-
raum vom 23. Oktober 2003 bis 22. Oktober 2008 (Tag vor der Antragstellung) in angemes-
senem, die Erhaltung rechtfertigenden Umfang gebraucht wurde.

Betreffend die Waren der Klasse 7 "Motoren" ergibt sich, dass die Antragsgegnerin eine - in
Anbetracht der Spezialitdt der Waren - nicht unerhebliche Menge an Motoren mit dem Zei-
chen "WEG", namlich 89 Stiick, die durch Rechnungen belegt werden konnten, nach Oster-
reich lieferte und zu brancheniiblichen Preisen verkaufte.

Dies trifft ebenso auf die Waren der Klasse 7 "Getriebe" zu. Hier wurde zwar nur der Verkauf
von 7 Einzelgetrieben nachgewiesen, es ist allerdings der regelmafige Verkauf von Getrie-
bemotoren nach Osterreich belegt (Beilagen ./2, ./3 und ./5).

Ein Getriebe ist ein komplexes Maschinenelement und ein Getriebemotor meist eine Kombi-
nation aus Motor und Getriebe. Die in Getriebemotoren an- oder eingebauten Getriebe glei-
chen in ihren Eigenschaften herkommlichen Getrieben und haben auch den gleichen Zweck
wie diese.

Daher ist durch die Benutzung der Ware "Getriebemotoren” auch die Ware "Getriebe" als
benutzt anzusehen.

Den Ausfihrungen der Nichtigkeitsabteilung fur die Waren der Klasse 7 ist daher zu folgen,
wonach die Marke nicht bloR symbolisch benutzt wurde. Auch wenn die Umsatzzahlen nicht
UbermaRig hoch sind, sind sie — auf einem vergleichsweise kleinem Markt — doch ausrei-
chend, um die Benutzung der angefochtenen Marke "WEG" fiir alle geschitzten Waren der
Klasse 7 als rechtserhaltend anzusehen.

Wie bereits die Nichtigkeitsabteilung festgestellt hat, sind die von der Antragsgegnerin ange-
botenen Waren in die Kategorien Motoren, Getriebemotoren und Elektronik aufgeteilt, wobei
die Kategorie Elektronik die Unterkategorie Regelelektronik enthalt (siehe Katalog Seiten 100
bis 103). Weiters wird im Katalog ein Kompaktmotor vorgestellt, der Uber eine speziell auf-
gebaute Regelungselektronik verfligt (Katalog Seite 24, Beilage ./3). Es liegt auf dem Gebiet
komplexer Waren wie Motoren in der Natur der Sache, dass Waren wie Regelelektronik hau-
fig (aber nicht ausschlie3lich) nicht als eigenstandige Produkte, sondern als Teil des regel-
mafig gemeinsam eingesetzten Ganzen, hier also eines (geregelten) Elektromotors, verkauft
werden. Aus diesen Griinden gehen auch das Vorbringen der Berufungswerberin, wonach
solche Regelungen nur als Teil eines Elektromotors ausgeliefert wiirden, ebenso ins Leere
wie das Argument, die Regelelektronik sei Schrauben, Anstrichfarbe oder Gehéuse der Mo-
toren gleichzuhalten, die dann auch benutzungserhaltend fur einen Elektromotor waren.

Diesem Argument ist Uberdies entgegenzusetzen, dass eine Regelelektronik speziell an die
Art und Charakteristik eines Elektromotors angepasst ist, und diese daher nur fir bestimmte
Elektromotoren eingesetzt werden kann. Hingegen sind Schrauben, Anstrichfarbe oder Ge-
hause allgemeine technische Konstruktionsbestandteile, welche gemeinhin im gesamten
Maschinenbau in einer untiberschaubaren Vielfalt eingesetzt werden.

Somit ist auch der Nachweis der Benutzung fir Regelungselektronik als Bestandteil von Mo-
toren mit eingebauter Elektronik nachvollziehbar.
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Im Verfahren vor dem Obersten Patent- und Markensenat finden zwar gemal der Verwei-
sung des § 140 Abs 1 PatG (auch) auf 8§ 120 PatG ebenfalls die zitierten Bestimmungen der
ZPO Anwendung, gemalR § 140 Abs 2 PatG hat der Oberste Patent- und Markensenat aber
keine neuen Beweise aufzunehmen. Diese Gesetzesbestimmung wird in standiger Recht-
sprechung dahin ausgelegt, dass immer dann im Berufungsverfahren keine Uberpriifung der
Beweiswirdigung stattfindet, wenn es um Beweismittel geht, die von der ersten Instanz un-
mittelbar aufgenommen wurden (Zeugenbeweis; Beweis durch Parteienvernehmung), die
Glaubwiirdigkeit der vernommenen Personen also auf dem unmittelbar gewonnenen Ein-
druck beruht. Wenn der Oberste Patent- und Markensenat keine Beweise aufzunehmen hat,
kommt eine Nachprifung der von der Tatsacheninstanz erfolgten Beweiswirdigung nicht in
Frage. Vielmehr ist er an die auf unmittelbarer Beweisaufnahme beruhenden Feststellungen
gebunden (Op 1/83 PBI 1983, 164; Op 4/95 PBI 1999, 49; Op 3/08 PBI 2009, 177; Op 2/11
PBI 2011, 160).

Der Vorwurf der Berufungswerberin der Zeuge sei nicht glaubwirdig oder seine Aussage sei
in Zweifel zu ziehen, weil er ein Angestellter der Antragsgegnerin sei, und daher zugunsten
seines Arbeitgebers aussagen miusse, ist daher zum Scheitern verurteilt.

Der Berufung musste daherein Erfolg versagt bleiben.
Die Kostenentscheidung beruht auf 8§ 42 Abs 1 MSchG iVm § 122 Abs 1 und § 140 Abs 1

PatG; die Teilnahme an der mindlichen Berufungsverhandlung wird durch 150 % des Ein-
heitssatzes fiir den Berufungsschriftsatz abgegolten (§ 23 Abs 9 RATG).

Beschluss des Obersten Patent- und Markensenates vom 30. November 2011
Om 9/11 (Nm 47/2008)

Aus dem Gesetzestext des 8 42 Abs 3 MSchG (ohne wei teres Verfahren) ist die unwi-
derlegbare gesetzliche Vermutung abzuleiten, dass d  er Markeninhaber auf sein Mar-
kenrecht verzichtet, falls er eine Gegenschrift zum Léschungsantrag nicht fristgerecht
einbringt. Der Vorbehalt einer spateren AuRerung is t nicht zulassig; aus welchen
Grinden eine Gegenschrift unterblieb, ist ohne Bede  utung.

Der Berufung wird nicht Folge gegeben.

Die Antragstellerin ist schuldig, der Antragsgegnerin die mit 1.633,14 EUR (darin
272, 19 EUR Umsatzsteuer) bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens binnen 14 Tagen
Zu ersetzen.

Griunde:

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der 6sterreichischen Wortbildmarke Nr 188 629, geschuitzt
mit Prioritdt vom 3. Janner 2000 fur Waren und Dienstleistungen in den Klassen 09, 16, 18,
21, 34, 35, 37, 41, 42 und mit Prioritdt vom 4. Marz 2002 fir Dienstleistungen in der Klasse
35.

Die Antragstellerin begehrte die Lo6schung dieser Marke gemaR § 33 a MSchG
wegen Nichtgebrauchs.

Die Nichtigkeitsabteilung verfugte die Zustellung des Antrags an die Antragsgegnerin unter
ihrer im Markenregister ausgewiesenen Anschrift zusammen mit der Aufforderung, binnen
zwei Monaten eine Gegenschrift zu erstatten, andernfalls die Léschung der Marke ohne wei-
teres Verfahren gemaf § 42 Abs 3 MSchG veranlasst werde. Das Schreiben kam mit dem
Vermerk ,retour, seit Jahren verzogen“ als unzustellbar zuriick. Sodann verfligte die Nichtig-
keitsabteilung die Zustellung an die im aktuellen Firmenbuchauszug ersichtliche Anschrift
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der Markeninhaberin. Dort hat die Antragsgegnerin das Schriftstiick am 25. September 2008
Ubernommen, die Frist fur die Erstattung der Gegenschrift bis 25. November 2008 jedoch
ungenutzt verstreichen lassen.

Die Nichtigkeitsabteilung wies den Antrag zuritck, soweit er sich auf die
Dienstleistung ,Arbeitsvermittiung* der Klasse 35 bezieht und gab dem Antrag hin-
sichtlich der Gbrigen Waren und Dienstleistungen statt und verfligte insoweit
die LOschung der Marke mit Wirksamkeit vom 19. Mai 2005. Der L6schungsantrag sei
der Antragsgegnerin am 25. September 2008 zugestellt worden, die zur Erstattung der Ge-
genschrift eingeraumte Frist sei ungenitzt verstrichen, sodass ohne weiteres Verfahren an-
tragsgemal zu entscheiden gewesen sei (8 42 Abs 3 MSchG). Betreffend die Dienstleistung
LArbeitsvermittlung” lagen die Léschungsvoraussetzungen des 8§ 33a Abs 1 MSchG nicht
vor.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Berufung der Markeninhaberin mit dem
Antrag, die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung aufzuheben und die Angelegenheit zur
Behandlung und Beschlussfassung an die Nichtigkeitsabteilung zurtickzuverweisen.

Die Antragstellerin beantragt, die Berufung ,abzuweisen®.

Die Berufungswerberin macht geltend, die automatische Léschung einer Marke im Falle des
8§ 42 Abs 3 MSchG beruhe auf der Fiktion der Zustimmung des Markeninhabers, die aber im
Anlassfall nicht vorliege. Die Antragsgegnerin sei durch ein unvorhergesehenes und
unabwendbares Ereignis gehindert gewesen, die Erstreckung der Frist fur die Erstattung der
Gegenschrift zu beantragen, um Unterlagen, die eine Benutzung der Marke dokumentierten,
beizubringen. Sie habe deshalb zeitgleich einen Wiedereinsetzungsantrag eingebracht. Eine
Zurtckweisung an die Nichtigkeitsabteilung sei gerechtfertigt, da der Oberste Patent- und
Markensenat keine Beweise aufnehmen konne. Fehlerhaft sei auch die Zustellung der
angefochtenen Entscheidung direkt an die Antragsgegnerin, habe sie doch der Behérde
schon am 2. Juni 2010 ihre rechtsfreundliche Vertretung bekannt gegeben. Die Zustellung
am 17. Juni 2010 hatte daher an den ausgewiesenen Vertreter erfolgen missen.

Die Berufung ist nicht berechtigt.

Bringt der belangte Markeninhaber innerhalb der ihm gesetzten Frist keine Gegenschrift ein,
so hat die Nichtigkeitsabteilung ohne weiteres Verfahren antragsgemaf die ganzliche oder
teilweise Loschung oder Ubertragung der Marke zu verfugen oder die ganzliche oder
teilweise Ungultigkeit der Marke nachtraglich festzustellen (8 42 Abs 3 erster Satz MSchG).

Wie der Oberste Patent- und Markensenat in standiger Rechtsprechung vertritt, findet in
einem solchen Saumnisfall — anders als bei einer Sdumnisentscheidung nach § 396 ZPO,
die lediglich auf Grund der fir wahr zu haltenden Tatsachenbehauptungen der erschienenen
Partei, aber ohne Bindung an deren rechtliche Wertung zu erfolgen hat — keine
materiellrechtliche Prifung statt, ob die Voraussetzungen fir die beantragte L6schung
vorliegen. Mit der Berufung gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung kann die
aufgrund der Nichterstattung einer Gegenschrift zu unterlassende materiellrechtliche
Prufung nicht begehrt werden; vielmehr kann der Berufungswerber nur die Uberpriifung der
Richtigkeit der Entscheidung erster Instanz erreichen, hier also der Voraussetzungen fir
eine Saumnisentscheidung nach 8 42 Abs 3 MSchG (Om 4/05 = PBI 2006, 19 mwN; Kodek
in Kucsko, marken.schutz 689).

Aus dem Gesetzestext (8 42 Abs 3 MSchG: ohne weiteres Verfahren) ist die unwiderlegbare
gesetzliche Vermutung abzuleiten, dass der Markeninhaber auf sein Markenrecht verzichtet,
falls er eine Gegenschrift zum Ldschungsantrag nicht fristgerecht einbringt. Der Vorbehalt
einer spateren AuRerung ist nicht zulassig; aus welchen Grunden eine Gegenschrift
unterblieb, ist ohne Bedeutung.
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Dass die formellen Voraussetzungen einer Sdumnisentscheidung nach § 42 Abs 3 MSchG
vorliegen, stellt die Berufungswerberin nicht in Abrede. Der geltend gemachte Zustellmangel
liegt nicht vor: Nach dem Inhalt des Markenakts haben die Vertreter der Antragsgegnerin am
2. Juni 2010 die Umschreibung der betroffenen Marke auf die nunmehrige Markeninhaberin
und die Eintragung der namhaft gemachten rechtsfreundlichen Vertreter ins Markenregister
beantragt. Mit Beschluss vom 25. Juni 2010 hat die Rechtsabteilung die Umschreibung
bewirkt und die Eintragung der Vertreter zur Kenntnis genommen; die Eintragung ins
Markenregister erfolgte sodann am 14. Juli 2010. Bei diesem Zeitablauf hatte die
Nichtigkeitsabteilung frihestens am 25. Juni 2010 Kenntnis von der Existenz eines
Vertreters der Markeninhaberin; die Verfigung auf Zustellung der angefochtenen
Entscheidung an die Markeninhaberin erfolgte jedoch bereits am 17. Juni 2010.

Der unberechtigten Berufung warein Erfolg zu versagen.

Die Kostenentscheidung griindet sich auf § 42 Abs 1 MSchG iVm 88 122 Abs 1, 140 Abs 1
PatG und 88 41, 50 Abs 1 ZPO. Die Bemessungsgrundlage betragt unter Bedachtnahme auf
§ 5 Z 14 AHK 36.000 EUR. Die Kosten einer AuRerung im Verfahren auf Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand sind nicht Gegenstand des Berufungsverfahrens.

Oberster Patent- und Markensenat

Verhandlungsausschreibungen

In der Markenrechtssache (Om 14/11) der Antragstellerin HUP Uslugi Polska sp. z. o. o., ul.
Cmetarna 12, 41250 Czeladz, Polen, vertreten durch die Herren Patentanwélte
Dipl.-Ing. Werner Barger, Dr. Eberhard Piso, Dipl.-Ing. Dr. techn. Peter Israiloff, Mahlerstral3e
9, 1015 Wien, gegen die Antragsgegnerin Manpower Inc., 5301 North lronwood Road,
53217 Milwaukee, Wisconsin, USA, vertreten durch Patentanwélte Dipl.-Ing. Walter
Holzer, Dr. Elisabeth Schober, Brigittenauer Lande 50, 1200 Wien, wegen Léschung der
Marken Nr 109 005 und 144 092 wurde gemaf § 118 Abs 1, § 140 Abs 1 PatG iVm § 42
Abs 1 MSchG die mindliche Verhandlung Uber die Berufung der Antragstellerin auf den
Mittwoch, 11. April 2012, 11:00 Uhr im Verhandlungssaal B des Obersten Gerichtshofes in
Wien, MuseumstralRe 12, (Justizpalast), zweites Obergeschol3, anberaumt.

* * *

In der Patentsache (Op 5/11) der Antragstellerinnen 1) AEBI RASANT GMBH, Aich-
egg 20, 8541 Schwanberg und 2) AEBI & CO AG, 3401 Burgdorf, Schweiz, vertreten durch
Herrn Patentanwalt Dipl.-Ing. Michael Babeluk, Mariahilfer Girtel 39/17, 1150 Wien, gegen
die Antragsgegnerin TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, 6250 Kundl , vertreten durch
die Herren Patentanwélte Dr. Paul N. Torggler, Dr. Stephan Hofinger, Dr. Markus Gangl,
Wilhelm-Greil-StraRe 16, 6020 Innsbruck, wegen  Osterreichischen  Patents
Nr 398 055 wurde gemaR § 118 Abs 1, § 140 Abs 1 PatG die mindliche Verhandlung tber
die Berufung der Antragsgegnerin auf den Mittwoch, 11. April 2012, 10:00 Uhr im
Verhandlungssaal B des Obersten Gerichtshofes in Wien, Museumstraf3e 12, (Justizpalast),
zweites Obergeschol’ anberaumt.
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Berichte und Mitteilungen

Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. Marz 2006 zum Schutz von
geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen f Ur Agrarerzeugnisse
und Lebensmittel

Im Amtsblatt der Europaischen Union erfolgte die Veréffentlichung folgender Bezeichnung:

JAlschgrinder Karpfen", GGA (DE, Fisch), 03.03.2012, C 64/16/2012
JAceituna Alorefia de Malaga", GU (ES, Oliven), 07.03.2012, C 69/10/2012
.Newmarket Sausage", GGA (GB, Wurst), 07.03.2012, C 69/15/2012

.Laté de Campagne Breton", GGA (FR, Pastete), 28.03.2012, C 91/4/2012

Mit dieser Veroffentlichung begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 der VO (EG)
Nr. 510/2006.

Ebenfalls verdffentlicht wurden

im Amtsblatt vom 03.03.2012, C 64/19/2012, der Antrag auf Anderung der

Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung ,Provolone Valpadana“ (IT, Kéase
Abl. L 148/6/96 ; Beschreibung des Erzeugnisses, Geografisches Gebiet,
Herstellungsverfahren, Etikettierung, Einzelstaatliche Vorschriften)

im Amtsblatt vom 09.03.2012, C 71/33/2012, der Antrag auf Anderung der

Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung ,Carne Marinhoa* (PS, Fleisch, Abl.
L 148/3-4/96, L 200/8/2008 ; Beschreibung des Erzeugnisses, Geografisches Gebiet,
Ursprungsnachweis, Etikettierung)

im Amtsblatt vom 14.03.2012, C 75/13/2012, der Antrag auf Anderung der

Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung ,Coppia Ferrarese” (IT, Backwaren,
Abl. C 366/9/2000, L 275/9/2001 ; Beschreibung des Erzeugnisses, Erzeugungsverfahren)
im Amtsblatt vom 20.03.2012, C 81/6/2012, der Antrag auf Anderung der

Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung ,Cecina de Leodn“ (ES,
Fleischerzeugnis, Abl. L 148/4/96; Beschreibung des Erzeugnisses, Ursprungsnachweis,
Herstellungsverfahren, Etikettierung, Einzelstaatliche Vorschriften)

Auch mit diesen Veroffentlichungen wurde gemafl Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EG)
Nr. 510/2006 der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 leg. cit. in Gang gesetzt.

Gemal 8§ 68b des Markenschutzgesetzes 1970, BGBI. Nr. 260, zuletzt geandert durch das
Bundesgesetz BGBI. | Nr. 126/2009 sind Einspriiche gemdaR Art. 7 Abs. 2 der VO (EG)
Nr. 510/2006 innerhalb von 4 Monaten ab der diesbeziglichen Veroffentlichung im Amtsblatt
der Europaischen Union (siehe obige Daten) beim Osterreichischen Patentamt, 1200 Wien,
Dresdner StralRe 87, zu erheben und innerhalb dieser Frist zu begrinden. Der begriindete
Einspruch (zs. mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung desselben) sowie allfallige Bei-
lagen (samt einem Beilagenverzeichnis) missen spatestens am letzten Tag der Frist in drei-
facher Ausfertigung im Patentamt eingelangt sein. Zusatzlich ist eine elektronische Version
des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: Herkunftsangaben@patentamt.at).
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Sprechtage der Wirtschaftskammer Oberdsterreich bet reffend Marken-, Muster-
und Patentrecht — Mai bis Juli 2012

Sprechtage Recherchen und Patentrecht

TIM-Recherchetag ,, Technologie und Patent” (Dauer 1 Stunde)

Dienstag, 08. Mai 2012 9 bis 15:30 h CATT Innovation Management
Dienstag, 05. Juni 2012 9 bis 15:30 h CATT Innovation Management
Dienstag, 03. Juli 2012 9 bis 15:30 h WKO Oberbsterreich

Teilnahmegebihr: € 48,- pro Stunde
Ansprechpartnerin:  Sabine Kobler, T 05/90909-3548, E sabine.kobler@wkooe.at

Patentberatungstage (Dauer 30 Minuten)

Dienstag, 08. Mai 2012 9 bis 12 h CATT Innovation Management
Dienstag, 22. Mai 2012 9 bis 12 h CATT Innovation Management
Dienstag, 05. Juni 2012 9 bis 12 h CATT Innovation Management
Dienstag, 19. Juni 2012 9 bis 12 h CATT Innovation Management
Dienstag, 03. Juli 2012 9 bis 12 h WKO Oberbsterreich

Teilnahmegebihr: € 24,- pro 30 Minuten
Ansprechpartner: Sabine Kobler, T 05/90909-3548, E sabine.kobler@wkooe.at

Markenrecht und Musterschutz (Dauer 30 Minuten)

Dienstag, 15. Mai 2012 8.30 bis 12.30 h WKO Linz
Dienstag, 05. Juni 2012 8.30 bis 12.30 h WKO Linz

Teilnahmegebihr: € 24,- pro 30 Minuten
Ansprechpartnerin:  Sabine Kobler, T 05/90909-3548, E sabine.kobler@wkooe.at

PCT — Recherchen-Gebubhr fur internationale Anmeldun  gen

Mit Wirkung vom 1. April 2012 wurde die Recherchengebihr fir PCT Anmeldungen, fir die
das Europaische Patentamt als internationale Recherchenbehdrde fungiert, von 1.785,- EUR
auf 1.875,- EUR angehoben.

Zugange

Im April werden folgende Personen in den Kreis der Kollegenschaft des Osterreichischen
Patentamtes aufgenommen:

Dr.Barbara Ecker (serv.ip/ Controlling),

Harun Uludag (serv.ip/IT-Helpdesk),

Andrea Haas (Sekretariat Patent Services),

Monika Weidinger (Sekretariat Patent Services).
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Abgange

Mit Ende Marz ist Frau Daniela Pozsgay aus dem Kreis der aktiv Bediensteten des
Osterreichischen Patentamtes ausgeschieden.

Mit Ende April werden Dipl.-Ing. Dr. techn. Mohammad Seirafi, Frau Dr. Julia

Fornleitner und Herr Grigor Mossessian aus dem Kreis der aktiv Bediensteten
des Osterreichischen Patentamtes ausscheiden.

Wir wiinschen ihnen fir die Zukunft alles Gute!

Ableben von Hofrat i. R. Mag.Dr.iur. Gunter Staudig  |; Nachruf

Die Kollegenschaft des Osterreichischen Patentamtes trauert um ihren langjahrigen Kolle-
gen, Hofrat i. R. Mag.Dr.iur. Gunter Staudigl, der am 2. Marz 2012 nach langerer
Krankheit im 70. Lebensjahr verstorben ist. Die feierliche Verabschiedung fand am 16. Marz
2012 in seiner Heimatgemeinde Ganserndorf statt.

Dr. Staudigl befand sich seit 1. April 2004 im Ruhestand. Er wird uns als fachlich tUberaus
kompetenter und stets hilfsbereiter Kollege in steter Erinnerung bleiben. Nach Beendigung
seines Studiums der Rechtswissenschaften begann er am 3. Juli 1967 seine Tatigkeit im
Osterreichischen Patentamt. Am 25. Mai 1971 wurde Dr. Staudigl zum sténdigen rechtskun-
digen Mitglied des Patentamtes ernannt. Bereits zu diesem Zeitpunkt war er im seinerzeiti-
gen Prasidialbereich (Prasidialabteilung I) mit der verantwortungsvollen Aufgabe der Perso-
nalagenden fur samtliche Bedienstete des Osterreichischen Patentamtes betraut. Im Laufe
der Jahre wurde er zum Experten schlechthin fir sémtliche Fragen und Probleme des
Dienstrechts. Am 1. Janner 1983 wurde er zum stellvertretenden Vorstand, in weiterer Folge
mit 19. Marz 1992 zum Vorstand der Prasidialabteilung | bestellt. Nebenbei beschéftigte er
sich, soweit es die Zeit zuliel3, weiterhin mit den aktuellen Entwicklungen im Bereich des ge-
werblichen Rechtsschutzes. Am 1. Februar 1996 wurde er zum Vorsitzenden der Beschwer-
de- und der Nichtigkeitsabteilung des Osterreichischen Patentamtes ernannt. Diese bedeu-
tende Funktion Ubte er in bewahrter Art und Weise und mit groRem Engagement bis zu sei-
ner Pensionierung aus.




lvonl

BUNDESGESETZBLATT

FUR DIE REPUBLIK OSTERREICH

Jahrgang 2012 Ausgegeben am 29. Februar 2012 Teil 1

47. Kundmachung:  Geltungsbereich des Ubereinkommens zur Errichtung der Weltorganisation
flr geistiges Eigentum

47.  Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des
Ubereinkommens zur Errichtung der Weltorganisation fur geistiges Eigentum

Nach Mitteilungen des Generaldirektors der Weltorganisation fir geistiges Eigentum haben folgende
weitere Staaten ihre Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunden zum Ubereinkommen zur Errichtung der
Weltorganisation fur geistiges Eigentum (BGBI. Nr. 397/1973, in der Fassung BGBI. Nr. 161/1986, letzte
Kundmachung des Geltungsbereichs BGBI. 111 Nr. 80/2000) hinterlegt bzw. erklart, sich auch weiterhin
an das Ubereinkommen gebunden zu erachten:

Staaten: Datum der Hinterlegung der Ratifikations-

Afghanistan

bzw. Beitrittsurkunde bzw.
Kontinuitétserklarung:

13. September 2005

Dschibuti 13. Februar 2002
Iran 14. Dezember 2001
Komoren 3. Janner 2005
Malediven 12. Februar 2004
Montenegro 4. Dezember 2006
mit Wirksamkeit vom 3. Juni 2006
Myanmar 15. Februar 2001
Serbien 19. September 2006
mit Wirksamkeit vom 3. Juni 2006
Syrien 18. August 2004
Tonga 14. Mérz 2001
Vanuatu 2. Dezember 2011

Ferner hat das Kénigreich der Niederlande® mitgeteilt, dass die Niederlandischen Antillen mit
10. Oktober 2010 aufgehort haben zu existieren. Von diesem Zeitpunkt an findet das Ubereinkommen
weiterhin Anwendung auf Curagao und Sint Maarten, sowie auf die Inseln Bonaire, Sint Eustatius und
Saba, die den karibischen Teil der Niederlande bilden.

Faymann

1 Kundgemacht in BGBI. Nr. 397/1973, zuletzt gedndert durch BGBI. Nr. 288/1979.

www.ris.bka.gv.at
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BUNDESGESETZBLATT
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Jahrgang 2012

Ausgegeben am 21. Marz 2012 Teil 11

57. Kundmachung:  Geltungsbereich der Pariser Verbandsibereinkunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums

57. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich der Pariser
Verbandstbereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums

Nach Mitteilungen des Generaldirektors der Weltorganisation fur geistiges Eigentum haben folgende
weitere Staaten ihre Beitrittsurkunden zur Pariser Verbandsubereinkunft zum Schutz des gewerblichen
Eigentums vom 20. Mdrz 1883, revidiert in Briissel am 14. Dezember 1900, in Washington am 2. Juni
1911, in Haag am 6. November 1925, in London am 2. Juni 1934, in Lissabon am 31. Oktober 1958 und
in Stockholm am 14. Juli 1967 (BGBI. Nr. 399/1973 idF BGBI. Nr. 384/1984, zuletzt geéndert durch
BGBI. I Nr. 2/2008, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBI. 111 Nr. 81/2000) hinterlegt bzw.
erklart, sich auch weiterhin an die Verbandsubereinkunft gebunden zu erachten:

Staaten: Datum der Hinterlegung der
Beitrittsurkunde bzw.
Kontinuitatserklarung:

Andorra 2. Mérz 2004

Angola 27. September 2007

Bhutan 4. Mai 2000

Brunei Darussalam

17. November 2011

Dschibuti 13. Februar 2002
Jemen 15. November 2006
Katar 5. April 2000
Komoren 3. Janner 2005
Litauen 21. Februar 1994
Montenegro 4. Dezember 2006
mit Wirksamkeit vom 3. Juni 2006
Namibia 29. Dezember 2003
Nepal 22. Marz 2001
Pakistan 22. April 2004
Saudi-Arabien 11. Dezember 2003
Serbien 19. September 2006
mit Wirksamkeit vom 3. Juni 2006
Seychellen 7. August 2002
Syrien 13. September 2002
Thailand 2. Mai 2008
Tonga 14. Méarz 2001

www.ris.bka.gv.at
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Ferner hat das Konigreich der Niederlande® mitgeteilt, dass die Niederlandischen Antillen mit
10. Oktober 2010 aufgehdrt haben zu existieren. Von diesem Zeitpunkt an findet das Ubereinkommen
weiterhin Anwendung auf Curacao und Sint Maarten, sowie auf die Inseln Bonaire, Sint Eustatius und
Saba, die Teil des Kdnigreichs der Niederlande in Europa wurden.

Faymann

1 Kundgemacht in BGBI. Nr. 525/1976.

www.ris.bka.gv.at
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- Markenrecht:
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Vorliegens von Verkehrsgeltung im Bereich der Waren ,Computerspiele” (Klasse 9) und ,Spielkar-
ten” (Kl 28).

- Wenn im Berufungsverfahren der Léschungsantrag vor Schluss der mindlichen Berufungsverhand-
lung zurlickgezogen wird, sind die sich aus § 483 Abs 3 ZPO fiir die Klageriicknahme ergebenden
Grundsétze analog anzuwenden.

Die Feststellung der Wirkungslosigkeit der angefochtenen Entscheidung (der Nichtigkeitsabteilung)
setzt voraus, dass die Antragsrickziehung entweder unter Anspruchsverzicht oder mit Zustimmung
des Verfahrensgegners erklart wurde.

- Patentrecht:

- Die Prifung der erfinderischen Tatigkeit (konkret: betreffend eine Getrankeausgabevorrichtung mit

einem berUhrungssensitiven Bildschirm als Eingabeeinheit) erfolgt insbesondere nach dem vom Eu-

ropaischen Patentamt herangezogenen Aufgabe — Ldsungsansatz. Daflr ist zuerst der nachstlie-
gende Stand der Technik zu ermitteln, dann die zu lésende objektive technische Aufgabe zu be-
stimmen und schlieBlich zu prifen, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nachstliegenden

Standes der Technik und der objektiven Aufgabenstellung fir den Durchschnittsfachmann nahelie-

gend gewesen ware.

Oberster Patent- und Markensenat

- Verhandlungsausschreibungen

Berichte und Mitteilungen

- TLT: Beitritt von Irland

- PVU: Beitritt des Sultanats Brunei

- Wiener Abkommen: Beitritt von Montenegro

- Geographische Angaben und Ursprungsbezeichnungen fiir Agrarerzeugnisse und Lebensmittel

- Abgang

Anhénge: )

- Geltungsbereich des Wiener Ubereinkommens Uber die Errichtung einer internationalen Klassifikati-
on der Bildbestandteile von Marken — Anhang 1 )

- Statistische Ubersichten 2011 (ber Geschéaftsumfang und Geschéftstatigkeit des Osterreichischen
Patentamtes in Patentangelegenheiten, in Gebrauchsmusterangelegenheiten, bei Recherchen und
Gutachten, in Markenangelegenheiten und in Musterangelegenheiten - Anhang 2
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Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen usw.

Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des
Wiener Ubereinkommens liber die Errichtung einer internationalen Klassifikati-
on der Bildbestandteile von Marken

Der Text dieses Bundesgesetzes findet sich im Anhang 1 zur vorliegenden Nr. 5/2012
des Osterreichischen Patentblatts.

Kundmachung der Bundesministerin fur Verkehr, Innovation und Technologie,
BGBI. Il Nr. 113/2012, betreffend das Staatsemblem und Wappen der Republik
Bulgarien

Auf Grund des § 6 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes 1970, BGBI. Nr. 260, zuletzt gedndert
durch das Bundesgesetz BGBI. | Nr. 126/2009, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
ter fUr europdische und internationale Angelegenheiten kundgemacht, dass § 6 Abs. 1 des
Markenschutzgesetzes 1970 auf das Staatsemblem und Wappen der Republik Bulgarien
Anwendung findet, welche im Markenregister des Osterreichischen Patentamtes fiir jeder-
mann zur Einsicht aufliegen.

Kundmachung der Bundesministerin fir Verkehr, Innovation und Technologie,
BGBI. Il Nr. 114/2012, betreffend die Fahne und Wappen von Georgien

Auf Grund des § 6 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes 1970, BGBI. Nr. 260, zuletzt geéndert
durch das Bundesgesetz BGBI. | Nr. 126/2009, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
ter fUr europaische und internationale Angelegenheiten kundgemacht, dass § 6 Abs. 1 des
Markenschutzgesetzes 1970 auf die Fahne und Wappen von Georgien Anwendung findet,
welche im Markenregister des Osterreichischen Patentamtes flr jedermann zur Einsicht auf-
liegen.

Kundmachung der Bundesministerin fur Verkehr, Innovation und Technologie,
BGBI. Il Nr. 115/2012, betreffend Staatsembleme des Flirstentums Monaco

Auf Grund des § 6 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes 1970, BGBI. Nr. 260, zuletzt gedndert
durch das Bundesgesetz BGBI. | Nr. 126/2009, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
ter fUr europdische und internationale Angelegenheiten kundgemacht, dass § 6 Abs. 1 des
Markenschutzgesetzes 1970 auf Staatsembleme des Firstentums Monaco Anwendung fin-
det, welche im Markenregister des Osterreichischen Patentamtes fir jedermann zur Einsicht
aufliegen.

Kundmachung der Bundesministerin fur Verkehr, Innovation und Technologie,
BGBI. Il Nr. 116/2012, betreffend die Fahne und das Wappen der Republik Mon-
tenegro

Auf Grund des § 6 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes 1970, BGBI. Nr. 260, zuletzt geéndert
durch das Bundesgesetz BGBI. | Nr. 126/2009, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
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ter fUr europaische und internationale Angelegenheiten kundgemacht, dass § 6 Abs. 1 des
Markenschutzgesetzes 1970 auf die Fahne und das Wappen der Republik Montenegro An-
wendung findet, welche im Markenregister des Osterreichischen Patentamtes fiir jedermann
zur Einsicht aufliegen.

Kundmachung der Bundesministerin fir Verkehr, Innovation und Technologie,
BGBI. Il Nr. 117/2012, betreffend die Namen, die Abkiirzungen und die Embleme
der ,,Global Water Partnership Organization“

Auf Grund des § 4 Abs. 1 Z 1 lit.c des Markenschutzgesetzes 1970, BGBI. Nr. 260, zuletzt
geandert durch das Bundesgesetz BGBI. | Nr. 126/2009, wird im Einvernehmen mit dem
Bundesminister fur europédische und internationale Angelegenheiten kundgemacht, dass die
Namen, die Abkirzungen und die Embleme der ,Global Water Partnership Organization®,
welche im Markenregister des Osterreichischen Patentamtes fir jedermann zur Einsicht auf-
liegen, von der Registrierung nach dem Markenschutzgesetz ausgeschlossen sind.

Kundmachung der Bundesministerin fur Verkehr, Innovation und Technologie,
BGBI. Il Nr. 118/2012, betreffend Namen und ein Emblem der Europaischen
Zentralbank

Auf Grund des § 4 Abs. 1 Z 1 lit.c des Markenschutzgesetzes 1970, BGBI. Nr. 260, zuletzt
geandert durch das Bundesgesetz BGBI. | Nr. 126/2009, wird im Einvernehmen mit dem
Bundesminister fir europédische und internationale Angelegenheiten kundgemacht, dass
Namen und ein Emblem der Europaischen Zentralbank, welche im Markenregister des
Osterreichischen Patentamtes fir jedermann zur Einsicht aufliegen, von der Registrierung
nach dem Markenschutzgesetz ausgeschlossen sind.

Kundmachung der Bundesministerin fir Verkehr, Innovation und Technologie,
BGBI. Il Nr. 119/2012, betreffend den Namen, die Abkiirzung und Embleme des
Europaischen Waldinstituts

Auf Grund des § 4 Abs. 1 Z 1 lit.c des Markenschutzgesetzes 1970, BGBI. Nr. 260, zuletzt
geandert durch das Bundesgesetz BGBI. | Nr. 126/2009, wird im Einvernehmen mit dem
Bundesminister flr europaische und internationale Angelegenheiten kundgemacht, dass der
Name, die Abklrzung und Embleme des Europaischen Waldinstituts, welche im Markenre-
gister des Osterreichischen Patentamtes fiir jedermann zur Einsicht aufliegen, von der Re-
gistrierung nach dem Markenschutzgesetz ausgeschlossen sind.

Zusammensetzung der Abteilungen des Patentamtes fir das Geschaftsjahr
2012; Anderung m.W. 1. Mai 2012

GeméaB § 60 Abs.2 PatG 1970 wird mit Wirkung 1. Mai 2012 folgende Anderung der Zu-
sammensetzung der Abteilungen des Patentamtes bekannt gemacht:

VB(v1) Mag.iur. Ines Kainz wird - unter Beibehaltung ihrer Zuteilung zur Abteilung Inter-
nationale Beziehungen - der Rechtsabteilung Internationales Markenwesen zu 30 % ihrer
Normalarbeitszeit zugeteilt.
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Entscheidungen

Markenrecht

Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs vom 15. Dezember 2011,
Z1. 2008/03/0183

Zur Frage der originaren Unterscheidungskraft von Tarockkartenmotiven (Bildzeichen)
bzw. des Vorliegens von Verkehrsgeltung im Bereich der Waren ,,Computerspiele”
(Klasse 9) und ,,Spielkarten” (Kl 28).

Die Beschwerde wird als unbegriindet abgewiesen.
Begriindung
l.

1. Die Rechtsabteilung B des Osterreichischen Patentamts (Erstbehérde) hatte mit
Beschliissen vom 16. September 2003 Uber die Antrdge der beschwerdefiihrenden Partei
vom 9. Marz 2001 auf Eintragung der zum Markenschutz angemeldeten Bildzeichen (jeweils
Tarockkartenmotive) hinsichtlich Waren der Klassen 9, 16 und 28 dahin entschieden, dass
gemaB § 20 Abs 3 Markenschutzgesetz 1970 (MaSchG) festgestellt werde, dass die
angemeldeten Zeichen (ohne weitere Differenzierung zwischen den einzelnen Warengattun-
gen) nur unter den Voraussetzungendes § 4 Abs 2 MaSchG registrierbar sind.

2. Den dagegen erhobenen Beschwerden gab die Beschwerdeabteilung des
Osterreichischen Patentamts (Beschwerdeabteilung) mit - in Rechtskraft erwachsenem -
Bescheid vom 20. Dezember 2004 teilweise statt, ndmlich hinsichtlich der Waren der
Klasse 16 und der Waren "Spiele"und "Spielzeug" in der Klasse 28; insoweit wur-
den die Beschlisse vom 16. September 2003 aufgehoben und die Rechtssache zur Fortset-
zung des Registrierungsverfahrens an die Erstbehdrde zurlickverwiesen. Hinsichtlich der
Waren der Klasse 9 "Computerspiele” und der mittlerweile in Klasse 28 klassifizierten "Spiel-
karten" wurden die Beschwerden hingegen abgewiesen und die Beschlisse vom
16. September 2003 bestatigt.

Begrindend fiihrte die Beschwerdeabteilung im Wesentlichen folgendes aus: Die Erstbehdr-
de habe in ihrer amtlichen Bemangelung lediglich hinsichtlich eines eingeschréankten Um-
fangs wegen des Eintragungshindernisses nach § 4 Abs 1 Z 4 MaSchG die (Teil)abweisung
angedroht, wahrend der ergangene Feststellungsbescheid hinsichtlich samtlicher Waren
einen Verkehrsgeltungsnachweis im Sinne von § 4 Abs 2 MaSchG fordere, ohne der be-
schwerdeflhrenden Partei zuvor Gelegenheit gegeben zu haben, zu dieser Auffassung Stel-
lung zu nehmen. Dies begriinde einen relevanten Verfahrensmangel, weil die beschwerde-
fihrende Partei keine Gelegenheit gehabt habe, sich zur Schutzfahigkeit der von der Be-
mangelung nicht erfassten Warenklassen zu &uBern. Im Ubrigen habe die Erstbehérde
selbst die Zeichen betreffend aller Waren der Klasse 16, mit Ausnahme der "Spielkarten", als
ohne Verkehrsgeltungsnachweis registrierbar angesehen, welche Auffassung von der Be-
schwerdeabteilung geteilt werde. Uberdies sei die Unterscheidungskraft der angemeldeten
Bildzeichen auch hinsichtlich der Waren Klasse 28 "Spiele" und "Spielzeug" gegeben (was
naher ausgefihrt wurde). Offen bleibe die Frage der Schutzfahigkeit der angemeldeten Bild-
zeichen im Hinblick auf die Waren der Klasse 9 "Computerspiele” und die "nunmehr in der
Klasse 28 klassifizierten Spielkarten". Diesbezliglich sei (was wiederum naher begrindet
wurde) die Auffassung der Erstbehérde zu teilen, dass die angemeldeten Zeichen nur bei
Erfullung der Voraussetzung des § 4 Abs 2 MaSchG, also bei Nachweis der Verkehrsgel-
tung, registrierbar seien. Diesen Nachweis habe die beschwerdefiihrende Partei bislang
nicht erbracht. Da die Beschwerdeabteilung die Auffassung der Erstbehérde teile, dass die
Zeichen insoweit nur bei Vorliegen von Verkehrsgeltung zu registrieren seien, habe die Erst-
behérde nach Rechtskraft dieser Entscheidung die beschwerdeflihrende Partei aufzufordern,
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den Verkehrsgeltungsnachweis zu erganzen und diesbezuglich nahere Erfordernisse darzu-
legen.

3. Nach Rechtskraft des Bescheids der Beschwerdeabteilung vom 20. Dezember 2004 wur-
de seitens der Erstbehdrde das Verfahren hinsichtlich der Erbringung des Verkehrs-
geltungsnachweises bezlglich der Waren "Computerspiele" (Klasse 9) und "Spielkarten"
(Klasse 28) fortgesetzt, wobei die beschwerdefliihrende Partei weitere Beweismittel, da-
runter die Ergebnisse einer Meinungsumfrage, vorlegte.

Mit Beschlissen vom 30. Janner 2007 entschied die Erstbehdrde dber die Eintra-
gungsantrdge der beschwerdefihrenden Partei dahin, dass der Eintragungsantrag
gemaB § 4 Abs 1 Z4 MaSchG teilweise, namlich fir die Waren der Klasse 9 "Compu-
terspiele" und der Klasse 28 "Spielkarten" abgewiesen werde; hinsichtlich der
verbleibenden Klassen werde das Registrierungsverfahren nach Rechtskraft dieses Be-
schlusses fortgesetzt.

Begriindend fihrte die Erstbehdérde im Wesentlichen aus, auf Grund der Entscheidung der
Beschwerdeabteilung vom 20. Dezember 2004 musse fur die gegenstandlichen Waren der
Verkehrsgeltungsnachweis erbracht werden, damit die angemeldeten Zeichen fir diese Wa-
ren als Marke registriert werden kénnten. Die von der beschwerdeflihrenden Partei vorgeleg-
ten Urkunden seien aber nicht ausreichend gewesen, Verkehrsgeltung nachzuweisen; das
vorgelegte demoskopische Gutachten habe, was néher ausgefiihrt wurde, erhebliche Mangel
aufgewiesen. Aus ihm sei aber jedenfalls - entgegen der Auffassung der beschwerdeflhren-
den Partei - der Schluss zu ziehen gewesen, dass die angemeldeten Zeichen keine Ver-
kehrsgeltung fiir die Warenklasse "Spielkarten" in Osterreich hatten, wahrend bezlglich der
Warenklasse "Computerspiele" Gberhaupt keine Unterlagen vorgelegt worden seien.

4. Mit dem nun angefochtenen Bescheid der Beschwerdeabteilung des Osterreichi-
schen Patentamts (belangte Behérde) vom 9. September 2008 wurde den von der be-
schwerdefuhrenden Partei gegen die genannten Beschliisse vom 30. Janner 2007 erhobe-
nen Beschwerden stattgegeben, diese Beschlisse aufgehoben und die Rechtssa-
che zur Fortsetzung des Verfahrens an die Erstbehérde zurlickverwiesen.

Begriindend stellte die belangte Behérde zunéchst den Verfahrensgang dar und hob hervor,
auf Grund des in Rechtskraft erwachsenen Bescheids vom 20. Dezember 2004, mit dem die
Ansicht der Erstbehdérde, betreffend der Waren "Spielkarten" und "Computerspiele" seien die
angemeldeten Zeichen nur bei Nachweis der Verkehrsgeltung registrierbar, bestéatigt worden
sei, gingen die Ausfihrungen der beschwerdefihrenden Partei, die Zeichen seien (auch)
betreffend diese nun verfahrensgegenstandlichen Waren per se schutzfahig, ins Leere. Ent-
scheidend sei vielmehr, ob insoweit der Verkehrsgeltungsnachweis erbracht worden sei. Fur
die gegenstandlich relevanten Waren "Computerspiele" und "Spielkarten" kdmen als beteilig-
te Verkehrskreise samtliche Konsumenten in Betracht. Diesen sei das Profil eines durch-
schnittlich informierten, aufmerksamen und verstédndigen Durchschnittsverbrauchers zuzu-
rechnen. Die vom demoskopischen Gutachten erfassten und von der beschwerdefiihrenden
Partei zur Stltzung ihres Vorbringens angeflihrten Tarockspieler bildeten eine Teilmenge der
Durchschnittskonsumenten. Die beanspruchten Waren seien aber solche, die sich an samtli-
che Konsumenten und nicht nur an Spezialisten mit besonderem Fachwissen richteten. So-
mit sei fir den Nachweis der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft grundsatzlich
auf die Durchschnittskonsumenten abzustellen. Fir die Frage der Benutzung und deren Be-
deutung fir die Marktteilnehmer kénne das Urteil des EuGH vom 18. Juni 2002,
Rs C- 299/99, Philips Electronics, sinngemaB herangezogen werden. Es seien daher die
Umsténde einer ausgedehnten Benutzung (Verkehrsgeltung) durch konkrete und verlassli-
che Informationen zu belegen, dabei die Wahrnehmung der Ware durch einen durchschnitt-
lich informierten, aufmerksamen und verstandigen Durchschnittsverbraucher zu berlcksich-
tigen, und weiters, ob es auf der Benutzung eines Zeichens als Marke beruhe, dass die be-
troffenen Verkehrskreise die Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend er-
kennen. Verfehlt sei daher die Auffassung der beschwerdefiihrenden Partei, gerade eine
langdauernde Marktpréasenz und ein langjahriger Markterfolg starke die Kennzeichnungskraft
und bewirke Verkehrsgeltung. Fir den Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung
der Marke sei es erforderlich, dass zumindest ein erheblicher Teil der maBgebenden Ver-
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kehrskreise die betreffenden Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von ei-
nem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (Verweis auf das Urteil des EuGH vom
29. April 2004, T- 399/02, Eurocermex).

Diesen Grundsatzen werde das seitens der beschwerdeflihrenden Partei eingeholte demo-
skopische Gutachten nicht gerecht. Die Erstbehérde habe zutreffend die Art der Fragestel-
lung beanstandet, welche die besonderen Umsténde der vorliegenden Falle trotz ausdrickli-
cher Hinweise nicht berlicksichtigt habe, ebenso die aus den Ergebnissen gezogenen
Schlussfolgerungen. Verfehlt sei namlich insb die gleichzeitige Durchfihrung der Interviews
fir alle Zeichen. Das Vorbringen der beschwerdefiihrenden Partei, dass die Fragestellung
und Durchflhrung der Interviews so aufgebaut gewesen sei, dass jeweils die einzelnen Mar-
kenbilder hintereinander zu betrachten und beurteilen gewesen seien, decke sich nicht mit
dem Gutachten (was naher ausgefiihrt wurde). Bei Berlcksichtigung der von der Erstbehor-
de angeregten Fragestellung waére die gleichzeitige Durchfihrung der Interviews fur alle Zei-
chen ohne weiteres vertretbar gewesen; mehrere demoskopische Umfragezyklen, wie von
der beschwerdeflihrenden Partei moniert, waren dazu nicht notwendig gewesen; im Ubrigen
hatte diesbezlglich, falls erforderlich, auch eine Fristerstreckung bewilligt werden kdnnen.
Die Besonderheit des gegensténdlichen Falles liege darin, dass die zu beurteilenden Zei-
chen im Wesentlichen in der Abbildung der Ware selbst, ndmlich "Spielkarten", bestiinden.
Die belangte Behérde nahm dann Bezug auf die im Gutachten gestellten einzelnen Fragen
und beméngelte, das Gutachten lasse den fir den Nachweis der Verkehrsgeltung in erster
Linie entscheidenden Kennzeichnungsgrad véllig auBer Acht. Dieser gebe an, wie weit das
Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Hinweis auf ein bestimmtes Unterneh-
men, eine bestimmte Ware oder Leistung gesehen werde. Im Folgenden stellte die belangte
Behoérde dar, inwieweit das Gutachten zu erganzen sei, und flihrte dazu im Wesentlichen
aus, es sei danach zu fragen, ob bekannt sei, dass jeder Kartenhersteller bei der Produktion
von Karten eines bestimmten Kartenspiels, etwa Tarockkarten, hauseigene Motive fur die
jeweiligen Kartenwerte verwende; weiters sei zu fragen, ob diese Abbildungen im Zusam-
menhang mit Spielkarten und Computerspielen ein Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unter-
nehmen, ein Hinweis auf mehrere Unternehmen oder kein Hinweis auf irgendein Unterneh-
men seien. Fir den Fall der Bejahung der Frage, ob die Abbildungen einen Hinweis auf ein
ganz bestimmtes Unternehmen darstellten, sei zu konkretisieren, ob dies fur alle abgebilde-
ten Kartenwerte gelte, oder nur fir einige, allenfalls besonders charakteristische, gegebe-
nenfalls, fir welche. SchlieBlich sei eine Frage, die auf die Verkehrsgeltung zum Anmelde-
zeitpunkt abstelle, zu stellen.

Im Folgenden nahm die belangten Behérde zu den weiteren vorgelegten Beweismitteln Stel-
lung und fUhrte aus, zentrales Beweismittel fir das Vorliegen der Verkehrsgeltung in Féllen
wie den vorliegenden sei das demoskopische Gutachten, weil nur daraus erschlossen wer-
den kénne, ob bzw inwieweit die beteiligten Verkehrskreise in den gegensténdlichen Zeichen
einen Unternehmenshinweis sehen, wahrend die Aussagekraft der tbrigen Beweismittel auf
Grund der gegebenen Fallkonstellation beschrankt sei.

Die Gesamtbeurteilung samtlicher vorgelegter Unterlagen habe daher richtigerweise zu dem
Ergebnis geflhrt, dass eine Verkehrsgeltung der gegenstandlichen Zeichen fir die Ware
"Spielkarten" in Klasse 28 nicht nachgewiesen habe werden kdnnen. Hinsichtlich der Not-
wendigkeit des Nachweises der Verkehrsgeltung fir "Computerspiele" sei festzustellen, dass
§ 4 Abs 2 MaSchG eine Ausnahmebestatigung flr Zeichen darstelle, die zwar grundsétzlich
nicht registrierbar wéren, jedoch auf Grund ihrer umfangreichen Benutzung im Anmeldezeit-
punkt von den beteiligten Verkehrskreisen als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen ge-
sehen wirden. Auf Grund des Ausnahmecharakters der Bestimmung misse die Benutzung
fir die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jeweils separat nachgewiesen werden
und kénne nicht die nachgewiesene Benutzung fur bestimmte Waren auf ahnliche Waren
umgelegt werden. Die bislang vorgelegten Unterlagen reichten zum Nachweis der Verkehrs-
geltung der Zeichen fur Computerspiele nicht aus, zumal sich das demoskopische Gutachten
ausschlieBlich auf die Ware "Spielkarten” beziehe, und der Hinweis der beschwerdefihren-
den Partei auf abgeschlossene Lizenzvereinbarungen zum Nachweis der Verkehrsgeltung
nichts beitragen kdnne.

Im Ergebnis habe die Erstbehdrde zutreffend die Auffassung vertreten, eine Verkehrsgeltung
der gegenstandlichen Zeichen sei nicht nachgewiesen worden. Sie habe es jedoch unzulas-
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siger Weise verabsaumt, der beschwerdeflihrenden Partei ihre Bedenken hinsichtlich des
vorgelegten demoskopischen Gutachtens mitzuteilen und diese zur Ergédnzung der Unterla-
gen bzw zur Verbesserung des Gutachtens aufzufordern. Aus diesem Grund seien die
Rechtssachen zur Fortsetzung des Verfahrens, insbesondere zur Einrdumung der Méglich-
keit der Verbesserung des Gutachtens, zurlickzuverweisen gewesen.

Der Verwaltungsgerichtshof hat tber die gegen diesen Bescheid gerichtete Beschwerde
nach Vorlage der Akten des Verwaltungsverfahrens - die belangte Behérde nahm von der
Erstattung einer Gegenschrift Abstand - erwogen:

1. GemaB § 1 MaSchG kénnen Marken alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen las-
sen, insb. Wérter einschlieBlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die
Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienst-
leistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
GemalB § 4 Abs 1 MaSchG sind von der Registrierung ausgeschlossen u.a. Zeichen, die
keine Unterscheidungskraft haben (Z 3), oder ausschlieBlich aus Zeichen oder Angaben be-
stehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Be-
stimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware
oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware
oder Dienstleistung dienen kdnnen (Z 4).

GemanB § 4 Abs 2 MaSchG wird die Registrierung jedoch u a in den Fallen des § 4 Abs 1 Z 3
und 4 MaSchG zugelassen, wenn das Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise vor
der Anmeldung infolge seiner Benutzung Unterscheidungskraft im Inland erworben hat.
GemaB § 20 Abs 3 MaSchG ist dann, wenn Bedenken gegen die Zulassigkeit der Registrie-
rung geman § 4 Abs 1 Z 3, 4 oder 5 MaSchG bestehen, auf Antrag des Anmelders vor der
Abweisung mit Beschluss festzustellen, dass das angemeldete Zeichen nur unter den Vo-
raussetzungen des § 4 Abs 2 MaSchG registrierbar ist; ein solcher Beschluss kann mit Be-
schwerde angefochten werden.

2. Im Beschwerdeverfahren ist allein strittig die Eintragungsféhigkeit der gegenstandlichen
Bildmarken fir die Waren der Klasse 9 "Computerspiele” und der Klasse 28 "Spielkarten”
(nicht aber fir die weiteren vom verfahrenseinleitenden Antrag umfassten Warenklassen,
hinsichtlich derer die belangte wie auch die Erstbehérde Unterscheidungskraft und Regist-
rierbarkeit ohne den Nachweis der Verkehrsgeltung angenommen haben).

Klarzustellen ist weiters, dass auf Grund der insoweit in Rechtskraft erwachsenen Beschlus-
se der Erstbehdérde vom 16. September 2003, mit denen geman § 20 Abs 3 MaSchG festge-
stellt worden war, dass die angemeldeten Zeichen hinsichtlich der nunmehr beschwerdege-
genstandlichen Warenklassen nur unter den Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MaSchG (also
bei Nachweis der Verkehrsgeltung) registrierbar sind, die von (originérer) Unterscheidungs-
kraft ausgehenden Beschwerdeausfihrungen nicht zielfiihrend sind:

Die Beschwerdeabteilung hat den seitens der beschwerdefihrenden Partei gegen die er-
wahnten Beschlisse der Erstbehdérde vom 16. September 2003 gerichteten Beschwerden
hinsichtlich der nun gegenstandlichen Warenklassen nicht Folge gegeben; eine Anfechtung
dieser Entscheidung bei einem der Gerichtshéfe des 6ffentlichen Rechts ist nicht erfolgt. Es
ist daher - eine relevante Rechts- oder Sachverhaltsdnderung wird von der beschwerdefiih-
renden Partei nicht behauptet - von der Bindung der Beschlisse vom 16. Marz 2003 auszu-
gehen, woran der Hinweis der beschwerdefiihrenden Partei auf die Gemeinschaftsmarken-
registrierung der grafischen Gestaltung eines Kartenspiels nichts andert. Daher ist im Fol-
genden nur mehr das gegen die Auffassung der belangten Behérde, der Verkehrsgeltungs-
nachweis im Sinne des § 4 Abs 2 MaSchG sei nicht erbracht worden, gerichtete Beschwer-
devorbringen zu prifen (vgl das hg Erkenntnis vom 29. Mai 2002, ZI 2002/04/0051).

3. Dafur ist wesentlich, ob die angemeldeten Zeichen, denen keine Unterscheidungskraft im
Sinne von § 4 Abs 1 Z 3 MaSchG zukommt, "innerhalb der beteiligten Verkehrskreise vor der
Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft im Inland erworben haben" (Ver-
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kehrsgeltung) und daher gemaB § 4 Abs 2 MaSchG dennoch registriert werden kdnnen. Von
der zustandigen Behodrde war daher zu beurteilen, ob die beteiligten Verkehrskreise oder
zumindest ein erheblicher Teil dieser Kreise die fragliche Ware auf Grund der Marke als von
einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (vgl - zu der mit § 4 Abs 2 MaSchG
insoweit Ubereinstimmenden Regelung des Art 3 Abs 3 der MarkenRL - das Urteil des EuGH
vom 7. September 2006, Rs C-108/05 (EUROPOLIS), mwN).

4. Wer zu den beteiligten Verkehrskreisen zu z&hlen ist, richtet sich nach den beanspruchten
Warenklassen. Die Beschwerde stellt nicht in Abrede, dass davon ausgehend samtliche
Konsumenten in Betracht kommen. Fir den Nachweis der durch Benutzung erlangten Unter-
scheidungskraft ist daher grundséatzlich auf die Durchschnittskonsumenten abzustellen.

5. Die belangte Behdrde hat sich mit den bereits im Verwaltungsverfahren seitens der be-
schwerdefuhrenden Partei fir die Annahme einer Verkehrsgeltung vorgebrachten Argumen-
ten auseinandergesetzt und ist dabei insbesondere auf das - auch seitens der beschwerde-
fihrenden Partei fiir zentral erachtete - demoskopische Gutachten im Einzelnen eingegan-
gen. Sie hat dabei im Wesentlichen kritisiert, dass im Zuge der Durchfiihrung des Interviews
die einzelnen Zeichen nicht hintereinander betrachtet und beurteilt worden seien, sondern
gleichzeitig. Entscheidend sei aber, ob jeweils das konkrete, zur Eintragung angemeldete
Zeichen als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen angesehen werde, weshalb das Gut-
achten verbessert werden misse, um den Verkehrsgeltungsnachweis erbringen zu kénnen.

6. Das Beschwerdevorbringen zeigt nicht, dass diese Beurteilung der belangten Behdrde
unzutreffend ware:

6.1. Zwar macht die Beschwerde geltend, "Fragestellung und Durchfliihrung der Interviews"
seien so aufgebaut gewesen, "dass jeweils die einzelnen Markenbilder hintereinander beur-
teilt und betrachtet wurden", sodass unterschiedliche Antworten zu einzelnen Markenbildern
durchaus mdglich gewesen waéren. Dieses - schon im Verwaltungsverfahren erstattete - Vor-
bringen widerspricht allerdings, worauf schon die belangte Behdrde hingewiesen hat, dem
Gutachten selbst (vgl etwa die Frage 1: "Ich habe hier eine Vorlage mit verschiedenen Abbil-
dungen. Bitte sehen Sie sich diese Bilder genau an. Haben Sie diese Bilder schon einmal
gesehen?" und ahnlich weiter die Fragen 2 und 3).

6.2. Der belangten Behérde kann daher nicht entgegengetreten werden, wenn sie die Auf-
fassung vertreten hat, dass auf Basis dieses Gutachtens der Verkehrsgeltungsnachweis
noch nicht als erbracht angesehen werden kann:

Fir die Beurteilung der Frage nach der Verkehrsgeltung iS von § 4 Abs 2 MaSchG ist mit
Blick auf die Hauptfunktion der Marke, namlich den beteiligten Verkehrskreisen die Ur-
sprungsidentitat der mit der Marke gekennzeichneten Ware zu garantieren, maBgebend, ob
unterscheidungskraftige Besonderheiten oder sonstige Aspekte des konkret zu beurteilenden
einzelnen Bildzeichens es den maBgeblichen Verkehrskreisen erméglichen, die von der An-
meldung erfassten Waren ohne Verwechslungsgefahr von Waren und Dienstleistungen an-
derer Herkunft zu unterscheiden (vgldas hg Erkenntnis vom 18. Oktober 2006,
Z1 2005/04/0022 (MOMENTE DER RUHE)). Zu prufen ist also, ob jeweils das konkret zur
Anmeldung eingereichte Bildzeichen, nicht aber &hnliche oder "Spielkarten" generell, mit
dem Unternehmen der beschwerdefiihrenden Partei in Verbindung gebracht wird ("als von
einem bestimmten Unternehmen stammend", vgl erneut das zitierte Urteil des EuGH vom
7. September 2006).

7. Eine Unschlissigkeit der Beurteilung der belangten Behérde, die verneint hat, dass die
Ubrigen seitens der beschwerdefihrenden Partei vorgelegten Urkunden den Verkehrsgel-
tungsnachweis erbracht hatten, wird von der Beschwerde, die selbst erkennt, dass das ent-
scheidende Beweismittel vorliegendenfalls das demoskopische Gutachten ist (vgl zur Beur-
teilung der Notwendigkeit der Vorlage von Meinungsumfragen in Féllen des Erwerbs von
Unterscheidungskraft durch Benutzung im Ubrigen auch das Urteil des Gerichtes vom
6. Juli 2011, Rs T- 318/09 (TDI)), nicht aufgezeigt.
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8. Was schlieBlich den Verkehrsgeltungsnachweis fir die "Computerspiele” der Klasse 9
anlangt, reicht der Hinweis, dass ausgehend vom Fehlen des Verkehrsgeltungsnachweises
fur die "Spielkarten" der Klasse 28 auch der davon abgeleitete Verkehrsgeltungsnachweis
hinsichtlich der "Computerspiele" noch nicht erbracht wurde.

9. Die Beschwerde war daher gemaB § 42 Abs 1 VWGG als unbegrindet abzu-
weisen.

Eine Kostenentscheidung konnte entfallen, weil die obsiegende belangte Behdrde keinen
darauf gerichteten Antrag gestellt hat.

Beschluss des Obersten Patent - und Markensenates vom 11. Janner 2012,
Om 7/11 (Nm 69/2010)

Wenn im Berufungsverfahren der Léschungsantrag vor Schluss der miindlichen Beru-
fungsverhandlung zuriickgezogen wird, sind die sich aus § 483 Abs 3 ZPO fiir die Kla-
gericknahme ergebenden Grundsétze analog anzuwenden.

Die Feststellung der Wirkungslosigkeit der angefochtenen Entscheidung (der Nichtig-
keitsabteilung) setzt voraus, dass die Antragsriickziehung entweder unter Anspruchs-
verzicht oder mit Zustimmung des Verfahrensgegners erklart wurde.

Die im Berufungsverfahren unter Anspruchsverzicht erfolgte Zurickziehung des An-
trags auf Unwirksamerklarung der internationalen Marke Nr 320 794 fiir das Gebiet der Re-
publik Osterreich wird zur Kenntnis genommen. Das angefochtene Erkenntnis
der Nichtigkeitsabteilung des Osterreichischen Patentamts vom 21. Feber 2011 ist
wirkungslos geworden.

Begrindung:

Die Nichtigkeitsabteilung des Osterreichischen Patentamts hat am 21. Feber 2011
dem Antrag der Antragstellerin auf Unwirksamerklarung der Marke stattgegeben und die
beim internationalen Biiro der Weltorganisation fiir geistiges Eigentum in Genf unter
Nr 320 794 hinterlegte Marke mit Wirksamkeit vom 30. Juni 2005 fiir das Gebiet der Re-
publik Osterreich fir unwirksam erklart. Gegen diese Entscheidung erhob die An-
tragsgegnerin Berufung an den Obersten Patent- und Markensenat. Im Berufungs-
verfahren zog die Antragstellerin mit dem am 18. Mai 2011 beim Osterreichischen Patent-
amt eingelangten Schriftsatz ihren Antrag auf Unwirksamerklarung der Marke
zurick. Im durchgefiihrten Verbesserungsverfahren bezog sich die Antragstellerin zu-
nachst darauf, dass die Antragsgegnerin der Rickziehung des Antrags auf Unwirksamerkla-
rung der Marke zugestimmt habe (Fax vom 11. August 2011), legte aber keine entsprechen-
de Zustimmungserklarung der Antragsgegnerin vor. Mit Fax und bestatigender Eingabe vom
28. September 2011 stellte die Antragstellerin klar, dass sie ihren Antrag auf Unwirksamer-
klarung der Marke unter Anspruchsverzicht zurtickziehe. Damit liegen die Voraussetzungen
fur die Feststellung der Wirkungslosigkeit der mit Berufung angefochtenen Entscheidung vor.

Wenn im Berufungsverfahren der Léschungsantrag vor Schluss der mindlichen Berufungs-
verhandlung zurtickgezogen wird, sind die sich aus § 483 Abs 3 ZPO fir die Klagericknah-
me ergebenden Grundséatze analog anzuwenden (Om 7/03 = PBI 2004, 88, Om 1/05-2 =
PBI 2005, 75; Om 9/10-3; Weiser, Osterreichisches Patentgesetz 373). Die Feststellung der
Wirkungslosigkeit der angefochtenen Entscheidung setzt voraus, dass die Antragsrickzie-
hung entweder unter Anspruchsverzicht oder mit Zustimmung des Verfahrensgegners erklart
wurde. Solange nicht eine dieser Voraussetzungen vorliegt ist die Zuriicknahme des Antrags
nicht zur Kenntnis zu nehmen (RIS-Justiz RS0041991). Wegen der erfolgten Klarstellung,
dass der Antrag auf Unwirksamerklarung der Marke unter Anspruchsverzicht erfolgt, war
spruchgeman zu entscheiden.
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Patentrecht

Erkenntnis des Obersten Patent - und Markensenates vom 30. November
2011, Op 4/11 (N 12/2009)

Die Priufung der erfinderischen Tatigkeit (konkret: betreffend eine Getrankeausgabe-
vorrichtung mit einem berihrungssensitiven Bildschirm als Eingabeeinheit) erfolgt
insbesondere nach dem vom Europaischen Patentamt herangezogenen Aufgabe —
Lésungsansatz. Dafiir ist zuerst der nachstliegende Stand der Technik zu ermitteln,
dann die zu l6sende objektive technische Aufgabe zu bestimmen und schlieBlich zu
priufen, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nachstliegenden Standes der
Technik und der objektiven Aufgabenstellung fiir den Durchschnittsfachmann nahe-
liegend gewesen ware.

Der Berufung wird keine Folge gegeben.

Die Antragsgegnerin ist schuldig, den Antragstellern die mit 3.684,71 EUR (darin enthalten
614,11 EUR Umsatzsteuer) binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Grinde:

Gegenstand des Nichtigkeitsverfahrens ist das &sterreichische Patent der Antragsgegnerin
AT 410 377 B mit Prioritdt vom 27. Juli 1998. Das bekampfte Patent AT 410 377 B be-
trifft eine Getrankeausgabevorrichtung mit einem zentralen Mehrfach-Ausschankventil zur
Getrankeportionierung von zwei oder mehreren Getrankearten.

Der Hauptanspruch 1 des Streitpatents hat folgenden Wortlaut:

1. Getrankeausgabevorrichtung (Merkmal a)

mit einem zentralen Mehrfach-Ausschankventil zur Getrankeportionierung von zwei oder
mehreren Getréankearten, (Merkmal b)

insbesondere von Getrankesirup und Verdinnungsflissigkeit, z.B. Sodawasser, enthalten-
den Getranken, (Merkmal b’)

und einer auf einer Bedienflache des Vorrichtungsgehauses angeordneten Eingabeeinheit
zur Steuerung des zentralen Mehrfach-Ausschankventils, (Merkmal c)

dadurch gekennzeichnet, dass

die Eingabeeinheit durch zumindest einen — an sich bekannten — berihrungssensitiven Bild-
schirm (1) gebildet ist, (Merkmal d)

dass der Bildschirm (1) mit einer zentralen Steuervorrichtung verbunden ist, (Merkmal e)

mit der auf dem Bildschirm (1) eine Vielzahl den Ausschank von Getranken betreffende Ein-
gabefelder (4, 5) darstellbar sind, (Merkmal f)

wobei den Eingabefeldern (4, 5) vorbestimmbare Getrankeparameter, z.B. Getrankeart, Aus-
schankvolumen, Mischungsverhéltnis, Anzahl der Getrdnke o0& oder die Abgabe der Getran-
ke betreffende Funktionen zugeordnet sind (Merkmal g).

Die  Parteien gehen  Ubereinstimmend davon aus, dass Beilage ./Df
(DE 38 12 450 A1) der nachstliegende Stand der Technik ist. Unstrittig ist ferner, dass der
Patenthauptanspruch 1 gegeniber Vorhalt DE 38 12 450 A1 neu ist; ein berlhrungssensiti-
ver Bildschirm (Merkmal d) scheint nicht auf. Die Neuheit des Hauptanspruchs 1 des Streit-
patentes ist daher auBer Streit gestellt.

Die Antragsteller beantragen die Nichtigerklarung des Patents (Hauptanspruch 1 und
Unteransprlche 2 bis 6) wegen des Fehlens einer erfinderischen Téatigkeit.

Die Antragsgegnerin halt dem entgegen, dass sich die Lésung der gestellten Aufgabe
fir den Fachmann nicht aus den von den Antragstellern vorgelegten Vorhalten ergeben ha-
be.
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Die Nichtigkeitsabteilung erklarte die Anspriche 1 bis 4 fir nichtig und
wies den Antrag hinsichtlich der Anspriche 5 und 6 (rechtskraftig) ab. Der Ein-
satz von berthrungssensitiven Bildschirmen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Ge-
tranken sei dem Fachmann bereits vor dem Anmeldetag des Streitpatents bekannt gewesen.
Er habe auch Veranlassung gehabt, zur Losung der Aufgabe einen berihrungssensitiven
Bildschirm vorzusehen.

Inihrer Berufung strebt die Antragsgegnerin die génzliche Abweisung des Nichtig-
keitsantrags an.

Die Antragsteller beantragen,der Berufung nicht Folge zu geben.
Die Berufung ist nicht berechtigt.

1. Inhaltlich bekampft die Berufung nur die Nichtigerklarung des Hauptanspruchs
1. Eine Begrundung, inwiefern die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung zu den Unteran-
sprichen 2 bis 4 unrichtig ist, lasst die Berufung, die sich auf die zusatzlichen Merkmale der
Unteranspriiche nicht bezieht, vermissen.

2. Strittig ist im Berufungsverfahren daher nur mehr, ob Anspruch 1 auf einer erfinderi-
schen Tatigkeit beruht.

2.1 Eine Erfindung beruht nach Art 56 EPU auf einer erfinderischen Tétigkeit, wenn sie
sich fur den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Dies
ist nicht schon dann der Fall, wenn der Fachmann aufgrund des Standes der Technik zu ihr
héatte gelangen kénnen,

2.2 sondern erst, wenn er sie aufgrund eines hinreichenden Anlasses in Erwartung einer
Verbesserung oder eines Vorteils auch tatsachlich vorgeschlagen hétte (17 Ob 24/09t —
Nebivolol mwN).

2.3 Diese Prufung erfolgt insbesondere nach dem vom Europaischen Patentamt heran-
gezogenen Aufgabe — Lésungsansatz (OPM Op 6/08 PBI 2009, 107; OGM 1/10 PBI 2011,
71). Dafir ist zuerst der nachstliegende Stand der Technik zu ermitteln, dann die zu lésende
objektive technische Aufgabe zu bestimmen und schlieBlich zu priifen, ob die beanspruchte
Erfindung angesichts des nachstliegenden Standes der Technik und der objektiven Aufga-
benstellung fir den Durchschnittsfachmann naheliegend gewesen ware.

2.4 Nachstliegender Stand der Technik ist unstrittig die Beilage ./D1. Der Unterschied
zwischen Anspruch 1 und dem aus Beilage ./D1 bekannten Stand der Technik besteht in der
Verwendung eines berihrungssensitiven Bildschirms (,Touch-Screen®). Die Getrankeausga-
bevorrichtung nach Beilage ./D1 weist eine zentrale Steuereinrichtung (entsprechend Merk-
mal e) auf. Diese zentrale Steuereinrichtung muss mit der Eingabeeinheit in Verbindung ste-
hen. Die Eingabeeinheit wird in Beilage ./D1 durch dreizehn verschiedene Drucktaster reali-
siert, wobei beispielsweise sechs Geschmacksrichtungen und/oder unterschiedliche Porti-
onsgréBen auswahlbar sind. Somit sind auch die Merkmale f und g aus der Beilage ./D1 er-
sichtlich.

2.5 Die objektiv zu I6sende technische Aufgabe bestand darin, eine Steuerung der Aus-
gabe einer Vielzahl von Getrédnken auf einer relativ kleinen Flache sowie eine Verkleinerung
des Vorrichtungsgehauses bei gleichzeitiger Verringerung der mechanischen Abnltzung der
Eingabeelemente zu erreichen.

2.6 Die Berufung bestreitet die Richtigkeit der Auffassung der Nichtigkeitsabteilung mit
dem Argument, dass das Wissen Uber berlihrungssensitive Bildschirme zum Anmeldezeit-
punkt (1998) nicht mit dem heutigen Verstandnis gleichgesetzt werden kdnne. Die Nichtig-
keitsabteilung habe den heutigen Wissensstand ,unterschoben®.
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2.7 Dem Durchschnittsfachmann waren allerdings die Vorteile der Verwendung eines
bertihrungsempfindlichen Bildschirms auch im Zusammenhang mit dem Verkauf von Spei-
sen und Getranken vor dem Anmeldetag bereits bekannt (vergleiche die vorverdffentlichten
Beilagen ./D2 - US 5 724 069 A, ./D15 - US 5 729 250 A, ./D16 - US 5 602 730 A, ./D21 —
US 5 685 435). Der Durchschnittsfachmann hatte auch Veranlassung, anstelle der unhandli-
cheren und leichter dem mechanischen Versagen unterworfenen Drucktaster einen ihm zum
Anmeldezeitpunkt des Streitpatents bereits bekannten beriihrungssensitiven Bildschirm vor-
zusehen, um die im Streitpatent beschriebenen Nachteile zu vermeiden. So dréngt sich die
in der Beilage ./D21 gezeigte Lésung férmlich auf: Beilage ./D21 beschreibt einen Verkaufs-
automaten fir StBigkeiten, wobei die verschiedenférbigen bzw verschiedenartigen SiiBigkei-
ten zwar in einzelnen, eigenen Behaltern im Inneren des Automaten untergebracht sind, je-
doch Uber ein einziges zentrales Ausgabeventil abgewogen in einen Becher geleitet werden
(vergleiche insbesondere Figur 2). ./D21 sieht dabei die Auswahl der SiiBigkeits-Mischungen
beispielsweise anhand bestimmter Farben Uber einen berlhrungsempfindlichen Touch-
Screen vor (Bezugszeichen 120 in Figur 2).

2.8 Die Nichtigkeitsabteilung ist auch zutreffend davon ausgegangen, dass ein berlh-
rungssensitiver Bildschirm nur dann bestimmungsgemaR funktionieren kann, wenn Tasten-
felder definiert werden, denen eine, je nach Einsatzgebiet vom zustandigen Fachmann defi-
nierte, Information bzw Bedeutung mitgegeben wird. Um diese Wirkung zu erzielen, hatte der
Durchschnittsfachmann — ein Ingenieur der Elektrotechnik, der die prinzipielle Funktionswei-
se einer zentralen Steuervorrichtung kennt — im maBgebenden Zeitpunkt erkannt, dass ein
berGhrungssensitiver Bildschirm die Funktion einer Eingabeeinheit Ubernehmen kann. Der
Fingerdruck eines Bedieners wird von der berlihrungssensitiven Schicht wahrgenommen und
als Betéatigung des Eingabefeldes an die zentrale Steuervorrichtung gemeldet. Fir eine be-
stimmungsgemaBe Funktion ist es ferner unerlasslich, dem Bediener visuell am Bildschirm
anzuzeigen, wo sich das Eingabefeld befindet und welche Funktionen dieses erflllt. Daher
sind die beschrifteten Drucktaster und die mit einer visuellen Information ausgestatteten Ein-
gabefelder eines beruhrungssensitiven Bildschirms als gleichwertige technische Lésung an-
zusehen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass beim Drucktaster die visuelle Informa-
tion auf bzw Uber dem beriihrungssensitiven Taster angeordnet ist, wahrend beim berth-
rungsempfindlichen Bildschirm die visuelle Information unterhalb des berGhrungssensitiven
Bereichs erscheint.

2.9 Der Gegenstand des Hauptanspruchs 1 ist somit nicht als erfinderisch zu beurteilen,
weil er lediglich auf einer Kombination bereits bekannter technischer Problemlésungen be-
ruht. Der Berufung istdaherein Erfolg zu versagen.

3. Die Kostenentscheidung grundet sich auf § 122 Abs 1 und § 140 Abs 1 PatG iVm
§§ 41, 50 ZPO. Die Bemessungsgrundlage wurde in der mindlichen Berufungsverhandlung
mit 72.700 EUR auBer Streit gestellt. Der dreifache Einheitssatz nach § 23 Abs 9 RATG
deckt auch die Verrichtung der Berufungsverhandlung. Ein Kostenersatz fir die von der An-
tragsgegnerin erhobenen Einwendungen gegen das in der nach 31. Dezember 2010 abge-
haltenen mundlichen Berufungsverhandlung gelegte Kostenverzeichnis der Antragstellerin
findet in sinngeméaBer Anwendung des § 54 Abs 1a letzter Satz ZPO in der Fassung
BGBI 2011/108 nicht statt.
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Abbildung 1 (Streitpatent AT 410 377 B):

Oberster Patent- und Markensenat

Verhandlungsausschreibungen

In der Markenrechtssache (OBm 1/12) der Antragstellerin Rudolf Leiner Gesellschaft m.b.H.,
PorschestraBe 7, 3100 St. Pdlten, vertreten durch die Herren Patentanwalte Dipl.-Ing. Wer-
ner Barger, Dr. Eberhard Piso, Dipl.-Ing. Dr. techn. Peter lIsrailoff, MahlerstraBe 9, 1015
Wien, wegen Eintragung der Wortbildmarke Die griine Linie wird gemaB § 145b Abs 3 PatG
die mundliche Verhandlung tber die Beschwerde der Antragstellerin auf den

Mittwoch, 23. Mai 2012, 9:00 Uhr

im Verhandlungssaal B des Obersten Gerichtshofs in Wien, MuseumstraBe 12 (Justizpalast),
zweites ObergeschoB, anberaumt.

In der Markenrechtssache (Om 4/12) der Antragstellerin Gasteiner Mineralwasser Gesell-
schaft mbH, ErlengrundstraBe 14, 5640 Badgastein, vertreten durch Schénherr Rechtsan-
waélte GmbH, Tuchlauben 17, 1014 Wien, gegen die Antragsgegner Wienczyslawa Sedlar
und Norbert Sedlar, Brigittenauer Lande 48, 1200 Wien, wegen Léschung der Marke
Nr 169 189 wird gemaB § 118 Abs 1, § 140 Abs 1 PatG iVm § 42 Abs 1 MSchG die mindli-
che Verhandlung Uber die Berufung der Antragsgegner auf den

Mittwoch, den 30. Mai 2012, 11 Uhr

im Verhandlungssaal B des Obersten Gerichtshofs in Wien, MuseumstraBe 12 (Justizpalast),
zweites ObergeschoB, anberaumt.

Berichte und Mitteilungen
TLT: Beitritt von Irland
Der Generaldirektor der Weltorganisation flr geistiges Eigentum (WIPQO) hat mitgeteilt, dass

Irland dem Markenrechtsvertrag (TLT) beigetreten ist und dieser Vertrag fur Irland am
27. Mai 2012 in Kraft treten wird.
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PVU: Beitritt des Sultanats Brunei

Der Generaldirektor der Weltorganisation flr geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass
das Sultanat Brunei der Pariser Verbandstbereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigen-
tums (PVU) beigetreten ist und dieses Ubereinkommen fiir das Sultanat Brunei am 17. Feb-
ruar 2012 in Kraft getreten ist.

Wiener Abkommen: Beitritt von Montenegro

Der Generaldirektor der Weltorganisation fir geistiges Eigentum (WIPO) hat mitgeteilt, dass
Montenegro dem Wiener Abkommen Uber die Errichtung einer Internationalen Klassifikation
der Bildbestandteile von Marken beigetreten ist und dieses Abkommen fir Montenegro am
9. Marz 2012 in Kraft getreten ist.

Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. Marz 2006 zum Schutz von
geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen fiir Agrarerzeugnisse
und Lebensmittel

Im Amtsblatt der Européaischen Union erfolgte die Verdéffentlichung folgender Bezeichnung:

,Dongshan Bai Lu Sun", GGA (CN, Spargel), 03.04.2012, C 99/14/2012

Sale Marino di Trapani", GGA (IT, Salz), 03.04.2012, C 99/18/2012

,Queso Camerano", GU (ES, Kase), 04.04.2012, C 101/6/2012

,Scottish Wild Salmon", GGA (GB, Fisch), 04.04.2012, C 101/13/2012

Spargel aus Franken®/,Frankischer Spargel“/,Franken-Spargel"
GGA (DE, Spargel), 28.04.2012, C 125/13/2012

Mit diesen Verdéffentlichungen begann der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 der VO (EG)
Nr. 510/2006.

Ebenfalls veréffentlicht wurde

im Amtsblatt vom 27.04.2012, C 122/20/2012, der Antrag auf Anderung der

Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung ,Cabrito Transmontano® (PT,
Fleisch, ABI. L 163/20/1996; Beschreibung des Erzeugnisses, Geografisches Gebiet,
Ursprungsnachweis, Herstellungsverfahren, Etikettierung

im Amtsblatt vom 28.04.2012, C 125/5/2012, der Antrag auf Anderung der

Spezifikation zu der eingetragenen Bezeichnung ,Mela Alto Adige® bzw. ,Sudti-
roler Apfel®(IT, Obst, ABI. L 297/5/2005; Beschreibung des Erzeugnisses,
Herstellungsverfahren, Etikettierung)

Auch mit dieser Verdffentlichung wurde gemaB Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EG)
Nr. 510/2006 der Lauf der Einspruchsfrist des Art. 7 leg. cit. in Gang gesetzt.

GemaB § 68b des Markenschutzgesetzes 1970, BGBI. Nr. 260, zuletzt geéndert durch das
Bundesgesetz BGBI. | Nr. 126/2009 sind Einspriiche gemaB Art. 7 Abs. 2 der VO (EG)
Nr. 510/2006 innerhalb von 4 Monaten ab der diesbeziiglichen Ver6ffentlichung im Amtsblatt
der Européischen Union (siehe obige Daten) beim Osterreichischen Patentamt, 1200 Wien,
Dresdner StraBe 87, zu erheben und innerhalb dieser Frist zu begrinden. Der begriindete
Einspruch (zs. mit einer max. 5-seitigen Zusammenfassung desselben) sowie allféllige Bei-
lagen (samt einem Beilagenverzeichnis) missen spatestens am letzten Tag der Frist in drei-
facher Ausfertigung im Patentamt eingelangt sein. Zusétzlich ist eine elektronische Version
des Einspruchs (samt Beilagen) beizubringen (an: Herkunftsangaben@patentamt.at).
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Abgang

Im April ist Herr Mossessian-Khachatourpour Grigor aus dem Kreis der aktiv
Bediensteten des Osterreichischen Patentamtes ausgeschieden.

Wir wiinschen ihm fUr die Zukunft alles Gute!

Anhéange

BUNDESGESETZBLATT

FUR DIE REPUBLIK OSTERREICH

Jahrgang 2012 Ausgegeben am 13. April 2012 Teil 111

66. Kundmachung: Geltungsbereich des Wiener Ubereinkommens iiber die Errichtung einer
internationalen Klassifikation der Bildbestandteile von Marken

66. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Wiener
Ubereinkommens iiber die Errichtung einer internationalen Klassifikation der Bildbestandteile
von Marken

Nach Mitteilungen des Generaldirektors der Weltorganisation fiir geistiges Eigentum haben folgende weite-
re Staaten ihre Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunden zum Wiener Ubereinkommen iiber die Errichtung einer
internationalen Klassifikation der Bildbestandteile von Marken (BGBI. III Nr. 178/1999, letzte Kundmachung
des Geltungsbereichs BGBI. III Nr. 123/2008) hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung der Ratifikati-
ons- bzw. Beitrittsurkunde:
Bosnien und Herzegowina 19. Janner 2012
Korea, Republik 17. Janner 2011
die ehemalige jugoslawische Republik Maze- 26. Februar 2010
donien
Montenegro 9. Dezember 2011
Serbien 15. Juli 2009
Ukraine 29. April 2009

Ferner hat das Konigreich der Niederlande am 30. Janner 2012 erklirt, dass das Ubereinkommen mit Wirk-
samkeit vom 10. Oktober 2010 auch auf den karibischen Teil der Niederlande Anwendung findet.

Faymann




2011

Statistische Ubersicht tiber Geschaftsumfang und
Geschaftstatigkeit des Osterreichischen Patentamtes

Patentangelegenheiten
Gebrauchsmusterangelegenheiten
Recherchen und Gutachten
Markenangelegenheiten

Musterangelegenheiten



VI.

VII.

VIII.
IX.

VI.

VII.

Inhalt

Ubersicht

. Ubersicht tiber die Schutzrechtsanmeldungen (Patente, Schutzzertifikate,

Gebrauchsmuster, Marken und Muster) fur den Zeitraum 2007 bis 2011

. Ubersicht tiber die Schutzrechtserteilungen/-registrierungen (Patente, Schutzzertifi-

kate, Gebrauchsmuster, Marken und Muster) fir den Zeitraum 2007 bis 2011

A. Patentangelegenheiten

. Patentanmeldungen (national), PCT-Anmeldungen (Einleitung der nationalen Pha-

se), Einspriche, Beschwerden, Antrage vor der Nichtigkeitsabteilung, Berufungen an
den Obersten Patent- und Markensenat und EP-Anmeldungen (Osterreich benannt)
(2010 und 2011)

. Patentanmeldungen (national), geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders

(2011)

. Patentanmeldungen (national), eingereicht von Anmeldern mit dem Wohnsitz (Sitz)

im Inland, geordnet nach Bundeslandern (2011)

Patentanmeldungen (national, einschliel3lich der in die nationale Phase getretenen
PCT-Anmeldungen), geordnet nach der IPC (Internationale Patentklassifikation) und
dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders (2011)

Patenterteilungen (national, 2010 und 2011)

Patenterteilungen (national), geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Patentinhabers
(2011)

Patenterteilungen (national) von Patentinhabern mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland,
geordnet nach Bundesléandern (2011)

Patenterteilungen (europdisch - Osterreich benannt, 2010 und 2011)
Patenterteilungen (européisch - Osterreich benannt), geordnet nach dem Wohnsitz
(Sitz) des Patentinhabers (2011)

. Aufrechte Patente (national und européisch - Osterreich benannt, 2010 und 2011)
XI.

Aufrechte Patente (national und europdisch - Osterreich benannt), geordnet nach der
Dauer (2011)

B. Gebrauchsmusterangelegenheiten

. Gebrauchsmusteranmeldungen, Registrierungen, Beschwerden und Nichtigkeiten

(2010 und 2011)

. Gebrauchsmusteranmeldungen, geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders

(2011)

. Gebrauchsmusteranmeldungen, eingereicht von Anmeldern mit dem Wohnsitz (Sitz)

im Inland, geordnet nach Bundeslandern (2011)

Gebrauchsmusteranmeldungen, geordnet nach der IPC (Internationale Patentklassi-
fikation) und dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders (2011)
Gebrauchsmusterregistrierungen, geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des
Gebrauchsmusterinhabers (2011)

Gebrauchsmusterregistrierungen von Gebrauchsmusterinhabern mit dem Wohnsitz
(Sitz) im Inland, geordnet nach Bundesléandern (2011)

Aufrechte Gebrauchsmuster in Osterreich (2010 und 2011)

C. Recherchen und Gutachten

. Recherchen und Gutachten (2010 und 2011)



VI.

VIl

VIIL.
IX.

VI.

D. Markenangelegenheiten

Markenanmeldungen, Antrage auf internationale Registrierung, Beschwerden, An-
trage vor der Nichtigkeitsabteilung und Berufungen an den Obersten Patent- und
Markensenat (2010 und 2011)

. Markenanmeldungen (national), geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders

(2011)

. Markenanmeldungen (national), von Anmeldern mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland,

geordnet nach Bundeslandern (2011)

Markenanmeldungen (national), geordnet nach Waren- und Dienstleistungsklassen
und dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders (2011)

Markenanmeldungen, Registrierungen, Antrage auf Umschreibung, Léschungen und
Antrage auf Wiedereinsetzung (national, 2010 und 2011)

Markenregistrierungen (national), geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders
(2011)

Markenregistrierungen (national) fir Anmelder mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland,
geordnet nach Bundesléandern (2011)

Internationale Marken (2010 und 2011)

Aufrechte Marken in Osterreich (national und international) zum Stichtag 31. De-
zember (2010 und 2011)

E. Musterangelegenheiten

. Musteranmeldungen, Registrierungen, Beschwerden, Antrage vor der Nichtigkeitsab-

teilung und Berufungen an den Obersten Patent- und Markensenat (2010 und 2011)
Musteranmeldungen, geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Anmelders (2011)
Musteranmeldungen von Anmeldern mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet
nach Bundesléndern (2011)

Musterregistrierungen, geordnet nach dem Wohnsitz (Sitz) des Musterinhabers
(2011)

Musterregistrierungen fir Anmelder mit dem Wohnsitz (Sitz) im Inland, geordnet
nach Bundesléndern (2011)

Aufrechte Muster in Osterreich (2011)

Landercode



Ubersicht

|. Ubersicht tiber die Schutzrechtsanmeldungen (Pate
Gebrauchsmuster, Marken und Muster) fir den Zeitrau
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m 2007 bis 2011
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Il. Ubersicht tiber die Schutzrechtserteilungen/-reg istrierungen (Patente,
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2) Schutzzertifikate .........cccoooeeeiviveiiinnnnn. 39 40 54 44 49
3) Gebrauchsmuster ...........cccccevvvvvennnnnn. 726 740 590 659 606
4) Marken .......cooovecvviieiieeeee e 6.469 6.067 5.981 5.606 5.062
B) MUSLET v, 837 942 885 709 777




A. Statistische Ubersicht tiber den Geschaftsumfang und die Ge-
schéaftstatigkeit des Patentamtes in Patentangelegen  heiten

I. Patentanmeldungen (national), PCT-Anmeldungen (E
se), Einspriche, Beschwerden, Antrage vor der Nicht
den Obersten Patent- und Markensenat und EP-Anmeldu
(2010 und 2011)

inleitung der nationalen Pha-
igkeitsabteilung, Berufungen an
ngen (Osterreich benannt)

Gegenstand 2010 2011
Anmeldungen (NAtioNal) .........uueiiiiii e 2.675 2.430
PCT-Anmeldungen (Einleitung der nationalen Phase) ..................... 492 487
BINSPIUCHE ... e 4 8
BESCNWEITEN ... 15 6
Antrage vor der Nichtigkeitsabteilung ...........ccccoiiiiiiiie. 16 12
Berufungen an den OPM ..o 5 4
EP-Anmeldungen (Osterreich benannt) ...............ccccccooveeveerenn.... 146.257 141.326

Il. Patentanmeldungen [national*)], geordnet nach d

em Wohnsitz (Sitz) des Anmelders

(2011)

Land Anzahl Land Anzahl
Osterreich ......c.coceeeveeveiecee, 2.154 |SChWEIZ ....ocvveeeeeceeieceeeee, 27
Australien .........cccooeiiiiis 1 |Slowenien .........ccccoiiiiiiiinnnnnnn. 5
China ... 5 [Tawan .......cccovveeiiiiiiiiieeiiieeens 2
Danemark .......ccccooeeiiiiiiiiiiieens 1 |Thailand ....ccccoooviiiiiiiiiiii 3
Deutschland .........ccccoooviiiiiiiiinnnns 156 |Tschad .....ccccoooviiiiiiiiiiiiiiiiie, 1
Finnland ..........cccooiiiiiiiiis 29 | TUrkel .o 1
Frankreich ..., 4 1UNgarn ..o 1
Hong Kong ......cccvvviiiiiiiiiiiiieiiins 1 |Vereinigte Arabische Emirate ...... 2
INdIEN ... 1 |Vereinigte Staaten/USA .............. 2
talien ... 14 | Vereinigtes Konigreich ................ 1
Japan ... 9
Korea (Republik) ..........ccccceees 1
Liechtenstein .......cccccoevveeiiiveeennnns 5
Luxemburg ......ccceiiiiiiiiiiens 3
Niederlande .........c..ccccccevvevennee., 1 Summe..... 2.430

*) Einschlie3lich der in die nationale Phase getretenen PCT-Anmeldungen

lll. Patentanmeldungen [national*)], eingereicht vo
(Sitz) im Inland, geordnet nach Bundeslandern (2011 )

n Anmeldern mit dem Wohnsitz

BUIGENIANd. ......ooiiiii e 21
= 1 01 =T o T 80
N[=T0 [S] (015 (=1 (=1 (o o TR TR 333
(@] o] (1Y (=] (=111 o I 573
SAIZDUIG . ————— 109
] Y[ 1 F= 1 G 371
I R 114
RV 0] = U5 | 0 1= o P 176
AL A= o T 377

Summe 2.154

*) Einschlie3lich der in die nationale Phase getretenen PCT-Anmeldungen




IV. Patentanmeldungen (national, einschlieZlich der
(Internationale Patentklassifikation) und dem Wohns

in die nationale Phase getretenen PCT-Anmeldungen)
itz (Sitz) des Anmelders (2011)

, geordnet nach der IPC

CH

CN

DK

Insges. ||

Gruppe 01 = Landwirtschaft

A0l
ohne AO1N

45||

Gruppe 02 = Nahrungsmittel, Tabak

A2l
A22
A 23
A24

=

13

18

Summe

[EEN

36

Gruppe 03 = Personlicher Bedarf, Hausha

Itsge

A4l
A 42
A 43
Ad4
A 45
A 46
A47

=

=

13
11
15

139

Summe

190

Gruppe 04 = Gesundheitswesen (oh

ne medizinische,

hnarztliche

kosmetische Praparate)

A6l
ohne A 61 K

A 62
A 63

96|

58

Summe

4 -] 2
| o3 2
3] 5
T 4 1
141

159

Gruppe 05 = Medizinische, zahnarztliche und kosmeti

sche Praparate

| A61K

| 3

24




IV. Patentanmeldungen (national, einschlieZlich der
(Internationale Patentklassifikation) und dem Wohns

in die nationale Phase getretenen PCT-Anmeldungen)
itz (Sitz) des Anmelders (2011) (Fortsetzung)

, geordnet nach der IPC

AT

AU

CH

CN | DE

HU

IT

JP

KR

LI

LU

NL

RU

Sl

SK

TH

TR

TW

US

Sonstige

Insges. ||

Gruppe 06 = Trennen, Mi

B 01
B 02
B 03
B 04
B 05
B 06
B 07
B 08
B 09

30

P Wk NW

W

32

= O, N W

W

Summe

44

49

Gruppe 07 = Metallbearbeitun

B21
B 22
B 23

35
12
53

40
12
54

Summe

100

DK | FI |FR |GB
- 2 - -

- 2 - -

- 4 - -
Werkzeugma _schine
- - 1 -

- - 1 -

106

Gruppe 08 = Schleifen,

B 24
B 25
B 26
B 27
B 28
B 29
B 30
B 32

6
10
6
6
8
58
5
8

1 N

(=

|
=

|
=

Summe

107

1
©

122




IV. Patentanmeldungen (national, einschlieZlich der in die nationale Phase getretenen PCT-Anmeldungen) , geordnet nach der IPC
(Internationale Patentklassifikation) und dem Wohns itz (Sitz) des Anmelders (2011) (Fortsetzung)

AT |AU |CH|CN |DE [DK | FI |FR |GB [HU | IT |JP [KR (LI |LU |NL [RU [SI |SK [TH [TR [TW [US | Sonstige | Insges. ||
Gruppe 09 = Druckerei
B 41 8 - - - 2 - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - 12
B 42 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
B 43 2 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
B 44 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Summe 18 - - - 3 - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - 23
Gruppe 10 = Fahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge, Fordern , Heben, Sattlerei
B 60 79 - - - 6 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 87
B 61 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
B 62 31 - - - 1 - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - 35
B 63 19 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
B 64 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
B 65 82 - 1 -l 11 -l 12 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 107
B 66 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20
B 67 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3
B 68 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Summe 268 - 1 -l 20 -l 12 1 - - - - - 3 - 1 - - - - - - - 1 307
Gruppe 11 = Microstrukturtechnik, Nanotechnik
B 81 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1||
Summe 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Gruppe 12 = Anorganische Chemie
co1 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
co2 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
co3 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
co4 11 - 4 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
C 05 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Summe 29 - 4 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34




IV. Patentanmeldungen (national, einschlieZlich der in die nationale Phase getretenen PCT-Anmeldungen) , geordnet nach der IPC
(Internationale Patentklassifikation) und dem Wohns itz (Sitz) des Anmelders (2011) (Fortsetzung)

AT |AU |CH |CN |DE |DK | FI [FR |GB |HU | IT |JP (KR |LI |LU |[NL [RU ([SI |SK [TH [TR [TW |US | Sonstige Insges."

Gruppe 13 = Organische Chemie

c o7 14 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 15"
AOLN 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Summe 19 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 20|

Gruppe 14 = Organische makromolekulare Verbindungen
Lcos [ 23 [ [ 1 T T [ [ [ [ [ [ [ [ T T T i [ [ [ [ 1] | 25
Gruppe 15 = Farbstoffe, Mineraldlindustrie, Ole, Fe tte

C 09 5 - - - - - - - - - - 1 - - - - - 2 - - - - - - 8

c1o0 10 - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - 13

c1l1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Summe 15 - - - 2 - - - - - - 1 - 1 - - - 2 1 - - - - - 22

Gruppe 16 = Biotechnologie

Cc12 11 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12

Cc13 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

C 14 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Summe 13 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14

Gruppe 17 = Hittenwesen

c21 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20

C 22 9 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11

c23 8 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9

C25 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - 4
Summe 38 - 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - 44




IV. Patentanmeldungen (national, einschlieZlich der in die nationale Phase getretenen PCT-Anmeldungen) , geordnet nach der IPC
(Internationale Patentklassifikation) und dem Wohns itz (Sitz) des Anmelders (2011) (Fortsetzung)

AT |AU |CH|CN |DE [DK | FI |FR |GB [HU | IT |JP [KR (LI |LU |NL [RU [SI |SK [TH [TR [TW [US | Sonstige | Insges. ||
Gruppe 18 = Textilien, biegsame Werkstoffe
D01 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
D 03 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
D 04 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
D 06 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
D 07 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Summe 17 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18
Gruppe 19 = Papier
D21 13 - - - - -l 17 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 31"
B 31 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Summe 14 - - - - -l 17 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 32|l
Gruppe 20 = Bauwesen
EO1 46 - - - 4 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 51
E 02 11 - 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 14
E 03 6 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
E 04 69 - 2 - 4 - - - - - 2 - - - - - - 1 - - - - - - 78
E 05 48 - - - 2 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 51
E 06 36 - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39
Summe 216 - 4 -l 14 - - - - - 3 1 - - 1 - - 1 - - - - - - 240

Gruppe 21 = Bergbau

L e21 | 2o 4 - - 4 - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 f 4 J - J - | 20




IV. Patentanmeldungen (national, einschlieZlich der
(Internationale Patentklassifikation) und dem Wohns

in die nationale Phase getretenen PCT-Anmeldungen)
itz (Sitz) des Anmelders (2011) (Fortsetzung)

, geordnet nach der IPC

AT |AU |CH|CN |DE [DK | FI |FR |GB [HU | IT |JP [KR (LI |LU |NL [RU [SI |SK [TH [TR [TW [US | Sonstige | Insges. ||
Gruppe 22 = Kraft- und Arbeitsmaschinen
F 01 37 - 1 - 2 - - 1 - - - - - - - - 41
F 02 68 - - - 9 - - 1 - - - - - - - - 78
F 03 51 - - - - - - - - - - - - - - 1 52
F 04 6 - - - - - - - - - - - - - - - 6
F 15 4 - - - - - 4 - - - - - - - - - 8
Summe 166 - 1 -l 11 - 4 2 - - - - - - - 1 185
Gruppe 23 = Maschinenbau im allgemeinen
F 16 73 [ 9of - 5] 1 - - - 1] 1 - - - - 92"
F17 2 - - - 1 - - - - - - - - - - - 3
Summe 750 [ 9of | 6] 1 - - - 1] - - - - 95l
Gruppe 24 = Beleuchtung, Heizung
F21 22 - - - - - - - 1 - - - - - - - 23
F 22 2 - - - - - - - - - - - - - - - 2
F 23 15 - - - 1 - - - - - - - - - - - 16
F 24 47 - - - 6 - - - - - - - - - - - 53
F 25 8 - - - 1 - - - - - - - - - - - 9
F 26 4 - - - 2 - - - - - - - - - - - 6
F 27 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3
F 28 15 - - - - - - - - - - - - - - - 15
Summe 116 - - -| 10 - - - 1 - - - - - - - 127
Gruppe 25 = Waffen, Sprengwesen
F 41 8 - - - 1 - - - - - - - - - - 3 12
F 42 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3
C 06 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Summe 11 - - - 1 - - - - - - - - - - 3 15




IV. Patentanmeldungen (national, einschlieZlich der
(Internationale Patentklassifikation) und dem Wohns

in die nationale Phase getretenen PCT-Anmeldungen)
itz (Sitz) des Anmelders (2011) (Fortsetzung)

, geordnet nach der IPC

AT |AU |CH|CN |DE [DK | FI |FR |GB [HU | IT |JP [KR (LI |LU |NL [RU [SI |SK [TH [TR [TW [US | Sonstige | Insges. ||
Gruppe 26 = Messen, Prufen, Optik, Photographie
Go1 103 - 3 - 4 - - - - - - - 1 - 1 - - - - - 112
G 02 16 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 18
G 03 9 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 10
Summe 128 1 3 - 5 - - - - - 1 - 1 - 1 - - - - - 140
Gruppe 27 = Zeitmessung, Steuern, Regeln, Rechnen,  Kontrollieren
G 04 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
G 05 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
G 06 38 - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - 40
G 07 11 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 12
G 08 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 10
Summe 76 - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - 2 81
Gruppe 28 = Unterricht, Akustik, Informationsspeich erung
G 09 16 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 18
G 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
G11 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
G 12 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
Summe 28 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - 30
Gruppe 29 = Kernphysik
Coear T 1 T T T T 1 T 1 T [ T T 1 T 1 T [ T T 1 T 1
Gruppe 30 = Elektrotechnik
H 01 90 - - - 4 - - - - 1 3 1 1 - - - - - - - 100
H 02 58 - - - 4 - - - - - - - - - - - - - 1 1 64
H 05 34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34
Summe 182 - - - 8 - - - - 1 3 1 1 - - - - - 1 1 198




IV. Patentanmeldungen (national, einschlieZlich der in die nationale Phase getretenen PCT-Anmeldungen) , geordnet nach der IPC
(Internationale Patentklassifikation) und dem Wohns itz (Sitz) des Anmelders (2011) (Fortsetzung)

AT |AU |CH |CN |DE |DK [ FI |FR |GB |HU [ IT |[JP |KR |LI (LU [NL |RU |SI [SK [TH [TR [TW [US [ Sonstige Insges."

Gruppe 31 = Elektronik, Nachrichtentechnik

H 03 3 1 1 - 1 1 1 - T T T T T T T T T T T T T T - 3 4
H 04 x| I S O S s s s e e I O I I O e s O e e - 24
Summe 26 | 4 1 2 4 41 4 4 4 1 1 1 1 T T T T 4 4 4 J - ; 28|

Gruppe 32 = Andere (unklassifiziert)

Lsuowme { 4 4 - - - - 4 - 4 4 - 4 4 4 J f 4 f 4 J J ] - | |

[ _Insges. | 2a154[ 1] 38| 6] 123] 1] 37 4] 1] 2| 14 10 2] 7] 8] 1| 1| 7| a1 3 af 2 2 9| 2.430|f




V. Patenterteilungen (national, 2010 und 2011)

Jahr

2010

2011

Anzahl der Erteilungen

1.130

1.198

VI. Patenterteilungen (national), geordnet nach dem

bers (2011)

Wohnsitz (Sitz) des Patentinha-

Land Anzahl Land Anzahl
OSterreiCh .oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 1.010 | SIOWENIEN ..evveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 1
Deutschla