
GEWERBLICHEN
Österreichische Blätter für

RECHTSSCHUTZ UND

www.manz.at/oebl

ÖBl

Herausgeber Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht

Redaktion und Schriftleitung Lothar Wiltschek, Reinhard Hinger,
Rainer Beetz September 2016 05

Beitrag

Die Zessionsgebühr bei Marken-
übertragungen Silke Graf und Lucas Prunbauer £ 208

Leitsätze

Nr 18 – 25 £ 218

EuGH 31. 5. 2016, C-117/15, Reha Training Elisabeth Staudegger £ 221

EGMR 12. 7. 2016, 562/05, SIA AKKA/LAA gegen Lettland
Christian Handig £ 222

Deutsches BVerfG 31. 5. 2016, 1 BvR 1585/13,
Sampling/Metall auf Metall Dietmar Dokalik £ 224

Rechtsprechung

Landesausspielung III/Glücksspielmonopol – Zur Unionsrechts-
und Verfassungswidrigkeit des Glücksspielmonopols
Hubert Isak und Florian Huber £ 224

itikat/öz itimat – Einander widersprechende Entscheidungen
des Rekursgerichts Lothar Wiltschek £ 233

Präklusionsvorschriften – Zur Geltung von Präklusionsvorschriften
im Einspruchsverfahren Rainer Beetz £ 236

Bettis Hand – Zum Urheberrecht an einer Computerschrift
Arthur Stadler £ 240

ISSN 0029-8921 P.b.b. Verlag Manz 1230 Wien, Gutheil Schoder Gasse 17

205 – 244

URHEBERRECHT



ÖBl

236 Ü Zur Geltung von Präklusionsvorschriften im Einspruchsverfahren ÖBl [2016] 05

[PATENTRECHT]

Ü Zur Geltung von Präklusionsvorschriften im Einspruchsverfahren

§ 102 PatG enthält keine echte Präklusionsvor-
schrift iS einer Eventualmaxime, die der Berück-
sichtigung eines nach dem Einspruch erstatteten
Vorbringens zwingend entgegenstünde. Trotz des
Grundsatzes, dass der Einsprechende alle Ein-
wände während der Einspruchsfrist vorbringen

und vollständig darlegen soll, kann er sein Vorbrin-
gen im Rahmen der geltend gemachten Ein-
spruchsgründe erweitern und weitere Druckschrif-
ten vorlegen, sofern das Verfahren dadurch nicht
verzögert wird.

Sachverhalt:
Die AG meldete am 6. 9. 2012 zu A 980/2012 das Pa-
tent „Schließeinrichtung mit Verbindungsmittel, wel-
che elektrische Kontakte und Gegenkontakte aufwei-
sen“ an.

Nachdem die TA des PA zunächst zwei Vorbe-
scheide (uzw am 25. 2. 2013 und am 24. 6. 2013) erlas-

sen hatte, verfügte sie am 11. 9. 2013 die Er-
teilung des Patents, das am 15. 1. 2014 zu
AT 512 051 B1 veröffentlicht wurde (ange-
griffenes Patent = Streitpatent).

Die Ansprüche des Streitpatents lauten
wie folgt:

„1. Schließeinrichtung umfassend
– einen Schließzylinder mit wenigstens ei-

nem in einem Schließzylindergehäuse verdrehbaren Zy-
linderkern, einem Schließglied und wenigstens einem
elektromechanisch arbeitenden Kupplungsmittel, das
den Zylinderkern und das Schließglied drehfest mitei-
nander verbindet oder voneinander trennt,

– wenigstens eine Handhabe,
– Verbindungsmittel zum mechanischen und elektri-

schen, lösbaren Verbinden der Handhabe mit dem Zy-
linderkern und

– elektronische Zutrittskontrollmittel mit einer Lese-
einheit zum Auslesen von Zutrittsrechtsdaten aus einem
Identmedium, einer Auswerteschaltung zur Feststellung
der Zutrittsberechtigung in Abhängigkeit von den Zu-
trittsrechtsdaten und einer mit der Auswerteschaltung
zusammenwirkenden Logikeinheit zur Ansteuerung
der Kupplungsmittel, wobei zumindest ein Element aus-
gewählt aus Leseeinheit, Auswerteschaltung und Logik-
einheit in der Handhabe und zumindest ein Element
ausgewählt aus Leseeinheit, Auswerteschaltung und Lo-
gikeinheit im Schließzylinder angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungs-
mittel wenigstens zwei in unterschiedlichem radialen
Abstand von der Drehachse des Zylinderkerns (3) ange-
ordnete elektrische Kontakte (21) und auf entsprechen-
dem Durchmesser liegende ringförmige Gegenkontakte
(22) aufweisen. [. . .]“

[Vom weiteren Abdruck der Patentansprüche wurde
abgesehen, weil die Detailfragen zum Streitpatent nicht

von über den Einzelfall hinausreichendem Interesse
sind.]

[Vorbringen und Verfahrensverlauf]
Die ASt erhob dagegen gem § 102 PatG rechtzeitig mit
der Behauptung Einspruch, die Ansprüche 1 bis 15 des
Streitpatents seien nicht patentierbar, weil es ihnen an
der Neuheit und/oder an der erfinderischen Tätigkeit
fehle. Die AG erwiderte, der Gegenstand des An-
spruchs 1 sei sowohl neu als auch erfinderisch; dies
gelte auch für die Unteransprüche. In der Einspruchs-
verhandlung v 22. 6. 2015 stellte die AG einen Hilfsan-
trag.

Mit dem nunmehr angefochtenen Beschluss wies
das PA den Einspruch ab und hielt das Streitpatent in
vollem Umfang aufrecht. Weder seien die von der ASt
benannten und vorgelegten Dokumente D1 bis D13
jeweils für sich noch seien sie alle in der Zusammen-
schau geeignet, die Neuheit und/oder die erfinderische
Tätigkeit des Patentanspruchs 1 in Frage zu stellen.
Aber auch die zurückgewiesenen Druckschriften D14
bis D18 seien dazu nicht in der Lage.

Dagegen richtet sich der Rek der ASt aus den Rek-
Gründen der Mangelhaftigkeit und der unrichtigen
rechtlichen Beurteilung mit dem Antrag, das angegrif-
fene Patent in vollem Umfang zu widerrufen, hilfs-
weise den angefochtenen Beschluss aufzuheben und
die Rechtssache an die TA zurückzuverweisen.

Das RekG gab dem Rek im Ergebnis nicht Folge.

Aus der Begründung:
1.1. Eine Mangelhaftigkeit des Verfahrens sieht die
ASt darin, dass die TA die Dokumente D14 bis D18
in der Tagsatzung v 22. 6. 2015 zu Unrecht „nicht zu-
gelassen“ habe.

1.2. Das RekG hat die Rechtssache an die erste In-
stanz zur Verhandlung und neuerlichen Entscheidung
zurückzuverweisen, wenn das erstinstanzliche Verfah-
ren an wesentlichen Mängeln leidet, die abstrakt geeig-
net waren, eine erschöpfende Erörterung und gründ-
liche Beurteilung der Streitsache zu verhindern (RIS-
Justiz RS0043049); zu diesen primären Verfahrens-
mängeln zählen insb Stoffsammlungsmängel wie zB
die unberechtigte Nichtzulassung oder Nichtaufnahme

Das OLG Wien untersucht
die Frage, ob im Ein-
spruchsverfahren bis zur
Entscheidung erster Ins-
tanz weitere Entgegenhal-
tungen nachgereicht wer-
den dürfen.
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von Beweisen. Derartige Mängel sind nur dann wahr-
zunehmen, wenn sie wesentlich, also zumindest abs-
trakt geeignet wären, eine unrichtige Entscheidung her-
beizuführen (zu § 496 Abs 1 Z 2 ZPO Pimmer in Fa-
sching/Konecny2 § 496 ZPO Rz 30 mwN; Fasching,
Lehrbuch2 Rz 1765). Eines Nachweises, dass der Man-
gel in concreto eine unrichtige Entscheidung zur Folge
hatte, bedarf es daher nicht (RIS-Justiz RS0043049
[T 1]).

[Als verspätet nicht zugelassene
Entgegenhaltungen]
1.3. In der Tagsatzung v 22. 6. 2015 gab die TA be-
kannt, „[. . .] dass die Vorbringen der ASt v 5. 6. und v
17. 6. [. . .] nicht berücksichtigt würden, da diese nicht
innerhalb der Einspruchsfrist und somit verspätet einge-
bracht worden seien.“

Im angefochtenen Beschluss begründet das PA
diese Entscheidung damit, dass ein Nachreichen von
„neuen Einspruchsgründen“ nach dem Ende der Ein-
spruchsfrist unzulässig sei.

1.4. ImWiderspruch zu diesem verfahrensleitenden
Beschluss hat sich die TA mit den Druckschriften D14
bis D18 – und damit implizit auch mit dem Vorbrin-
gen der ASt in den Schriftsätzen v 5. 6. 2015 und
17. 6. 2015 – ausführlich inhaltlich befasst, die Nicht-
zulassung (iS einer Zurückweisung wegen möglicher
Verspätung) damit wenigstens de facto aufgehoben
und so auch diese Entgegenhaltungen und das dazu
erstattete Vorbringen zum Gegenstand des erstinstanz-
lichen Verfahrens gemacht.

Gerade dieses – widersprüchliche – Vorgehen er-
fordert daher ein inhaltliches Eingehen auf die Mängel-
rüge.

[„Grundsatz der rechtzeitigen Substantiierung“]
1.5. Die Rsp der (ehemaligen) Beschwerdeabteilungen
(BA) des PA hat § 102 Abs 1 und Abs 2 PatG weit
überwiegend dahingehend ausgelegt, dass der Ein-
spruch wegen des Eilcharakters des Einspruchsverfah-
rens innerhalb der viermonatigen Frist dem „Grund-
satz der rechtzeitigen Substantiierung“ gerecht werden
müsse. Der einsprechende ASt müsse daher bereits im
Einspruch sämtliche zu berücksichtigenden Fakten
vorbringen, also einen oder mehrere Einspruchs-
gründe konkret geltend machen und dazu bestimmte
Tatsachen anführen. Druckschriften müssten ebenfalls
bestimmt, also im Allgemeinen durch ihre nummern-
mäßige Zitierung genannt werden (Burgstaller, PatR
188; Weiser, PatG2 321 ff mwN und 318 [„sonst prak-
tisch unbekanntes Erfordernis“]).

1.5.1.Diese Rsp lässt sich, wie im Folgenden gezeigt
wird, mit Blick auf den Wortlaut des § 102 Abs 2 PatG
nicht aufrechterhalten, wird doch darin nur angeord-
net, dass der Einspruch bestimmt zu sein hat und sich
nur auf die in den Z 1 bis Z 4 taxativ genannten
Gründe stützen kann. Dass der Einsprecher nicht auch
noch später im Verfahren sein Vorbringen erweitern
oder weitere Druckschriften vorlegen darf, lässt sich
dem Gesetz nicht entnehmen.

1.5.2. Der Grundsatz der Substantiierung bedeutet
im insofern vergleichbaren Zivilverfahrensrecht nur
die Verpflichtung, einen Antrag ausreichend zu be-

gründen. Nach der zu § 226 ZPO entwickelten, die
Schlüssigkeit einer Klage betreffenden Substantiie-
rungstheorie muss der Kl seinen Anspruch nicht indi-
vidualisieren, dh rechtlich qualifizieren; es genügt viel-
mehr, dass er seinen aus (irgend-)einem Rechtsgrund
ableitbaren Anspruch durch das Vorbringen von Tat-
sachen umschreibt (RIS-Justiz RS0037447; RS0039813
[Einwendungen]). Ein (Klage-)Begehren ist in diesem
Kontext dann rechtlich schlüssig, wenn es materiell-
rechtlich aus den zu seiner Begründung vorgetragenen
Tatsachenbehauptungen abgeleitet werden kann (RIS-
Justiz RS0037516; RS0031014; RS0037550). Es genügt
zur Substantiierung, wenn die rechtserzeugenden Tat-
sachen vollständig und knapp angeführt sind (RIS-Jus-
tiz RS0036973; zuletzt 7 Ob 49/15d [Schadenersatz-
klage]).

[Die Eventualmaxime in einzelnen Verfahrensarten]
1.5.3. Eine Ausnahme vom grds Recht, bis zum Schluss
der Verhandlung erster Instanz Vorbringen zu erstat-
ten, kennt die ZPO grds nicht. § 179 ZPO allerdings
regelt den Umgang mit einem Vorbringen, das den
Prozess verzögert und in grob schuldhafter Weise ver-
spätet erstattet wird; dass diese Umstände gegeben ge-
wesen seien, hat das PA nicht angenommen.

Die Ausnahme vom Recht, bis zum Schluss vorzu-
bringen, heißt Eventualmaxime; sie verpflichtet die
Parteien, ihr gesamtes Vorbringen innerhalb eines be-
stimmten Verfahrensabschnitts zu erstatten; danach ist
jedes weitere Vorbringen ausgeschlossen (Schragel in
Fasching/Konecny2 § 179 ZPO Rz 4). Zu betonen ist,
dass die Eventualmaxime idR nur für die Erhebung
neuer Behauptungen gilt, es aber zulässig ist, zur Aus-
führung der rechtzeitig erhobenen Behauptungen neue
Tatsachen und Beweise anzuführen (zB RIS-Justiz
RS0044679 [zu § 552 ZPO aF]).

Diese – sehr weitreichende und unter dem Maßstab
des Art 6 Abs 1 EMRK zu prüfende – Konsequenz
wollte die bisherige Rsp zum patentrechtlichen Ein-
spruchsverfahren offenbar aus § 102 Abs 2 PatG her-
leiten. Was daher diese Judikatur tatsächlich gemeint,
aber missverständlich als „Substantiierungspflicht“ be-
nannt hat, ist diese dem Zivilverfahrensrecht nicht un-
bekannte Eventualmaxime, die daher als Prüfungs-
maßstab heranzuziehen ist.

1.5.4.Dem gleichfalls wegen der erforderlichen Ge-
fährdungslage auf besondere Raschheit der Entschei-
dungsfindung fokussierten Provisorialverfahren ist
eine solche Eventualmaxime überhaupt fremd (RIS-
Justiz RS0115372 [T 2]; 4 Ob 180/05g). Nur unschlüs-
sige (oder unbestimmte) Anträge sind abzuweisen,
ohne dass der gefP ein weiteres Vorbringen zu ermög-
lichen wäre (3 Ob 262/05h). Es widerspricht nämlich
dem Wesen des auf eine rasche Entscheidung gerich-
teten Provisorialverfahrens, der gefP in einem zweiten
Rechtsgang die Möglichkeit der Verbesserung eines
unbestimmten Begehrens zu geben (8 Ob 88/06h;
RIS-Justiz RS0005433). Allerdings bleibt es dem über
den Sicherungsantrag entscheidenden Gericht unbe-
nommen, nach Einlangen der Äußerung des Gegners
der gefP allfällige weitere Schriftsätze und mit diesen
vorgelegte Bescheinigungsmittel unabhängig davon, ob
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sie aufgetragen wurden, seiner Entscheidung zugrunde
zu legen (RIS-Justiz RS0115372).

1.5.5. Im Bereich derWiedereinsetzung in den vo-
rigen Stand gilt nach der stRsp die Eventualmaxime
(Klauser/Kodek, JN-ZPO17 § 149 ZPO E 3; Gitschthaler
in Rechberger, ZPO4 § 149 Rz 2 mwN; Deixler-Hübner
in Fasching/Konecny3 § 149 ZPO Rz 2).

1.5.6. Nach § 35 Abs 3 („bei sonstigem Ausschluss“)
und § 36 Abs 2 EO herrscht im Oppositions- und im
Impugnationsverfahren mit einer hier nicht weiter re-
levanten Ausnahme die Eventualmaxime. Danach
muss der Verpflichtete alle Einwendungen, die ihm
zur Zeit der Klageerhebung bekannt sind, bei sonstiger
Präklusion bereits in der Klage vorbringen. Das Glei-
che gilt, wenn sein Oppositionsbegehren bei einer Ver-
waltungsbehörde zu stellen ist. Die Eventualmaxime
verstößt nach der Rsp nur deswegen nicht gegen das
Gebot des fair trial nach Art 6 EMRK (3 Ob 269/04m),
weil dem gesamten Vorgang bereits ein Erkenntnisver-
fahren vorausgegangen ist (Jakusch in Angst/Oberham-
mer, EO3 § 35 Rz 85 ff und § 36 Rz 48 f; Oberhammer,
ÖJZ 1994, 266) und sie dem Gebot der Waffengleich-
heit folgend auch für den Prozessgegner gilt (Angst/Ja-
kusch/Mohr, EO15 § 35 E 361).

1.5.7. Auch der Vermieter, der einen Mietvertrag
aufkündigt, hat nach § 33 Abs 1 zweiter Satz MRG
(arg „andere Kündigungsgründe kann er in diesem Ver-
fahren nicht mehr geltend machen“) die Kündigungs-
gründe bereits in der Aufkündigung kurz anzuführen;
weitere Gründe können später nicht mehr zum Ge-
genstand des Verfahrens gemacht werden (Iby in Fa-
sching/Konecny2 § 562 ZPO Rz 24 mwN; RIS-Justiz
RS0106599; RS0069069; 8 Ob 148/03b; 3 Ob 69/08 f;
2 Ob 165/11w), jedoch können im Verfahren zum
genannten Kündigungsgrund noch weitere Vorfälle
nachgetragen werden (RIS-Justiz RS0106599 [T 3]).

1.5.8. Auch wenn das EPÜ nicht unmittelbar an-
wendbar ist, so ist die Argumentation der ASt, dass
in Analogie zum Einspruchsverfahren vor dem EPA
die verspätete Vorlage von Beweismitteln möglich sein
sollte, was sich aus Art 114 leg cit ergibt, unter dem
Aspekt der Rechtsvergleichung nicht von der Hand
zu weisen (vgl die Erläut zur RV 2004, abgedruckt
beiWiltschek, Patentrecht3 163). Diese mit „Ermittlung
von Amts wegen“ überschriebene Bestimmung lautet:

„(1) In Verfahren vor dem Europäischen PA ermit-
telt das Europäische PA den Sachverhalt von Amts we-
gen; es ist dabei weder auf das Vorbringen noch auf die
Anträge der Beteiligten beschränkt.

(2) Das Europäische PA braucht Tatsachen und Be-
weismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht
werden, nicht zu berücksichtigen.“

Die Beschwerdekammern des EPA legen diese Be-
stimmung dahin aus, dass sie einen Ermessensspiel-
raum einräumt und dass eine starre Regelung, die
sämtliche neuen Beweismittel im Beschwerdeverfahren
ausschließen würde, ungerecht und unfair wäre (s die
Nw bei EPA, Rsp der Beschwerdekammern des EPA7

919; Schulte in Schulte, PatG9 Einleitung Rz 217).
Regel 76 Abs 2 lit c EPÜ-AusfO fordert für „Form

und Inhalt des Einspruchs“ ua folgenden verpflichten-
den Inhalt:

„[. . .] eine Erklärung darüber, in welchem Umfang
gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt und
auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt
wird, sowie die Angabe der zur Begründung vorgebrach-
ten Tatsachen und Beweismittel“;

Auch hier sehen die Beschwerdekammern des EPA
einen Ermessensspielraum, betonen aber als Grund-
satz, dass der Einsprechende alle Einwände während
der Einspruchsfrist vorbringt und ausführlich sowie
vollständig darlegt. Andererseits brauchen aber nur
solche Tatsachen oder Beweismittel nicht berücksich-
tigt werden, die nach dem gleichzeitig mit der Ladung
zur Verhandlung bestimmten Zeitpunkt eingebracht
werden, bis zu dem Schriftsätze zur Vorbereitung der
mündlichen Verhandlung eingereicht werden können
(Regel 116 Abs 2 EPÜ-AusfO), es sei denn, der dem
Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt hätte sich ge-
ändert (s die Nw mit aller Kasuistik bei EPA, Rsp der
Beschwerdekammern des EPA7 923 ff; Schauwecker in
Fitzner/Lutz/Bodewig, Patentrechtskomm4 Art 114
EPÜ Rz 17 f und 26; Schulte in Schulte, PatG9 Einlei-
tung Rz 222 ff).

[Verwaltungsverfahren]
1.6. Auch der im Einspruchsverfahren grds, allerdings
nach Ansicht des RekG nur subsidiär zu den Verfah-
rensvorschriften des PatG anzuwendende § 39 AVG (s
Weiser, PatG2 319 f; Burgstaller, PatR 188; allg Hengst-
schläger/Leeb,AVG2 § 39 Rz 1) sieht den Grundsatz der
Amtswegigkeit vor (Offizialmaxime); er beherrscht das
Ermittlungsverfahren grundlegend (allg Hengstschlä-
ger/Leeb, AVG2 § 39 Rz 7). Eine wesentliche Ein-
schränkung erfährt dieser Grundsatz im Einspruchs-
verfahren allerdings durch den Antragsgrundsatz, sei-
nen kontradiktorischen Charakter sowie die Ein-
schränkung des Verfahrensgegenstands auf die vom
Einsprecher geltend gemachten Gründe und die von
ihm angegriffenen Patentansprüche (Dispositionsma-
xime; nur insoweitWeiser, PatG2 321; s aber die Nw der
Rsp bei Hengstschläger/Leeb, AVG2 § 39 Rz 13 f). Die
Pflicht zur Unparteilichkeit gebietet Zurückhaltung
bei der Amtsermittlung, um nicht eine Partei zu be-
nachteiligen, sodass die äußerste Grenze die vom Ein-
sprecher genannten Gründe sind (verallgemeinerungs-
fähig zu Art 114 EPÜ Schauwecker in Fitzner/Lutz/Bo-
dewig, Patentrechtskomm4 Art 114 EPÜ Rz 13 bis 18
mwH). Davon unabhängig ist jedoch die Frage zu be-
urteilen, ob eine im Einspruch behauptete Tatsache
überhaupt eines Beweises bedarf. Das ist nämlich nicht
der Fall, wenn diese Tatsache allgemeinkundig (noto-
risch) ist (OBp 1/09 [Maßstab ist im Patentrecht nicht
jedermann, sondern eine „Person mit einem gewissen
technischen Grundverständnis“]).

Die vom Gesetzgeber ausdrücklich gewünschte
Raschheit des Verfahrens (vgl Wiltschek, Patentrecht3

163) hat das PA vielmehr durch das Setzen von Fristen
unter Androhung von Präklusionsfolgen im Rahmen
der ihm ohnehin obliegenden Verfahrensleitung zu ge-
währleisten (§ 39 Abs 2 AVG): Im Regelfall, nämlich
dem bloß schriftlichen Verfahren, wird dem Einspre-
cher die Gegenschrift des Patentinhabers zur Äuße-
rung zuzustellen (§ 103 Abs 1 PatG) oder im Ausnah-
mefall des mündlichen Verfahrens eine Verhandlung
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anzuberaumen sein (§ 103 Abs 2 PatG). In beiden Fäl-
len hat das PA die Möglichkeit und zugleich auch die
Pflicht, zur Effektuierung des Eilcharakters des Ein-
spruchsverfahrens den Parteien Fristen für die Erstat-
tung von Vorbringen und Beweisanboten zu setzen
und daran Präklusionsfolgen zu knüpfen, trifft doch
die Parteien gerade im Einspruchsverfahren eine ent-
sprechende Mitwirkungs- und dabei insb die Substan-
tiierungspflicht nach dem oben dargelegten Begriffs-
verständnis (Hengstschläger/Leeb, AVG2 § 39 Rz 10
mwN). Deswegen liegt es auch im Ermessen des PA,
ein erst nach dem Einspruch erstattetes Vorbringen
des Einsprechers anhand der Kriterien der (vorwerfba-
ren) Verspätung und/oder der Verfahrensverschlep-
pung als verspätet zurückzuweisen, wobei diese Ent-
scheidung allein von den Umständen des jeweiligen
Einzelfalls abhängt (s die Bsp bei Schulte in Schulte,
PatG9 Einleitung Rz 225) und wobei die Bemessung
der Fristen dem Fair-Trial-Gebot genügen muss.

1.7. Das RekG sieht daher keine ausreichende ge-
setzliche Grundlage, um für Fälle wie den vorliegen-
den, in dem die ASt die ursprünglich geltend gemach-
ten Gründe „Fehlen der Neuheit“ und „Fehlen der er-
finderischen Tätigkeit“ nicht verlässt, die bisherige Rsp
der BA fortzuschreiben. § 102 PatG enthält keine echte
Präklusionsvorschrift iS einer Eventualmaxime, die ei-

ner Berücksichtigung eines späteren, dh nicht schon
im Einspruch erstatteten Vorbringens zwingend entge-
genstünde.

Weder der Wortlaut von § 102 Abs 1 und Abs 2
PatG noch der Grundsatz eines fairen Verfahrens
rechtfertigen es, für den Einspruch gegen die Erteilung
eines Patents die Geltung einer derart weitreichenden
Eventualmaxime zu postulieren, ohne dass sie sonst im
PatG und/oder im AVG eine tragfähige Grundlage fin-
det (zu den auch für den Bereich des öffentlichen
Rechts geltenden Auslegungsgrundsätzen s nur P. Byd-
linski in KBB, ABGB4 § 6 Rz 3; Egger in Schwimann,
ABGB-TK3 § 6 Rz 1 ff).

1.8. Ausgehend von diesen Grundsätzen hat die TA
daher diese Entgegenhaltungen zu Unrecht zurückge-
wiesen, sie aber – obschon nur im Ergebnis – dennoch
mit Recht berücksichtigt und damit zum Gegenstand
der umfassenden rechtlichen Prüfung durch das RekG
gemacht. Im Ergebnis ist daher der von der ASt an sich
berechtigt aufgezeigte Mangel abstrakt nicht geeignet,
eine unrichtige Entscheidung herbeizuführen, sodass
es ihm an der erforderlichen Relevanz fehlt.

2. Zur Rechtsrüge: [. . .]
[Vom weiteren Abdruck der E wurde abgesehen, weil

die Detailfragen zum Streitpatent nicht von über den
Einzelfall hinausreichendem Interesse sind.]
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Anmerkung:
Das OLG Wien schreibt dem PA mit dieser E eine
grundlegend neue Auslegung der einschlägigen (rudi-
mentären) Verfahrensbestimmungen des Einspruchs-
verfahrens vor – geradezu ein Paradigmenwechsel.

Bisher war das Einspruchsverfahren – im Gegensatz
zum Verfahren vor der NA – davon geprägt, dass die
TA und die BA aus dem in § 102 PatG normierten Sub-
stantiierungsgebot Präklusionsfolgen abgeleitet haben;
derartige Präklusionsfolgen sind aber – wie das OLG
Wien ganz klar erkennt – in § 102 PatG gerade nicht
normiert. Dieser (erfrischenden) Auslegung kann bei
unbefangener – dh nicht durch Studium der einschlä-
gigen, über Jahrzehnte fortgeschriebenen Rsp der BA
fehlgeleiteter – Betrachtung von § 102 PatG nur vorbe-
haltlos zugestimmt werden.

Das OLG Wien begründet den Nicht-Eintritt von
Präklusionsfolgen mit Ende der Einspruchsfrist auch
durch Verweis auf unterschiedliche Verfahrensord-
nungen (ZPO, EO), welchen die sog Eventualmaxime
entweder überhaupt fremd ist oder nur bei ausdrück-
licher Anordnung bekannt ist; das OLG zieht sogar
eine Analogie zum MRG. Auch dieser Blick über den
Tellerrand des PatR ist sicherlich ebenso gut wie richtig
und ist zweifelsohne einer der positiven Aspekte des
neuen Rechtsmittelzugs nach der PatG-Nov 2014. Vor-
liegend wäre der Blick in dieWeite aber gar nicht zwin-
gend erforderlich gewesen, da auch das PatG für den
Eintritt von Präklusionsfolgen eine ausdrückliche An-
ordnung kennt (vgl § 157 Abs 4 PatG). Somit hätte
schon das PatG selbst eine hinreichende Stütze für
die neue Auslegung von § 102 PatG gegeben.

Wäre das OLG Wien jedoch an dieser Stelle (kein
Präklusionseintritt mit Ende der Einspruchsfrist) ver-

harrt, wäre dem Einspruchsverfahren wohl ein Bären-
dienst erwiesen worden, denn dies hätte zur Folge ge-
habt, dass der Einsprechende während des gesamten
erstinstanzlichen Verfahrens immer wieder neue Do-
kumente einreichen hätte können, ohne zu fürchten,
dass das neue Vorbringen und Beweisanbot jemals prä-
kludiert gewesen wäre.

Das fundamental Neue an der E ist aber, dass das
OLG Wien erkennt, dass aufgrund des Eilcharakters
des Einspruchsverfahrens das PA zur Effektuierung ei-
nes zügigen Verfahrensablaufs nicht nur die Möglich-
keit hat, den Parteien Fristen für die Erstattung von
Vorbringen und Beweisanboten zu setzen, sondern
das PA die Pflicht zu einer solchen Fristsetzung mit
daran anknüpfenden Präklusionsfolgen hat. Somit
wird – aus praktischer Sicht – in Wahrheit ein gänzlich
neues Verfahrensrecht im Einspruchsverfahren ge-
schaffen; dh die Parteien werden sich darauf einstellen
müssen, dass ihnen – sofern das PA seiner „Pflicht“
nachkommt – vom PA entweder gleich zu Beginn ein
„Prozessprogramm“ mit darin genannten Präklu-
sionsfristen vorgeschrieben wird (was zur Straffung
des Verfahrens zu begrüßen wäre) oder aber zumin-
dest im Laufe des Verfahrens eine letzte Frist zur Er-
stattung von Vorbringen und Beweisanboten bei sons-
tiger Präklusion gesetzt wird; Gleiches muss aber frei-
lich ebenso für die Vorlage – gesetzlich nicht normier-
ter – geänderter Ansprüche gelten.

Nach der Einräumung der Möglichkeit der be-
schränkten Verteidigung von Ansprüchen mittels
Schöpfens aus der Beschreibung durch die Rsp ist die
vorliegende E eine weitere Grundsatzentscheidung,
welche mit (zu) lange fortgeschriebenen Traditionen
in der einschlägigen PatR-Rsp fundamental bricht.
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Der Gesetzgeber wäre gut beraten, diese sich nun aus
der Rsp ergebenden grundlegenden Neuerungen auch
im gesetzten Recht klarzustellen; bei dieser Gelegenheit
könnten sogleich die zahllosen (ungewollten) Lücken

in den streitigen Patentamtsverfahren geschlossen wer-
den oder – zweckmäßigerweise – diese gleich ganz neu
aufgesetzt werden.

Rainer Beetz


