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Zum Einwand der Vorbenützung
im Patentverletzungsprozess
Im Patentverletzungsprozess kann sich der Bekl auch darauf berufen, ihm stehe ein
Vorbenützungsrecht nach § 23 PatG zu. Die Entscheidung des Gerichts hängt dann
von einer Vorfrage ab. Diese Frage kann das Prozessgericht selbständig entschei-
den.1) Nach einhelliger Ansicht2) unabhängig davon, ob bereits über die Vorfrage ein
Verfahren, zB beim Patentamt, anhängig ist. Der Beitrag erörtert das Wesen der
Vorbenützung, grenzt es von anderen Einwendungen ab und erläutert ihre prakti-
schen Wirkungen im Prozess.
Von Clemens Thiele
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A. Charakteristik der Vorbenützung

1. Begriff
Nach einhelliger Auffassung3) ist „Vorbenützer“4) je-
mand, dh eine natürliche oder juristische Person, der
eine (von einem anderen) patentgeschützte Erfindung
bereits vor dem Prioritätstag dieser Erfindung, in sei-
nem eigenen Betrieb geschaffen und genutzt hat. Gegen
den Vorbenützer treten die Wirkungen des Patents
nicht ein, solange er die Erfindung betrieblich nutzt.
Im Patentverletzungsprozess stellt sich die Behauptung
eines „Vorbenützungsrechts“ demzufolge als subjek-
tiv-materiellrechtlicher Einwand des Bekl dar.5)

Das Vorbenützungsrecht entsteht nach hM6) unab-
hängig vom Patent als eigenständiges Recht des Vor-

benützers aus einer qualifizierten Vorbenutzung zur
Wahrung eines Besitzstands. Es entsteht daher origi-
när7) und besteht neben dem Patent8) als gesondertes
Recht an der Erfindung.9) Es handelt sich nicht um eine
vom Patent(-inhaber) abgeleitete Lizenz.10)

Dogmatisch betrachtet, leitet sich das Vorbenüt-
zungsrecht nicht vom Patentinhaber, wohl aber vom
Patent als solchem ab, ohne das es weder entstehen
kann noch Sinn macht. Die Rechtsbeziehung zwischen
Patentinhaber und Vorbenützer ist ein gesetzliches
Schuldverhältnis iSd § 859 ABGB, dessen Umfang
§ 23 PatG ausgestaltet. Sein wesentlicher Inhalt besteht
in einer Duldungspflicht des Patentinhabers ohne Ent-
schädigungsanspruch. Dadurch unterscheidet sich das
Vorbenützungsrecht von einer gesetzlichen Lizenz.11)

Das Patentrecht als Bündelrecht entsteht unter Ein-
schluss von Mit- oder Vorbenützungsrechten. Es kann
jedoch dem Vorbenützer nicht erfolgreich entgegenge-
halten werden, jedem anderen Benützer der gleichen
Erfindung hingegen schon.
Nach § 23 Abs 3 PatG ist das Vorbenützungsrecht

nur mit dem Unternehmen übertragbar. Insoweit kann
von einem unselbständigen Immaterialgüterrecht ge-
sprochen werden, wobei ein bloßes Fortbenützungs-

1) Der bestätigte Unterbrechungsbeschluss ist nach § 528 Abs 2 Z 2
ZPO unanfechtbar: OGH 2. 10. 2007, 4 Ob 163/07k.

2) Schönherr,Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Grundriss
Allgemeiner Teil (1982) Rz 646.

3) OGH 5. 2. 1936, 4 Ob 1/36 – Ski mit Blechlamellen – PBl 1936, 76 =
SZ 18/28; OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – UNO-CITY I,
ÖBl 1985, 129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561; OGH 10. 9. 1985,
4 Ob 361/84 – UNO-CITY II; Sonn/Pawloy/Alge, Patentwissen leicht
gemacht3 (2005) 214; Weiser, PatG2, 172; Gräser, Erfindungs- und
Lizenzrecht (1987) 36; Friebel/Pulitzer, Österreichisches Patentrecht2
(1972) 230, 232.

4) So das von § 23 Abs 1 PatG verwendete verbum legale; geläufig ist
auch die dem § 12 dPatG entlehnte Bezeichnung „Vorbenutzer“.

5) Vgl Weiser, VO [Skriptum zur Vorlesung] Patentrecht I (2005) 27.
6) OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – UNO-CITY I, ÖBl 1985,
129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561; Warbek, Vorbenützungs-
recht an Erfindungen und gemeinschaftsrechtliche Warenverkehrs-
freiheit, ÖBl 1996, 263, 267 f; Friebel/Pulitzer, Patentrecht2, 223.

7) Vgl OGH 13. 7. 1964, 4 Ob 306/64 – Kaffee-Espressomaschinen,
SZ 37/103.

8) So bereits Kohler, HdB des Deutschen Patentrechts (1900) 468.
9) NA 2. 8. 1951 PBl 1952, 10; Warbek, ÖBl 1996, 263, 265 lSp.
10) Nunmehr wohl unstreitig vgl RGZ 78, 363, 366; Busche, Das Vorbe-

nutzungsrecht im Rahmen des deutschen und europäischen Patent-
rechts, GRUR 1999, 645 zu § 12 dPatG; aA noch Kohler, HdB 470
passim.

11) Zum Begriff Schönherr, Grundriss Rz 411.2.

ÖBl 2008/47

§§ 23, 147,
156 PatG

OGH 15. 5. 1985,
4 Ob 317/85, 318/
85 – UNO-CITY I;
OGH 10. 9. 1985,

4 Ob 361/84 –
UNO-CITY II;

OGH 25. 3. 1986,
4 Ob 312/86 –
UNO-CITY III

Vorbenützer;

Erfindungsbesitz;

Betriebs-
mäßigkeit;

Gutgläubigkeit;
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recht vorliegt („die Befugnis“).12) Es handelt sich um ein
subjektives Ausnahmerecht,13) das eines Gegenrechts,
nämlich des Verbotsrechts des Patentinhabers bedarf.14)

Der Vorbenützer verfügt über keine eigenen Aus-
schließungsrechte iSd § 22 PatG gegen Dritte, sondern
über ein Abwehrrecht gegen den Patentinhaber.
Der Musterschutz kennt gleichfalls das Rechtsinsti-

tut der Vorbenützung.15)

2. Normzweck
§ 23 PatG regelt die Rechtsstellung des Vorbenützers
gegenüber dem Patentinhaber. Das Vorbenützerrecht
dient insb dazu, die Härten des Erstanmelderprinzips16)

für den „Ersterfinder“ in einer Doppelerfindungssitua-
tion zu mildern. Das Vorbenützungsrecht ist eng mit
dem Prioritätsprinzip im Patentrecht verknüpft. Es be-
schränkt die durch den Zeitvorrang eines angemeldeten
Patents entstehenden Wirkungen im Verhältnis zum
Vorbenützer. Nach dem Prioritätszeitpunkt kann ein
Vorbenützungsrecht nicht mehr entstehen (sog Sperr-
wirkung der Priorität).17)

Zweck des Vorbenützungsrechts ist demnach der
Schutz des gutgläubig erworbenen gewerblichen Besitz-
stands, wie er vor der Patentierung bestanden hat.18)

Nach hM19) liegen die Gründe, die den Gesetzgeber
zur Schaffung eines Vorbenützerrechts bewogen haben,
in den Billigkeitserwägungen, den bestehenden gewerb-
lichen oder wirtschaftlichen Besitzstand des Vorbenüt-
zers zu schützen und die Zerstörung rechtmäßig ge-
schaffener Werte zu verhindern.
Dieser Normzweck erlaubt nach der Rsp20) eine

analoge Anwendung des § 23 PatG auch auf den
Erfindungsbesitz des redlichen Zwischenbenützers.21)

Dem Patentinhaber sind Einbußen, die er dadurch er-
leidet, dass vom redlichen Zwischenbenützer patentfrei
hergestellte Patentgegenstände patentfrei bleiben, in
Österreich umso eher zumutbar, als der Zeitraum zwi-
schen der Patentanmeldung und ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung – anders als nach deutschem Recht22) –
nicht zu Lasten der gesetzlichen Patentdauer geht. Art 4
lit B PVÜ steht einem in Analogie zum Vorbenützer-
recht und zum Grundsatz des Verbrauchs des Patent-
rechts entwickelten Aufbrauchsrecht des Zwischenbe-
nützers nach Ansicht der Rsp23) daher nicht entgegen.

3. Abgrenzungen

a) Zwischen- und Weiterbenützungsrecht
Ist jemand ohne Verschulden verhindert gewesen, eine
vom Patentamt oder vom Patentgericht gesetzte Frist
einzuhalten, deren Versäumung einen Rechtsnachteil,
zB das Erlöschen des Patents, zur Folge hat, kann ihm
auf AntragWiedereinsetzung in den vorigen Stand nach
§§ 129 ff PatG gewährt werden. Ein bereits erloschenes
Patent kann demzufolge wieder wirksam werden. Der
gutgläubige Dritte, der im Vertrauen auf den Wegfall
der Patentanmeldung oder auf das Erlöschen des Patents
oder den Ablauf der 12-monatigen Unionspriorität den
Gegenstand der Anmeldung oder des Patents in Be-
nutzung genommen hatte, bevor durch die bewilligte
Wiedereinsetzung die Anmeldung, das Patent oder das
Prioritätsrecht wieder rechtswirksam wurden, wird

durch ein Zwischenbenützungsrecht nach § 136
Abs 1PatG geschützt.24) Das Zwischenbenützungsrecht
besitzt eine große inhaltliche Ähnlichkeit mit dem Vor-
benützungsrecht, auf das § 136 Abs 1 letzter Satz PatG
verweist. Gleiches gilt bei einer irrtümlichenAußerkraft-
setzung eines Patents nach § 128 PatG und imWieder-
aufnahmsfall nach § 127 Abs 3 PatG.
Hat jemand den Gegenstand der (klägerischen) Er-

findung in der Zeit nach der Patentanmeldung bis zur
Bekanntmachung der angemeldeten Erfindung herge-
stellt, so ist er nach den §§ 22, 101 PatG zu einer Wei-
terbenützung des rechtmäßig hergestellten Erfindungs-
gegenstands berechtigt.25) Dieses „Weiterbenützungs-
recht“26) schützt nur das, was der redliche Zwischen-
benützer im Vertrauen auf die Patentfreiheit konkret
geschaffen hat, gibt aber kein Recht zur weiteren Benüt-
zung der Erfindung als solcher.27)

b) Erschöpfung
Von den bisherigen Rechten ist das dem Immaterial-
güterrecht28) insgesamt unverzichtbar angehörende Er-
schöpfungsprinzip zu unterscheiden, obwohl es in sei-
nen Wirkungen ihnen durchaus vergleichbar erscheint.
Das Patent gewährt seinem Inhaber, als Belohnung für
die Bereicherung des (internationalen) Stands der Tech-
nik durch die Bekanntgabe der Erfindung, ein (zeitlich

12) So Schönherr, Grundriss Rz 326.2.
13) Vgl Busche, GRUR 1999, 645 zu § 12 dPatG.
14) Vgl Kohler, HdB 468; in diese Richtung auch Schönherr, Grundriss

Rz 326.2, der anzweifelt, ob es sich beim Vorbenützungsrecht über-
haupt um ein Immaterialgüterrecht handelt.

15) Vgl § 5 MuSchG, der weitgehend wortgleich zu § 23 PatG ausge-
staltet ist; vgl Kucsko, Neues Musterschutzrecht, ecolex 1990, 424,
425; Art 22 GGVenthält eine inhaltsgleiche Bestimmung für Gemein-
schaftsgeschmacksmuster; näher dazu Thiele/Schneider, Europäi-
scher Designschutz (2006) 57, 63, 103.

16) In dem seltenen Fall von Doppelerfindungen, dh wenn mehrere Erfin-
der ein und dieselbe Erfindung unabhängig voneinander gemacht
haben und zu verschiedenen Zeitpunkten zum Patent anmelden,
geht der frühere Anmelder – und nicht der erste tatsächliche Erfinder
– dem späteren vor (Erstanmelderprinzip, „first-to-file“-Prinzip nach
§ 93 PatG. Der Konflikt wird bei der Prüfung der späteren Anmel-
dung durch die Berücksichtigung der früheren Anmeldungen als „fik-
tiver Stand der Technik“ nach § 3 Abs 2 PatG nur zT aufgelöst.

17) Schönherr, Grundriss Rz 344.
18) So bereits OGH 5. 2. 1936, 4 Ob 1/36 – Ski mit Blechlamellen, PBl

1936, 76 = SZ 18/28; deutlich Kohler, HdB 468; ebenso BGH
21. 5. 1963, Ia ZR 84/63 – Taxilan, BGHZ 39, 389b, 397; BGH
28. 5. 1968, X ZR 42/66 – Europareise, GRUR 1969, 35, 36 mwN.

19) OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – UNO-CITY I, ÖBl 1985,
129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561; OGH 10. 9. 1985, 4 Ob
361/84 – UNO-CITY II; NA 8. 2. 1934 PBl 1934, 67; Friebel/Pulitzer,
Patentrecht2, 223; Warbek, ÖBl 1996, 263 rSp; ebenso BGH
21. 5. 1963, Ia ZR 84/63 – Taxilan, BGHZ 39, 389b, 397; BGH
28. 5. 1968, X ZR 42/66 – Europareise, GRUR 1969, 35, 36; Kohler,
HdB 468 ff.

20) OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – UNO-CITY I, ÖBl 1985,
129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561; 10. 9. 1985, 4 Ob 361/84
– UNO-CITY II.

21) Dazu gleich unten Pkt A.3.a).
22) Vgl § 16 dPatG.
23) OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – UNO-CITY I, ÖBl 1985,

129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561.
24) Vgl Schulte, Patentgesetz mit EPÜ Kommentar6 (2001) § 123 PatG

Rz 172 zur ähnlichen Regelung des § 123 Abs 5 dPatG.
25) OGH 10. 9. 1985, 4 Ob 361/84 – UNO-CITY II. Nach der Terminolo-

gie des deutschen Patentrechts handelt es sich um eine „Zwischen-
benutzung“; vgl Busse, Patentgesetz6 (2003) § 12 Rz 1.

26) OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – UNO-CITY I, ÖBl 1985,
129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561.

27) ZutreffendWeiser, PatG2, 152, der dies aber als „unechte Zwischen-
benützung“ bezeichnet.

28) Vgl § 16 Abs 3 UrhG; § 10b MSchG; § 5a MuSchG; grundlegend
bereits Schönherr, Grundriss Rz 310 ff; s auch Kucsko, Geistiges Ei-
gentum (2003) 452, 767, 925, 1177.
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befristetes) Ausschließlichkeitsrecht.29) Dem Patentinha-
ber steht die Entscheidung darüber zu, ob und in wel-
chem Umfang er von dem Patentrecht Gebrauch macht.
Hat der Patentinhaber dieses Recht jedoch ausgeübt, in-
dem er oder mit seinemWillen ein Dritter, den patentge-
schützten Gegenstand in Verkehr bringt, besteht kein
Grund mehr, ihm darüber hinaus Einwirkungsmöglich-
keiten auf das weitere Schicksal des geschützten Gegen-
stands zu geben. Ist der geschützte Gegenstand rechtmä-
ßig in den Verkehr gelangt, ist jeder Erwerber in der
rechtlichen Verfügung und im bestimmungsgemäßen
Gebrauch frei. Der Patentinhaber kann nach einer recht-
mäßigen Vertriebshandlung die Art und Weise des wei-
teren Verkehrs nicht mehr beeinflussen.30) Er hatte Gele-
genheit, dieVorteilewahrzunehmen, die ihmdas Schutz-
recht gewährt. Das Patentrecht an den in Verkehr ge-
brachten Werkstücken ist erschöpft. Die frühe Lehre31)

hat das den „Zusammenhang der Benutzungsfor-
men“ genannt. Die Wirkung des Patents wird nur im
Verhältnis zwischen dem Patentinhaber und dem Er-
werber oder dessen Abnehmern aufgehoben und zwar
für diejenigenGegenstände, diemit Zustimmung des Pa-
tentinhabers in Verkehr gebracht worden sind. Das Pa-
tent als solches bleibt in seinem Bestand und in seiner
Wirkung an anderen patentgeschützten Gegenständen
bzwGegenständen, die ein unmittelbares Erzeugnis eines
patentierten Verfahrens darstellen, unberührt.32)

B. Voraussetzungen der Vorbenützung

1. Allgemeines und Entstehung
Nach § 23 Abs 1 PatG tritt die Wirkung des Patents ge-
genüber demjenigen nicht ein, der zur Zeit der Anmel-
dung des Patents bereits im Inland die Erfindung in Be-
nutzung genommen oder die dazu erforderlichen Ver-
anstaltungen getroffen hat.
Das Vorbenützerrecht schützt den Ersterfinder nur

unter den folgenden Voraussetzungen:
Ü der Ersterfinder muss zum Anmeldezeitpunkt im

vollen Erfindungsbesitz gewesen sein und
Ü bereits zur Zeit der Anmeldung die Erfindung in

gutem Glauben im Inland
Ü in Benützung genommen oder die dazu erforderli-
chen Veranstaltungen getroffen haben.

Die Vorbenützung kann durch eine natürliche oder ju-
ristische Person geschehen. Das Vorbenützungsrecht
kann daher einem Einzelnen oder einer Rechtsgemein-
schaft, zB mehreren zu gleichen Teilen, zustehen, wenn
die jeweiligen Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind.
Ex definitione entsteht dasVorbenützungsrecht in

der juristischen Sekunde, in der ein anderer ein Patent-
recht an dem Erfindungsgegenstand erwirbt, dh mit
dem Zeitpunkt der Patentanmeldung oder dem Pri-
oritätstag des Patents. Genauer gesagt, kommt es auf
die wirksame Befugnis des Patentberechtigten an, die
weitere Erfindungsausübung zu verbieten. Dieses Aus-
schließlichkeitsrecht33) schränkt das Vorbenützungs-
recht von vornherein inhaltlich ein.34)

a) Voller Erfindungsbesitz (Erfindungskenntnis)
Entscheidend ist der vor dem Anmeldetag bestehende
vollständige Besitz der durch das Patent vermittelten

Lehre zum technischen Handeln. Es kommt also auf
die Kenntnis der Erfindung, nicht auf den Besitz iSd
§§ 309ff ABGB an.35) Gleichgültig ist, ob der Vorbenüt-
zer bei Vornahme der Benützungshandlung (bzw vor-
bereitender Handlungen dazu) den Erfindungsgedan-
ken er- oder gekannt hat, dh ob er sich des Erfindungs-
charakters des Gegenstands bewusst war.36)

„Voller“ Erfindungsbesitz liegt nach hL37) dann vor,
wenn der vorbenützte Gegenstand unter den später er-
teilten Patentanspruch fällt. Dabei wird – gleich der
Verletzungsfrage – ein Vergleich des vorbenützten Ge-
genstands mit dem Anspruchsgegenstand vorgenom-
men.38)

Der Erfindungsbesitz kann sogar vom späteren Pa-
tentinhaber abgeleitet sein.39) Kein Vorbenützungsrecht
liegt aber dann vor, wenn schon vor der Anmeldung des
Patents, im Hinblick auf die spätere Erfindung, zwi-
schen dem Vorbenützer und dem späteren Erfinder
Vereinbarungen zustande gekommen sind, dh also über
das Patent Abmachungen bestehen.40) Wird nämlich die
Erfindung aufgrund einer Genehmigung des Patentin-
habers benützt, handelt es sich um ein vertragliches Be-
nützungsrecht, dessen Inhalt und Tragweite nur nach
den Vertragsbestimmungen beurteilt werden kann.

b) Guter Glaube (Redlichkeit)
Der gute Glaube stellt für den Erwerb des Vorbenüt-
zungsrechts nach § 23 Abs 1 PatG eine elementare Vo-
raussetzung dar. Insoweit wird der Grundsatz durch-
brochen, dass es im Immaterialgüterrecht keinen gut-
gläubigen Rechtserwerb gibt.41) Gutgläubigkeit ist zum
Zeitpunkt der Inbenützungsnahme erforderlich. Der
gute Glaube nach § 23 PatG bestimmt sich nach § 326
ABGB, wonach Redlichkeit die positive Überzeugung
der Rechtmäßigkeit voraussetzt.42) Die Beweislast für
die Bösgläubigkeit trägt daher der Patentinhaber.43)

„Guter Glaube“ iSd § 23 Abs 1 PatG ist nach hM44)

dann anzunehmen, wenn der Vorbenützer das Bewusst-
sein hat, dass er durch seine Tätigkeit die Interessen ei-
nes Urhebers nicht verletzt; Gutgläubigkeit wird insb
dann fehlen, wenn derHandelnde den benutztenGegen-
stand den Beschreibungen, Zeichnungen,Modellen, Ge-
rätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder ei-
nem von diesem angewendeten Verfahren, ohne dessen
Einwilligung entnommen hat. Guter Glaube fehlt daher

29) OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – UNO-CITY I, ÖBl 1985,
129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561; Weiser, PatG2, 150 f.

30) BGH 24. 9. 1979, KZR 14/78 – Füllplastverfahren, GRUR 1980, 38.
31) Kohler, HdB 452; ihm folgend Weiser, PatG2, 153.
32) OGH 22. 4. 1986, 4 Ob 319/86 – Schlüssel-Schlosskombinationen,

ÖBl 1986, 147 = GRURInt 1987, 603 mwN.
33) Zur Terminologie Schönherr, Grundriss Rz 104.
34) RGZ 55, 321, 525; BGH 7. 1. 1965, Ia ZR 151/63 – Lacktränkein-

richtung, GRUR 1965, 411, 413.
35) Deutlich OPM 2. 12. 1998, Op 4/95 – Reibring, PBl 1999, 49, 56.
36) OGH 5. 2. 1936, 4 Ob 1/36 – Ski mit Blechlamellen, PBl 1936, 76 =

SZ 18/28; unklar Warbek, ÖBl 1996, 263, 264 rSp.
37) Weiser, PatG2, 174.
38) Zutr Weiser, PatG2, 174 mwN.
39) NA 12. 4. 1940 PBl 1940, 78.
40) OGH 13. 7. 1964, 4 Ob 306/64 – Espressomaschinen, ÖBl 1965, 7

= SZ 37/103.
41) Vgl Schönherr, Grundriss Rz 409.
42) OPM 19. 6. 1968, Op 2/67 – Treibriemen, PBl 1969, 52.
43) OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – UNO-CITY I, ÖBl 1985,

129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561;Weiser, PatG2, 175; deutlich
auch Busse, PatG6 § 12 Rz 52.

44) OGH 25. 3. 1936, 4 Os 277/35 – Kolbenerzeugung, SSt 16/35.
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immer dann, wenn der Vorbenützer die Kenntnis der
Erfindung auf rechtswidrige Weise erlangt hat.

c) Vorbenützungshandlungen
Erst die Benützung, dh der tätige Besitz, nicht der bloße
Besitz schafft ein Vorbenützungsrecht, da § 23 PatG
nicht den bloßen (Vor-)Erfinder, sondern nur den Vor-
benützenden schützt.

Im Inland
Die Entstehung des Vorbenützungsrechts setzt dem-
nach die Benützung der Erfindung oder zumindest
die ernsthafte Vorbereitung dazu „im Inland“ voraus.
Nur in jenen Ländern kommt das Vorbenützungsrecht
zur Geltung, in denen Benützungshandlungen tatsäch-
lich gesetzt werden.45) Die Kenntnisnahme der Erfin-
dung, dh der Erfindungsbesitz, kann demgegenüber
im Ausland erfolgt sein. Für die Rechte des Vorbenüt-
zers ist es zunächst nicht nötig, dass die Benützung
auch tatsächlich vor bzw spätestens an dem Anmelde-
tag stattgefunden hat.46)

Inbenützungsnahme
Als für das Entstehen des Vorbenützungsrechts erfor-
derliche „Benützung“, gelten alle in §§ 22, 22a PatG be-
schriebenen Handlungen,47) insb genügt auch die mittel-
bare Benutzung.48) Die Benützungshandlungen sind
untereinander gleichwertig; jede Benützungshandlung
begründet ein Vorbenützungsrecht. Die Vorbenützung
muss im Eigeninteresse erfolgen, dh die Ausübung darf
nicht lediglich für einen anderen, zB imWege einer Auf-
tragsherstellung, erfolgen. Ein ausschließliches Eigenin-
teresse ist aber nicht erforderlich.49)

Für das Entstehen des Vorbenützungsrechts ist es
unerheblich, dass die vom Vorbenützer hergestellten
Gegenstände nicht den vom Patent geforderten Tole-
ranzen entsprechen. Es genügt, dass darin der Erfin-
dungsgedanke verwirklicht worden ist.50)

Als rechtewahrende Vorbenützung kann zB ein der
Öffentlichkeit, insb unter Vorstellung von Modellen,
vorgelegtes Bauprojekt oder die Vorlage von Bauplänen
in einer Bauverhandlung dienen, die jeweils alle wesent-
lichen Merkmale der Erfindung zeigen.51)

Die (Vor-)Benützungshandlung kann auch in einem
bloßen Inverkehrbringen oder einem Feilhalten beste-
hen, was sich aus § 22 PatG in systematischer Ausle-
gung ergibt.52) Aus einem bloßen Verkauf des Erfin-
dungsgegenstands an einzelne Privatpersonen kann
aber ein Vorbenützungsrecht nicht abgeleitet werden,
da es insoweit an einem „regulären Handelsbetrieb“
bzw einer „regulären Handelstätigkeit“ fehlt.53)

Kein Vorbenützungsrecht entsteht an einem Patent,
mit dem zwei Merkmale unter Schutz gestellt worden
sind, die nur in Kombination den patentbegründenden
Effekt ergeben, wenn die Vorbenützungshandlung nur
eines der beiden Merkmale aufweist.54)

Betriebsmäßigkeit
Gewerbsmäßigkeit der Benutzung ist keine Voraus-
setzung, wohl aber Betriebsmäßigkeit der Vorbenüt-
zung.55)

„Betriebsmäßiger Gebrauch“ liegt nach hM56)

dann vor, wenn die in den §§ 22, 22 a PatG aufgezählten

Benützungsarten auf einer nach einem einheitlichen
Plan eingerichteten, wiederholungsfähigen wirtschaftli-
chen Tätigkeit von gewisser Dauer beruhen, welche,
ohne notwendig auf Erwerb gerichtet zu sein, nicht bloß
zur Befriedigung persönlicher Bedürfnisse dient. Ent-
geltlichkeit ist keine Voraussetzung der Betriebsmäßig-
keit.57) In Betracht kommen daher selbst gewinnlose
Tätigkeiten oder die Herstellung in geringer Stückzahl.
Es genügt der Ausübungswille,58) sodass selbst die Fer-
tigung des Erfindungsgegenstands in einer anderen
Werkstätte im Auftrag und auf Rechnung des Vorbe-
nützers ausreicht.59) Betriebsmäßiger Gebrauch kann
auch durch einen Arbeitnehmer erfolgen, der den Er-
findungsgegenstand an seinem Arbeitsplatz mitverwen-
det und dann aus dem Betrieb des späteren Patentan-
melders ausscheidet.60)

Erforderliche Veranstaltungen
Der Versuch der Benützung steht patentrechtlich der
Benützung gleich.61) Entscheidend ist für die Beurtei-
lung solcher Vorbereitungshandlungen stets die Ge-
samtheit der Umstände. Da es für die Vorbenützung
genügt, dass die zur Benützung der Erfindung erforder-
lichen Veranstaltungen getroffen werden, kommt es auf
eine (körperliche) Fertigstellung des Erfindungsgegen-
stands im Zeitpunkt der Anmeldung der Erfindung
nicht an.62) Bloße Ankündigungen, die Erfindung dem-
nächst ausüben zu wollen, genügen aber nicht.63)

Die „erforderlichen Veranstaltungen“ können
technischer Natur sein, wie zB Ausarbeitung der Kons-
truktionspläne für die Fabrikation von Maschinen und
Apparaten oder für die Herstellung einer Anlage; sie
können aber auch organisatorischer oder kaufmänni-
scher Natur sein, wie zB der Ankauf oder die Bestellung
von Maschinen und Apparaturen, Bauten, Anstellung

45) Zu den Auswirkungen auf den gemeinschaftlichen Warenverkehr
siehe gleich unten Pkt C.3.

46) OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – UNO-CITY I, ÖBl 1985,
129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561.

47) Weiser, PatG2, 175.
48) Vgl BGH 30. 4. 1964, Ia ZR 224/63 – Formsand II,GRUR 1964, 496.
49) Vgl BGH 26. 1. 1993, X ZR 79/90 – Wandabstreifer, GRUR 1993,

460.
50) NA 20. 1. 1994, N1/89 – Reibring, ÖBl 1996, 19 = PBl 1995, 171.
51) OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – UNO-CITY I, ÖBl 1985,

129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561; OGH 10. 9. 1985, 4 Ob
361/84 – UNO-CITY II; OGH 25. 3. 1986, 4 Ob 312/86 – UNO-CITY
III, ÖBl 1986, 116 = GRURInt 1987, 259.

52) So zutreffend Weiser, PatG2, 175.
53) OGH 3. 12. 1964, 9 Os 143/64 – Heimkaltdauerwellen, ÖBl 1965, 9

mit missverständlichem Leitsatz; unklar Weiser, PatG2, 174, 175.
54) NA 19. 11. 1979, N 28/77 – Gülle-Rührmixer, PBl 1980, 147.
55) OGH 5. 2. 1936, 4 Ob 1/36 – Ski mit Blechlamellen, PBl 1936, 76 =

SZ 18/28; OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – UNO-CITY I,
ÖBl 1985, 129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561.

56) OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – UNO-CITY I, ÖBl 1985,
129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561; OGH 10. 9. 1985, 4 Ob
361/84 – UNO-CITY II.

57) OGH 22. 5. 1973, 4 Ob 315/73 – Möbelbeschlagteile, ÖBl 1973,
126 = SZ 46/53 mwN.

58) Warbek, ÖBl 1996, 263, 264 rSp.
59) So bereits Kohler, HdB 475: „mittelbare Benutzung“.
60) OGH 30. 10. 2003, 8 Ob A 19/03g – Trocknungsofen, ASoK 2004,

246 = ARD 5522/3/2004 = ArbSlg 12.371 = ÖBl 2005/14, 60 (Lang).
61) OGH 17. 11. 1913 PBl 1914, 89; OGH 8. 2. 1933, 5 Ob 468/33 –

Schirmgitterröhre, JBl 1934, 215 (Zimbler) = PBl 1933, 93; 25. 3.
1936, 4 Os 277/35 – Kolbenerzeugung, SSt 16/35; OGH 25. 5.
1955, 3 Ob 103/55 – Doppelklappbett, PBl 1955, 109 = SZ 28/142;
NA 20. 1. 1994, N 1/89 – Reibring, ÖBl 1996, 19 = PBl 1995, 171.

62) OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – UNO-CITY I, ÖBl 1985,
129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561.

63) NA 3. 5. 1984, N15/82 – Wandverglasung, PBl 1986, 134.
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von Personal etc. Die Veranstaltungen zur Benützung
der Erfindung müssen derart sein, dass auf den voll-
ständigen Erfindungsbesitz geschlossen werden kann.
Der Erfindungsgedanke muss so weit verwirklicht sein,
dass daraus der Sachverständige alle wesentlichen
Merkmale entnehmen kann;64) besonderer Aufwendun-
gen bedarf es dafür nicht.65)

Zur Begründung eines Vorbenützungsrechts ist er-
forderlich, dass durch den Vorbenützer im Zeitpunkt
der Anmeldung des Patents bereits solche Vorkehrun-
gen getroffen worden sind, die die Ernstlichkeit des
Willens erkennen lassen, die Erfindung alsbald zu be-
nützen,66) zB in ununterbrochenem Zusammenhang
mit den Vorbereitungshandlungen unverzüglich zur
tatsächlichen Benützung der Erfindung zu schreiten.
§ 23 PatG schützt auch denjenigen, der mitten in den
Vorbereitungen steht, um die Benützung des Gegen-
stands der Erfindung zu verwirklichen. Es genügen le-
diglich augenfällige Vorkehrungen, zB die Anfertigung
von arbeits- oder kostenintensiven Modellen.

C. Umfang des Vorbenützungsrechts

Der zentrale Inhalt des Vorbenützungsrechts besteht
darin, dass das Patent dem Vorbenützer nicht entge-
gengehalten werden kann bzw dass in der Terminologie
des § 23 Abs 1 PatG, die Wirkung des Patents ihm ge-
genüber nicht eintritt. Die Mitbenützung der Erfindung
erfolgt vergütungsfrei. Der qualitative Umfang des
Vorbenützerrechts richtet sich nach der bisherigen Be-
nutzung; der quantitative (zeitliche und örtliche) Um-
fang ist keinen Beschränkungen unterworfen.

1. Sachlicher Umfang
Das Vorbenützungsrecht ist beschränkt auf jene Benüt-
zungshandlungen, die der Vorbenützer vor dem An-
melde- bzw Prioritätstag vorgenommen bzw besondere
Vorbereitungen dazu getroffen hat. Derjenige, der die
Erfindung zur Herstellung eines Erzeugnisses benützt
hat, darf weiterhin herstellen. Auch wenn er dies vor
dem Prioritätstag nicht getan hat, ist es dem Hersteller
der Erfindung als Vorbenützer gestattet, diese für die
Bedürfnisse des eigenen Betriebes nach hM67) in allen
Benützungsarten des § 22 PatG zu benützen, dh das
Erzeugnis anzubieten, zu verkaufen und in Verkehr
zu bringen; dies jedenfalls dann, wenn die Herstellung
im maßgebenden Zeitpunkt im Hinblick auf das Anbie-
ten und Inverkehrbringen vorgenommen wurde. Der
Vorbenützer ist berechtigt, den Gegenstand der Erfin-
dung auch im Großhandel zu vertreiben.68) Diese Auf-
fassung geht über jene zu § 12 dPatG hinaus,69) ver-
meidet aber letztlich Ungleichbehandlungen bzw Wer-
tungswidersprüche zur Absicht des historischen Ge-
setzgebers.
Der Vorbenützer kann – im Gegensatz zum bloßen

Zwischenbenützer70) – die Erfindung für die Bedürfnisse
seines eigenen Betriebes weiterhin benützen, wobei sich
der qualitative Umfang seines Rechts nach der bisheri-
gen Benützung richtet und der qualitative, zeitliche
und örtliche Umfang keinen Beschränkungen unter-
worfen ist.71) Welche Benutzungshandlung ihrer Art
nach daher vom Inhalt des Vorbenützungsrechts ge-

deckt ist, muss unter Berücksichtigung des Umfangs
des konkret erworbenen wirtschaftlichen Besitzstands
des Vorbenützers ermittelt werden.72) Der rechtmäßige
Vorbenützer ist grundsätzlich befugt, seinen Betrieb
qualitativ und quantitativ zu ändern. Nach zutreffender
Ansicht73) darf der Vorbenützer, der vor der Anmeldung
des Patents keinen Geschäftsbetrieb hatte, nachher ei-
nen solchen beginnen. Ansonsten käme es zu einem
Wertungswiderspruch zwischen dem betriebsmäßigen
Einzelerfinder, und dem bereits gewerbsmäßig agieren-
den Vorbenützer. Die industrielle Verwertung durch
den Vorbenützer ist diesfalls durch getroffene Veran-
staltungen zu begründen. Hat der Vorbenützer dagegen
angeboten oder in Verkehr gesetzt, so ist er – Betriebsbe-
zogenheit vorausgesetzt – auch befugt, nachträglich zur
Herstellung der Erzeugnisse überzugehen.74)

2. Betriebsbezogene Verwertung
Als wesentliche inhaltliche Einschränkung „klebt“ das
Vorbenützerrecht am Betrieb des Vorbenützers. Es
kann nach § 23 Abs 3 PatG nur zusammen mit dessen
Betrieb vererbt oder veräußert werden. Diese starke,
gleichsam „sachenrechtlich“ ausgestaltete Bindung an
den Betrieb ist eines der entscheidenden Merkmale
des Vorbenützungsrechts.75) Seine Übertragung im Fall
der Übertragung bzw Ausgliederung eines Betriebs-
teils kann mit diesem zusammen erfolgen, falls sich
das Vorbenützungsrecht diesem Betriebsteil eindeutig
zuordnen lässt.
Nach der Rsp76) darf das Vorbenützungsrecht daher

weder verdoppelt noch gespalten werden. War dem-
nach zur Zeit der Patentanmeldung eine GesBR Inhabe-
rin des Betriebs, später eine Personenhandelsgesell-
schaft (OHG), deren Gesellschafter später ausschied
und ein anderes Unternehmen (GmbH) gründete, so
besteht zugunsten der GmbH und des ausgeschiedenen
Gesellschafters jedenfalls kein Vorbenützungsrecht
mehr.77) Der Erwerb der Geschäftsanteile einer Gesell-

64) OGH 8. 2. 1933, 5 Ob 468/33 – Schirmgitterröhre, JBl 1934, 215
(Zimbler) = PBl 1933, 93; OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85
– UNO-CITY I, ÖBl 1985, 129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561.

65) Zimbler, Entscheidungsanmerkung, JBl 1934, 215, 216.
66) OGH 25. 5. 1955, 3 Ob 103/55 – Doppelklappbett, PBl 1955, 109 =

SZ 28/142.
67) OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – UNO-CITY I, ÖBl 1985,

129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561; OGH 10. 9. 1985, 4 Ob
361/84 – UNO-CITY II; OGH 17. 11. 1987, 4 Ob 1309/87; Weiser,
PatG2, 176.

68) OGH 21. 12. 1938, 1 Ob 599/38, SZ 20/267.
69) Vgl Busse, PatG6 § 12 Rz 45 mwN.
70) Siehe oben Pkt A.3.a).
71) OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – UNO-CITY I, ÖBl 1985,

129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561; 10. 9. 1985, 4 Ob 361/84
– UNO-CITY II.

72) OLG München 9. 2. 1995, 6 W 2801/94 –Mitoxantron AWD, GRUR
1996, 47, 48.

73) So bereits Zimbler, Entscheidungsanmerkung, JBl 1934, 215, 216
mwN.

74) Vgl OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – UNO-CITY I, ÖBl
1985, 129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561; OGH 10. 9. 1985,
4 Ob 361/84 – UNO-CITY II; OGH 17. 11. 1987, 4 Ob 1309/87;
Zimbler, Entscheidungsanmerkung, JBl 1934, 215, 216 mwN; vgl
auch Hubmann/Götting, Gewerblicher Rechtsschutz (1998) 192.

75) Es bietet sich gedanklich eine gewisse Parallele zur Grunddienstbar-
keit an.

76) BGH 7. 10. 1965, Ia ZR 129/63 – Dauerwellen II, GRUR 1966, 370,
373; BGH 16. 2. 1971, X ZR 253/63; BGH 1. 2. 2005, X ZR 214/02
– Schweissbrennerreinigung, wrp 2005, 755.

77) So zutreffend BGH 1. 2. 2005, X ZR 214/02 – Schweissbrenner-
reinigung, wrp 2005, 755.
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schaft und ein wirtschaftlich beherrschender Einfluss
des beherrschenden Unternehmens berechtigten nicht
dazu, ein Vorbenützungsrecht dieser Gesellschaft für
den eigenen Betrieb in Anspruch zu nehmen.78)

Demgegenüber hält sich der Vorbenützer im Rah-
men der betriebsbezogenen Verwertung, wenn er die
erkannte Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen
Betriebs nach § 23 Abs 2 PatG „in eigenen oder frem-
den Werkstätten“ ausnutzt, insb durch ein selbständi-
ges Vertriebsunternehmen, mit dem eine kapitalmäßige
Verflechtung besteht, anbieten lässt.79) Für die fehlende
Erweiterung des Besitzstands kommt es diesfalls auf
den Nachweis des maßgeblichen, wirksamen Einflusses
des Vorbenützers auf die Vetriebshandlungen des an-
deren Betriebs an.80) Dem Vorbenützer ist es daher er-
laubt, sein Vorbenützungsrecht mit Hilfe von Zuliefe-
rern wahrzunehmen, sofern er einen bestimmenden
wirtschaftlichen Einfluss auf derartige Dritte wahrt,
dh wenn der fremde Betrieb als verlängerter Arm des
Vorbenützers tätig wird.81)

3. Räumlicher Umfang
Nach dem Wortlaut des § 23 Abs 1 PatG müssen die
anspruchsbegründenden Voraussetzungen „im Inland“
erfüllt werden. Das Vorbenützungsrecht ist also glei-
chermaßen an das Territorialitätsprinzip iSd § 34 IPRG
gebunden. Daraus leitet die hM82) ab, dass vom Vorbe-
nützer in Verkehr gebrachte Waren nicht in einen an-
deren Staat eingeführt werden dürfen, in dem Parallel-
patente bestehen, jedoch keine Vorbenützung erfolgt
ist. Der Grundsatz des freien Warenverkehrs sowie
die Art 30 und 36 EG stehen dieser Beurteilung nach
hL83) nicht entgegen.84)

4. Persönlicher Umfang
§ 23 PatG schützt zunächst den (ersten) Vorbenützer
selbst. Nach der Rsp85) ist allerdings auch jeder Erwer-
ber der im Rahmen der Vorbenützung der Erfindung
hergestellten Erzeugnisse ebenfalls zur Benützung der
erworbenen Gegenstände befugt.86) Geschützt werden
auch die Rechtsnachfolger des Vorbenützers, da die Be-
fugnis nach § 23 Abs 3 PatG (zusammen mit dem Be-
trieb) vererbt werden kann.
Das Vorbenützungsrecht muss auch dem Abneh-

mer des Berechtigten zugute kommen, also zB dem
Erwerber der vom Berechtigten in Verkehr gesetzten
Ware. Das Vorbenützungsrecht wäre im Normalfall
weitgehend inhaltsleer und wertlos, wenn der Inhaber
des Patents gegen den Erwerber der Ware gestützt auf
sein Recht aus dem Patent vorgehen könnte. Es muss
daher die gleiche Rechtswirkung eintreten, wie wenn
der Patentinhaber selber die Ware erstmals in Verkehr
gesetzt hätte, dh das Recht aus dem Patent ist nach
hM87) auch gegenüber den Abnehmern des Vorbenüt-
zers erschöpft. Das muss gelten, obwohl diese Rechts-
folge in § 23 PatG nicht ausdrücklich vorgesehen ist, so
wie der Erschöpfungsgrundsatz iS von Gewohnheits-
recht gilt.88)

Dienstgeber können ebenfalls ein Vorbenützungs-
recht an einer Diensterfindung iSd § 7 Abs 3 PatG
haben.89)

5. Quantitativer Umfang
Die quantitative Ausübung des Vorbenützungsrechts
stellt lediglich ein Moment der Intensität der Benüt-
zung dar, nicht hingegen ein Charakteristikum der
Vorbenützung an sich.90) Der Vorbenützer ist daher be-
rechtigt, den Gegenstand der Erfindung auch im Groß-
handel zu vertreiben.91) Er kann auch eine Betriebs-
erweiterung vornehmen, da sein Vorbenützungsrecht
mengenmäßig nicht beschränkt ist. Eine derartige
Beschränkung würde dem Normzweck des § 23 PatG
widersprechen, da bereits das Treffen „erforderlicher
Veranstaltungen“ für die Entstehung des Vorbenüt-
zungsrechts genügt.
Ein „teilweises“ Vorbenützungsrecht, dh ein Vorbe-

nützungsrecht an nur einem Teil des Patents, ist nach
hM zulässig, jedoch nicht im Umfang einzelner An-
spruchsmerkmale oder eines bloßen Unteranspruchs
ohne übergeordneten Hauptanspruch, sondern nur an
einem Teil der „in sich geschlossenen Erfindung“.92)

D. Wirkungen der Vorbenützung im
Patentverletzungsprozess

1. Einrede der Vorbenützung
Ein Patenteingriff durch Benützung des Gegenstands
der Erfindung setzt voraus, dass die geschützte Kons-
truktionsweise für den bestimmungsgemäßen Ge-
brauch des Gegenstands nicht nur von völlig unterge-
ordneter technischer Bedeutung ist.93)

Der vom Kl behauptete Patenteingriff kann durch
die Einrede der gutgläubigen Vorbenützung entkräftet
werden. Ein amtswegiges Aufgreifen der Vorbenützung
ist im Zivilprozess nicht vorgesehen. Die Patentver-
letzungsklage ist daher auch dann nicht abzuweisen,
wenn der Richter ohne ausdrückliche Geltendmachung
des Vorbenützungsrechts erkannt hat, dass aufgrund
des festzustellenden Sachverhalts, die Voraussetzungen
des Bekl dafür gegeben seien. Ü

78) Ebenso Busse, PatG6 § 12 PatG Rz 48.
79) OLG München 9. 2. 1995, 6 W 2801/94 –Mitoxantron AWD, GRUR

1996, 47, 48.
80) OLG München 9. 2. 1995, 6 W 2801/94 –Mitoxantron AWD, GRUR

1996, 47, 48.
81) Arg „für“ in § 23 Abs 2 PatG.
82) Warbek, ÖBl 1996, 263, 267 rSp; Weiser, PatG2, 151 f; Osterborg,

Gedanken zur Vereinheitlichung des Vorbenutzerrechts für Erfindun-
gen im Gemeinsamen Markt, GRURInt 1983, 97.

83) Osterborg, GRURInt 1983, 97, 107 f mit ausf Begründung.
84) Der Kommissionsvorschlag für die Verordnung des Rates über das

Gemeinschaftspatent v 1. 8. 2000, KOM (2000) 412 endg, enthält
in Art 12 ebenfalls ein Vorbenutzungsrecht, dem Müller, Die zukünf-
tige Gestaltung des Vorbenutzungsrechts in der Europäischen Ge-
meinschaft, Mitt 2001, 151, gemeinschaftsweite Wirkung zuordnet.

85) OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – UNO-CITY I, GRURInt
1986, 561 = ÖBl 1985, 129 = SZ 58/86; OGH 10. 9. 1985, 4 Ob
361/84 – UNO-CITY II.

86) Vgl auch Friebel/Pulitzer, Patenrecht2, 223 mwN.
87) OGH 10. 9. 1985, 4 Ob 361/84 – UNO-CITY II; Weiser, PatG2, 150,

176 jeweils mwN.
88) Grundlegend Schönherr, Grundriss Rz 310 ff.
89) OGH 30. 10. 2003, 8 Ob A 19/03g – Trocknungsofen, ASoK 2004,

246 = ARD 5522/3/2004 = ArbSlg 12.371 = ÖBl 2005/14, 60 (Lang);
OPM 14. 10. 1981 PBl 1982, 83.

90) Vgl Kohler, HdB 482 f.
91) OGH 21. 12. 1938, 1 Ob 599/38, SZ 20/267.
92) NA 19. 11. 1979, N 28/77 –Gülle-Rührmixer, PBl 1980, 147;Weiser,

PatG2, 176.
93) OGH 15. 5. 1985, 4 Ob 317/85, 318/85 – UNO-CITY I, ÖBl 1985,

129 = SZ 58/86 = GRURInt 1986, 561.
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Ist eine Vorbenützung offenkundig geworden, ist
dies für den Einwand des Vorbenützers unerheblich.
Darin kann aber eine Neuheitsschädlichkeit iSd § 3
Abs 1 PatG liegen, die zur Nichtigkeit des Patents nach
§ 48 Abs 1 Z 1 PatG führt94) und im Verletzungsprozess
ebenfalls ausdrücklich eingewendet werden muss.

2. Rechtmäßigkeit der Patentnutzung
Das Vorbenützungsrecht schließt die Rechtswidrigkeit
der Benutzungshandlung aus. Davon ist auch die mittel-
bare Patentverletzung nach § 22 Abs 3 bis 5 PatG er-
fasst.95) Das Einschränkungsrecht des § 23 PatG wirkt
gegenüber dem Patentberechtigten und seinen Rechts-
nachfolgern. Der Einwendungsanspruch des Bekl be-
misst sich amUmfang und an derArt der vor der Patent-
anmeldung stattgefundenen Erfindungsbenützung.96)

3. Behauptungs- und Beweislast
Für sein Entstehen und seinen Umfang trägt der Bekl
die volle Darlegungs- und Beweislast.97) An die Taug-
lichkeit des Beweismaterials zum Nachweis der ein Vor-
benutzungsrecht begründenden Tatsachen, werden tra-
ditionell strenge Anforderungen gestellt.98) Ein erfahre-
nes Gericht weiß, dass gegenüber einer in der Praxis
brauchbaren Erfindung oft geltend gemacht wird, Ähn-
liches sei im Betrieb des Bekl schon vor der Anmeldung
des klägerischen Patents praktiziert worden. Der Bekl,
der sich auf ein Vorbenutzungsrecht beruft, tut daher
gut daran, sein Vorbringen durch ihm zur Verfügung
stehendes, aus der Zeit vor der Anmeldung des Kla-
gepatents stammendes Anschauungsmaterial, wie zB
Skizzen, Pläne oder Muster, zu untermauern.
Der Kl kann auf den Einwand eines angeblich beste-

henden Vorbenützungsrechts durch eine Konkretisie-
rung seiner Anträge im KlBegehren reagieren. Voraus-
setzung hierfür ist zum einen eine, in einem Unteran-
spruch oder in weiteren Unteransprüchen des Klagepa-
tents beschriebene Konkretisierung der beanspruchten
Erfindung, auf die gestützt das KlBegehren verengt wer-
den kann. Zum anderen bildet eine weitere Vorausset-
zung, dass die beanstandete Ausführungsform auch von
dem so eingeschränkten, dh bestimmenden bzw iSd
§ 235 Abs 4 ZPO präzisierten KlBegehren noch erfasst
wird. Häufig wird dann der angeblich vorbenutzte Ge-
genstand die zusätzlichen Merkmale, um die das KlBe-
gehren konkretisiert worden ist, nicht aufweisen.
Zwar darf der Vorbenützer die vorbenutzte Erfin-

dung in unwesentlichen Abweichungen herstellen, die
keinen neuen, in das Patent eingreifenden Erfindungs-
gedanken verkörpern, sodass das Vorbenutzungsrecht
die Vorbenutzung glatter Gleichwerte der vorbenutzten
Ausführungsform deckt. Es erfasst aber nach stRsp99)

nicht verbesserte oder zweckmäßigere Ausführungsfor-
men des Erfindungsgedankens, die erst das Patent of-
fenbart hat, gleichviel, ob diese Ausführungsform selbst
erfinderisch ist oder nicht.100)

4. Prozessbeendigung
Die Vorfrageentscheidung über das Bestehen eines
Vorbenützungsrechts entfaltet lediglich zwischen den
Parteien bindende Wirkung, sodass sie lediglich in die

Gründe, nicht hingegen in den Spruch des Urteils auf-
genommen wird.101)

Nach zutr Ansicht102) kann über den Einwand eines
Vorbenützungsrechts ausschließlich bezogen auf das
Patent nach Maßgabe der gewährten Ansprüche er-
kannt werden. Dies folgt bereits aus dem Normzweck
und dem Wesen des Vorbenützungsrechts. Ein Urteil
muss daher nicht gleichlautend im Umfang sämtlicher
Patentansprüche getroffen werden. Die Verletzungs-
klage kann auch lediglich im Umfang eines oder meh-
rerer Ansprüche des Patents für berechtigt erkannt wer-
den, im Übrigen hingegen für jene Patentansprüche
abgewiesen werden, die eine in sich geschlossene Erfin-
dung zum Gegenstand haben103) und denen die Vorbe-
nützung entgegengehalten werden kann.
Ein Vergleich der Parteien ist im Prozess, aber auch

schon vorher möglich. Die Rsp104) beurteilt einen „Li-
zenzvertrag“ über die Unterlassung eines Patentvorbe-
nützungsrechts und den Verzicht auf Einspruch gegen
die Patentanmeldung als Vergleich nach den §§ 1380ff
ABGB mit den Folgen der erhöhten Bestandskraft und
den eingeschränkten Anfechtungsmöglichkeiten.

5. Sonstige Verteidigungsmöglichkeiten
des Bekl

Das Vorbenützungsrecht nach § 23 PatG entsteht von
Gesetzes wegen, dh es bedarf keiner richterlichen Fest-
stellung oder Gestaltung. Selbstverständlich kann die
Vorbenützung neben der Einwendung im Patentverlet-
zungsprozess auch im Wege derWiderklage nach § 96
JN geltend gemacht werden. Es ist in der Praxis auch
durchaus üblich, dass der im Patentverletzungsprozess
Bekl geltend macht, das Patent sei mangels Neuheit
nichtig und sich nur eventualiter auf ein Vorbenüt-
zungsrecht an der Erfindung beruft. Nach der Rsp105)

ist in diesem Fall erst bei Bejahung der Neuheit zu prü-
fen, ob dem Bekl ein Vorbenützungsrecht zukommt.
Um einem allfälligen Patentverletzungsprozess zu-

vorzukommen, steht dem Vorbenützer auch die Mög-
lichkeit offen, eine (negative) Feststellungsklage ge-
gen den Patentberechtigten zu erheben, insb auf
Feststellung des Bestands und Umfangs des Vorbenüt-
zungsrechts.106) Ein Feststellungsinteresse iSd § 228
ZPO ist jedenfalls dann gegeben, wenn der Patentinha-
ber die Vorbenützung bestreitet. Ein Feststellungsan-
trag nach § 163 PatG ist mangels registrierten Patents
für den Vorbenützer ausgeschlossen.107)

94) Dazu gleich unten Pkt 5.1.
95) Heidinger, ÖBl 2006/37, 156, 158 lSp.
96) Vgl NA 1. 6. 1932 PBl 1933, 46; BGH 7. 1. 1965 – Lacktränkeinrich-

tung, GRUR 1965, 411, 413; Friebel/Pulitzer, Patenrecht2, 223.
97) Vgl OGH 30. 1. 1996, 4 Ob 6/96 – Wurfpfeilautomat, ÖJZ-LSK

1996/124/125 = ecolex 1996, 380 = ÖBl 1996, 200 = EvBl 1996/
152 = MR 1996, 245 zu § 5 GMG.

98) Vgl bereits Bruchhausen, GRURInt 1965, 405.
99) RGZ 133, 377, 380; RGZ 153, 321, 326; GRUR 1935, 157, 161;
100) Vgl NA 19. 11. 1979, N 28/77 – Gülle-Rührmixer, PBl 1980, 147.
101) Zutr Schönherr, Grundriss Rz 644.
102) NA 19. 11. 1979, N 28/77 – Gülle-Rührmixer, PBl 1980, 147.
103) NA 19. 11. 1979, N 28/77 – Gülle-Rührmixer, PBl 1980, 147 mwN.
104) OGH 20. 4. 1955, 3 Ob 193/55 – Profilgummisohle, SZ 28/101.
105) Deutlich OGH 12. 7. 2006, 4 Ob 3/06d – Holzabdeckung, RZ

2006, 280 = ÖBl-LS 2006/174, 267 = ecolex 2007/60, 123 (Braun-
böck) = ÖBl 2007/17, 76 und BeetzÖBl 2007/34, 148 zu § 5 GMG.

106) So bereits RG 11. 6. 1890 RGZ 24, 64 = dPBl 1890, 365.
107) Vgl Weiser, PatG2, 430 mwN.
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Zu beachten ist allerdings, dass in der Behauptung
eines (vermeintlichen) Vorbenützungsrechts eine Irre-
führung nach § 2 UWG liegen kann.108) Hat nämlich
der in fremde Patentrechte Eingreifende Kunden mitge-
teilt, er könne liefern, sobald er vom Patentamt wegen
des Vorbenutzungsrechts, das beim Patentamt ange-
meldet sei, eine Mitteilung bekomme, so behauptet er
damit, dass er die Erfindung im Inland bereits zur Zeit
der Anmeldung im guten Glauben in Benützung ge-
nommen habe. Das ist eine Behauptung über geschäft-
liche Verhältnisse zu Zwecken des Wettbewerbs. Falls
diese Angaben nicht den Tatsachen entsprechen, kann
der Patentinhaber Unterlassung begehren.109)

6. Wiederaufnahme
Nunmehr lässt § 156 Abs 5 PatG110) eine – im Einzelfall
abzuwägende – Wiederaufnahme in allen Fällen zu, in
denen die Gültigkeit oder die Wirksamkeit eines Pa-
tents von der Patentbehörde anders beurteilt worden
ist als vom Gericht im Verletzungsstreit, sodass zB auch
die Ergebnisse von streitigen Verfahren betreffend Vor-
benutzungsrechte nach § 23 Abs 4 PatG berücksichtigt
werden können.111)

E. Zusammenfassung

Das Vorbenützungsrecht nach § 23 PatG soll denjeni-
gen schützen, der vor dem Zeitrang eines erteilten Pa-
tents gutgläubig Investitionen für eine Erfindung aufge-
wendet hat. Sein Zweck besteht darin, die Zerschlagung
solcher wirtschaftlicher Werte zu verhindern, die vor
der Patentanmeldung rechtmäßig geschaffen wurden.
Es handelt sich um ein subjektiv-materielles Recht sui
generis, dessen Umfang einerseits von den Vorbenüt-
zungshandlungen, andererseits von den Patentansprü-
chen abhängt. Seine erfolgreiche Einwendung im Pro-
zess beseitigt die Rechtswidrigkeit des Patenteingriffs,
wobei die Praxis das Hauptaugenmerk auf die zu bewei-
senden Tatsachen legt.

Ü In Kürze
Der erfolgreich im Patentverletzungsprozess erhobene
Einwand der Vorbenützung beseitigt die Rechtswidrigkeit
und schützt denjenigen, der einen redlichen Besitzstand
vor dem Prioritätszeitpunkt der Patenterteilung erworben
hat.
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