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Fundstellen: OBI-LS 2014/17 = RdW 2014/100, 73 = ZIR-Slg 2014/37 = ZTR 2014, 53

1. Aus dem im Immaterialgiterrecht geltenden Territorialitatsgrundsatz folgt, dass ein in
einem bestimmten Staat begrindendes Schutzrecht in der Regel nur in diesem Staat verletzt
werden kann. Das gilt auch fur den Eingriff in ein Osterreichisches Patent.

2. Esist allerdings nicht ausgeschlossen, dass auch ein im Ausland gesetztes Ver halten wegen
seiner Auswirkung auf das Inland in ein Schutzrecht eingreifen kann. Dies ist be
I nter netwer bung zu ver muten, da der angeblich schutzrechtsverletzende Inhalt idR (auch) im
Inland abrufbar ist.

3. Das Ausstellen und damit Werben auf internationalen Messen im Audsland (hier:
Deutschland und Turke) stellt einen weit geringeren (potenziellen) Inlandsbezug als
I nternetwerbung her und verletzt damit fir sich genommen (noch) nicht ein ésterreichisches

Patentrecht iS eines Feilhaltens nach 8 22 Abs 1 PatG.
Leitsétze verfasst von Dr. Clemens Thiele, LL.M.

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Vizeprésidentin Dr. Schenk als Vorsitzende und die Hofréte
Dr. Vogel, Dr. Musger, Dr. Schwarzenbacher und Dr. Nowotny als weitere Richter in der
Rechtssache der klagenden Partei S***** GmbH, *****  vertreten durch Prochaska Heine
Havranek Rechtsanwédlte GmbH in Wien, gegen die beklagten Parteien 1. G¥**** K*****
2. SyFxxE Jrkkkk o Z RRxkk  \\kxkxx o dlle vertreten durch Ferner Hornung & Partner
Rechtsanwalte GmbH in Salzburg, 4. P***** 'wegen Unterlassung, Rechnungslegung, Zahlung und
Urteilsveroffentlichung  (Streitwert  im  Sicherungsverfahren  300.000 EUR), Uber den
Revisionsrekurs der klagenden Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien vom
5.Juni 2013, GZ 2 R97/13v-18, mit welchem der Beschluss des Handelsgerichts Wien vom
27. Mérz 2013, GZ 10 Cg 138/12t-11, bestétigt wurde, den

Beschluss

gefasst: Der Revisionsrekurs wird zurtickgewiesen. Die klagende Partel ist schuldig, der erst- und
der drittbeklagten Partei die mit jeweils 1.470,34 EUR bestimmten Kosten der
Revisionsrekursbeantwortung (darin jeweils 245,06 EUR Umsatzsteuer) zu ersetzen.

Begrindung:

Die Klagerin nimmt den Erst- und den Drittbeklagten in Anspruch, weil sie auf internationalen
Messen in Deutschland und der Turkei fir Erzeugnisse der Viertbeklagten geworben hatten, deren
spater Uber Vermittlung der Zweitbeklagten erfolgter Import nach Osterreich ein Gsterreichisches
Patent der Kl&agerin verletzte. Nach den Feststellungen der Vorinstanzen ist nicht bescheinigt, dass
der Erst- und der Drittbeklagte ihre Werbung auf den Messen auf den Osterreichischen Markt
ausgerichtet hatten. Aus diesem Grund wiesen die Vorinstanzen den Sicherungsantrag insofern ab.
Den Revisionsrekurs lief3 das Rekursgericht zu, weil der hdchstgerichtlichen Judikatur keine
Leitlinien entnommen werden kénnten, unter welchen Umstanden das Bewerben von Erzeugnissen
auf internationalen Messen im Ausland ein Feilhalten iSv 8§ 22 Abs 1 PatG sel.

Der gegen diese Entscheidung gerichtete Revisionsrekurs der Klégerin ist ungeachtet dieses den
Obersten Gerichtshof nicht bindenden Ausspruchs nicht zul&ssig.

1.Aus dem im Immaterialglterrecht geltenden Territoriditatsgrundsatz (17 Ob 26/09m
= MR 2010, 99 [Heidinger] - Oscar 11; 17 Ob 8/10s = OBI 2012, 231 - Wintersteiger |; 17 Ob 24/09t



= SZ 2009/154 - Nebivolal) folgt, dass ein in einem bestimmten Staat begriindendes Schutzrecht in
der Regel nur in diesem Staat verletzt werden kann. Das gilt auch fur den Eingriff in ein
Osterreichisches Patent. Es ist alerdings nicht ausgeschlossen, dass auch ein im Ausland gesetztes
Verhalten wegen seiner Auswirkung auf das Inland in ein Schutzrecht eingreifen kann. Das wird im
Markenrecht etwa fur den Fall angenommen, dass sich eine Werbung im Internet in wirtschaftlich
relevantem Umfang (auch) an Kunden im Inland richtet (4 Ob82/12f = MR 2012, 343 -
Wintersteiger 111 mwN; vgl auch BGH | ZR 163/02 = GRUR 2005, 431 - Hotel Maritime).

2. Die letztgenannten Entscheidungen kénnen allerdings nicht unbesehen auf andere Félle einesim
Ausland gesetzten Verhaltens Ubertragen werden. Denn charakteristisch fir Rechtsverletzungen im
Internet ist der Umstand, dass der angeblich schutzrechtsverletzende Inhalt in der Regel (auch) im
Inland abrufbar ist. Schon aufgrund dieser (wenngleich nur potentiellen) Wirkung im Inland hat der
Senat in einer &teren Entscheidung angenommen, dass die Werbung Rechte aus einer
osterreichischen Marke verletzt (4 Ob81/01t = OBI 2001, 269 - Ciclon). In 4 Ob 82/12f
(Wintersteiger 111) hat er jedoch mit ausfihrlicher Begriindung klargestellt, dass mit dem Ausrichten
auf das Inland ein zusétzlicher Inlandsbezug des beanstandeten Verhaltens erforderlich ist.

3. Beim Feilhalten auf einer Messe im Ausland fehlt ein der Abrufbarkeit im Internet vergleichbarer
objektiver Ankntpfungspunkt zum Inland. Es ist daher fraglich, ob das Ausrichten eines solchen
Verhaltens (auch) auf den inlandischen Markt, etwa durch gezieltes Ansprechen von Kunden im
Hinblick auf eine Lieferung in das Inland,

- den Tatbestand des Feilhaltens nach § 22 Abs1 PatG erfillt (so fur das deutsche Recht
Pagenstecher, Ausstellen und Anbieten auf internationalen Messen - eine Verletzung inlandischer
gewerblicher Schutzrechte? GRUR Int 1983, 560 [563]: maligeblich sei die ,versprochene
Lieferung® ins Inland),

- nur Erstbegehungsgefahr fir spétere Rechtseingriffe, etwa durch Inverkehrbringen im
Inland, begriindet (vgl OLG Karlsruhe 6 U 221/79 = GRUR 1980, 784 - Laminiermaschine), oder

- allenfalls aus Sicht des dsterreichischen Patentrechts Gberhaupt unerheblich ist.

4. Diese — abstrakt durchaus erhebliche — Rechtsfrage stellt sich hier aber nicht. Denn die
Vorinstanzen haben es gerade nicht as bescheinigt angenommen, dass der Erst- und der
Drittbeklagte auf den Messen in Deutschland und der Turkei irgendein auf Osterreich ausgerichtetes
Verhalten - insbesondere in Bezug auf die von der Zweitbeklagten vermittelte Lieferung - gesetzt
haben. Dass sich am Stand einer internationalen Messe der Natur der Sache nach auch Abnehmer
aus Staaten informieren kdnnen, in denen Patentschutz besteht, begriindet einen weit geringeren
(potentiellen) Inlandsbezug a's die Abrufbarkeit eines Angebots im Internet. Dieser Umstand kann
daher fir sich allein jedenfalls nicht as Eingriff in das dsterreichische Patent angesehen werden. Ob
die Verfahrensergebnisse auch andere Feststellungen gerechtfertigt hétten, ist eine der Kognition
des Obersten Gerichtshofs entzogene Tatsachenfrage. Eine auf den Osterreichischen Markt
ausgerichtete Tatigkeit liegt daher nicht vor. Damit ist es im konkreten Fall unerheblich, ob eine
solche Téatigkeit auf einer Messe im Ausland den Tatbestand des Fellhaltens iSv § 22 Abs 1 PatG
erfullt hatte.

4.Aus diesem Grund ist der Revisionsrekurs mangels einer im konkreten Fall erheblichen
Rechtsfrage zurtickzuweisen. Da der Erst- und der Drittbeklagte auf die Unzul&ssigkeit hingewiesen
haben, hat ihnen die Kl&gerin die im Zweifd je zur Héfte getragenen Kosten der
Revisionsrekursbeantwortung zu ersetzen.



Anmerkung

|. Das Problem

Die spadtere Klégerin nahm den Erst- und den Drittbeklagten wegen Verletzung ihres
Osterreichischen Patents in Anspruch, weil diese auf internationalen Messen in Deutschland und der
Tarkel fur Erzeugnisse der Viertbeklagten geworben hatten. Diese Erzeugnisse gelangten in der
Folge tiber Vermittlung der spateren Zweitbeklagten im Importwege nach Osterreich.

Im Sicherungsverfahren konnte nicht bescheint werden, dass der Erst- und der Drittbeklagte ihre
Werbung auf den Messen auf den dsterreichischen Markt ausgerichtet hatten. Aus diesem Grund
wiesen die Vorinstanzen den Sicherungsantrag insofern ab, lief3en aber das ordentliche Rechtsmittel
an das Hochstgericht zul.

Der OGH sollte dartiber entscheiden, unter welchen Umstanden das Bewerben von Erzeugnissen
auf internationalen Messen im Ausland (hier: Deutschland und Turkel) ein Fellhalten iS des § 22
Abs 1 PatG darstellte?

II. Die Entscheidung des Gerichts

Der 4. Senat wies das Rechtsmittel als unzulassig zurtick. Die — abstrakt durchaus interessante —
eine Zulassigkeit begriindende Frage stellte sich nach dem (un-)bescheinigten Sachverhalt gerade
nicht. Dass sich am Stand einer internationalen Messe der Natur der Sache nach auch Abnehmer aus
Staaten informieren konnten, in denen Patentschutz besteht, begriindete einen weit geringeren
(potentiellen) Inlandsbezug a's die Abrufbarkeit eines Angebots im Internet; dieser Umstand konnte
daher fr sich alein jedenfalls nicht als Eingriff in das Osterrei chische Patent angesehen werden.

1. Kritische Wirdigung und Ausblick

In der vorliegenden Entscheidung betont der OGH den das gesamte Patentrecht dominierenden
Territorialitdtsgrundsatz. Die ,,Allgegenwart® der Immaterialgiiter bedeutet nicht, dass sie tberall
durch die Rechtsordnung geschiitzt, also Objekte von Immaterial giiterrechten waren.> Der Erwerb
von Immaterialglterrechten, die durch staatliche Verleihung (Patente, Marken, Muster) entstehen,
d.h. Formalrechte sind, setzt entsprechende Formalakte (Anmeldung, Registrierung) in jedem
einzelnen Staat voraus, fur den Schutz in Anspruch genommen wird. Dieses ,,Schutzlandprinzip® iS
des § 34 Abs 1 IPRG prégt auch den Patentverletzungsstreit.?
Beim Feilhalten auf einer Messe im Ausland fehlt ein der Abrufbarkeit im Internet vergleichbarer
objektiver Ankntpfungspunkt zum Inland. Es ist daher fraglich, ob das Ausrichten eines solchen
Verhaltens (auch) auf den inlandischen Markt, etwa durch gezieltes Ansprechen von Kunden im
Hinblick auf eine Lieferung in das Inland,

den Tatbestand des Feilhaltens nach § 22 Abs 1 PatG erfiillt,?

nur Erstbegehungsgefahr fir spétere Rechtseingriffe, etwa durch Inverkehrbringen im

Inland, begriindet,* oder
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alenfalls aus Sicht des Osterreichischen Patentrechts Gberhaupt unerheblich ist.

Ausblick: Im Internet ist nach der europaischen Rsp® zu verlangen, dass sich die Website zumindest
auch an inlandische Nutzer richtet. Diese Frage ist objektiv zu beurteilen. Sie wird nur dann zu
beahen sein, wenn ein wirtschaftlich relevanter Inlandsbezug, also eine nicht blof3 unerhebliche
Auswirkung der Werbung auf den inlandischen Markt, ein sog. ,,commercial effect, vorliegt oder
wenigstens realistischerweise zu erwarten ist. Als Beurteilungskriterien sind ua die Top-level-
Domain, die Sprache der Website, deren Inhalt und die wirtschaftliche Ausrichtung des
Unternehmens heranzuziehen.® Auch fiir LauterkeitsverstoRe im Internet ist Voraussetzung, dass
sich das beanstandete Verhaten auf dem osterreichischen Markt nicht blof3 unerheblich auswirkt.
Wenn daher der Patentinhaber ein Anbieten verletzender Waren wegen der potentiellen
Auswirkungen auf Gsterreichische Kunden auch auf Messen im Ausland verhindern wollte, hétte er
auch in diesen Landern auf nationalem oder Europadischem Weg einen Patentschutz anstreben
sollen.

V. Zusammenfassung

Wird von einem nicht dazu berechtigten Dritten auf internationalen Messen im Ausland fir
Erzeugnisse geworben, fir die in Osterreich eingetragener Patentschutz besteht, ohne dass jedoch
irgendein auf Osterreich ausgerichtetes Verhalten gesetzt wird, liegt kein Eingriff in das
Osterreichisches Patent, geschweige denn ein Feilhalten iS des 8§ 22 Abs 1 PatG vor.

die Mitbenutzung vorzubehalten®.
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