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Mit einem Jahr Verspitung hat das neue schweizerische Bundespatentge-
richt am 1. 1. 2012 seinen Betrieb aufgenommen und seither bereits zu einer
ganzen Reihe von Fragen Stellung nehmen kénnen, wobei der Schwerpunkt
im prozessualen Bereich liegt. Der vorliegende Beitrag widmet sich den cha-
rakteristischen Merkmalen der reformierten Patentgerichtsbarkeit in der
Schweiz und stellt die bisherige Rechtsprechung des Bundespatentgerichts
dar, um vor diesem Hintergrund im Sinne einer Zwischenbilanz ein erstes Fa-
zit ziehen zu kénnen.

1. Einleitung

Die vielleicht bedeutendste Neuerung im schweizerischen Immaterialgiiter-
recht der letzten Jahre ist die umfassende Reform des Patentprozesses, die
zum einen auf die allgemeine Vereinheitlichung des schweizerischen Zivilpro-
zessrechts und zum anderen auf die Schaffung des Bundespatentgerichts zu-
riickzufiihren ist." Damit wurde dem zunehmend als Missstand empfundenen
Foderalismus im Patentprozesswesen ein Ende gesetzt. Anstelle von sechs-
undzwanzig potentiell zustindigen kantonalen Gerichten, die sich auf der
Grundlage von sechsundzwanzig verschiedenen kantonalen Zivilprozessord-
nungen mit oft unbeliebten Patentprozessen abmiihen mussten, ist seit 2012

Prof. Dr. iur, LL.M. (Georgetown), S.J.D. (Harvard), ist Ordinarius fiir Wirt-
schaftsrecht an der Universitit Bern und leitet das dortige Departement fiir Wirt-
schaftsrecht. Er ist in Ziirich und New York als Rechtsanwalt zugelassen.

I Zum Bundespatentgericht, siche auch Cy»ill P Rigamonti, The New Swiss Patent
Litigation System, Journal of Intellectual Property, Information Technology and
E-Commerce Law (jipitec) 2011, 3; Simon Holzer, Das neue Bundespatentgericht,
sic! 2009, 744; Werner Stieger, Die Zustindigkeit der Schweizer Gerichte fiir Pro-
zesse tiber und im Zusammenhang mit Patenten ab 2011, sic! 2010, 3; Werner Stie-
ger, Prozessieren tiber Immaterialgiiterrechte in der Schweiz — ein Quantensprung
steht bevor, GRUR Int. 2010, 574; Pierre- Yoes Bosshard, Le nouveau Tribunal fé-
déral des brevets et les jurisdictions cantonales, SZZP 2010, 191; Alexandra Gick-
Komondy, Schweizerische Patentgerichtsbarkeit im Vergleich mit der europiischen
Entwicklung, 2010, S. 189-213; Michael Ritscher, Patent Litigation in Switzerland —
At the Brink of a New Era, in: Hanscn/Schﬂss]er—Langehcine (Hrsg.), Patent Prac-
tice in Japan and Europe, 2011, S. 211-219; Mark Schweizer, Das neue Bundespa-
tentgericht: besser, schneller, billiger?, Jusletter vom 12. 3. 2012; Tobias Bremi, Das
Schweizer Bundespatentgericht — ein neuer schneller Weg zu Verletzungsurteilen
in Europa, Mitt. 2012, 529.
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das Bundespatentgericht schweizweit erstinstanzlich fir alle zivilen Patent-
streitigkeiten zustindig.” Es entscheidet auf der Grundlage der vereinheitlich-
ten schweizerischen Zivilprozessordnung,® soweit das Patentgesetz’ oder das
Patentgerichtsgesetz® nichts anderes vorsieht.® Dartiber hinaus hat das Bun-
despatentgericht selbst vier Reglemente” und zwei Richtlinien® erlassen, die
mit einer Ausnahme per 1. 1. bzw. per 1. 4. 2013 bereits zum ersten Mal gering-
fiigig geandert wurden.”

In der Sache ging es bei der Schaffung des Bundespatentgerichts primir da-
rum, die Durchfiihrung und Erledigung von Patentstreitigkeiten in erster Ins-
tanz zu professionalisieren.'® Die vormalige Zersplitterung der Rechtszustin-
digkeit hatte dazu gefiihrr, dass ein Grossteil der kantonalen Gerichte schlicht
zu wenige Fille hatte, um gerichtsintern spezifisch patentrechtliche Fahigkei-
ten auszubilden, mit der Folge, dass die materielle Entscheidfindung faktisch
nicht selten an externe Experten delegiert wurde.'' Diese Praxis verzogerte

Art. 26 ParGG.

3 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. 12. 2008 (Zivilprozessordnung,
ZPO) (SR 272).

4 Bundesgesetz vom 25. 6. 1954 iiber die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) (SR
232.14).

5 Bundesgesetz vom 20. 3. 2009 iiber das Bundespatentgericht (Patentgerichtsgesetz,
PatGG) (SR 173.41).

6 Art. 27 PatGG.

7 Reglemente werden in der offiziellen Gesetzessammlung veroffentlicht und sind
bindend. Gegenwirtig sind folgende Reglemente in Kraft: Geschiftsreglement
vom 28. 9. 2011 fiir das Bundespatentgericht (GR-PatGer) (SR 173.413.1), Infor-
mationsreglement vom 28. 9. 2011 fiir das Bundespatentgericht (IR-PatGer) (SR
173.413.4), Reglement vom 28. 9. 2011 iiber die Prozesskosten beim Bundespatent-
gericht (KR-PatGer) (SR 173.413.2), Reglement vom 28. 9. 2011 iiber die Verwal-
tungsgebiihren des Bundespatentgerichts (GebR-PatGer) (SR 173.413.3).

8 Richtlinien sind allgemeine Anleitungen, von denen die Spruchkorper aber im Ein-
zelfall abweichen konnen. Gegenwirtig gibt es Richtlinien zum Verfahren vor dem
Bundespatentgericht und Richtlinien zur Unabhingigkeit.

9 Soweit ersichtlich, wurde per 1. 1. 2013 in den Richtlinien zur Unabhingigkeit le-
diglich der Ingress geandert, und bei den Richtlinien zum Verfahren wurde abgese-
hen vom Ingress nur die Bestimmung iiber die Form der Rechtsschriften modifi-
ziert. Die per 1. 4. 2013 erfolgten Reglementsinderungen sehen neu explizit die
Maglichkeit abweichender richterlicher Meinungen (,dissenting opinions“) vor
(Art. 13 Abs. 3 GR-PatGer), regeln die Anonymisierung der Entscheidungen von
Amtes wegen (Art. 3 Abs. 3 IR-PatGer) und prizisieren den Gegenstand der Ge-
richtsgebithren (Art.1 Abs.2 KR-PatGer). Nicht gedndert wurde einzig das
GebR-PatGer.

10 Rigamonti (Fn. 1), jipitec 2011, 3,5 Rz. 9; Holzer (Fn. 1), sic! 2009, 744.

11 Rigamonti (Fn. 1), jipitec 2011, 3 Rz. 2 f.; Beat Weibel, Bundespatentgericht uner-
wiinscht, NZZ Nr. 106 vom 9. 5. 2005, S. 9; Marcel Bircher/Florent Thouvenin, Ein
cidgendssisches Patentgericht erster Instanz, sic! 2002, 650 (Votum von Martin
Lutz); Werner Stieger, Bundespatentgericht ante portas!, in: FS Alfred Biihler,
2008, S. 183; Ritscher (Fn. 1),5. 212,

%]
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unweigerlich die Prozesserledigung, zumal das beforderliche Vorantreiben pa-
tentrechtlicher Verfahren bei vielen Gerichten ohnehin nicht oberste Prioritit
hatte. Entsprechend wurden die notorisch langsamen Verfahren in der
Schweiz von potentiellen Beklagten bisweilen zur prozesstaktischen Torpe-
dierung auslindischer Verletzungsverfahren benutzt,'> und umgekehrt wurde
die Schweiz von potentiellen Kligern als Prozessstandort in der Tendenz eher
gemieden. Namentlich die auf Immaterialgiiterrecht spezialisierte Anwalt-
schaft sah darin einen Standortnachteil, der nur durch eine Professionalisie-
rung des erstinstanzlichen Verfahrens tiberwunden werden konnte. Die Hoff-
nung war, mit der Schaffung eines Bundespatentgerichts die Attraktivitit der
Schweiz als Prozessstandort auch fiir internationale Patentstreitigkeiten zu er-
hohen."

Fiir den politischen Entscheid, sich ein neues Spezialgericht zu leisten, wa-
ren indes nicht nur Partikularanliegen verschiedener interessierter Kreise und
die Einsicht in die Mingel der schweizerischen Patentgerichtsbarkeit aus-
schlaggebend, sondern namentlich auch die Entwicklungen auf europiischer
Ebene. Die Schweiz wollte sich fiir das im Werden befindliche paneuropiische
Patentgerichtssystem riisten, an dem sie ja urspriinglich hitte teilnehmen sol-
len. Es war klar, dass die Ambition, kiinftig eine wichtigere Rolle im europii-
schen Patentkonzert zu spielen oder gar Sitz einer dezentralen Kammer des zu
schaffenden Gerichtssystems zu werden, nur dann Aussicht auf Erfolg haben
konnte, wenn auch im Inland eine funktionierende Patentgerichtsbarkeit exis-
tierte."* Mittlerweile kann die Schweiz aufgrund eines fiir sie negativ ausgefal-
lenen Gutachtens des EuGH" bekanntlich nicht mehr am geplanten Patent-
gerichtssystem der EU' teilhaben, aber ein eigenes Spezialgericht fiir Patent-
sachen hat sie nun.

12 Siche z.B. BGE 129 III 295; allgemein Botschaft zum Patentgerichtsgesetz, BBI.
2008, 455, 464; Rigamonti (Fn. 1), jipitec 2011, 3 Rz. 3; Ritscher (Fn. 1), S. 211f.;
Bremi (Fn. 1), Mitt. 2012, 529.

I3 Rigamonti (Fn. 1),jipitec 2011, 3,5 Rz. 9.

14 Stieger (Fn. 11),S. 181; Rigamonti (Fn. 1), jipitec 2011, 3, 5 Rz. 11; Ritscher (Fn. 1),
S. 219; Botschaft zum Patentgerichtsgesetz, BBI. 2008, 455, 469.

15 EuGH, Gutachten 1/09 vom 8. 3. 2011,

16 Siche Ubereinkommen iiber ein einheitliches Patentgericht, Rats-Dok. 16351/12
vom 11. 1. 2013; siche in diesem Zusammenhang auch Verordnung (EU) Nr. 1257/
2012 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 17. 12. 2012 iiber die Umset-
zung der Verstirkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen
Patentschutzes, ABL EU L 361 vom 31. 12. 2012, S. 1; Verordnung (EU) Nr. 1260/
2012 des Rates vom 17. 12. 2012 iiber die Umsetzung der verstirkten Zusammenar-
beit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf
die anzuwendenden Ubersetzungsregelungen, ABL EU L 361 vom 31. 12. 2012,
S. 89.



296 Cyrill P. Rigamonti ZVglRWiss 112 (2013)
I1. Hauptmerkmale der Patentgerichtsbarkeit in der Schweiz

1. Strukturelle Besonderheiten

Die schweizerische Patentgerichtsbarkeit weist im internationalen Ver-
gleich cinige Besonderheiten auf,'” die zum Teil historisch gewachsen und
zum Teil darauf zuriickzufiihren sind, dass man mit der Schaffung des Bundes-
patentgerichts primir eine Professionalisierung in erster Instanz hat erreichen
wollen. Fiinf Strukturmerkmale sind fiir die schweizerische Patentgerichts-
barkeit charakteristisch.

a) Gericht des Bundes

Erstens ist das Bundespatentgericht, wie der Name schon sagt, ein Gericht
des Bundes und verfiigt damit im Unterschied zu den kantonalen Gerichten
iiber eine schweizweite Zustindigkeit. Die Schweiz hat also nicht etwa die Ex-
pertise einzelner bereits bestehender Gerichte ausbauen und die Zustandigkeit
in Patentsachen ausgewihlten kantonalen Gerichten, etwa dem Handelsge-
richt Ziirich, zuweisen wollen, zumal dies verfassungsrechtlich problematisch
gewesen wire.'"® Entsprechend musste ein vollig neues Gericht auf Bundes-
ebene geschaffen werden. Noch vor wenigen Jahren gab es in der Schweiz nur
ein Gericht auf Bundesebene, nimlich das Bundesgericht in Lausanne, das als
oberstes schweizerisches Gericht seit 1874 die Einheit der Rechtsprechung in
der Schweiz sicherstellt. Mit der Justizreform im Jahre 2000 wurde dann aber
die verfassungsrechtliche Grundlage fiir die Schaffung weiterer Gerichte auf
Bundesebene gelegt,'” und mittlerweile gibt es abgesehen vom Bundespatent-
gericht auch ein Bundesverwaltungsgericht und ein Bundesstrafgericht, die
alle als Vorinstanzen des Bundesgerichts konzipiert sind.

b) Erstinstanzliches Gericht

Zweitens ist das Bundespatentgericht ein erstinstanzliches Gericht, also
nicht etwa ein spezialisiertes Berufungsgericht, wie man es beispielsweise in
den USA etabliert hat.?° Fiir die Schweiz lag diese Variante schon deshalb
nahe, weil es fiir immaterialgiterrechtliche Prozesse seit Jahrzehnten generell
nur zwei Instanzen gibt?' und grundsitzlich jeder Fall an das Bundesgericht

17 Vgl. auch Ritscher (Fn. 1), S. 213f.

18 Botschaft zum Patentgerichtsgesetz, BBI. 2008, 455, 465.

19 Siche Art. 191a Abs. 3 BV; Bosshard (Fn. 1), SZZP 2010, 191, 192{.

20 Der U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit wurde ganz bewusst als ein auf
Patentrecht spezialisiertes Berufungsgericht des Bundes geschaffen, auch wenn
sich seine Appellationszustindigkeit (siche 28 U.S.C. § 1295) nicht auf Patentsa-
chen beschrinkt; statt vieler jiingst Panline Newman, Foreword — The Federal Cir-
cuit at Thirty, American University Law Review 61 (2012), 729.

21 Siehe heute Art. 5 Abs. 1 lit.aund Abs. 2 ZPO.
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weitergezogen werden kann.**> Das Problem der schweizerischen Patentge-
richtsbarkeit lag daher nicht in der Sicherstellung der Einheit der Rechtspre-
chung, weil das Bundesgericht genau dafiir immer schon sorgte.” Dariiber hi-
naus entscheidet das Bundesgericht auch in immaterialgiiterrechtlichen Fillen
in der Regel innerhalb von sechs Monaten und damit relativ ziigig, sodass die
oft beklagte tiberlange Verfahrensdauer in Patentprozessen primir der ersten
Instanz zuzuschreiben war. Hinzu kommt, dass Fehler in tatsichlicher Hin-
sicht vor Bundesgericht nur sehr beschrinkt korrigiert werden konnen,2* wes-
halb es besonders wichtig war, das patentspezifische Expertenwissen schon in
der ersten Instanz zu verbessern, um die angestrebte Qualitatssteigerung zu
erreichen.

c) Spezialgericht

Drittens ist das Bundespatentgericht ein Spezialgericht, dessen Zustindig-
keit sich auf das Patentrecht beschrinkt und namentlich das tibrige Immate-
rialgiiterrecht nicht umfasst. Diese Einschrinkung war nicht unbedingt zwin-
gend, denn sie fiihrt unweigerlich dazu, dass weniger Fille in die Zustindig-
keit des neuen Gerichts fallen. Dies wiederum provoziert die Frage, ob man
fiir zwei bis drei Dutzend Verfahren pro Jahr wirklich ein separates Gericht
braucht, zumal es auch andere Rechtsgebiete mit besonderer Komplexitit auf
Tatsachencbene gibt, fiir die keine Spezialgerichte zur Verfugung stehen, so
etwa im Kartellrecht.”” Umgekehrt hat diese Einschrinkung der Zustindig-
keit auf Patentsachen politische Widerstinde abgebaut, weil ein kleineres Ge-
richt einfacher zu finanzieren ist® und weil die meisten kantonalen Gerichte
cher bereit waren, Patentprozesse abzugeben als andere immaterialgtiterrecht-
liche Verfahren.?” Heute ist die sachliche Zustindigkeit des Bundespatentge-
richts grundsitzlich so geregelt, dass es exklusiv zustindig ist fiir Bestandes-
und Verletzungsklagen sowie fiir Klagen auf Lizenzerteilung im Patentbereich

22 In Patentsachen galt dies sowohl fiir die Urteile der einzigen kantonalen Instanzen
vor der Schaffung des Bundespatentgerichts (siehe Art. 72 Abs. 1, 74 Abs. 1 lit. b
und 75 Abs. 2 lit. a/b BGG) und gilt jetzt auch fiir die Urteile des Bundespatentge-
richts (siche Art. 72 Abs. 1,74 Abs. 1 lit. e, 75 Abs. 1 BGG).

23 Insofern ist der Hinweis auf die ,mangelnde Einheitlichkeit der Rechtsprechung®
in der Botschaft des Bundesrats (BBI. 2008, 455, 463) wohl nicht richtig, sofern da-
mit nicht die Rechtsprechung in erster Instanz gemeint ist,

24 Siche Art. 97 Abs. 1 BGG; vgl. auch Art. 105 Abs. 1 und 2 BGG; siche auch Kath-
rin Klett, Der Immaterialgiiterrechtsprozess am Bundesgericht, sic! 2013, 125, 126;
ferner Ritscher (Fn. 1), S. 214.

25 Insofern ist es keine Uberraschung, dass nach der Etablierung des Bundespatentge-
richts nun auch die Schaffung eines ins Bundesverwaltungsgericht integrierten
Bundeswettbewerbsgerichts in Betracht gezogen wird; siche Botschaft zur Ande-
rung des Kartellgesetzes und zum Bundesgesetz iiber die Organisation der Wettbe-
werbsbehérde vom 22. 2. 2012, BBI. 2012, 3905, 3920.

26 Dazu auch Bremi (Fn. 1), Mitt. 2012, 529, 530.

27 Rigamonti (Fn. 1), jipitec 2011, 3, 5 Rz. 10; Ritscher (Fn. 1), S. 213.
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und dass es (mit den kantonalen Gerichten) konkurrierend zustindig ist fir
andere Zivilklagen mit einem sachlichen Zusammenhang mit Patenten, so
etwa mit Bezug auf Fragen der Berechtigung, der Ubertragung oder der Li-
¥ Die Zustandigkeit 1 hind i f d, dass d
zenzierung.?® Die Zustindigkeit ist auch in dem Sinne umtassend, dass das
Bundespatentgericht — der schweizerischen Tradition folgend — sowohl fiir
Bestandes- als auch fiir Verletzungsfragen zustandig ist und dass diese Fragen,
anders als beim deutschen Trennsystem, im selben Verfahren beurteilt wer-
den.”’

d) Zivilgericht

Viertens ist das Bundespatentgericht ein Zivilgericht, dessen sachliche Zu-
stindigkeit auf zivilrechtliche Streitigkeiten beschrankt ist. Demnach beurteilt
das schweizerische Bundespatentgericht — anders als etwa das deutsche Bun-
despatentgericht oder der ametikanische Court of Appeals for the Federal Cir-
cuit — keine Verwaltungsakte der Patenterteilungsbehorde (und auch keine
strafrechtlichen Verfahren). Dies hitte nicht zwingend so sein miissen, denn
wenn man schon ein Spezialgericht fiir Patentrecht schafft, dann ware es
durchaus konsequent gewesen, diesem Gericht alle patentrechtlichen Fragen
zur Beurteilung zuzuweisen, zumal auch bei der Uberpriifung der Verwal-
tungsakte der Patenterteilungsbeh6rde sowohl patentrechtliches als auch
technisches Spezialwissen gefragt sein kann. Heute ist es in der Schweiz indes
so, dass nicht das Bundespatentgericht, sondern das Bundesverwaltungsge-
richt die Verfiigungen der Patenterteilungsbehérde iiberpriift.’® Im Kernbe-
reich des materiellen Patentrechts ist das Bundesverwaltungsgericht zwar
praktisch bedeutungslos, weil schweizerische nationale Patente vom Institut
fiir Geistiges Eigentum nicht auf Neuheit und Nichtnaheliegen gepriift wer-
den®' und weil sie im Vergleich zu den europiischen Patenten ohnehin nur
cinen kleinen Bruchteil ausmachen,’? aber im wichtigen Bereich der ergidnzen-
den Schutzzertifikate kann das Bundesverwaltungsgericht durchaus zum
Zuge kommen.”

28 Art. 26 Abs. 1 und 2 PatGG. Eine umfassende Analyse dieser Bestimmung findet
sich bei Stieger (Fn. 1), sic! 2010, 3 ff; siehe auch Bosshard (Fn. 1), SZZP 2010, 191,
sowie jlingst die Kommentierung von Werner Stieger, Art. 26 PatGG, in: Calame/
Hess-Blumer/Stieger (Hrsg.), Patentgerichtsgesetz (PatGG), Kommentar, 2013.

29 Vgl.auch Ritscher (Fn. 1),S. 2131,

30 Siche Art. 31 VGG i.V.m. Art. 5VwVG.

31 Art. 59 Abs. 4 PatG.

32 In der Schweiz stehen derzeit ca. 7 138 schweizerische nationale Patente in Kraft,
was im Vergleich zu den ca. 90 521 in Kraft stehenden europdischen Patenten mit
Wirkung fiir die Schweiz (und Liechtenstein) gerade einmal 7 % der in der Schweiz
insgesamt in Kraft stehenden Patente ausmacht; siche Institut fiir Geistiges Eigen-
tum, Jahresbericht 2011/12, 8. 18.

33 Siche z.B. die bundesverwaltungsgerichtlichen Urteile B-3064/2008, B-3245/2010
und B-1019/2010. Fragen des formellen Patentrechts, namentlich mit Bezug auf die
Wiedereinsetzung in den fritheren Stand, sind beim Bundesverwaltungsgericht
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e) Zusammensetzung der Spruchkérper

Fiinftens zeichnet sich das Bundespatentgericht durch die besondere Beset-
zung seiner Spruchkorper mit juristischen und technischen Richtern aus.>* Die
technischen Mitglieder des Gerichts, auch Fachrichter genannt, sind in der
Regel keine Volljuristen, sondern Patentanwilte mit primir naturwissen-
schaftlicher Ausbildung.*® Thre Funktion ist es, ihr technisches Wissen in den
Prozess einzubringen und damit das Einholen teurer und zeitraubender exter-
ner Gutachten soweit als moglich tiberfliissig zu machen.*® Entsprechend wer-
den die Fachrichter den Spruchkérpern nach ihrer fachlichen Nihe zu dem in
Frage stchenden technischen Gebiet zugewiesen,” wobei jedem Spruchkér-
per von Gesetzes wegen ein Fachrichter anzugehéren hat, soweit mindestens
in Dreierbesetzung entschieden wird.*® Dies ist folgerichtig, weil das Bundes-
patentgericht seine Legitimation als Spezialgericht gerade daraus zieht, dass
die Komplexitit von Patentfillen in technischer Hinsicht in der Regel beson-
deres Wissen voraussetzt, das bei ausschliesslich juristisch gebildeten Richtern
nicht ohne weiteres vorhanden ist. Die schweizerische Strategie zur Professio-
nalisierung der Patentgerichtsbarkeit liegt also letztlich in der Internalisierung
von Expertenwissen. Damit dies funktioniert, muss das Gericht iiber eine
gentigend grosse Anzahl an Fachrichtern verfiigen, um alle wichtigen techni-
schen Gebiete sowie ~ fiir die nw]lrsprachigc Schweiz besonders bedeutsam —
alle Landessprachen abdecken zu kénnen.>” Mit Blick auf die prognostizierten
Fallzahlen*® und die Lohnkosten war deshalb klar, dass weder die technischen
noch die juristischen Mitglieder des Gerichts alle vollamtlich titig sein kén-
nen. Man hat sich daher fiir ein Modell entschieden, das Gericht um einen pa-
tenterfahrenen voll- und hauptamtlichen juristischen Richter (den Gerichts-

hiufiger (siehe z.B. die Urteile B-7477/2006, B-7478/2006, B-6115/2007, B-6938/
2007, B-1729/2009, B-730/2011 und B-2194/2012), doch ist fiir diese Fille ein be-
sonderes technisches Verstindnis in aller Regel nicht erforderlich.

34 Art. 8 Abs. 1 PatGG.

35 Alle Richterinnen und Richter miissen indes als Wahlbarkeitsvoraussetzung tiber
ausgewiesene Kenntnisse auf dem Gebiet des Patentrechts verfiigen; Art. 8 Abs. 1
Satz 2 PatGG.

36 Siche z.B. Bremi (Fn. 1), Mitt. 2012, 529, 531; Bundespatentgericht, Geschiftshe-
richt 2012, S. 88.

37 Art 21 Abs. 4 PatGG.

38 Art. 21 Abs. 1 bis 3 PatGG.

39 Neben zwei hauptamtlichen Richtern sind am Bundespatentgericht gegenwiirtig 36
nebenamtliche Richterinnen und Richter titig, davon 25 mit technischer und 11
mit juristischer Ausbildung; siehe Bundespatentgericht (Fn. 36), S. 89.

40 Ausgegangen wurde von etwa 30 Fillen pro Jahr; siehe Botschaft zum Patentge-
richtsgesetz, BB1. 2008, 455, 461. Zu den aktuellen Zahlen, siche nun Bundespatent-
gericht (Fn. 36), S. 90 (43 ordentliche und 11 summarische Verfahren, wovon aller-
dings nur 11 ordentliche und 6 summarische Verfahren direkt beim Gericht eingin-
gen; der Rest wurde von den vormals zustindigen kantonalen Gerichten ans Bun-
despatentgericht {iberwiesen).
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prisidenten) herum aufzubauen und ihm einen hauptamtlichen technischen
Teilzeitrichter zur Seite zu stellen, wihrend alle anderen Richter nebenamtlich
titig sind und nur von Fall zu Fall eingesetzt und bezahlt werden. Die Flexibi-
litit dieses Modells hat allerdings zur Folge, dass eine gewisse Machtkonzen-
tration in der Hand des Gerichtsprisidenten nicht zu vermeiden ist'! und dass
im Interesse der Glaubwiirdigkeit des Gerichts gz besonders auf die rich-
terliche Unabhingigkeit geachtet werden muss,” denn es ist den nebenamt-
lichen juristischen und technischen Richtern nicht verboten, vor dem Bundes-
patentgericht berufsmissig Parteien zu vertreten, sofern sie nicht der Ge-
richtsleitung angehéren.*> Tm Ubrigen erschwert dieses Modell die effiziente
und rasche Verfahrensfiihrung insofern, als in zeitlicher Hinsicht immer auch
Riicksicht auf die Haupttitigkeit der nebenamtlichen Richter genommen wer-

den muss, was namentlich bei vorsorglichen Massnahmen ins Gewicht fallen
kann.**

2. Verfabrensrechtliche Besonderbeiten

Weil sich das Verfahren vor Bundespatentgericht grundsitzlich nach der
schweizerischen Zivilprozessordnung richtet und davon nur einige wenige
Abweichungen vorgesehen sind, unterscheiden sich Patentprozesse im Prin-
zip nicht grundlegend von anderen immaterialgiiterrechtlichen Prozessen.
Dennoch gibt es drei Punkte, die im internationalen Vergleich besonders her-
vorzuheben sind, weil sie den schweizerischen Patentprozess pragen und ihn
teilweise deutlich von auslindischen Verfahren unterscheiden.

a) Institutionalisierter Vergleichsdruck

Der erste Punkt reflektiert das Selbstverstindnis der schweizerischen Ge-
richte, primir dem Rechtsfrieden zu dienen, was aus richterlicher Sicht am

41 So weisen das Patentgerichtsgesetz und das Geschiftsreglement praktisch alle
wichtigen Entscheide dem Prisidenten zu, insbesondere den Entscheid iiber die
Besetzung und Grésse der Spruchkorper sowie tiber die Festlegung der Verfahrens-
sprache; siehe Art. 3 und Art. 7 Abs. 1 und 2 GR-PatGer sowie Art. 21 Abs. 2 und
3 PatGG. Hinzu kommen die Befugnisse des Prisidenten als Einzelrichter gemiss
Art. 23 PatGG.

42 Tnsofern iiberrascht es nicht, dass zusitzlich zu den allgemeinen Ausstandsgriinden
von Art. 47 ZPO und Art. 22 Abs. 4 PatGG noch spezifische Regeln getroffen
wurden, um die Unabhingigkeit sicherzustellen; siche Art. 28 PatGG sowie Art. 4
der Richtlinien iiber die Unabhingigkeit. Zur Unabhingigkeitsproblematik, siehe
auch Rigamonti (Fn. 1), jipitec 2011, 3, 6 Rz. 15; Bremi (Fn. 1), Mitt. 2012, 529,
530: Kiener/Medici, Anwilte und andere Richter, SJZ 2011, 373, 375 f.; Schweizer
(Fn. 1), Jusletter vom 12. 3. 2012, Rz. 10f.

43 Siche Art. 2 Abs. 2 der Richtlinien zur Unabhingigkeit.

44 Sowird die Gewihrung superprovisorischer Anordnungen schon aus gerichtsinter-
nen Koordinations- und Terminfindungsgriinden kaum je moglich sein, wenn in
Dreierbesetzung entschieden wird oder entschieden werden muss (Art. 23 Abs. 3
PatGG); siche dazu unten im Text nach Fn. 65.
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besten durch méglichst rasche Erledigung der Auseinandersetzungen erzielt
werden kann, wobei es nicht darauf ankommt, ob die Erledigung durch Urteil
oder durch Vergleich erfolgt. Entsprechend bemiiht sich auch das Bundespa-
tentgericht — abgesehen von einem schnellen Verfahren mit relativ kurzen
Fristen und méglichst wenig Fristerstreckungsméglichkeiten*® — vor allem
darum, bereits in einem friihen Verfahrensstadium wenn immer moglich auf
einen Vergleich hinzuwirken.** Nach teilweise durchgefiihrtem Schriften-
wechsel wird deshalb in aller Regel zur Instruktionsverhandlung®” geladen,
die aus einem protokollierten formellen und einem nicht protokollierten in-
formellen Teil besteht.* Im formellen Teil geht es darum, seitens des Gerichts
den Streitgegenstand zu erdrtern, etwaige Unklarheiten in den Parteivorbrin-
gen zu beseitigen und Substantiierungshinweise zu geben sowie allenfalls Be-
weise abzunehmen.*” Der informelle Teil, auf den sich die Parteien und das
Gericht spiter nicht berufen diirfen, dient dann dem Versuch einer Einigung
zwischen den Parteien.”® Zu diesem Zweck erliutert die Gerichtsdelegation
austiihrlich ihre vorliufige Einschitzung der Streitsache und weist auf Schwi-
chen in der Argumentation beider Seiten hin. Der Vergleichsdruck ist dabei
relativ hoch,®' so dass in gut der Hilfte der Fille bereits anlisslich der Instruk-
tionsverhandlung ein Vergleich geschlossen wird.” Eine Vergleichsquote von
etwa zwei Dritteln aller eingeleiteter Verfahren ist fiir schweizerische Gerichte
im Bereich des Wirtschaftsrechts denn auch nicht ungewohnlich,® ist aber
auch ein Grund dafiir, weshalb die schweizerische Rechtsprechung im Imma-
terialgiiterrecht von der Anzahl der entschiedenen Fille her im Vergleich zu
Gerichtssystemen ohne institutionalisierten Vergleichsdruck nicht immer be-
sonders Uppig ist.

45 Siche dazu z.B. Art. 7 Abs. 3 und 4 der Verfahrensrichtlinien; ferner Bremi (Fn. 1),
Mitt. 2012, 529, 530f.

46 Das Bundespatentgericht iibernimmt damit wenig iiberraschend die Praxis des
Handelsgerichts des Kantons Ziirich; vgl. dazu auch Ritscher (Fn. 1), S. 219.

47 Art. 226 ZPO; vgl. dazu auch Bremi (Fn. 1), Mitt. 2012, 529, 531.

48 Siche Art. 8 Abs. 1 der Verfahrensrichtlinien.

49 Art. 8 Abs. 4 Iit. a der Verfahrensrichtlinien.

50 Wiinscht eine Partei keine Vergleichsgespriche, so hat sie dies dem Gericht spites-
tens auf den Erhalt der Vorladung zur Instruktionsverhandlung hin mitzuteilen;
Art. 8 Abs. 5 der Verfahrensrichtlinien.

51 Der zweite hauptamtliche Richter spricht hier diplomatisch von der ,aktiven bera-
tenden Rolle“ des Gerichts; Bremi (Fn. 1), Mitt. 2012, 529, 531.

52 Um dies zu ermoglichen, sind die Parteien zum persénlichen Erscheinen an der In-
struktionsverhandlung verpflichtet, auch wenn sie anwaltlich vertreten sind; Art. 8
Abs. 5 der Verfahrensrichtlinien.

53 Vgl. auch die von den schweizerischen Handelsgerichten und dem Bundespatent-
gericht erstellte Synopsis zur Vergleichsverhandlung, abgedruckt in sic! 2013, 261,
insb. 262. Im Jahr 2012 lag die Vergleichsquote beim Bundespatentgericht bei 57 %;
es erledigte 11 von 17 ordentlichen und 5 von 11 summarischen Verfahren durch
Vergleich; siche Bundespatentgericht (Fn. 36), S. 90.
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b) Fachrichtervotum

Der zweite Punkt ist eine direkte Folge der Internalisierung von Experten-
wissen durch die Besetzung der Spruchkorper mit Fachrichtern. Kann ein
Prozess nicht bereits in der Instruktionsverhandlung durch Vergleich erledigt
werden, wird der Schriftenwechsel zu Ende gefiihrt und dann ein so genanntes
,Fachrichtervotum* eingeholt. Die faktische Bedeutung dieses Fachrichter-
votums darf nicht unterschitzt werden, denn es handelt sich dabei um eine
materielle Stellungnahme des zustindigen Fachrichters zu bestimmten Fragen
des zu beurteilenden Falles, wobei diese Stellungnahme oft prijudizierend
wirken diirfte. Von der Funktion her ersetzt das Fachrichtervotum ein vom
Gericht angeordnetes externes Expertengutachten, doch ist zu beachten, dass
sich das Fachrichtervotum — anders als ein Gerichtsgutachten — nicht nur zu
dem technischen Sachverhalt, sondern auch zu Rechtsfragen dussern kann,
denn der Fachrichter ist ja Mitglied des Spruchkérpers. Im Unterschied zu
einem Sachverstindigengutachten, das vom Gericht angeordnet wird,” han-
delt es sich bei dem Fachrichtervotum prozessual mithin nicht um ein Beweis-
mittel, sondern um einen formalisierten Beitrag eines Fachrichters zur Urteils-
beratung.

Ob ein Fachrichtervotum oder ein externes Gutachten eingeholt wird, ent-
scheidet das Gericht,®® wobei sich das Bundespatentgericht auf den Stand-
punkt stellt, dass grundsitzlich immer ein Fachrichtervotum einzuholen ist>®
und nur dann ausnahmsweise auf ein externes Gutachten ausgewichen wird,
wenn das Fachwissen oder bestimmte technische Voraussetzungen am Gericht
selbst nicht vorhanden sind, etwa wenn aufwindige Versuchsreihen durchge-
fithrt werden miissen.”” Diese Praxis ist mit Blick auf die Strategie der Be-
schleunigung und Professionalisierung der Patentverfahren durch Internali-
sierung von Expertenwissen nur folgerichtig, zumal Fachrichtervoten im Ver-
gleich zu Gutachten in aller Regel schneller erstellt werden konnen und auch
weniger kosten. Freilich hat dieses System auch seinen Preis, denn eine Uber-
priifung des Fachrichtervotums ist nur sehr beschrinkt méglich. Abgesehen

54 Art. 183 Abs. 1 ZPO.

55 Keine Option ist es, bei umstrittenen Fragen weder ein externes Gutachten noch
ein Fachrichtervotum einzuholen und entweder selbst zu entscheiden oder sich auf
von den Parteien eingeholte Privatgutachten zu stiitzen, denn das wire Willklir;
BGE 132 III 83, E. 3.5; vgl. auch BGE 129 111 25, E. 3; BGer. 4A_52/2008 vom
29.4.2008,E.3.4.

56 Auch im Rahmen vorsorglicher Massnahmen wird kein Kurzgutachten eingeholt,
sondern ein Fachrichtervotum, sofern das Fachwissen am Gericht vorhanden ist.
In der Tat hat das Bundespatentgericht bisher offenbar noch nie ein externes Gut-
achten eingeholt, sondern ausschliesslich mit Fachrichtervoten gearbeitet; siche
Bremi (Fn. 1), Mitt. 2012, 529, 532.

57 Siche dazu auch Mario J. Minder, Der Immaterialgiiterrechtsprozess (Tagungsbe-
richt), sic! 2013, 254, 255 (Zusammenfassung des Vortrags des Bundespatentge-
richtsprisidenten).
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von einer schriftlichen Stellungnahme bleibt einer Partei, die sich mit einem
fiir sie negativ ausgefallenen Fachrichtervotum konfrontiert sicht, praktisch
nur noch die Beschwerde an das Bundesgericht gegen das Urteil selbst, wenn
das Fachrichtervotum von dem zustindigen Spruchkéorper iibernommen und
zur Grundlage des Urteils gemacht wird.”® Spitestens an diesem Punkt zeigt
sich die Wichtigkeit des Fachrichtervotums, denn das Bundesgericht wird sich
mangels eigener Expertise wohl in aller Regel davor hiiten, das Fachrichtervo-
tum in technischer Hinsicht fiir unrichtig zu beurteilen.

Hinzu kommt, dass die Beantragung der Einholung eines externen Gutach-
tens zwecks Uberpriifung des Fachrichtervotums in aller Regel aussichtslos
sein durfte, und auch das Einreichen von Privatgutachten, die in der Schweiz
ohnehin nur als Parteibehauptungen und nicht als Beweismittel gelten,® wird
kaum je etwas bringen, zumal die anderen Mitglieder des Spruchkérpers ihre
Fachrichterkollegen nicht ohne Not desavouieren werden. Damit bleibt zwar
noch die theoretische Méglichkeit, gegeniiber einem Fachrichter, den man fiir
zu wenig kompetent oder fiir befangen hilt, ein Ausstandsbegehren zu stellen,
doch wird dies - auch aus Angst vor subtiler Retorsion bei Ablehnung des Ge-
suchs — kaum je getan.® Umso mehr ist die sorgfiltige Zusammenstellung des
Spruchkérpers von besonderer Bedeutung fiir die Aussenwirkung des Bun-
despatentgerichts.

¢) Vorsorgliche Massnahmen

Der dritte Punkt betrifft den emstweiligen Rechtsschutz, fiir den in der
Schweiz der Begriff der vorsorglichen Massnahme gebriuchlich ist.! Das
Bundespatentgericht beurteilt in seinem Zustindigkeitsbereich auch Gesuche
auf Erlass vorsorglicher Massnahmen, und zwar sowohl vor wie auch nach
Anhebung eines ordentlichen Prozesses.®

58 Minder (Fn. 57), sic! 2013, 254, 256 (Zusammenfassung des Vortrags des Bundespa-
tentgerichtsprisidenten). Dies erklirt auch, weshalb Begehren um vorsorgliche
Massnahmen in aller Regel zuriickgezogen werden, sobald ein negatives Fachrich-
tervotum vorliegt. Umgekehrt ist die Vergleichsquote enorm hoch, wenn sich der
Fachrichter positiv zur Verletzungsfrage geiussert hat. Mit anderen Worten sind
Entscheide im Massnahmeverfahren nach Vorliegen eines Fachrichtervotums eher
selten.

59 Siehe z.B. BGE 95 II 364, E. 2; BGE 132 111 83, E. 3.4; BPatGer. 02012 _022 vom
3.5.2012, E. 10.1; Ritscher (Fn. 1), S. 216,

60 Siche nun aber Entscheid der Gerichtsleitung des Bundespatentgerichts vom 16. 1.
2013 im Verfahren O2012_022; vgl. im Zusammenhang mit ciner Nichtpatentsache
jingst auch BGer. 4A_217/2012 und 4A_277/2012 vom 9. 10. 2012, E. 5.

61 Siche dazu allgemein Christoph Willi, Vorsorgliche Massnahmen nach der Schwei-
zerischen Zivilprozessordnung (ZPO), sic! 2010, 591.

62 Art. 26 Abs. 1lit. b PatGG und Art. 261 Abs. 1 ZPO; fiir vorprozessuale Massnah-
men im Bereich der konkurrierenden sachlichen Zustindigkeit von Art. 26 Abs. 2
PatGG, siche auch BPatGer. $2012_009 vom 12. 6. 2012.
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Fine Besonderheit bezieht sich auf die Verfiigbarkeit von Massnahmen
ohne Anhérung der Gegenpartei (superprovisorische Massnahmen).*’
Grundsitzlich wire der Gerichtsprisident als Einzelrichter dafiir zustandig,**
doch kann in Dreierbesetzung entschieden werden, wenn es die tatsichlichen
Verhiltnisse erfordern. Falls das Verstindnis des technischen Sachverhalts fiir
den Entscheid von besonderer Bedeutung ist, muss gar in Dreierbesetzung
entschieden werden.®® Letzteres wird wohl hiufig der Fall sein, sofern es um
Fragen geht, die in die ausschliessliche Zustindigkeit des Bundespatentge-
richts fallen, denn bei Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren diirfte das Ver-
stindnis des technischen Sachverhalts — seltene offensichtliche Fille vorbehal-
ten — in aller Regel von besonderer Bedeutung sein. Aus genau diesem Grund
hat man ja ein Spezialgericht fiir Patentprozesse geschatfen. Diese Sachlage
fiihrt nun aber dazu, dass die theoretisch mogliche Anordnung von vorsorgli-
chen Massnahmen obne Anhorung der Gegenpartei in der Praxis kaum je ge-
wihrt wird, denn wegen der nebenamtlichen Tétigkeit der meisten Mitglieder
des Bundespatentgerichts benétigt die Zusammenstellung eines dreikopfigen
Richtergremiums regelmissig mehrere Tage,®® so dass das Gericht ohnehin
nicht so kurzfristig entscheiden kann, dass nicht auch die Gegenpartei ange-
hért werden kénnte. Damit sind superprovisorische Anordnungen in Patent-
sachen im Wesentlichen auf Fille beschrinkt, in denen die Anhérung der Ge-
genpartei zeitlich zwar méglich wire, diese aber aus anderen Griinden nicht
opportun ist, weil beispielsweise eine Verschleierungsgefahr besteht, was na-
mentlich bei einer beantragten Beschlagnahme oder Beschreibung®” der Fall
sein kann.®®

Eine weitere schweizerische Besonderheit betrifft die beschrinkte bundes-
gerichtliche Uberpriifbarkeit von Entscheiden iiber vorsorgliche Massnah-
men. Vor dem Bundesgericht als zweiter und letzter Instanz kann im Bereich
der vorsorglichen Massnahmen nimlich nur die Verletzung verfassungsmassi-
ger Rechte (Grundrechte) geriigt werden,®” was im Wesentlichen auf eine mit

63 Art. 265 ZPO.

64 Art. 23 Abs. 1 lit. b PatGG.

65 Art.23 Abs. 3 PatGG. Dass dies nach dieser Bestimmung auch gilt, wenn es die
rechtlichen® Verhiltnisse erfordern, ist eigentlich nicht nachvollziehbar, da der
grundsitzlich zustindige Gerichtsprisident, der ja zwingend iiber eine juristische
Ausbildung verfiigen muss (Art. 18 Abs. 3 PatGG), den rechtlichen Fragen durch-
aus gewachsen sein diirfte. Dasselbe gilt fiir die Richter, die vom Prisidenten mit
Einzelrichteraufgaben betraut werden, denn auch sie missen juristisch gebildet
sein (Art. 23 Abs. 2 PatGG).

66 Siche auch Schweizer (Fn. 1), Jusletter vom 12. 3. 2012, Rz. 19.

67 Art. 77 Abs. 1lit. bund ¢ PatG.

68 Siche auch Minder (Fn. 57), sic! 2013, 254, 256 (Zusammenfassung des Vortrags des
Bundespatentgerichtsprisidenten).

69 Art. 98 BGG; Klett (Fn. 24), sic! 2013, 125, 126. Es gilt das Riigeprinzip; Art. 106
Abs. 2 BGG: siche dazu auch BGE 135 III 232, E. 1.2; BGer. 4A_142/2011 vom
31,5, 2011, B,
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dusserster Zuriickhaltung durchgefiihrte Willkiirpriifung hinausliuft.”® Hinzu
kommt, dass Entscheide iiber vorsorgliche Massnahmen in der Regel Zwi-
schenentscheide’" sind, die nur vor dem Bundesgericht angefochten werden
kénnen, wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken
kénnen,”? wobei das Bundesgericht die Anforderungen an die Begriindung
dieses Nachteils vor kurzem verschirft hat. Wihrend vor der Praxisinderung
das Vorliegen eines solchen Nachteils praktisch automatisch angenommen
wurde,”> will das Bundesgericht daran nicht linger festhalten und fordert nun,
dass in der Beschwerdebegriindung konkret aufgezeigt wird, inwiefern dem
Beschwerdefiihrer ein nicht wieder gutzumachender Nachteil rechtlicher Na-
tur droht.”* Pauschale Ausfiihrungen geniigen daher nicht mehr,”® was die
Hiirden fiir das Eintreten auf eine Beschwerde gegen cinen Zwischenentscheid
tiber vorsorgliche Massnahmen ohne Zweifel erhoht. Insgesamt hat dies zur
Folge, dass Fehlentscheide des Bundespatentgerichts im Bereich der vorsorgli-
chen Massnahmen nur unter erschwerten Voraussetzungen korrigierbar sind

70 Willkiir im Sinne von Art. 9 BV liegt nach stindiger Rechtsprechung des Bundes-
gerichts nicht schon dann vor, wenn eine andere Losung ebenfalls vertretbar er-
scheint oder gar vorzuziehen wire. Ein Entscheid wird nur wegen Willkiir aufge-
hoben, ,wenn er offensichtlich unhaltbar ist, zur tatsichlichen Situation in klarem
Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass
verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgrundsatz zuwiderliuft®, wo-
bei Willkiir zudem nur vorliegt, wenn nicht bloss die Begriindung eines Entscheids,
sondern auch das Ergebnis unhaltbar ist; BGer. 4A_142/2011 vom 31. 5. 2011,
E. 1.1,

71 Entscheide im Massnahmeverfahren sind Zwischenentscheide, wenn sie vor oder
wihrend der Hingigkeit des Hauptverfahrens ergehen und nur fiir die Dauer des
Hauptverfahrens Bestand haben bzw. unter der Bedingung, dass ein Hauptverfah-
ren eingeleitet wird; BGE 134 183, E. 3.1; BGE 138 111 76, E. 1.2. Es handelt sich
dabei nur dann um Endentscheide, wenn sie in einem selbststindigen Verfahren er-
gehen; BGE 137 111 324, E. 1.1; ferner BGer. 5A_433/2007 vom 18. 9. 2007, E. 1.
Dies ist z.B. bei der vorsorglichen Beweisfithrung im Sinne von Art. 158 ZPO und
damit namentlich auch bei der Beschreibung nach Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG gege-
ben; siche BGE 138 111 76, E. 1.2.

72 Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG. Zu beachten ist dabei, dass der ,nicht wieder gutzuma-
chende Nachteil“ im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. 2 BGG enger ist als der ,nicht
leicht wieder gutzumachende Nachteil“ im Sinne von Art. 261 ZPO; vgl. BGE 137
[T 380, E. 2.2. Handelt es sich bei dem fraglichen Entscheid ausnahmsweise um
einen Endentscheid (dazu oben Fn. 71), dann ist eine Beschwerde an das Bundesge-
richt grundsatzlich ohne weiteres zulassig; siche Art. 90 BGG.

73 Siehe z.B. BGE 134 1 83, E. 3.1, wonach es ,auf der Hand* liege, dass solche Ent-
scheide einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken konnen und daher
vor Bundesgericht anfechtbar sind.

74 BGE 137 111 324, E. 1.1; BGer. 4A_72/2012 vom 12. 4. 2012, E. 1.2; BGer. 4A_36/
2012 vom 26. 6. 2012, E. 1.2; vgl. zur Begriindungspflicht auch BGE 134 I11 426, E.
1.2; BGE 13811146, E. 1.2.

75 Siche auch Klett (Fn. 24), sic! 2013, 125, 126ff.
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und dass der Einfluss der Fachrichter auf den Prozessausgang noch weiter
steigt.

I11. Rechtsprechung

Betrachtet man die publizierte Rechtsprechung des Bundespatentgerichts
im Jahre 2012, so fillt auf, dass der Schwerpunkt primar auf prozessualen Fra-
gen liegt. Dies erstaunt insofern nicht, als es in der Natur der Sache liegt, dass
ein neu geschaffenes Gericht gerade in der Anfangsphase Klarheit iiber das
von ihm praktizierte Verfahren schaffen muss. Entsprechend wichtig ist auch,
dass das Bundespatentgericht seine Urteile der Offentlichkeit zeitnah und
kostenlos iiber das Internet zuganglich macht.”® Im Jahre 2012 wurden zwolf
Endentscheide und sieben prozessleitende Entscheide publiziert. Lobenswert
ist, dass die Verdffentlichung der Urteile grundsitzlich in nicht anonymisier-
ter Form erfolgt, solange der Schutz privater oder offentlicher Interessen kei-
ne Anonymisierung erfordert.”” Dies ist fiir die Aussenwirkung des Gerichts
auch wichtig, denn die Urteile des Bundespatentgerichts konnen oft nur dann
mit vertretbarem Aufwand auf ihre Qualitit hin gepriift werden, wenn klar
ist, um welches Patent es sich handelt. Im Folgenden geht es darum, die bisher
gefillten Urteile des Bundespatentgerichts gesamthaft darzustellen und - wo
geboten — kurz zu kommentieren.

1. Prozessuale Fragen
a) Sachliche Zustindigkeit™®

Die gesetzliche Regelung der sachlichen Zustindigkeit des Bundespatentge-
richts”” lisst einige wenige Fragen offen, deren sich das Gericht frither oder
spater wird annehmen miissen. Bereits entschieden hat es die Frage, ob es fiir
vorsorgliche Massnahmen vor Rechtshingigkeit einer Klage im ordentlichen
Verfahren auch dann zustindig ist, wenn die zu entscheidende Streitigkeit
vom Thema her nicht in seine ausschliessliche, sondern in die konkurrierende
Zustindigkeit fllt, die es mit den kantonalen Gerichten teilt. Das Gesetz re-
gelt die Frage nicht ausdriicklich, doch ldsst sich den Materialien wie auch der
vereinheitlichten Zivilprozessordnung entnehmen, dass eine Zersplitterung

76 Siche http://www.patentgericht/de/rechtsprechung. Die Grundlage dafiir bildet
Ast. 2 Abs. 1 .V.m. Art. 3 Abs. 1 IR-PatGer, wonach das Gericht offen und trans-
parent informiert und seine Endentscheide zehn Tage nach dem Versand an die Par-
teien im Internet verdffentlicht, wobei auch prozessleitende Entscheide publiziert
werden kénnen. Vgl. auch Art. 54 Abs. 1 Satz 2 ZPO.

77 Siche Art. 3 Abs. 3 IR-PatGer.

78 Zur spezicllen Frage der internationalen ortlichen Zustindigkeit im Zusammen-
hang mit der Berechtigung am Patent bei Vorliegen einer Gerichtsstandvereinba-
rung, siche BPatGer. $2012_005 vom 13. 6. 2012,E.71.

79 Art. 26 ParGG.
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der Zustindigkeit im Verhiltnis zwischen Massnahmeverfahren und Haupt-
verfahren moglichst zu vermeiden ist.*® Auf dieser Grundlage hat das Bundes-
patentgericht véllig zu Recht entschieden, dass sich die konkurrierende Zu-
stindigkeit auch auf die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt
der Rechtshingigkeit einer Klage bezicht.®!

Wichtiger als die relativ klare Frage der Massnahmezustindigkeit im kon-
kurrierenden Bereich sind die Abgrenzungsschwierigkeiten mit Blick auf
Nichtpatentsachen. Es ist zwar unbestritten, dass man vor dem Bundespatent-
gericht Patentklagen und Nichtpatentklagen grundsitzlich nicht kombinieren
darf, dass man also zum Beispiel nicht eine Patentverletzungsklage mit irgend-
emer Markenverletzungsklage kombinieren kann, denn dafiir bestehen gerade
unterschiedliche sachliche Zustindigkeiten.** Unklar ist aber, wie es sich bei
Widerklagen in Nichtpatentsachen verhilt, ob also das Bundespatentgericht
beispielsweise fiir eine Widerklage aus Markenrecht zustindig ist, wenn sich
seine Zustindigkeit auf eine Patentverletzungsklage stiitzt, denn die allgemei-
ne zivilprozessrechtliche Regel lisst das Vorliegen derselben Verfahrensart fiir
eine Widerklagezustindigkeit geniigen, ohne dass auf eine unterschiedliche
sachliche Zustindigkeit Riicksicht genommen wiirde.*> Ein Teil der Lehre
geht daher von der Widerklagezustindigkeit des Bundespatentgerichts fiir
Nichtpatentsachen aus,”* doch widerspricht dies diametral der politischen
Entscheidung des schweizerischen Gesetzgebers, die Zustindigkeit des Bun-
despatentgerichts auf Patentsachen zu beschrinken. Nur wegen dieser Be-
schrinkung hat man auch die Regel vorsehen kénnen, dass — jedenfalls im or-

80 Botschaft zum Patentgerichtsgesetz, BBL. 2008, 455, 482: Art. 5 ZPO; siche dazu
BPatGer. 52012_009 vom 12. 6. 2012, E. 3.

81 BPatGer. S2012_009 vom 12. 6. 2012. In dem konkreten Fall ging es um Antrige,
deren materielle Grundlage eine umstrittene Berechtigung an einem ésterreichi-
schen Gebrauchsmuster sowie an einer PCT-Anmeldung war.

82 Art. 90 lit. a ZPO; differenzierend nun aber Hilti/Henneberger-Sudjana, Kompe-
tenzattraktion vor Bundespatentgericht in Fillen objektiver Klagenhiufung und/
oder Anspruchsgrundlagenkonkurrenz?, sic! 2013, 84; vgl. auch Appellationsge-
richt des Kantons Basel-Stadt, ZK.2012.19 vom 2. 1. 2013, E. 3.1.2. Dass sich das
Bundespatentgericht in einem Fall auch zur Beurteilung eines lauterkeitsrechtli-
chen Begehrens fiir sachlich zustindig erachtete (BPatGer. S2012_005 vom 13. 6.
2012, E. 6), darf nicht dahin gehend missverstanden werden, dass es generell fiir
Klagen aus UWG zustindig wire. Im konkreten Fall liess sich die Zustandigkeit
deshalb auf Art. 26 Abs. 2 PatGG stiitzen, weil das in der Sache lauterkeitsrechtli-
che Begehren offensichtlich ,in Sachzusammenhang mit Patenten® stand, denn es
ging um die Frage, ob dem Beklagten zu verbieten sei, gegeniiber Dritten die Be-
hauptung zu dussern, dass die Kligerin nicht die rechtmissige Eigentiimerin des
Patents sei. Die Beurteilung dieses Antrags setzte mithin die vorfrageweise Klarung
der Berechtigung am Streitpatent voraus. Unter diesen Umstinden war die Zustin-
digkeit des Bundespatentgerichts gegeben, auch wenn sich die Klage materiell auf
UWG stiitzte. Vgl. auch BPatGer. 02012 010 vom 28. 3, 201 2,E.11a.E.

83 Art. 224 Abs. 1 ZPO.

84 Siche z.B. Stieger (Fn. 1), sic! 2010, 3, 181.; Stieger (Fn. 28), Art. 26 PatGG N 113f.
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dentlichen Verfahren und nach dem Gesagten auch in den meisten summari-
schen Verfahren — in jedem Fall zwingend Fachrichter, also juristische Laien,
zum Einsatz kommen miissen.®® Es hat aber keinen Sinn, dass Chemiker oder
Ingenicure tiber Marken-, Urheber- oder Kartellrechtsverletzungen befinden,
denn dort knnen sie ihr Fachwissen nicht einsetzen. Wenn man die Zustin-
digkeit des Bundespatentgerichts schon auf Patentsachen beschrinken wollte
und daher nicht die Méglichkeit vorsah, dass das Gericht auch ohne Fachrich-
ter entscheiden kann, dann muss man konsequenterweise auch eine Widerkla-
gezustindigkeit des Bundespatentgerichts fiir Nichtpatentsachen verneinen.
Dieses Spezialproblem wurde bei der Ausarbeitung der gesamtschweizeri-
schen Zivilprozessordnung nicht bedacht.*® Zu dieser grundlegenden Frage
hat sich das Bundespatentgericht bisher jedoch noch nicht dussern kénnen.
Hingegen hatte es sich bereits mit einem wirtschaftlich bedeutsamen Spe-
zialproblem zu befassen, nimlich einer Klage wegen Patentverletzung gegen
die schweizerische Eidgenossenschaft, und zwar auf der Grundlage eines eu-
ropiischen Patents, das ein System zum Erfassen der von einem Fahrzeug in
cinem vorgegebenen Bereich zuriickgelegten Fahrstrecke zum Gegenstand
hat.¥” Die Kligerin machte geltend, dass das von der Schweiz betriebene tech-
nische Erfassungssystem fiir die leistungsabhingige Schwerverkehrsabgabe
(LSVA) dieses Patent verletze.*® Das Bundespatentgericht beschrankte das
Verfahren auf die Vorfrage der sachlichen Zustindigkeit und zog in Erwigung,
dass der schweizerischen Eidgenossenschaft grundsitzlich verschiedene Mog-
lichkeiten offen stiinden, um im &ffentlichen Interesse patentierte Erfindun-
gen zu nutzen, namentlich die Zwangslizenz und die Enteignung.®” Nachdem
sie aber vor Aufnahme ihrer hoheitlichen Titigkeit, nimlich der Erstellung
und Inbetricbnahme des umstrittenen Erfassungssystems, weder ein zivil-
rechtliches Verfahren auf Erteilung einer Zwangslizenz noch ein 6ffentlich-
rechtliches Verfahren zur Enteignung eingeleitet habe, habe sie eine etwaige
Verletzung von Patenten Dritter in Kauf genommen, was nicht mehr riickgin-
gig gemacht, sondern nur noch durch Schadenersatz ausgeglichen werden
konne. Es sei daher sachgerecht, diese Fragen in einem zivilrechtlichen Verfah-
ren zu kliren, zumal bei 6ffentlich-rechtlichen Streitigkeiten auf dem Gebiet

85 Siche Art. 21 Abs. 1 bis 3 sowie Art. 23 Abs. 3 PatGG.

86 Siche dazu — und zum dhnlich gelagerten Fall, in dem cine Nichtpatentsache bei
cinem kantonalen Gericht anhingig gemacht wird und der Beklagte dann widerkla-
geweise eine Patentverletzung geltend macht — bereits Rigamonti (Fn. 1), jipitec
2011, 3,9 Rz. 34f,; vgl. auch Stieger (Fn. 28), Art. 26 PatGG N | 15f.

87 Siehe Patent Nr. EP 741 373 B1.

88 Beider LSVA handelt es sich um ein Mauterfassungssystem, wobei die Klagerin die
verletzende Handlung vor allem bei der Erfassung des Grenziibertritts von Fahr-
zeugen mit Fahrzeuggeriten durch fix installierte Bakenanlagen sieht; BPatGer.
02012_021 vom 7.6.2012,E. 3.

89 Art. 32 und 40 PatG; BPatGer. 02012_021 vom 7.6. 2012, E. 15.2.3.
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des Patentrechts kein fachlich kompetentes Gericht zur Verfiigung stehe.”® Es
trat daher folgerichtig auf die Klage ein. Auf Beschwerde der schweizerischen
Eidgenossenschaft hin bestitigte das Bundesgericht die sachliche Zustindig-
keit des Bundespatentgerichts allerdings nur fiir die Unterlassungsklage und
entschied, dass die Schadenersatzklage nicht vom Bundespatentgericht zu be-
urteilen sei.”!

b) Rechtsbegehren

Wenig tiberraschend hatte das Bundespatentgericht gleich mehrfach die Ge-
legenhetit, die strengen bundesgerichtlichen Anforderungen an die Formulie-
rung von Unterlassungsbegehren” anzuwenden. Danach ist ein patentrechtli-
ches Unterlassungsbegehren nur dann geniigend bestimmt, wenn die ange-
griffene Ausfiihrungsform ,als reale technische Handlung® so umschrieben
wird, ,dass es keiner Auslegung rechtlicher oder mehrdeutiger technischer
Begriffe bedarf*,” denn nur ,wenn konkret die technischen Merkmale ge-
nannt werden, die in der angegriffenen Ausfiihrung das Streitpatent beniitzen,
ist ein allfilliges Verbot vollstreckbar®.”

Unter Verweis auf diese Ausfithrungen hat das Bundespatentgericht bereits
in einem seiner ersten Entscheide klar und deutlich festgehalten, dass ein
Rechtsbegehren diesen Anforderungen nicht geniigt, wenn es die angegriffene
Austfiihrungsform nur durch einen Verweis auf eine der Klage beiliegende
Produktbeschreibung in einem Werbeprospekt charakterisiert, sofern daraus
die konkrete technische Umsetzung der einzelnen Merkmale des fraglichen
Patentanspruchs nicht hervorgeht.” Es gebe keinen anderen Weg, als in einem
ersten Schritt eine detaillierte Merkmalsanalyse des relevanten Patentan-
spruchs vorzunehmen, um dann in einem zweiten Schritt die konkrete techni-
sche Umsetzung jedes einzelnen Merkmals des Anspruchs in der angegriffe-
nen Austihrungsform darzustellen.” Ansonsten kénne auf das Rechtsbegeh-
ren nicht eingetreten werden.

90 BPatGer. O2012_021 vom 7. 6. 2012, E. 15.2.3. Zudem kam das Bundespatentge-
richt nach umfassender, beinahe lehrbuchartig formulierter Analyse zu dem
Schluss, es liege eine privatrechtliche Streitigkeit vor (E. 19).

91 BGer. 4A_443/2012 vom 5. 2.2013.

92 Der Leitentscheid ist BGE 131 111 70. Siche zu diesem Urteil auch Peter Widmer/
Patrick Degen, Anmerkung, sic! 2005, 211; Hans Peter Walter, Die bundesgericht-
liche Rechtsprechung im Jahr 2005, ZBJV 2006, 580, 599: Werner Stieger, Fallstri-
cke beim Prozessieren im Immaterialgiiterrecht — Beispicle aus der neueren zivil-
prozessualen Praxis, ZZZ 2006, 39, 47; Peter Heinrich, Die Formulierung patent-
rechtlicher Unterlassungsbegehren und -urteile, sic! 2006, 48.

93 BGE 13111170, E.3.3.

94 BGE 13111170,E.3.4.

95 BPatGer. S2012_002 vom 7. 3. 2012, E. 2; ebenso BPatGer. 02012_004 vom 24. 8.
2012, E. 9; vgl. auch BPatGer. $2012_003 vom 2. 2. 2012, E. 15.

96 BPatGer. $2012_002 vom 7. 3. 2012, E. 3; ebenso BPatGer. 02012 004 vom 24. 8.
2012,E.9.
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Entsprechend trat das Bundespatentgericht in einem anderen Fall nicht auf
cin beantragtes Unterlassungsbegehren ein, das wortlich einen Teil der For-
mulierung des relevanten Patentanspruchs tibernahm, ohne im Einzelnen pri-
zise darzulegen, iiber welche technischen Merkmale die angegriffene Austiih-
rungsform verfiigte, die nach Meinung der Kligerin eine Verletzung des be-
treffenden Patentanspruchs darstellte. Die Vollstreckungsbehorde misse zwar
einen mit der betreffenden Technologie vertrauten Fachmann beiziehen, wenn
es um einen Sachverhalt gehe, den sie nicht selbst analysieren konne, aber sie
soll nicht die Frage beantworten miissen, ob der festgestellte Sachverhalt eine
Patentverletzung sei. Dies setze voraus, dass im Rechtsbegehren konkret ge-
zeigt werde, welche Merkmale des angegriffenen Gegenstands als Austiihrung
der technischen Lehre betrachtet wiirden.””

In der Sache ist dieser Rechtsprechung durchaus zuzustimmen, selbst wenn
die involvierten Parteien in der Praxis oft auch ohne die prézise Definition des
Verletzungsgegenstandes im Rechtsbegehren (und dann im Dispositiv) genau
wissen, welche Handlungen gemeint sind, und selbst wenn die gerichtlichen
Anordnungen von den Parteien in der Regel ohne Vollstreckungsrichter um-
gesetzt werden.” Die formelle Strenge bei den Rechtsbegehren hilft dem Ge-
bicht ebenso wie den Parteien, den Rechtsstreit von Anfang an auf die wichti-
gen Punkte zu fokussieren. Ein etwaiges Informationsdefizit des Klagers tiber
die technische Beschaffenheit des angegriffenen Gegenstandes vor Klageein-
reichung”’ diirfte heute namentlich iber das prozessuale Instrument der ge-
nauen Beschreibung ausgeglichen werden konnen.'® Insgesamt liefern diese
Urteile jedenfalls wertvolle und konkrete Anleitungen fiir die Formulierung
von Unterlassungsbegehren vor Bundespatentgericht.

Neben den Anforderungen an die Formulierung von Unterlassungsbegeh-
ren hatte sich das Bundespatentgericht auch mit der Frage zu befassen, ob die
Feststellung einer ungewissen Rechtslage, i casu die rechtmissige Inhaber-
schaft eines europiischen Patents, Gegenstand einer vorsorglichen Anord-
nung sein kann. Dabei kam es unter Verweis auf die tiberwiegende Lehre zu
dem Schluss, dass die beantragte richterliche Feststellung nach Massgabe der
Zivilprozessordnung keine zuldssige Anordnung einer Massnahme sei und
trat folglich nicht auf das Begehren ein.'®! Das Gericht sah in der vorsorgli-
chen Feststellung der Berechtigung am Patent eine im Wesentlichen endgiilti-
ge Anordnung ohne zeitlich begrenzte Wirkung.'> Umgekehrt trat das Bun-
despatentgericht auf das ebenfalls vorsorglich beantragte Begehren ein, dem

97 BPatGer. 02012 004 vom 24, 8.2012,E. 9.
98 Siehe z.B. Widmer/Degen (Fn.92), sic! 2005, 211, 212; Walter (Fn. 92), ZBJV
2006, 580, 602.
99 Dazu Widmer/Degen (Fn. 92), sic! 2005, 211, 2131.
100 Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG. Dazu sogleich unten im Text nach Fn. 118.
101 BPatGer. S2012_005 vom 13.6.2012, E. 11.1.
102 Dariiber hinaus wurde von der Kligerin weder ein Feststellungsinteresse gemass
Art. 74 PatG noch ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil gemiss
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Beklagten zu verbieten, gegeniiber Dritten zu behaupten, die Kligerin sei
nicht rechtmissige Inhaberin des fraglichen europiischen Patents.'® In der
Sache wurde dieses Begehren dann aber abgewiesen, weil die Klagerin keine
Vertrags- oder Rechtsverletzung glaubhaft gemacht hatte,'®* zumal nach Mei-
nung des Gerichts in der gutgliubigen Behauptung einer Rechtsverletzung
allein noch kein unlauteres Verhalten liegt.'®®

¢) Beweisrecht

Im Rahmen der Vereinheitlichung des schweizerischen Zivilprozessrechts
und der Schaffung des Bundcsyatentgcrichts wurde auch das Beweisrecht auf
eine neue Grundlage gestellt.'™® Im Patentbereich besonders relevant sind na-
mentlich die allgemeine vorsorgliche Beweisfiihrung'”, die patentspezifische
vorsorgliche Massnahme der genauen Beschrcibl_mg;l'DR und die beweisrechtli-
che Bedeutung von Expertengutachten. Entsprechend hatte das Bundespa-
tentgericht bereits Gelegenheit, zu diesen drei Fragenkomplexen Stellung zu
nehmen.

aa) Vorsorgliche Beweisfiithrung nach Art. 158 ZPO

Gegenstand des ersten Falles war ein Begehren um vorsorgliche Beweisfiih-
rung nach den allgemeinen Regeln der Zivilprozessordnung. Beantragt wurde
unter anderem die Befragung der Gegenpartei mit Bezug auf die Zusammen-
setzung ihrer Filmtabletten sowie mit Bezug auf den Lieferanten des in den
Tabletten enthaltenen Wirkstoffs. Dariiber hinaus wurde die Herausgabe von
Mustern dieser Tabletten an die Kligerin zwecks Durchfiihrung einer Labor-
Analyse verlangt.'” Zur Begriindung dieser Antrige machte die Klagerin gel-
tend, dass sie Anhaltspunkte dafiir habe, dass die Beklagte Patentrecht verlet-
ze, weil sie vor Ablauf des Patentschutzes ein Generikum eines patentge-
schiitzten Priparats auf die Spezialititenliste!'® habe aufnehmen lassen, das
einen Wirkstoff enthalte, der die kligerischen Patente verletzen kénnte. Es

Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO glaubhaft gemacht; BPatGer. $2012_005 vom 13. 6.
2012,E. 11.1.

103 BPatGer. $2012_005 vom 13. 6. 2012, E. 11.2.

104 BPatGer. S2012_005 vom 13. 6. 2012, E. 12. 6

105 BPatGer. S2012_005 vom 13.6.2012, E. 12.2.

106 Rigamonti (Fn. 1), jipitec 2011, 3, 12 Rz. 53ff.; siche auch Mark Schweizer, Vor-
sorgliche Beweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung und Patent-
gesetz, ZZ7 2010, 3.

107 Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO.

108 Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG. Der Anspruch auf genaue Beschreibung ist ein Anwen-
dungsfall der allgemeinen Norm iiber die vorsorgliche Beweisfithrung in Art. 158
Abs. 1 lit. aZPO; siche BGE 138 111 76, E. 2.4.1.

109 BPatGer. $2012_006 vom 27.4.2012,E. 1.

110 Die Spezialititenliste ist eine vom Bundesamt fiir Gesundheit erstellte Liste der
pharmazeutischen Spezialititen und konfektionierten Arzneimittel mit Preisen,
die von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung in der Grundversiche-
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wiirden der Kligerin aber noch Beweise fiir die anzunehmende Patentverlet-
zung fehlen, die sie nur durch Auskiinfte der Beklagten und Herausgabe eines
Musters der fraglichen Tabletten beschaffen konne, weil das Produkt der Be-
klagten noch nicht auf dem Schweizer Markt verfiigbar sei. Das erforderliche
schutzwiirdige Interesse der Kligerin liege in der Abklirung von Beweis- und
Prozessaussichten zur Vermeidung eines aussichtslosen Prozesses.

In seiner Wiirdigung der zu beurteilenden Antrige folgte das Bundespatent-
gericht''" ausdriicklich einem jiingeren Urteil des Bundesgerichts, demzufol-
ge die vorsorgliche Beweisfithrung voraussetzt, dass die Antragstellerin das
Vorliegen eines Sachverhalts glaubhaft macht, ,gestiitzt auf den ihr das mate-
rielle Recht einen Anspruch gegen die Gesuchsgegnerin gewahrt, und zu des-
sen Beweis das abzunehmende Beweismittel dienen kann®, wobei es gentigt,
dass das Vorliegen der anspruchsbegriindenden Tatsachen lediglich substan-
titert behauptet wird, wenn das abzunehmende Beweismittel das einzige ist,
mit dem der Anspruch bewiesen werden kann.''? Zu priifen sei daher, so das
Bundespatentgericht, ob ein Sachverhalt vorliege, gestiitzt auf den der Klige-
rin nach dem Patentgesetz ein Unterlassungsanspruch zukomme, denn ein
schutzenswertes Interesse an der Abklarung von Beweis- und Prozessaussich-
ten sei offensichtlich gegeben.'" In der Sache lehnte das Bundespatentgericht
indes alle Begehren ab. Eines der angerufenen Streitpatente sei im Einspruchs-
verfahren vom Europiischen Patentamt widerrufen worden, wobei es keine
Rolle spiele, dass eine Beschwerde mit aufschiebender Wirkung gegen den Wi-
derruf der Patenterteilung hingig sei und das Patent damit formell noch in
Kraft sei, denn die Kldgerin habe mit keinem Wort begriindet oder auch nur
dargelegt, weshalb der Widerruf falsch sei.''* Damit sei ein Unterlassungsan-
spruch nicht glaubhaft gemacht. Dasselbe gelte fiir die angebliche Verletzung
eines Verfahrenspatents, weil die blosse Behauptung, die Kligerin gehe davon
aus, dass der fiir die Tabletten der Beklagten verwendete Wirkstoff nach dem
Verfahrenspatent hergestellt worden sei, fiir ein Glaubhaftmachen offensicht-
lich nicht geniige.'"® In diesem Zusammenhang belehrte das Bundespatentge-
richt die prozessfithrenden Anwilte auch dariiber, dass nur iiber streitige Tat-
sachen Beweis abgenommen werden konne, also iiber Tatsachen, welche ,,die
eine Seite behauptet und die andere bestreitet, weshalb die beantragte Befra-
gung dartiber, wer der Beklagten die potentiell patentverletzenden Wirkstoffe
geliefert habe, kein Beweisthema sei.''® Mit Bezug auf dasjenige Streitpatent,
das einen gewissen Aufbau bestimmter Tabletten mit dem fraglichen Wirk-

rung verglitet werden. Diese Liste enthilt auch die mit den Originalpraparaten
austauschbaren preisgiinstigeren Generika. Siche Art. 52 Abs. 1lit. b KVG.
111 BPatGer. 52012_006 vom 27.4.2012, E. 5.
112 BGE 13811176, E. 2.4.2.
113 BPatGer. 52012_006 vom 27.4.2012,E.
114 BPatGer.52012_006 vom 27. 4. 2012, E.
115 BPatGer. 52012 006 vom 27.4.2012, E.
E.

5.
6.
7
116 BPatGer. S2012_006 vom 27.4,2012,E. 7.
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stoff schiitze, sei ebenfalls keine Verletzung glaubhaft gemacht, weil der Hin-
weis darauf, dass es sich beim angegriffenen Produkt um bestimmte Tabletten
mit dem fraglichen Wirkstoff handle, fiir sich allein genommen noch nicht in-
diziere, dass simtliche Merkmale des Patentanspruchs erfiillt seien. Die blosse
Behauptung, dass dies so sei, lasse die »gebithrende Ernsthaftigkeit* vermissen
und lasse den Eindruck entstehen, die Kligerin wisse ,,schlicht gar nichts®
tiber das Vorliegen der Anspruchsmerkmale, so dass sich das Ansinnen der
Kligerin als ,,verponte Fishing Expedition® erweise.'"”

Dieser Entscheid macht deutlich, dass die Kliger auch unter dem neuen zi-
vilprozessualen Regime nicht einfach voraussetzungslos an alle Informationen
gelangen konnen, die sie im Hinblick auf die Einleitung eines Verletzungspro-
zesses gerne hitten. Das blosse Behaupten einer Rechtsverletzung geniigt je-
denfalls nicht.

bb) Genaue Beschreibung nach Art. 77 PatG

Im zweiten Fall ging es um das in der heutigen Form neue prozessuale In-
strument der genauen Beschreibung, das weder in der Zivilprozessordnung
noch im Patentgerichtsgesetz, sondern im Patentgesetz geregelt ist.''® Es han-
delt sich um eine vorsorgliche Massnahme, die darauf gerichtet ist, unter an-
derem zwecks Abklirung der Prozessaussichten die angeblich widerrechtlich
angewendeten Verfahren oder widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse vom
Bundespatentgericht genau beschreiben zu lassen. Die Besonderheit dieser
Massnahme liegt darin, dass im Unterschied zu anderen prozessualen Mass-
nahmen der vorsorglichen Beweisfiihrung nur, aber immerhin, glaubhaft zu
machen ist, dass ein patentrechtlicher Anspruch verletzt ist oder eine Verlet-
zung zu befiirchten ist.''” Namentlich muss eine Beweisgefihrdung nicht
mehr glaubhaft gemacht werden.'?°

Im konkreten Fall wurde mit Blick auf ein potentiell verletztes Verfahrens-
patent die genaue Beschreibung eines von der Beklagten verwendeten Giess-
verfahrens beantragt. Das Bundespatentgericht kam zu dem Schluss, dass die
Verletzung eines der Kligerin zustehenden patentrechtlichen Anspruchs
glaubhaft gemacht war, weil es sich bei der Beklagten um die Rechtsnachfolge-
rin einer konkursiten Gesellschaft handelte, die das patentgeschiitzte Verfah-
ren praktiziert und von der die Beklagte die Raumlichkeiten, die Produktions-

117 BPatGer. 52012_006 vom 27. 4. 2012, E. 7.

118 Art. 77 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 bis 5 PatG. Siche dazu allgemein auch Rigamonti
(Fn. 1), jipitec 2011, 3, 13 Rz. 56 f.; Ritscher (Fn. 1), S. 216f.; Thierry Calame, Be-
weissicherung im Zusammenhang mit Patentverletzungsklagen in der Schweiz ab
2011, in: Liber Amicorum Rudolf Tschini, 2010, S. 494 {f.; Mark Schweizer, Der
Anspruch auf genaue Beschreibung gemiss Art. 77 PatG, sic! 2010, 930.

119 Art. 77 Abs. 2 PatG.

120 Vgl. demgegeniiber Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO und zum alten Recht Calame
(Fn. 118), S. 491 f.
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mittel und einen Grossteil des Personals ibernommen hatte.'?! Der Einwand,
dass das Giessverfahren bei anderen als den patentrelevanten Temperaturen
abgewickelt wiirde, wurde nicht gehort, weil eben nur eine Beschreibung die-
sen Punkt feststellen kénne. Entsprechend wurde eine Beschreibung des von
der Beklagten angewendeten Verfahrens angeordnet.'** Zum Schutz von Ge-
schiftsgeheimnissen wurde die Kligerin von der Teilnahme an der Beschrei-
bung ausgeschlossen, ihren Anwilten und Patentanwilten aber die Teilnahme
gestattet, allerdings unter Auferlegung einer mit Busse'” sanktionierten
Pflicht zur Verschwicgenheit bis zur gerichtlichen Mitteilung der Beschrei-
bung an die Kligerin.'** In dieser Hinsicht folgte das Bundespatentgericht —
ohne es zu sagen — dem vom BGH abgesegneten , Diisseldorfer Besichtigungs-
verfahren®.'? Im vorliegenden Fall wurde die Beschreibung von dem zweiten
hauptamtlichen Richter unter Teilnahme des ersten Gerichtsschreibers vorge-
nommen, der die Beschreibung festhielt und der Beklagten vor Ort zur unter-
schriftlichen Bestitigung der Exaktheit und der Vollstindigkeit unterbreitete,
bevor die Beschreibung der Beklagten dann formell zur Stellungnahme und
Geltendmachung etwaiger Geschiftsgeheimnisse zugestellt wurde.'*® Der
Kligerin wurde — nach Priifung der Einwinde der Beklagten durch das Ge-
richt — das Protokoll der Beschreibung sowie ein Schreiben der Beklagten
samt technischem Annex zugestellt, wobei offenbar diverse Stellen unkennt-
lich gemacht wurden.'?” Damit war die Beschreibung erledigt.

Die Bedeutung dieses Entscheids liegt weniger in den Einzelheiten des kon-
kreten Falles als vielmehr ganz allgemein in der Darlegung der Vorgehenswei-
se und der einzelnen Schritte, die kiinftigen Verfahren als Vorgabe dienen wer-
den. Dariiber hinaus besteht nun Klarheit iiber das Verfahren zur Wahrung
von Geschiftsgeheimnissen sowie iiber die ungefihren Kosten und die zeitli-
che Dimension der Beschreibung.'?® Dass iiberhaupt eine Beschreibung ange-

121 BPatGer. 52012 007 vom 14.6.2012,E. 3.

122 BPatGer. $2012_007 vom 14.6.2012, E. 4.

123 Siehe Art. 292 StGB.

124 Soweit im Verfahren der Beschreibung den Anwilten und Patentanwilten der
Kligerin Punkte bekannt werden, die spiter nicht in die der Kligerin gerichtlich
mitgeteilte Beschreibung aufgenommen werden, besteht die Pflicht zur Ver-
schwiegenheit fort; BPatGer. 52012_007 vom 14.6.2012, E.5.

125 Siche z. B. BGH, GRUR 2010, 318; dazu Peter Meier-Beck, Die Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs zum Patent- und Gebrauchsmusterrecht im Jahr 2009,
GRUR 2010, 1041, 1046 {.; ferner Tilman Miiller-Stoy, Der Besichtigungsanspruch
gemiss § 140c in der Praxis — Teil 2, Mitt. 2010, 267, 270; Ritscher (Fn. 1), 8. 217;
Schweizer (Fn. 118), sic! 2010, 930, 933 1.

126 BParGer.$2012_007 vom 14.6.2012,E.7.

127 BPatGer. $2012_007 vom 23. 8. 2012, E. 5, und Dispositiv, Ziffer 1. Ebenfalls zu-
gestellt wurde der Kligerin ein Schreiben des zustindigen technischen Richters an
die Beklagte mit spezifisch technischen Fragen.

128 Der Kligerin wurden (einstweilen) Kosten von insgesamt CHF 12 000 auferlegt,
und das Verfahren dauerte vom Einreichen des Antrags auf Beschreibung bis zum
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ordnet wurde, ist auch ein wichtiges Signal an die prozessierende Anwalt-
schaft, dass das Bundespatentgericht gewillt und fihig ist, dieses neue Instru-
ment in der Praxis auch anzuwenden, ohne die Voraussetzungen dafiir so hoch
anzusetzen, dass die Beschreibung toter Buchstabe bleibt.

cc) Beweisrechtliche Bedeutung von Expertengutachten

Im dritten Fall ging es um einen Punkt, der in internationalen Patentprozes-
sen oft zur Sprache kommt, nimlich die Frage nach der Bedeutung auslindi-
scher Gutachten iiber die Rechtsbestindigkeit europiischer Patente. Auch
diese Frage hat das Bundespatentgericht bereits beantworten kénnen.'?? Zu
beurteilen war eine Klage auf Feststellung der Nichtigkeit des schweizeri-
schen Teils eines europiischen Patents, wobei die Beklagte zur Stiitzung der
Rechtsbestindigkeit des Patents zwei umfassende Gutachten einreichte, die
vom deutschen BGH und vom Tribunale di Roma in Parallelprozessen in Auf-
trag gegeben worden waren. Die Kligerin sah darin weder Gutachten noch
Beweismittel im zivilprozessrechtlichen Sinne, wihrend die Beklagte diese
Gutachten als Urkunden und damit als Beweismittel qualifiziert haben woll-
te.130

Das Bundespatentgericht nahm diesen Fall zum Anlass, um zunichst relativ
ausfihrlich seine Position zu Gutachten darzulegen, die nicht vom Gericht,
sondern von einer Partei in Auftrag gegeben werden (Privat- oder Parteigut-
achten). Wenig iiberraschend fiihrte es in Ubereinstimmung mit der bundesge-
richtlichen Rechtsprechung'! aus, solche Gutachten seien nach der Entschei-
dung des schweizerischen Gesetzgebers keine Beweismittel, sondern (einliss-
lich substantiierte) Parteibehauptungen, die als solche zuzulassen seien und
mit denen sich das Gericht in der Urteilsbegriindung auseinanderzusetzen
habe."* Zivilprozessual seien solche Gutachten als Tatsachenbehauptungen
zu behandeln, weshalb ihr Inhalt grundsitzlich zum Inhalt der Rechtsschrif-
ten %emacht werden miisse, eben weil es sich dabei um Parteivorbringen hand-
le."*> Nach dieser grundsitzlichen Klirung der zivilprozessualen Qualifika-
tion von Parteigutachten hielt das Bundespatentgericht lapidar fest, dass die
Gutachten im konkreten Fall keine solchen Parteigutachten seien. Es gehe bei
Gerichtsgutachten aus auslindischen Prozessen aber auch nicht um Gerichts-
gutachten im Sinne des schweizerischen Zivilprozessrechts,"* denn diese
Gurachten seien nicht von einem schweizerischen Gericht in Auftrag gegeben

Versand der Beschreibung durch das Bundespatentgericht in etwa vier Monate
und drei Wochen.

129 BPatGer. O2012_022 vom 3. 5. 2012.

130 BPatGer. 02012_022 vom 3. 5.2012, E. 7.

131 BGE 13211183, E. 3.4.

132 BPatGer. O2012_022 vom 3. 5. 2012, E. 10.1.

133 BPatGer. O2012_022 vom 3.5.2012, E. 10.1.

134 Siche Art. 183ff. ZPO.
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worden.'? Vielmehr wiirden Urkunden im Sinne von Art. 177 ZPO vorlie-
gen, die aber formell wie Parteigutachten zu behandeln seien, also letztlich
wie Parteibehauptungen.'”® Dies habe mit Blick auf die allgemeinen Regeln
iiber dic Behauptungslast und die Substantiierung zur Folge, dass Tatsachen,
die sich zwar aus Beilagen zu einer Rechtsschrift ergeben, in der Rechtsschrift
selbst aber nicht hinreichend detailliert behauptet werden, vom Gericht nicht
+u beachten seien.'>” Ein Pauschalverweis auf die Urkunden sei daher unbe-
achtlich, weshalb die Gerichtsgutachten vorliegend unberiicksichtigt bleiben
miissten, soweit die Beklagte in ihrer Eingabe nicht unter Hinweis auf die
konkreten Textstellen entsprechende Behauptungen vorgebracht hitte. Inso-
fern wiirden die Gerichtsgutachten als Beweismittel dafiir zugelassen, dass die
in der Rechtsschrift der Beklagten konkret aufgestellten Behauptungen tiber
den Inhalt der Schlussfolgerungen der Gutachten zutreffen —im Ubrigen seien
sie unbeachtlich.'®

Auch dieser Entscheid ist primir wegen seiner Grundsatzqualitit relevant,
denn das Bundespatentgericht hat damit eine in der Praxis wichtige Frage
ciner Lésung zugefiihrt, die in kiinftigen Verfahren zu beachten sein wird.

d) Verschiedenes

Abgesehen von den bereits angesprochenen Entscheiden hat das Bundespa-
tentgericht zu einer ganzen Reihe von prozessualen Fragen Stellung nehmen
kénnen, die weniger grundlegend sind und daher hier im Sinne eines Uber-
blicks nur kurz erwihnt werden sollen.'””

So hat das Bundespatentgericht etwa klargestellt, dass die grundsatzlich
mégliche Wahl der englischen Sprache als Parteisprache'* bedeutet, dass da-

135 BPatGer. 02012_022 vom 3.5.2012,E. 10.2.

136 BPatGer. 02012_022 vom 3.5.2012, E. 10.3.

137 BPatGer. 02012_022 vom 3.5.2012,E. 10.4.

138 BPatGer. 02012 022 vom 3.5.2012, E. 10.5. Zur Umsetzung und Bedeutung die-
ses Punkts siche auch BPatGer. 02012_022 vom 31.7. 2012.

139 Hinzu kommt ein nicht weiter zu kommentierender Nichteintretensentscheid,
der erging, weil der Kliger — trotz deutlicher Hinweise des Gerichtsprasidenten —
offenbar nicht willens war, eine prozesskonforme Klageschrift im Sinne von
Art. 221 ZPO cinzureichen; BPatGer. 02012_012 vom 20. 2. 2012, E. 7. Auf die
gegen diesen Entscheid beim Bundesgericht eingereichte Beschwerde wurde —
was zu erwarten war — wegen offensichtlicher Unzulissigkeit nicht eingetreten;
siche BGer. 4A_175/2012 vom 3. 4. 2012. Ebenfalls nicht eingetreten wurde auf
cine dem Bundespatentgericht vom Handelsgericht des Kantons Ziirich tiberwie-
sene Klage, weil die Klagerin bereits vor der Uberweisung im Handelsregister ge-
16scht worden war; BPatGer. 02012_029 vom 6. 2. 2012.

140 Siche Art. 36 Abs. 3 Satz 1 PatGG. Das Bundespatentgericht hat in Art. 6 Abs. 3
der Verfahrensrichtlinien die gesetzliche Bestimmung dahin gehend prizisiert,
dass bei einer schriftlichen Einigung der Parteien auf die englische Sprache als Par-
teisprache keine Zustimmung des Gerichts notwendig ist, um so eine vorprozes-
suale Einigung zu ermbglichen, die bereits fiir die Klageschrift gilt; siehe BPatGer.
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mit zugleich auf die Verwendung einer Amtssprache verzichtet wird, dass also
= wenn sich die Parteien auf die englische Sprache geeinigt haben - nicht die
Wahl besteht, die Eingaben entweder in englischer Sprache oder in einer
Amtssprache einzureichen.'!

Im Zusammenhang mit dem in der schweizerischen Zivilprozessordnung
neu ausdriicklich geregelten prozessualen Instrument der Schutzschrift'*? hat
das Bundespatentgericht entschieden, dass es nicht zuldssig ist, ohne entspre-
chende Vollmacht eine Schutzschrift im Namen anderer Gesellschaften einzu-
reichen, auch wenn diese mit der einreichenden Gesellschaft in einem Kon-
zern- oder Gruppenverhiltnis stehen. Umgekehrt ist es aber zulissig, mehrere
konkret genannte Gesellschaften eines Konzerns sowie — wegen der Klage-
méglichkeit nach Art. 75 Abs. 1 PatG — auch pauschal etwaige ausschliessliche
Lizenznehmer des relevanten Patents auf Seite der Beklagten anzufithren.'*

Sodann hat das Bundespatentgericht auch einen Hinweis darauf gegeben,
was das Erfordernis der zeitlichen Drin%ﬁcbkeir bei vorsorglichen Massnah-
men ohne Anhorung der Gegenpartei'** bedeutet, als es entschied, dass ein
Zuwarten von sieben Wochen nach Kenntnisnahme des relevanten Sachver-
halts dafiir nicht gentige, weil eine Reaktion innerhalb von ein bis zwei Wo-
chen zu erwarten sei.'*’ Dariiber hinaus hat das Bundespatentgericht mit
austiihrlicher Begriindung und eingehender Auseinandersetzung mit der Lite-
ratur'*® die umstrittene iibergangsrechtliche Frage geklirt, ob die kantonalen
Zivilprozessordnungen oder die neue gesamtschweizerische ZPO auf Fille
anwendbar sind, die das Bundespatentgericht von den chemals zustandigen
kantonalen Gerichten {ibernommen hat. Es hat sich — mit Blick auf die vom
Gericht selbst erstellten Verfahrensrichtlinien wenig iiberraschend' — fiir die
Anwendbarkeit der neuen ZPO entschieden,'*® was im Ergebnis wohl auch
richtig ist, zumal die Prozessparteien insofern geschiitzt werden, als es ihnen
erlaubt ist, das nachzubringen, was sie gemiss kantonalem Prozessrecht im
Zeitpunkt der Uberweisung ans Bundespatentgericht noch nicht vorbringen
mussten oder konnten,'*?

02012_037 vom 30. 7. 2012, E. 4. Das Urteil und verfahrensleitende Anordnun-
gen werden aber in jedem Fall in einer Amtssprache abgefasst; Art. 36 Abs. 3
Satz 2 PatGG.

141 BPatGer. O2012_037 vom 30. 7. 2012,E. 4.

142 Art. 270 ZPO; dazu Rosana Pfaffhanser, Die Schutzschrift gemiss Art. 272 ZPO
unter Berticksichtigung der bisherigen kantonalen Praxis, sic! 2011, 565.

143 BPatGer. D2012 019 vom 27. 8. 2012, E. 1.

144 Art. 265 Abs. 1 ZPO.

145 BPatGer. S2012_009 vom 12. 6. 2012, E. 5.

146 Siche 2.B. Florent Thouvenin, Bundespatentgericht: Verfahrensfragen am Uber-
gang in eine neue Ara, sic! 2011, 479.

147 Siche Art. 10 der Verfahrensrichtlinien,

148 BPatGer. 02012_022 vom 3. 5. 2012, E. 9; siche zuvor schon BPatGer. O2012 010
vom 28. 3. 2012, E. 5; danach auch BPatGer. 02012 021 vom 7. 6. 2012, E. 13.

149 Art. 10 Abs. 3 der Verfahrensrichtlinien.
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Eine ebenso deutliche wie ausfiihrliche Ansage an die Adresse der Anwilte
und Patentanwilte hat das Bundespatentgericht mit Bezug auf die Kostener-
stattung gemacht, als es entschied, dass 250 Anwalts- und 135 Patentanwalts-
stunden fiir Schriftenwechsel, Instruktionsverhandlung und Vergleichsgespra-
che in einem Fall ohne besondere Schwierigkeit bei einem Streitwert von
CHEF 100 000 ,.enorm hoch® bzw. sexorbitant® und ,weder notwendig noch
niitzlich® gewesen seien. Es konne daher nicht iiber den anwendbaren norma-
len Tarif hinausgegangen werden, mit der Folge, dass die wegen Nichteintre-
tens vollstindig obsiegende Beklagte letztlich weniger als ein Viertel der gel-
tend gemachten Anwalts- und Patentanwaltskosten erstattet erhielt.'®® Ein
weiterer Kostenentscheid betraf ein Verfahren, das infolge endgiiltigen Wider-
rufs des prozessrelevanten Patents durch das Europiische Patentamt als ge-
genstandslos abgeschrieben wurde. In diesem Fall iibte das Bundespatentge-
richt sein Ermessen'®! so aus, dass die Prozesskosten fir das Verfahren auf
Eeststellung der Nichtigkeit des Streitpatents der beklagten Patentinhaberin
auferlegt wurden, weil sie auf dem nichtigen Streitpatent beharrt und damit
die dagegen gerichtete Nichtigkeitsklage verursacht habe.'*?

2. Materielle Fragen

Im Vergleich zu verfahrensrechtlichen Fragen hatte sich das Bundespatent-
gericht im Jahre 2012 nur beschrinkt mit Fragen des materiellen Patentrechts
7u befassen, doch hat es die Gelegenheit genutzt, um auch in diesem Bereich
fiir die Zukunft gewisse Grundprinzipien festzuhalten.

a) Priifraster fiir Verletzungsklagen

In einem der ersten Fille, der dem Bundespatentgericht vom Handelsge-
richt des Kantons Bern iiberwiesen worden war, ging es um ein vorsorgliches
Unterlassungsbegehren wegen geltend gemachter Patentverletzung. Das Bun-
despatentgericht nahm dies zum Anlass, um sein allgemeines Priifraster fiir
solche Begehren darzulegen. Demnach sei gemiss Art.77 PatG i.V.m.
Art. 261 Abs. 1 ZPO eine Rechtsverletzung und das Drohen eines nicht leicht
wieder gutzumachenden Nachteils durch die Verletzung glaubhaft zu ma-
chen.'® Mit Blick auf die Rechtsverletzung sei mindestens zu priifen, (1) ob
das Rechtsbegehren die konkrete technische Ausgestaltung der zu verbieten-

150 BPatGer. O2012_004 vom 24.8.2012,E. 10.

151 Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO.

152 BPatGer. ©02012_025vom 16.7.2012,E. 12

153 BPatGer. $2012_003 vom 2. 2. 2012, E. 13; ebenso BPatGer. S2012_004 vom 24. 3.
2012, E. 5. Fiir die Anforderungen ans Glaubhaftmachen verwendet das Bundes-
patentgericht folgende Formel: ,Glaubhaft gemacht ist eine Behauptung, wenn
der Richter von ihrer Wahrheit nicht véllig iiberzeugt ist, sie aber tiberwiegend fir
wahr hilt, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt sind“; BPatGer. $2012_011 vom
21.11.2012,E.4.3.
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den Ausfiihrungsform benenne, (i) ob der Beklagte genau diese Ausfiihrungs-
form verwende und (iii) ob diese wortsinngemiss oder dquivalent in den
Schutzbereich des Streitpatents falle. Wenn das erste Element nicht erfiillt sei,
werde auf die Klage nicht eingetreten, und wenn eines der beiden anderen Ele-
mente nicht erfiillt sei, dann werde die Klage abgewiesen. Entsprechend sei
eine Rechtsverletzung im Massnahmeverfahren nur dann glaubhaft gemacht,
wenn das erste Element erfiillt und die beiden anderen Elemente glaubhaft ge-
macht seien.'™*

Mit Bezug auf den konkreten Fall fihrte das Bundespatentgericht prizisie-
rend aus, dass die angegriffene Ausfiihrungsform, so wie sie im Rechtsbegeh-
ren definiert sei, als Ganzes im Schutzbereich des Streitpatents liegen miisse
und namentlich nicht iiber diesen Schutzbereich hinausgehen diirfe, weil sonst
auch Ausfihrungsformen von dem Rechtsbegehren erfasst wiirden, die das
Streitpatent gar nicht schiitze.'”® Genau dies war aber in dem zu beurteilenden
Fall gegeben, weil die im Rechtsbegehren beschriebene Ausfithrungsform ein
im Streitpatent enthaltenes technisches Merkmal wegliess, so dass der Schutz-
bereich des Streitpatents — bei Gutheissung des Rechtsbegehrens — in den
Stand der Technik hinaus ausgedehnt worden wire. Ein solches, im Vergleich
zum Schutzbereich des Streitpatents zu breites Rechtsbegehren fithre ohne
Weiteres zur Abweisung des Massnahmeantrags.'*®

b) Neuheit

Im Rahmen eines anderen Massnahmeverfahrens wegen Patentverlet-
zung"®” hatte das Bundespatentgericht unter anderem Gelegenheit, sich zu der
materiellen Frage der Neuheit einer Erfindung zu dussern, die in einem Er-
zeugnisanspruch mit Zweckmerkmalen definiert war."*® Konkret ging es da-
rum, ob eine zum Stand der Technik gehorende Vorrichtung neuheitsschidlich
ist, die zwar iiber alle strukturellen Merkmale des Erzeugnisanspruchs ver-
fiigt, die aber nie zuvor fiir den im Patent genannten Zweck beschrieben wor-
den ist. In Ubernahme der Praxis des Europdischen Patentamts'” war fiir das

- Bundespatentgericht die Frage entscheidend, ob sich die vorbekannte Vorrich-
tung fiir den im Patentanspruch formulierten Zweck eignet, denn in diesen

154 BPatGer. 52012_003 vom 2. 2. 2012, E. 14. Materiell und auch in der konkreten
Formulierung entspricht das Priifraster des Bundespatentgerichts wenig iiberra-
schend demjenigen des Handelsgerichts des Kantons Ziirich; siche 7. B. HGer.
ZH, HE110003-O vom 21.1. 2011, E. 3.

155 BPatGer. $2012_003 vom 2.2. 2012, E. 14.

156 BPatGer. 52012_003 vom 2. 2. 2012, E. 15.

157 BPatGer. S2012_004 vom 24. 3. 2012.

158 Siche Patent Nr. CH 701 638 B1, Anspruch 1.

159 Siche Eunropaisches Patentamt, Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Eu-
ropdischen Patentamts, 6. Aufl. 2010, S. 184f; vgl. auch Richtlinien fiir die Prii-
fung im Europiischen Patentamt, 2012, Kap. F-1V-18, Ziff. 4.13.
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Fall wire die Vorrichtung neuheitsschidlich.'®® Fiir die zu beurteilende, in der
Schweiz patentierte Schneidvorrichtung fiir eine Stickmaschine war dies fiir
cine in einem deutschen Patent aus dem Jahre 1932'®! beschriebene Bohrein-
richtung fiir Stickmaschinen gegeben,'** so dass die fehlende Neuheit des rele-
vanten Anspruchs des Streitpatents glaubhaft gemacht war.'®® Hinzu kam,
dass eine Verletzung der weiteren, potentiell rechtsbestindigen Anspriiche des
schweizerischen (oder eines teilweise parallelen europdischen) Patents schon
deshalb nicht glaubhaft gemacht war, weil nicht behauptet worden war, dass
die Beklagte genau die von diesen Anspriichen definierte Vorrichtung verwen-
det hatte."* Entsprechend wurde das Massnahmebegehren kostenpflichtig
abgewiesen.

¢) Nichtnaheliegen

In einem weiteren Massnahmeverfahren in Sachen Patentverletzung konnte
sich das Bundespatentgericht mit der Patentierbarkeitsvoraussetzung des
Nichtnaheliegens auseinandersetzen, und zwar im Zusammenhang mit einem
vom Sachverhalt her klassischen Fall aus dem Bereich der Pharmazie.'® Die
Kligerin beanspruchte Patentschutz auf einem Esomeprazol'®® Magnesium-
salz in Trihydratform und ging gegen den Hersteller eines in der Schweiz als
Arzneimittel zugelassenen Esomeprazol Magnesiumsalzes in Dihydratform
mit dem Argument vor, das Produkt der Beklagten enthalte in Tat und Wahr-
heit auch das patentgeschiitzte Salz in Trihydratform. Die Beklagte machte
unter anderem geltend, es fehle an der erfinderischen Titigkeit, weil im Priori-
titszeitpunkt bekannt gewesen sei, dass das vorbekannte kristalline Magne-
siumsalz von Esomeprazol Hydrate bilde, weshalb das Auffinden eines Trihy-
drats nicht erfinderisch gewesen sei.'®”

In rechtlicher Hinsicht hielt das Bundespatentgericht zunachst fest, dass es’
bei der Beurteilung der erfinderischen Titigkeit nach dem (auch vom Europii-
schen Patentamt praktizierten) Aufgabe-Losungs-Ansatz'® darum gehe, in
einem ersten Schritt den nichstliegenden Stand der Technik zu ermitteln, in
cinem zweiten Schritt die objektiv zu losende technische Aufgabe zu bestim-
men und dann in einem dritten Schritt danach zu fragen, ob die hypothetische

160 BPatGer. 52012_004 vom 24.3.2012, E. 8.

161 Patent Nr. DE 566 263.

162 BPatGer. $2012_004 vom 24.3.2012, E. 9.

163 BPatGer. S2012_004 vom 24. 3. 2012, E. 10. Dasselbe galt fiir einen weiteren Pa-
tentanspruch, auf den sich die Kligerin berief (E. 13).

164 BPatGer. 52012 004 vom 24.3.2012, E. 15, 16.

165 BPatGer.52012_011 vom 21.11. 2012.

166 Esomeprazol ist ein Protonenpumpenblocker, der im Wesentlichen die Bildung
von Magensiure hemmt.

167 BPatGer.52012_011vom 21.11.2012,E. 4.

168 Siche dazu jiingst auch BGE 138 111 111, E. 2.2. Dieser Entscheid wurde vom
Bundespatentgericht — soweit ersichtlich — nicht beriicksichtigt.



ZVglRWiss 112 (2013) Ein Jahr schweizerisches Bundespatentgericht 321

Durchschnittsfachperson die beanspruchte Erfindung nicht nur finden kénn-
te, sondern tatsichlich auch ohne weiteres finden wiirde.'®’ Zur Beurteilung
dieser Frage wurde ein Fachrichtervotum eingeholt. Es kam zu dem Schluss,
dass die beanspruchte Erfindung naheliegend gewesen sei, weil die Losung der
Aufgabe der Bereitstellung neuer vorteilhafter Formen von Esomeprazol
Magnesiumsalz durch die Trihydratform mit Blick auf einen vorpublizierten
wissenschaftlichen Ubersichtsartikel zum Fachwissen einer auf dem Gebiet
der Arzneimittelentwicklung titigen Fachperson gehért habe. Sie hitte in nor-
maler Fortentwicklung der Technik nach verschiedenen Feststoffformen eines
Arzneimittels, einschliesslich Hydraten, gesucht und hitte auch routinemissig
die analytischen Verfahren zum Nachweis von Hydratformen angewendet.
Soweit kein Vorurteil zu iiberwinden gewesen sei, konne damit die Bereitstel-
lung einer Hydratform einer bekannten pharmazeutisch wirksamen Verbin-
dung nicht als erfinderisch angesehen werden.'” Dasselbe gelte fiir die will-
kiirliche Auswahl einer speziellen Stoffform (Trihydrat) aus einer Gruppe
gleichermassen fiir die Lésung der technischen Aufgabe geeigneter Formen
(Hydrate)."”" Der Rest des Spruchkérpers folgte dem Fachrichtervotum unter
ausfiihrlicher Zuriickweisung der dagegen vorgebrachten Argumente der Kli-
gerin.

Dieser Fall bestitigt nicht nur die Bedeutung des Fachrichtervotums, son-
dern zeigt auch, dass sich das Bundespatentgericht materiell stark an der
Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europiischen Patentamts
orientiert. Ob dies ganz bewusst so geschieht oder aber mit der Tatsache zu-

169 BPatGer. S2012_011 vom 21. 11, 2012, E. 4.4. Dies entspricht dem auch von den
Beschwerdekammern des Europdischen Patentamts verwendeten ,could-would
approach®; siche z.B. BK EPA, T 2/83 vom 15. 3. 1984, T 90/84 vom 2. 4. 1985, T
7/86 vom 16.9. 1987, T 200/94 vom 23. 10. 1997 und T 885/97 vom 3. 12. 1998,

170 BPatGer. $2012_011 vom 21. 11. 2012, E. 4.5, unter Hinweis auf BK EPA, T 777/
08 vom 24. 5. 2011. Nicht ganz klar ist, warum sich die Fachrichterin — und dann
auch der gesamte Spruchkérper (E. 4.7) — bei der Verneinung der erfinderischen
Tatigkeit formell auf Art. 1 Abs. 2 PatG stiitzte, obwohl es sich um ein europii-
sches Patent handelte, auf das — auch mit Blick auf Art. 109 Abs. 2 und 3 PatG so-
wie Art. 2 Abs. 2 EPU - cigentlich Art. 56 EPU anwendbar gewesen wiire, denn
gemiss dem in der Schweiz direkt anwendbaren Art. 138 Abs. 1 lit. 2 EPU kann
ein europdisches Patent mit Wirkung fiir einen Vertragsstaat nur fiir nichtig erklirt
werden, wenn der Gegenstand des europaischen Patents nach den Artikeln 52 bis
37 EPU nicht patentierbar ist (vgl. im Ergebnis auch BGE 117 11 480, E. 2, wo al-
lerdings missverstandlich gesagt wird, das EPU gehe dem PatG vor, falls es die Pa-
tentvoraussetzungen ,unterschiedlich umschrieben hatte®, was zwar stimmt, aber
falschlicherweise suggeriert, dies sei nicht so, wenn die Voraussetzungen inhaltlich
gleich umschrieben werden). In der Sache indert sich dadurch freilich nichts, weil
mit Bezug auf das Nichtnaheliegen zwischen Art. 1 Abs. 2 PatG und Art. 56 EPU
nach schweizerischer Praxis kein materieller Unterschied besteht.

171 BPatGer.52012_011 vom 21. 11, 2012, E. 4.5, 4.6.
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sammenhingt, dass die Fachrichter damit besonders vertraut sind, lisst sich
noch nicht abschitzen.'”

d) Berechtigung am Patent

Auch aus dem Bereich der konkurrierenden Zustindigkeit ist ein Fall zu
verzeichnen. Es ging um die Berechtigung an einem Patent.'”” Beantragt wur-
de unter anderem die Abtretung eines hilftigen Anteils an einem schweizeri-
schen Patent betreffend ein Implantat zur Fixierung von Wirbeln.'”* Kligerin
war die Universitit Bern, die eine Berechtigung an dem Erfindungsanteil eines
ihrer chemaligen Oberirzte geltend machte, der zusammen mit einem Maschi-
neningenieur aus der Privatwirtschaft als Erfinder des Streitpatents galt. An-
gemeldet wurde das Streitpatent von der Rechtsvorgingerin der Beklagten.
Das Bundespatentgericht sprach der Universitit Bern die Aktivlegitimation
zur Geltendmachung der Abtretungsklage ab, weil sie im Zeitpunkt des be-
haupteten Rechtserwerbs eine rechtsunfihige Verwaltungseinheit des Kantons
Bern gewesen sei und nicht nachgewiesen habe, welche Rechte auf welcher
rechtlichen Grundlage auf sie iibergegangen seien, als sie in eine &ffentlich-
rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersonlichkeit umgewandelt wurde. e

Damit wire der Fall eigentlich erledigt gewesen, doch traute das Bundespa-
tentgericht dieser formalistischen Begriindung wohl selbst nicht so ganz, denn
es fiithlte sich dazu berufen, zusitzlich eine teilweise verwirrende'’® Eventual-
begriindung und dariiber hinaus noch eine materielle Subeventualbegriindung
zu liefern, was mit der vom Gericht sonst beinahe vorbildlich praktizierten

172 Vgl. dazu auch Cyill P. Rigamonti, Swiss Patent Jurisprudence 2012, Journal of
Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law (jipitec)
2013,53,59 Rz. 27.

173 Vgl. zu diesem Thema jlingst auch BGer. 4A_691/2011 und 4A_415/2012 vom
6. 11.2012.

174 Patent Nr. CH 683 963.

175 BPatGer. 02012_010 vom 28.3.2012, E. 6.

176 So wird etwa ausgefiihrt, dass sich aufgrund (der vorliegend gar nicht anwendba-
ren) privatrechtlichen Bestimmung von Art. 332 OR ergebe, ,dass gewisse Erfin-
dungen nicht gemacht werden kdnnen, wenn sich ein Professor strikt an sein
Pflichtenheft hilt“ und dass ,die Universitit als Arbeitgeberin wiederum an der
bei der Ausiibung der dienstlichen Titigkeit gemachten Erfindung - da sie nicht
deren Erwerb erklirte — nicht interessiert war®, weshalb ,auch auf aufgrund [sic]
der Regelung von Art. 332 OR* zu schliessen sei, ,dass hier keine Gesetzesliicke
besteht, da damals eine Regelung bestand, auch wenn sie von der heutigen ver-
schieden ist; BPatGer. 02012_010 vom 28. 3. 2012, E. 8.1. Statt hier ohne Not
auf Art. 332 OR auszuweichen und den Normgehalt mit Sachverhaltselementen
zu vermengen, hitte man nach der Feststellung, dass Arbeitnehmererfindungen
im Kanton Bern zur fraglichen Periode nicht geregelt waren (E. 8), besser unter
Hinweis auf das patentrechtliche Schopferprinzip festgehalten, dass es eben bei
der Berechtigung des Erfinders — hier des Oberarztes — bleibt, wenn kein vertragli-
cher Erwerb nachgewiesen ist und keine gesetzlichen Bestimmungen existieren,
die eine Abtretung des Rechts auf das Patent bewirken.
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richterlichen Zuriickhaltung (,judicial restraint*) wenig zu tun hat. Die Even-
tualbegriindung zielte — soweit ersichtlich — darauf ab, den Rechtserwerb
durch die Kligerin unter dem Titel der Diensterfindung mangels Rechts-
grundlage zu verneinen.'” Die in ihrem Umfang wohl etwas iibertriebene
und zum Teil repetitive Subeventualbegriindung widmete sich mit Blick auf
die Verwirkungsfrist fiir die Abtretungsklage'”® der Frage, ob das Streitpatent
von der Beklagten ecigenmichtig und bosgliubig angemeldet worden war.
Nach erschépfender Priifung der einzelnen Tatbestandsvarianten der Bosgliu-
bigkeit'”” wurde das Vorliegen einer solchen allerdings verneint, mit der Fol-
ge, dass es nicht nur an der Aktivlegitimation und an der gesetzlichen Grund-
lage fiir den Erwerb des Streitpatents fehlte, sondern die Abtretungsklage
auch verwirkt war. Entsprechend wurde die Abtretungsklage abgewiesen.'s

Auch die wegen mangelnder Berechtigung zur Patentanmeldung erhobene
Nichtigkeitsklage wurde — abgesehen vom mangelnden Rechtsschutzinteresse
infolge Ablaufs der Schutzdauer — wegen fehlender Aktivlegitimation abge-
wiesen, denn die Universitit Bern war bestenfalls zusammen mit der Beklag-
ten Miteigentiimerin des betreffenden Patents, also nicht Alleineigentiimerin,
sodass sie ohnehin nicht allein auf Nichtigkeit klagen konnte.'®"!

IV. Fazit

Lisst man die bisherige Titigkeit des Bundespatentgerichts Revue passie-
ren, so darf festgehalten werden, dass der Start insgesamt gelungen ist. Das
Gericht bemiiht sich offensichtlich darum, ein schnelles und kostengiinstiges
Verfahren zur Verfiigung zu stellen'? und eine qualitativ hochstehende
Rechtsjprcchung zu garantieren, und zwar mit durchaus beachtlichem Er-
folg."* In der Anfangsphase ging es vor allem darum, verfahrensrechtliche
und materielle Grundfragen zu entscheiden, um so rasch Transparenz und
Rechtssicherheit fiir die Zukunft zu schaffen. Das Bundespatentgericht hat
diese Chance genutzt, auch indem es in seinen Urteilen die iiber den Einzelfall
hinaus bedeutsamen Punkte etwas ausfiihrlicher erliuterte, als es sonst iiblich

177 BPatGer. 02012_010 vom 28. 3. 2012, E. 8.

178 Siehe Art. 31 PaG.

179 Das Gericht verfuhr teilweise nach dem Strohmannansatz, indem es Fragen auf-
griff und beantwortete, die sich im konkreten Fall gar nicht stellten und offenbar
von den Parteien auch nicht vorgetragen worden waren, so z. B. mit Bezug auf die
verschiedenen Tatbestandsvarianten der Bosglaubigkeit; siche z.B. BPatGer.
0©2012_010 vom 28. 3. 2012, E. 9.2 (rechtswidrige Kenntniserlangung), 9.3 (Ver-
pflichtung zur Geheimhaltung) und 9.4 (Absicht zur Patentanmeldung).

180 BPatGer. ©2012_010 vom 28. 3. 2012, E. 10.

181 BPatGer. O2012_010vom 28.3.2012,E. 11.

182 So nun ausdriicklich Bundespatentgericht (Fn. 36), S. 88.

183 Insofern kann der positive Befund des zweiten hauptamtlichen Richters grund-
satzlich bestatigt werden; Bremi (Fn. 1), Mitt. 2012, 529, 532.
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ist. Die Sprache der Urteile ist — von wenigen Ausnahmen abgesehen — ange-
nehm klar und deutlich.

Positiv zu vermerken ist weiter, dass offen iiber die Verfahrenspraxis infor-
miert wird, indem nicht nur Endentscheide, sondern auch prozessleitende
Entscheide verdffentlicht werden. Zentral ist, dass der Verzicht auf die Ano-
nymisierung der Urteile weiterhin die Regel bleibt, auch bei Massnahmever-
fahren, denn die Anonymisierung namentlich der Patentnummern erschwert
eine zuverlissige Uberpriifbarkeit der Rechtsprechung, was nicht im Interesse
eines nachhaltigen Vertrauensaufbaus sein kann. Dasselbe gilt fiir die Anony-
misierung der Parteien und ihrer Rechtsvertreter, denn bei einem Patentge-
richt, dessen nebenamtliche Mitglieder berufsmissig Parteien in Patentprozes-
sen vertreten, ist es mit Blick auf das hohe Gut der richterlichen Unabhingig-
keit besonders wichtig, dass wenn immer moglich gegen aussen offengelegt
wird, welche Richter welche Parteien in welchen Fragen vertreten haben. In
der Sache sind die bisher ergangenen Urteile praktisch alle hinreichend gut be-
griindet und auch im Ergebnis nachvollziehbar, was sich zum Teil auch daran
zeigt, dass das Bundesgericht bisher erst ein Mal korrigierend hat eingreifen
miussen.

Insgesamt hat das schweizerische Bundespatentgericht in seiner gegenwar-
tigen Konstellation ohne weiteres das Potential, in Europa zu einer echten Al-
ternative zu dem geplanten Patentgerichtssystem der EU zu werden. Fur die
Zukunft diirfte es interessant sein, zwei Punkte im Auge zu behalten. Zum
einen wird man sehen, ob die relativ strengen Anforderungen an die Formulie-
rung von Unterlassungsbegehren zu einem vermehrten Gebrauch der neuen
prozessualen Instrumente der vorsorglichen Beweisabnahme fithren werden.
7um anderen wird sich weisen, ob das institutionelle Element der Besetzung
der Spruchkérper mit technischen Richtern, zusammen mit der Bedeutung
des Fachrichtervotums, zu einer verstirkten Rezeption der Rechtsprechung
und Praxis des Europiischen Patentamts fithren wird, und zwar im Sinne einer
automatischen Ubernahme anstelle einer kritischen Auseinandersetzung im
Einzelfall. Dies kénnte die Ausrichtung der Rechtsprechung des Bundespa-
tentgerichts nachhaltig beeinflussen.





