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E in Jahr schweizerisches Bundespatentgericht

Cyrill P. Rigamonti

ZVgIR\(iss 112 (2013) 293-324

. Mit einem Jahr verspätung hat das neue schweizerische Bundesparentge-
richt am 1.1.2012 seinen Betrieb aufgenommen und seither bereits zu einer
ganzen Reihe von Fragen.Stell.ttrg tr.htr.n können, wobei der schwerpunkt
im prozessualen Bereich-liegt. Dei vorliegende Beitiag widmet ,;.h d"r, .h"-
rakteristischen Merkmalen-der reformiärten patenfierichtsbarkeit in der
schweiz und stellt die bisherige. Rechtsprechung a.Jn""d"rf"i.rrtg..;rht,
dar, um vor diesem Hintergrunä im Sinne einer Zäischenbilaniein erstes Fa-
zitziehen zu können.

I. Einleitung

Die vielleicht bedeutendste Neuerung im schweizerischen Immaterialgüter-
recht der letzten Jahre ist die umfassäde Reform d., p"t"rrtf.oresses, die
zum einen auf.die allgemeine vereinheitlichung des schweizerisähen Zivilpro-
zessrechts und zum anderen auf die Schaffuni des Bundespatentgerichts'zu-
nickzuführen ist.l Damit wurde dem zunehmäd d, Mirr.ä;i;;pfundenen
Föderalismus im Patentprozesswesen ein Ende gesetzt. A.rrt.ll. iro'sechs-
undzw.anzig potentiell iuständigen kantonalen öerichten, ji. ,;.t auf der
Grundlage von sechsund zwanzigverschiedener-, k".rton"le' Zivilprozessord-
nungen mit oft unbeliebten Parentprozessen abmühen mussten, ist seit 2012

't Prof' Dr' iur', LL.M. (Georgetown), s.J.D. (Harvard), ist ordinarius für \7irt-
schaftsrecht an der universirät Bern'uni leitei das doriig. D;p;;";.;, für wirt_
schaftsrecht. Er ist in Zürich und New york 

"1, 
R".htr"rri,ri;;;;l;;;.

' Vyy B.undespatentgericht, siehe auch cyritt p. Rigamonti,Thei\e* s*i* p","n,
Lrtrgatron Sysrem, Journal of -rntellectuar property, Information Technorogy and
E-Commerce Law (jipitec) 2OI1,3; Simon Hoizer,'Das neue Bundespatentgäricht,
sic! 2009, 744; werner Stieger. Die Zuständigkeit äe, s.h;.i;-ö;ri.t ,. tii, r,ro-
zesse über und im Zusamrnenhang mit paten"t en ab 201r,,;ri-Ärc,-i;-liirrner stie_
ger, Prozessieren über tll.areirgläüterrechre in der Schwei. - .i"'öi."rensprung
stehr bevor, GRUR rnt.201.0,574:, pierre-yoes Bosshard, a; ";;;;;T;ibunar f6-
d6ral des brevers et les jurisdictions cantonal es, szzp zoto, til; Ätrr)ndro clrk-
{omo.n/y, Schweizerisch^e 

l?l."jg."!.h.rsba.keii im Ve.gleici miia...".opa;r.t 
"r,Entwi cklun g, 2 0 lo, s. 1 89 -2 1. 3 ; M'i c h a e r Rit s cb e r, p at"n{Läg"ri 

"" i; s-;t z erland. _At the Brink of a New Era, in: Hansen/Schüssler_Langehei"ä aH;r;J, p"t.r.t p."._

:i..-.-l lllll and Europe,.20t I,.S. 2 r t -2t9: Mark Sch'zteizer, b;r-;;"; ä,rnd..p"_
rentgerrcht: besser, schneller, billiger?,Juslerter.vom 12.3.2612;Tobias Brerni,f)as
Schweizer Bundespatentgericht -"ein ireuer schneller sr.t;; %;1"äIgr,rrt.il..,
in Europa, Mitr.2012, 529.



das Bundespatentgericht schweizweit erstinstanzlich für alle zivilen Patent-

streitigkeitÄ zustlndig.2 Es entscheidet au{ der Grundlage der vereinheitlich-
ten ,"t*.ir.rischen Zirrilprozesso.dnutg,r soweit das Patentgesetza oder das

Patentgerichtsgesetz5 nichts anderes vorsieht.6 Darüber hinaus hat das Bun-

d.rp"tä.rtg".ictt selbst vier Reglementez und zwei Richtlinien8 erlassen, die

miieiner Ausnahme per 1. 1 . bzw. per 1. 4. 2013 bereits zum ersten Mal gering-

fügig geändert wurden.e
ili.. Sache ging es bei der Schaffung des Bundespatentgerichts primär_da-

rum, die Durchführung und Erledigung von Patentstreitigkeiten in erster Ins-

tanz zuprofessionalisiÄren.l0 Die vormalige Zersplitterung der Rechtszustän-

digkeit ü,att da.ugeführt, dass ein Grossteil der kantonalen Gerichte schlicht

,ti*.nige Felle hatte, um gerichtsintern spezifisch patentrech-dic.he Fähigkei-

t"n 
",rrrirbilden, 

mit der Fälge, dass die marerielle Entscheidfindung faktisch

nicht selten an externe E*peiten delegiert wurde.11 Diese Praxis verzögerte
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Zivilprozessordnung vom 19. 12. 2OOB (Zivilprozessordnung,
2

3

6
7

Art.26 PatGG.
Schweizerische
zPo)(sP.272).

4 Bundesgesetzvom25. 6. 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz' PatG) (SR

10

t1.

232.r4).
Bundesgesetz vom 20. 3.2009 über das Bundespatentgericht (Patentgerichtsgesetz'

PatGG) (SR 173.41).
A.rt.27 PatGG.
Reglemente werden in der offiziellen Gesetzessammlung verö{fentlictt und sind

binäend. Gegenwärtig sind folgende Reglemente in Kraft: Geschäftsreglement

vom 28. 9.2ö11für däs Bundesfatentgeriiht (GR-PatGer) (SR 173.413.1), Infor-
mationsreglemenr vom 28. g. 2011 für das Bundespatentgericht.(IR-PatGer) (SR

1.73.41.3 .q:Reslement vom 28. g . 2Ol1 über die Prozesskosten beim Bundespatent-
qericht ((n-pätcer) (Sk 173.413.2), Reglement vom 28. 9.2An über die Verwal-

iungsgebühren des Bundespatentgerichts (GebR-PatGer) (SR-173.a13'3)'

Ricf,tiinie.r sind allgemein. A.t1.iinng..r, von denen die Spruchkörper aber im Ein-
zelfall abvreichen känne.r. Gegenwäriig gibt es Richtlinien zum Verfahren vor dem

Bundespatentgericht und Richtlinien zur Unabhängigkeit.
Soweit ärsichtiich, wurde per 1. l.2Ol3 in den Richtlinien zur Unabhängigkeit le-

diglich der Ingress geändeit, und bei den Richtlinien zum Verfahren wurde abgg::-
hei ,ro- Ingärs nir die Bestimmung über die Form der Rechtsschriften modifi-
ziert. Die pler 1. 4.2013 erfolgten Räglementsänderungen sehen neu. explizit die

Möglichkeit abweichender richterlicher Meinungen (,,dissenting opinions") vor

1Rri. tf Abs. 3 GR-PatGer), regeln die Anonymisierung der E_ntscheidungen von

Ä-,., -"g.r, (Art. 3 Abs. j tRIPatGer) und präzisieren den Gegenstand der Ge-

richtsgebü"hre., 1,Rtr. 1 Abs.2 KR-PatGer).-Nicht geändert wurde einzig das

GebR-PatGer.
Rigamonti (Fn. 1), jipitec2Afi,3,5 Rz. 9,; Holzer (Fn 1), sic!2009, 744' 

.

Rigamonti if ". 
r),'1;p;t." 201 1, 3 p.z. 2 l.; B e at We.ib el, .Bundespatentgericht 

uner-

*ü"nscht, NZZ N;. i^06 ,ro- 9.5.2005,5.9; Marcel Bircber/Florent Tbouvenin,Ein
eidgenössisches Patentgericht erster Instanz, sict 20A2,650 (Votum. vor Martin
Lwiz); Werner Stieger,"Btndespatentgericht ante porras!, in: FS Alfred Bühlea

2008, S. 183; Ritscher (Fn. 1),5.212.
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unweigerlich die Prozesserledigung, zumaldas beförderliche vorantreiben pa-
tentrechtlicher Verfahren bei vielen Gerichten ohnehin nicht oberste Priorität
hatte. Entsprechend wurden die notorisch langsamen verfahren in der
Schweiz von potentiellen.Beklagten bisweilen zui p_rozesstaktischen Torpe-
4leru$ ausländischer vcrletzungsverfahren benutzi,l2 und umgekehrt *,rid"
die Schweiz von porenriellen Kldgern als prozessstandort in deiTende nz eher
gemieden. Namentlich die auf Immaterialgüterrecht spezialisierte Anwalt-
schaft sah darin einen Standortnachteil, deinur durch äine Professionalisie-
rung des erstinstanzlichen verfahrens überwunden werden konnte. Die Hoff-
lu.ng war,_mit der Schaffung eines Bundespatentgerichts die Attrakrivität der
Schweiz als Prozessstandort auch für i.rternationile Patentstreitigkeiten zu er-
höhetr.13

Für den politischen Entscheid, sich ein neues spezialgericht zu leisten, wa-
ren indes nicht nur Partikularanliegen verschiedener int"eressierter Kreise und
die Einsicht in die Mängel der schweizerischen patentgerichtsbarkeit aus-
schlaggebend,, sondern namentlich auch die Entwicklungän auf europäischer
Ebene. Die Schweiz wollte sich für das im \flerden befindl*iche paneurÄpäische
Patentgerichtssystem rüsten, an dem sie ja ursprünglich hätte ieilneh-.., sol-
len. Es war klar, dass die Ambitio'', künftig eine *iihtigere Rolle im europäi-
schen Patentkonzert zu spielen oder gar Sitl einer dezeritralen Kammer dei zu
schaffenden Gerichtssystems zu *".ä.n, nur dann Aussicht auf Erfolg haben
konnte, wenn auch im Inland eine funktionierende Patentgerichtsbarkäit exis-
tierte.la Mittlerweile kann die Schweiz aufgrund eines fririie negativ ausgefal-
lenen Gutachtens des EuGHrs bekanntficL nicht mehr 

"rr-, 
g"pi".rr.n pJtent-

gerichtssystem der EUl6 teilhaben, aber ein eigenes Spezialg"e.icht für patent-
sachen hat sie nun.

Siehe z.B. BGE 129 IIT 295; allgemein Botschaft zum parentgerichtsgesetz, BBl.
2!48, !.5:,464; Rigamonti (Fn.1), jipitec 2011,3 Rz.3; Ritscier (Fn.j), S.21tf.;
Bremi (F n. 1), Mitt. 2012, 529.
Rigamonti (Fn l). jipitec 2OI I, 3, 5 Rz. 9.
Stieger (Fn. 11), S. 181;Rigamonti(Fn.1), jipitec 2A11,3,5 Rz. 11; Ritscher(Fn. l),
S. 2 1 9; Botschaft zum Patentgerichtsgesetz, BBl. 2008, 455, 469.
EuGH, Gutachten 1. /09 vom 8. 3. 2011.
siehe Übereinkommen über ein einheitliches patentgericht, Rats-Dok. 16351/12
vom 11. 1.2Q13; siehe in diesem Zusammenhang aucliverordnung (EU) Nr. 1257/
201.2 des Europäischen Parlaments und.des Rate"s vom 17.12.201inb.. ii. u-."t-
zung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen
Patentschutzes, ABl. EU L 361 vom 31. 12.2a12,S. 1; verordn"ung (EU) Nr. 1260l
2a12 des Rates vom 17.12.2a12 über die lJmsetzung der verstärktär, z.rr"--.rr"r-
beit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen p"arenrschutzes im Hinblick auf
die anzuwendenden Übersetiungsregelungen, ABl. EU L 361 vom 31. 1.2.201.2,
s. 89.

t2

13

1.4

15
16
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IL Hawptmerkmale der Patentgerichtsbarkeit in der Schzpetz

1. Str whtur elle B e son d.erb eiten

Die schweizerische Patentgerichtsbarkeit weist im internationalen Ver-

sleich einiee Besonderheiten äuf,r7 die zum Teil historisch gewachsen und

i"- i.il di'."uf zunickzuführen sind, dass man mit der Schaffung des Bundes-

p"r.rrtg"ri.hts primär eine Professionalisierung in erster Instanz hat erreichen

ioll"nl Fünf Strukturmerkmale sind für die ichweizerische Patentgerichts-

barkeit charakteristisch.

a) Gericht des Bundes

Erstens ist das Bundespatentgericht, wie der Name schon sagt, ern Gericbt

d.es Bwnd.es und verfügt ä"-it iln Unterschied zu den kantonalen Gerichten

über eine schweizweitä Zuständigkeit. Die Schweiz hat also nicht etwa die Ex-

f."i* einzelner bereits bestehenäer Gerichte ausbauen und die Zuständigkeit

i., p"t..rtr".hen ausgewählten kantonalen Gerichten, etwa dem Handelsge_-

richt Zürich, zu*eirär, wollen, zumaldies verfassungsrechtlich problematisch

g.*.r.., *är..tt Entsprechend musste ein völlig neue.s Gericht auf Bundes-

Eb.rr" g.r.h"ffen werden. Noch vor wenigenJahren gab es in_der Schweiz nur

ein Ge?icht auf Bundesebene, nämlich dai Bunderg.ii"ht 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 Grundiage für die Schaffung weiterer Gerichte auf

B,r.rd.r.b.rl.i.legt,'n und mittleri.eile gibt es abgesehen vom Bundespatent-

gericht "r.h 
än örrnd"rrr..*"ltu.rgs.g.rlcht und ein Bundesstrafgericht, die

äll. 
"ls 

Vorinstanzen des Bundesgerichts konzipiert sind'

b) Erstinstanzliches Gericht

Zweitens ist das Bundespatentgericht ein erstinstanzlicbes Gericht, also

nicht etwa ein spezialisi..tei B..rJnngsgericht, wie man es beispielsweise in

Je" USA etabliärt hat.2o Für die Schi'äiz lag diese Variante schon deshalb

nahe, weil es für immaterialgüterrechtliche Präzesse seit Jahrzehnten generell

nur zwei Instanzen gibt21 uäd grundsätzlich jeder Fall an das Bundesgericht

17 Vgl. auchRitscher (Fn. 1),5.213f .

18 Bätschaft zum Patentgerichtsgesetz, BBl. 2008' 455,465'

is S;.h. Art. 191a Abs . igV; nolthord (Fn. l),SZZP 2010,191,192f '

iO O.. Ü.S. Court of App."i. for the F.d.t"i Circuit wurde ganz-bewusst als ein auf-- F;;;;.h1 rp.ri"lir'iärtes Berufungsgericht des Bund-es geschaffen, auch wenn

rl.ir ra". Äpirellationszuständigkeii rtiehe 28 U.S.C:S t295) ni*l auf Patentsa-

.h.., b.r.h.ärrkt; statt vieler iün{st Pawline Newntan,Foreword - The Federal cir-
cuit at Thirtn American University Law Review 61 (2012),729'

2l Siehe heute Art. 5 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 ZPO'
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weitergezogen werden kann.22 Das Problem der schweizerischen patentge-
richtsbarkeit.lag daher nicht in der sicherstellung der Einheit d,er Rechtsp?e-
chung, weil das Bundesgericht genau dafür immei schon sorgte.t' Dar.ib"i hi-
naus entscheidet das Bundesgericht auch in immaterialgüteriechtlichen Fä1len
in d.er.Regel innerhalb von sechs Monaten und damit ölativ zügig,sodass die
oft beklagte überlange verfahrensdauer in patentprozerr"tt p.iää'i der ersren
Instanz zuzuschreiben war. Hinzu kommt, dass Fehler in tätsächlicher Hin-
sicht vor Bundesgericht nur sehr beschränkt korrigiert werden können,24 wes-
halb es besonders wichtig war, das patentspezifisÄe E*pe.tenwissen schon in
der ersten Instanz zu verbessern, um die ängestrebte Qualitätssteigerung zu
erreichen.

c) Spezialgericht

Drittens ist das Bundespatentgericht etn spezialgericbt, dessen zuständig-
keit sich auf das Patentrechr besihränkt ,r.td .t"*Ätlich das übrige Immate-
rialgüterrecht nicht umfasst. Diese Einschränkung war nicht unbeäingt zwin-
gend,. denn sie führt unw_eigerlich dazu, dass *"riig.. Fälle in die Zuitändig-
keit des neuen Gerichts fallen. Dies wiederum p.Ä,oziert die Frage, ob -äfür zwei bis drei Dutzend.verfahren pro Jahr urkl;.h .ir, ,ep".ai., Gericht
braucht, zumal es auch andere Rechtsgebiete mit besond..e, Ko-plexität auf
Tatsachenebene. gibt, fyi die keine Spezialgerichte zur verfügurrg steh..r, so
etwa im Kartellrecht." YTg..L.}trt hat diÄe Finschränku ng"d,er'zustanäig-
keit au{ Patentsachen politische widerstände abgebaut, weil äin kleineres Ge-
richt einfach er zu finanzieren ist26 und weil dieleisten kantonalen Gerichte
eher bereit waren) PatentD.roz,esse abzugeben als andere immaterialgüterrecht-
liche verfahren.2T Heute ist die sachLcte Zuständigkeit des BundJsparentge-
richts grundsätzlich so geregelt, dass es exklusiv zriständig ist für Bestandäs-
und verletzungsklagen sowie für Klagen auf Lizenzerteiluig im patentbereich

22 In Patenrsachen galt dies sowohl für die urteile der einzigen kantonalen Insranzen
vor der schaffung des Bundespatentgerichts (siehe Art. 7z xat.1, 24 Abs. 1 lit. b
und 75 Abs. 2 lit. a/b BGG) und .gikletzt"rr.h fü, die urteile d., Burrdesp"renrge-
richts (siehe Arr.72 Abs. 1.,'74Ab"s. 1'lit. e, 25 Abs. 1 BGG).
Insofern ist der Hinweis auf die..mangelnde Einheirlichkeit der Rechtsprechung,,
in der Botschaft des Bundesrats (BBl. ioos, +ss,463) wohl nicht richtig,'sofern dä-
mit nicht die Rechtsprechung in erster Insranz gemeint ist.
siehe Art. 97 Abs. 1 BGG; vgl. auch Art. 105 Abr. t ,rnd 2 BGG; stehe auch Kath-
rin Klett, Der Immaterialgütörrechtsprozess am Bundesgericht, sic! 2013, 125,126;
ferner Ritscber (Fn. 1), S. 214.
Insofern ist es keine überraschung, dass nach der Etablierung des Bundesparentge-
richts nun auch die Scha[fu.ng_er-nes. ins Bunderu.r*"rtu'lgsg.ri.ht iniegri.rien
Bundeswettbewerbsgerichts in-Betrachr gezogen *ird; siehe"Bätr.hrfrrur"And.-
rung des,Kartellgesetzes und zum Bundes..-geseiz über die organisation der \Tettbe-
werbsbehörde vom 22. 2. 201.2, BBL 2012,"3905, 3920.
Dazu auch Bremi (Fn. 1), Mitt. 2012, 529, 530.
Rigamonti (Fn 1), jipitec 2011, 3, 5 Rz. 10; Ritscber (Fn. 1), S. 213.

26
27
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und dass es (mit den kantonalen Gerichte n) konhwrrierend ztständig ist für

andere Zivilllagen mit einem sachlichen Zusammenhang mit Patenten, so

"i*t-"rlt 
Bezug"auf Fragen der Berechtigung,_ der Übe.t.aguog oder der Li-

".,");r*"g:i 
öi. Z,rrta"ndigkeit ist aucli inlem Sinne umfassend, dass das

n""J"rf"t'."tgericht - der ichweizerischen Tradition folgend -..sowohl für

e;ri;"a.", alJ"rr"h für Verletzungsfragen zuständig ful 
"19 

dass. diese Fragen,

anders als beim deutschen Trenn-syrtä, im selben Verfahren beurteilt wer-
r29oen.

d) Zivilgericht

viertens ist das Bundespatentgericht ein Zivilgericht, dessen sachliche Zu-

,re"äigk.i, 
"" 

Ln;lrtrttttibe Stäitigk.iten beschränkt ist. Demnach beurteilt

das scfiweizerische Bundespatentg.richt - anders als etwa das deutsche Bun-

desDatentsericht oder d"l. aä..ikÄische Court of Appeals for the_Federal Cir-

."ii - f..l?. Verwaltungsakte der Patenterteilungsbehörde (und auch keine

,i."f...htli.hen Verfahrän). Dies hätte nicht zwingend so sejn müssen, denn

wenn man schon ein Spezialgericht für Patentrecht schafft, dann wäre es

durchaus konsequent g.i"r.", diesem Gericht ,alle.patentrechtlichen 
Fragen

ru, B.r.teil,,ng'r.rrrrir"isen, tumal auch bei der Überprü{ung. der Verwal-

*"gr"kr. der"Patenterteilungsbehörde sowohl patentrechtliches als auch

;;h";i;.h.r Spezialwissen grfägtsein_kann. Heute ist es in der Schweiz indes

,", J"r, ,.richi da, Bund.si"t.titgericht, sondern das Bundesverwaltungsge-

.i"ht di. Verfügungen der'Patenierteilungsbehörde überprüft.3o Im Kernbe-

reich des matäielien Patentrechts ist däs Bundesverwaltungsgericht zwar

p."r.air.l, bedeutungslos, weil schweiz_erische nationale Patente vom Institut

iü. G.irtig.s Eigenium .ri.ht 
"rrf 

Neuheit und Nichtnaheliegen geprüft wer-

a."rl unf,*eil !i. i- Vergleich zu den europäischen Patenten _ohnehin nur

einen kleinen Bruchteil aus'machen,32 aber im wichtigen Bereich der ergänzen-

den Schutzzertifikate kann das Bundesverwaltungsgericht durchaus zum
,13

Zuge Kommen.

t:-s L"J6 Abs. 1 und 2 PatGG. Eine umfassende Analyse dieser Bestimm"lq jiiq:t
,;.t U.i Stieger(Fn. 1),sic! 201O,3ff';sieheauchBosshard(Fn'1)'STZP201A'191'
."oo;lti"gt? jie fommentierung von 'We.rner Stieger, Arr 26?xGG' in: Calame/

lI.rr-Älrrä.r/Stieger (Hrsg.), Paäntgerichtsgesetz (PatGG), Kommentar' 2013'

29 Ygl.auchRitscher (Fn. 1), S. 213f' 
-- ^30 Siähe Art. 31 VGG i.V. m. Art. 5 VwVG'

31 Art. 59 Abs. 4 PatG.
12. tn a", Schweiz stehen derzeit ca.7 138 schweizerische nationale Patente in Kraft,"- 

*"r l- V.rgleich ; e* ca. 90 521 in Kraft stehenden europäischen Patenten mit

wi;i;;g iü? a;. s"tt*.;z (und Liechtenstein) gerade einmal 1'tr.9..2;" der Schweiz

;;;;;;";, in xr"f, .t.henä.n Patente "ur-".f,t; 
siehe Institut für Ceistiges Eigen-

tum,lahresbericht 201 I / I 2' S. 18.

:f Siehä2.S. die bundesve.*"ltrrr.,gsg.richtlichen Urteile B-3064/2008,8-3245/2010

'ndB-1019/2Of 
O. fr"g." des foim"ellen Patentrechts, namentlich mit Bezug auf.die

\fliedereinsetz,rng i.r ä.r. früheren Stand, sind beim Bundesverwaltungsgericht



ZVglRViss 112 (2013) Ein Jahr schweizerisches Bundespatentgericht 299

e) Zusammensetzung der Spruchkörper

Fünftens zeichnet sich das Bundespatentgericht durch die besondere Beset-
zung seiner Spruchkörpe r mit jwristiscben wnd tecbniscben Richtern aur.ro Di.
technischen Mitglieder des Gerichts, auch Fachrichter genannt, sind in der
Regel.keine volljuristen,_ sondern Patenranwälte mit irimär naturwissen-
schaftlicher Ausbildung.35 Ihre Funktion ist es, ihr technisches .vissen in den
Prozess einzubringen und damit das Einholen teurer und zeitraubender exrer-
ner Gutachten soweit alsrnöglich überflüssig zu machen.36 Entsprechend wer-
den die Fachrichter den Spruchkörpern ,,""t ih.., fachlichen Nahe ,r, dem in
Frage stehenden technischen Gebiet zugewiesen,3z wobei jedem Spruchkör-
per von Gesetzes wegen ein Fachrichter anzugehören hat, ioweit -i"d.rt.rrin Dreierbes etzung entschieden wird.38 Dies ist folgerichtig, weil das Bundes-
patentgericht seine Legitimation als spezialgerichi ge.ade"daraus zieht, dass
die Ko_mplexität von Patentfällen in teihtrischer Hiniicht in der Regel b"ror,-
deres Wissen voraussetzt, das bei ausschliesslich juristisch gebildetei Richtern
nicht ohne weireres vorhanden ist. Die schweizeiische Straiegie zur professio-
nalisier-ung der Patentgrrichtsbarkeit liegt also letztlich in dei Internalisierung
von Expertenwissen. Damit dies funktioniert, muss das Gericht über einä
genügend grosse Anzahl an Fachrichtern verfügen, um alle wichtigen techni-
schen Gebiere sowie - frlr die mehrsprachige SÄweiz besonders bld.utrr- -
alle, Landessprache.n abdecken zu können.3rMit Blick auf die prognostizierten
Fallzahlen*'und die Lohnkosten war deshalb klar, dass *.dei die"technischen
noch die juristischen Mitglieder des Gerichts alle vollamtlich tätig sein kön-
nen. Man hat sich daher für ein Modell entschieden, das Gericht ,rÄ ein.n p"-
tenterfahrenen voll- und hauptamtlichen juristischen Richter (den Gerichts-

J+
35

J/
38
39

lräu{iggr (siehe z.B. die urteile B-7477/2006,B-7478/2006,B-6115/2ao7,8-6938/
2a07.,8-1'729/20a9,B-730/2011 und B-2r94/2012), doch ist für diese Fäl1e ein be-
sonderes technisches Verständnis in aller Regel nicirt erforderlich.
Art.8Abs. lPatGG.
Alle Richterinnen und Richter müssen indes als \flählbarkeitsvoraussetzung über
ausgewiesene Kenntnisse auf dem Gebiet des patentrechts verfügen; Art. B Äbs. t
Satz 2 PatGG.
Sje,he z-. B Bremi (Fn. 1 ), Mitt. 2012, 529, 531.; Bwndespatentgericbt, Geschäftsbe_
richt 2012, S. 88.
Art.21Abs. 4 PatGG.
Art. 21Abs. 1 bis 3 PatGG.
Neben zweiirauptamtlichen Richtern sind am Bundespatentgericht gegenwärtig 36
nebenamtliche Richterinnen und Richter tätig, davon 25 ti;t r".hiiöher und 11
mit juristischer Ausbildung; siehe Bwndespateitgericbt (Fn. 36), S. g9.
Ausgegangen wurde von_erwa_30 Fä1len-pro yÄ.; siehe Botschaft zum patentge-
richrsgesetz, BBl.2oo8, 455,46l.zuden"ktu.il".r zahlen,siehenun Burd"rpot"nt-
g,ericht (Fn. 36), S. 90 (43 ordentliche und 11 summarische verfahren, *orron all.r-
dings.nur 1 1 ordentliche und 6 summarische verfahren direkt b.i* i..i.hi eingin-
gen; der Rest wurde von den vormals zuständigen kantonalen Gerichten ans Bun-
despatentgericht überwiesen).
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präsidenten) herum aufzubauen und ihm einen hauptamtlichen technischen

teilzeitrichier zur Seite zu stellen, während alle anderen Richter nebenamtlich

*itig sind und nur von Fall zu Fall eingesetzt und bezahlt werden' Die Flexibi-

litaidieses Modells hat allerdingr ,niFolg", dass eine gewisse Machtkonzen-

tration in der Hand des Gerichtipräsidentän nicht zu vermeiden istal und dass

im Interesse der Glaubwürdigkäit des Gerichts .ganz besonders auf die rich-

terliche unabhängigkeit geacltet werden muss,42 denn es ist den nebenamt-

ii.h." juristischenäd teänischen Richtern nicht verboten, vor dem Bundes-

patentiericht berufsmäs;ig pafeien zu vertreten, sofern sie nicht der Ge-

ii"htrläitnrrg angehören.a31m Übrigen erschwert dieses Modell die effiziente

und rasche Verfährensftihrung insof:ern, als in zeitlicher Hinsicht immer auch

Rücksicht auf die Haupttätigkeit der nebenamtlichen Richter genommen wer-

den muss, was namentilich b"ei vorsorglichen Massnahmen ins Gewicht fallen
r44Kann.

2. Verfabrensrechtlicbe Besonderheiten

Weil sich das Verfahren vor Bundespatentgericht grundsätzlich nach der

schweizerischen Zivilprozessordnung .ichtet und davon nur einige wenige

Abweichung"r-, ,rorg"r.hen sind, untörscheiden sich PatentP.rozesse im Prin-

zip nicht gändlegänd von anderen immaterialgüterrechtlichen Prozessen.

öLno.h glb, 
", 

diei Punkte, die im inrernationalen Vergleich besonders her-

.,o.zuh.bä sind, weil sie den schweizerischen Patentprozess prägen und ihn

teilweise deutlich von ausländischen Verfahren unterscheiden.

a) Institutionalisierter Vergleichsdruck

Der erste Punkt reflektiert das Selbstverständnis der schweizerischen Ge-

richte, primär dem Rechtsfrieden zu dienen, was aus richterlicher Sicht am

41 S" *"t*n das Patentgerichtsgesetz und das Geschäftsreglement praktisch alle

*1.fr,;g; E;r..h"id. ä"* P.ärid..tten zu, insbesondere den Entscheid über die

B;;;;;;;g;"d Grösse der Spruchkörper sowie über die Festlegung de^r Verfahrens-

sorache: slehe Art. 3 und Ait. 7 Abs. i und 2 GR-PatGer sowie Art. 2l Abs. 2 und

ip",Cö. Hinzu kommen die Befugnisse des Präsidenten als Einzelrichter gemäss

Lrt.23 PatGG.
Insofern überraschr es nicht, dass zusätzlichzu den allgemeinen Ausstandsgründen

;;; Är;. 47 ZpO und Art.22 Abs. 4 PatGG noch spezifische Regeln getroffen

wurden, um die unabhängigkeit sicherzustellen; siehe Lrt.28 PatGG sowie Art. 4

J". i;"itll*.n über die ü"'"bha"g;gk eit. Zur Unabhängigkeitsproblematik, siehe

auch Rigamonti (Fn.1), jipitec 2d71,,3,6\2. 15; Bremi (Fn' 1), Mitt' 2072' 529'

ilo; x;r'"rit Ura)a, Xü;tte und andere Richter, SJZ 2011, 373, 375f '; Schueizer

(Fn. t), Jusletter vom 12. 3' 2Ot2,Rz. 10f.
Siehe Ait. 2 Lbs.2der Richtlinien zur Unabhängigkeit'
So wird die Gewährung superprovisorischer An_ordnungen sch,on aus ge.rlchtstnter-

"., i.orJi"rtionr- uid t rÄinfindungsgründen kaum je möglich sein, wenn in

lr"i.ll.."ir"ng entschieden wird oder"eätschieden werden muss (Art. 23 Abs. 3

PatGG); siehe däzu unten im Text nach Fn. 65.

42

43
++



ZVgIR\X/iss 112 (2013) Ein Jahr schweizerisches Bundespatenrgerichr 301

besten durch möglichst rasche Erledigung der Auseinandersetzungen erzielt
werden kann, wobei es nicht darauf 

"trkoÄ-t, 
ob die Erledigung du"rch urteil

oder durch vergleich erfolgt. Enrsprechend bemüht sich auäh d"as Bundespa-
tentgericht - abgesehen von einem schnellen verfahren mit relativ kur)"n
Fristen und möglichsr wenig Fristerstreckungsmöglichkeitenas - vor allem
darum, bereits in einem fnihin Verfahrensst"Jirr- i,e.rn immer möglich auf
einen vergleich hinzuwirken.a6 Nach teilweise durchgeführtem sähriften-
wechsel wird deshalb in aller Regel zur InstruktionsveihandlungaT geladen,
die aus. einem protokollierten formellen und einem nicht protokälli.lrt.r, lrr-
formellen Teil besteht.as Im formellen Teil geht es darum, ,"it".r, des Gerichts
den Streitgegenstand ztt erörtern, etwaige ünklarheiten in den parteivorbrin-
gen zu beseitigen und Substantiierungshinweise zu geben sowie allenfalls Be-
weise abzunehmen.ae Der informelle Teil, auf den ii.h dl. parreien und das
Gericht später nicht berufen dürfen, dient dann dem versuch einer Einigung
zwischen den Parteien.50 Zu diesem zweck erläutert die Gerichtsdeleg;tioi
ausführlich ihre vorläufige Einschätzung der streitsache und weist auf säh-a-
chen in der Argumenration beider Seitön hin. Der vergleichsdruck ist dabei
relativ hoch,'' so dass in gut der Hälfte der Fälle bereits ä'nlässlich der Instruk-
tionsverhandlung ein vergleich geschlossen wird.s2 Eine vergleichsquote von
etwa zwei Dritteln aller eingeleiteter Verfahren ist für schweiierische Gerichte
im Bereich des \(irtschaftsrechts denn auch nicht ungewöhnlich,53 ist aber
auch ein Grund dafür, weshalb die schweizerische Reclitsprechunc im Imma-
terialgüterrecht von der Anzahl der entschiedenen Fälle 

^her 
im üergleich zu

Gerichtssystemen ohne institutionalisierten vergleichsdruck nicht iÄmer be-
sonders üppig ist.

siehe dazu z.B. Art.7 Abs. 3 und 4 der verfahrensrichtlinien; ferner Bremi (Fn. 1),
Mitt.2A12,529,530f .

D_as Bundespatentgericht übernimmt damit wenig überraschend die praxis des
Handelsgerichrs des Kantons Zürich;vgl. dazu auciRitscher(Fn. 1), S.219.
Art. 226 ZP O ; v g1. dazu arch Bre mi (F n. 1 ), Mitt. 2012, 529, 5i 3 l.
Siehe Art. 8 Abs. 1 der Verfahrensrichtlinien.
Art. 8 Abs. 4lit. a der Verfahrensrichtlinien.
\üZünscht eine Partei kein_e_vergleichsgespräche_, so hat sie dies dem Gericht spätes-
tens auf den Erhalt der vorladung zür instruktionsverhandlung hin mitzuieilen;
Art. 8 Abs. 5 der Verfahrensrichtlinien.
Der zweite.hauptamtliche Richter spricht hier diplomatisch von der ,,aktiven bera-
tenden Rolle" des Gerichts; Bremi (Fn.1), Mitt. iAtZ, SZS, Slt.
um.dies zu ermöglichen, sind die Parteien zum persönlichen Erscheinen an der In-
struktionsverhandlung ver_pflichtet, auch wenn iie anwaltlich vertreren sind; Art. g
Abs. 5 der Verfahrensrichtlinien.
vgl. auch die von den schweiz,erischen Handelsgerichten und dem Bundespatent-
gericht_erstellte Synoplis zur vergleichsverhandlung, abgedruckt in sic! 2ai3,261,
insb..262. I m J ahr 2o I 2 lag. die.Veryleichsquote beim"Bu näespatenrgericht bei 57'Ä ;
es erledigte 11 von 1,7 ordentlichen und b von l l summariächen %rfahren durch
Vergleich; siehe 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 Spruchkörper mit Fachrichtern. Kann ein

Prozess nicht bereits in der instrukiionsverhändlung durch Vergleich erledigt

werden, wird der Schriftenwechsel zu Ende geführt und dann ein so genanntes

,,Fachrichtervotum" eingeholt. Die faktische Bedeutung dieses Fachrichter-

,roru-, darf nicht ,rttte.ichätrt werden, denn es handelt sich dabei um eine

materielle Stellungnahme des zuständigen Fachrichters zu bestimmten Fragen

des zu beurteilenäen Falles, wobei diese Stellungnahme oft präjudizierend
wirken dürfte. Von der Funktion her ersetzt das Fachrichtervotum ein vom

Gericht angeordnetes externes Expertengutachten, doch ist zu beachten, dass

sich das Faihrichtervotum - a.tdeis als ein Gerichtsgutachten - nicht nur zt)

dem technischen Sachverhalt, sondern auch zu Rechtsfragen äussern kann,

denn der Fachrichter isr ja Mitglied des Spruchkörpers. Im Unterschied zu

.i.r"- Sachverständig.rrgrrt""htä, das vo- Gericht^angeordnet wird,5a han-

delt es sich bei dem Fächiichtervotum prozessual mithin nicht um ein Beweis-

mittel, sondern um einen formalisierten Beitrag eines Fachrichters zur Urteils-
beratung.

Ob eiir Fachrichtervotum oder ein externes Gutachten eingeholt wird, ent-

scheidet das Gericht,s5 wobei sich das Bundespatentgericht auf den Stand-

p;"k; stellt, dass grundsetzlich immer ein Fachricht"r-iot.r- einzuholen ist56

urd ,rlr. dann ausitahmsweise auf ein externes Gutachten ausgewichen wird,
wenn das Fachwissen oder bestimmte technische Voraussetzungen am Gericht
selbst nicht vorhanden sind, etwa wenn aufwändige Versuchsreihen durchge-

führt werden müssen.sz Diese Praxis ist mit Blick auf die Strategie der Be-

schleunigung und Professionalisierung der Patentverfahren durch Internali-

sierung ,ro.t E*p"tt.nwissen nur folgerichtig, zumal Fachrichtervoten im Ver-

gleichiu Grrt"cht.tr in aller Regel schneller erstellt werden können und auch

ir"nig.r. kosren. Freilich hat dieies System auch seinen Preis, denn eine Über-
prüfÄg des Fachrichtervotums isr nur sehr beschränkt möglich. Abgesehen

Art. 183 Abs. 1 ZPO.
Keine Option ist es, bei umstrittenen Fragen weder ein externes Gutachten noch

ein Fachrichtervotum einzuholen und entieder selbst zu entscheiden oder sich auf

von den Parteien eingeholte Privatgutachten zu stützen, denn das wäre Willkür;
BGE 132 III 83, E. 3.5; vgl. auch BGE 129 lll 25,E.3; BGer. 4A-5212008 vom
29.4.2Q08,8.3.4.
Auch im R"h-"r, vorsorglicher Massnahmen wird kein Kurzgutachten eingeholt,

sondern ein Fachricht..uät.r-, sofern das Fachwissen am Gericht vorhanden ist.

In der Tat hat das Bundespatentgericht bisher offenbar noch nie ein externes Gut-
achten eingeholt, sonderi aussJhliesslich mit Fachrichtervoten gearbeitet; siehe

Bre mi (F n. 1 ), Mitt. 2012, 529, 532.

Siehe dazu aich Mario J. Minder, Der Immaterialgüterrechtsprozess (Tagungsbe-

richt), sicf 2Aß, 254, i55 lzut^ ^enfassung 
des Vortrags des Bundespatentge-

richtspräsidenten).
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von einer schriftiichen Stellungnahme bleibt einer partei, die sich mit einem
für sie l.qitil ausgefallenen Flchrichtervorum konfrontiert sieht, praktisch
nur noch die Beschwerde an das Bundesgericht gegen das urreil ,.lbr,, *"rr.,
das Fachrichtervorum vor dem zuständig_en spÄÄkorp"r übernommen und
z.u1 G.r-u1dl1ge des urteils gemacht *ird.s' Spätestens an diesem punkt zeigt
sich die vichtigkeit des Fachrichtervotums, de.rn das Bundesgericht wird siä
mangels eigener Expertise wohl in aller Regel davor hüten, dai Fachrichtervo-
tum in technischer Hinsicht für unrichtig zu beurteilen.

Hinzu kommt, dassdie Beantragung der Einholung eines externen Gutach-
tens zwecks Überpnifung des Fachrilhtervotums in"aller Regel aussichtslos
sein dürfte, und auch das Einreichen von privatgutachten, die"in der Schweiz
ohnehin nur als Parteibehauptungen und nicht al"s Beweismittel gelten,5e wird
I".'3.j: etwas.bringen, zumal die anderen Mitglieder des Sprucf,körpers ihre
Fachrichterkollegen nicht ohne Not desavouieien werden. il"-it bläbt zwar
noch die theoretische Möglichkeit, gegenüber einem Fachrichrer, den man für
zu wenig kompetent oder für befangen hält, ein Ausstandsbegehi.r, zu stellen,
doch wird dies - auch aus Angst voisubtiler Retorsion bei Aü'lehnung des Ge-
suchs 

,-, 
kaum je getan.60 umso mehr ist die sorgfältige Zusammenrt.lrrrg d",

Spruchkörpers von besonderer Bedeutung für die Äussenwirk,r.rg d", ürrr,-
despatentgerichts.

c) Vorsorgl iche M assnahmen

Der dritte Punkt betrifft den einstweiligen Rechtsschurz, für den in der
Schweiz der Begriff 

_der vorsorglichen Ma'ssnahme gebräuchiich ist.61 Das
Bundespatentgericht beurteilt in ieinem Zuständigkeiäbereich auch Gesuche
auf Erlass vorsorglicher Massnahmen, und zwar"sowohl vor wie auch nach
Anhebung eines ordentlichen Prozesses.62

Minder.(Fn.57), sicl 2013,254,256,(ztsammenfassu_ng des vortrags des Bundespa-
tentgerichtspräsidenten). Dies erklärt auch, weshalb"Begehren'.r- 

'-ro.g[äh.Massnahmen,in aller Regel zurückgezogen werden, sobalj ein ,r.g"tirr., F".ä.i.h-
lerv.otuT vorliegt. Umgekehrt ist die vergleichsquote 

"nor- ho.i, wenn sich der
Fachrichter positiv zur Verletzungsfrage geäussert har. Mir anderen worten sind
Entscheide im Massnahmeverfahrän naih"vorliegen eines Fachrichtervotums eher
seiten.
Siehe z. B. BGE 95 rr 364,8.2; BGE 132 III 83, E. 3.4; BpatG er. 02012_022 vom
3.5.2012, E. 10.1; Ritscber(Fn. 1),5.216.
Siehe nun aber Entscheid der Gerichtsleitung des Bundespatentgerichts vom 16. 1.
2a13 im verfahren o2012:g22tugl. im ZusaÄmenhang mit einer"Nichrpatenrsache
jüngst auch BGer.4A]17 /2012 ind 4AJ77 /2012,ro,i 9. 10. 2A12,8.5:
Siehe dazu allgemein Christoph wr11i, Vorsorgliche Massnahmen nach der Schwei-
zenschen Zrvrlprozessordnung (ZPO), sicl 2O lO, 591.
Art.26 Abs. 1 lit. b PatGG und Art. 261 Abs. 'r zpo;für vorprozessuale Massnah-
men im Bereich der konkurrierenden sachlichen Zuständigkeit von Arr. 26 Abs.2
PatGG, siehe auch BPatGer. 52A12_OA9 vom 72.6.2012.

61



Eine Besonderheit bezieht sich auf die verfügbarkeit von Massnahmen

o6r,. RJor-.rng der Gegenpartei (s,,petp'ot'Lorische.Massnahmen)'63
Grundsätzlich wäre d". C..i'"hÄprasiderrtäls'Einzelrichter dafür zuständig,6a

ioch karrn in Dreierbes etzvngentschieden werden, wenn es die tatsächlichen

Verhältnisse erfordern. Fails ias Verständnis des technischen Sachverhalts für

den Entscheid von besonderer Bedeutung ist, muss gar in Dreierbesetzung

entschieden *e.den.65 Letzteres wird wohl haufig der Fall sein, sofern es um

Fragen geht, die in die ausschliessliche Zuständigkeit des Bundespatentge-

;.h't, fril.rr, denn bei Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahien dü.rfte das Ver-

ständnis des technischen Sachveihalts - seltene offensichtliche Fä1le vorbehal-

i"" - ;" aller Regel von besonderer Bedeutung sein. Aus genaudiesem Grund

hat man ja ein Spezialgericht für Patentpro^rr" geschaffen. Diese Sachlage

ftihr, ,rrn ab", dizu, da"ss die theoretisch mögliche Anordnung von vorsorgli-

chen Massnahmen obne Anhörung der Gegenpartei in der Praxis kaum je ge-

währt wird, denn wegen der nebeämthchen fatigk"it der meisten Mitglieder

J., n.r.,d"rp"r.r,rg..thrs benötigt die Zusammenstellung eines dreiköpfigen

RichtergreÄiums 
"regelmässig 

mähre r e,Tage,66 so dass .das Gericht ohnehin

nicht so"kurzfristig J.tm"heid.tr kann, dass nicht auch die Gegenpartei ange-

hört werden körr.rie. Damit sind superprovisorische Anordnungen in Patent-

sachen im .Wesentlichen auf Fälle bäschränkt, in denen die Anhörung der Ge-

g;;p"r*i zeitlich zwar möglich wäre, diese aber aus anderen Gründen nicht

äppo.rlrn ist, weil beispielsi'eise eine_Verschleierungsgefahr besteht, was na-

mentlich bei einer b."ät."gt.r, Beschlagnah-. od.iB.schreibung6T der Fall

sein kann.68
Eine weitere schweizerische Besonderheit betrifft die beschränkte bundes-

n..i.htli"h. Überprüfbarkeit von Entscheiden über vorsorgliche Massnah-

;;"". V;. dem Bundesgericht als zweiter und letzter Instanz kann im Bereich

der vorsorglichen Masinahmen nämlich nur die Verletzung.ve.rfassungsmässi-

t.. R".htJ(Grundrechte) gerügt werden,6e was im \üesentlichen auf eine mit

Cyrill P. Rigamonti ZVgIR\fiss 112 QA13)

Arr.265ZPO.
Art.23 Abs. 1 lit. b PatGG.
Arr.23 Abs.3 PatGG. Dass dies nach dieser Bestimmung auch gilt, wenn es die

"...nJilf.."- Verhältnisse erfordern, ist eigentlich nicht nachvollziehbar, da der

ir.rrra.a,rtl.tr zuständige Gerichtspräsid..rt]d.. ja zwingend_über eine juristische

ä-"rU;f J""g 
".ittig.n 

m'uss (Art. t Ö n bs. 3 PatGGl den rechtlichelF.tiq.n durch-

;;;;";;.t .n ,.in dü.ft.. b"rr.lb. gilt für die Richter, die vom Präsidenten mit

ii"ä.i.ä.r"ufgaben betraut *e.dÄ, denn auch sie müssen juristisch gebildet

sein (Art. 23 Abs. 2 PatGG).
Siehe auch ScEweizer (Fn' 1)"Jusletter vom12.3.2A1'2,K2' 19'

Art.77 Abs. 1 lit. b und c PatG.
sieheauch,4linder(Fn.57),sicl 2013,254,256(zusammenfassungdesvortragsdes
Bundespatentgerichtspräsidenten).
Art. gg'BGG;"Ktett (in. 24), sict 20t3, 125, 126. Es gilt das Rügeprinzip; Art. 106

Abs.2 BGG; siehe dazu auch BGE 135 III 232,E. 1.2; BGer. 4A.-142/2011 vom

31.5.2Afl,E.1..1..
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äusserster Zurückhaltung durchgeführte villkürpnifung hinausläuft.zo Hinzu
kommt, dass Entscheide.über vorsorgliche Massnahmän in der Regel Zwi-
schenentscheideTl sind, die nur vor däm Bundesgericht angefochten'werde'
können,_^wenn sie einen nicht wieder gutzumaÄenden j{achteil bewirken
können,72 wobei das Bundesgericht diJAnforderunger, 

"n 
ji"- g.gnindung

dieses Nachteils vor kurzem verschärft hat. vährend"vor der pra*isänderun[
das vorliegen.eines solchen Nachteils praktisch automatisch angenommen
wurde," will das Bundesgericht daran nicht langer festhalten und färdert nun,
dass in der Beschwerdebegründung konkret aifgezeigtwird, inwief.., d.-
Beschwerdeführer ein nicht wieder gutzu-".henäe, liachteil rechtlicher Na-
tur droht.Ta Pauschale Ausführungän genügen daher nicht -.t rii 

::, -.
Hürden für das Eintreten auf eine Beschwerde gegen einen Zwischenentscheid
über vorsorgliche Massnahmen ohne Zweifet !.[atrt. Insgesamt hat dies zur
Folge, dass Fehlentscheide des Bundespatentgerichts im Be"reich der vorsorgli-
chen Massnahmen nur unter erschweitetr vJ.a.rrsetzungen korrigierbar sind

70 \fillkür im Sinne vonArr. 9 BV liegt nach ständiger Rechtsprechung des Bundes-
gerichts nicht schon dann vor, wenn eine andere"Lösung Ä..rf"[.?.rrretbar er-
scheint oder gar vo-rzuziehen wäre. Ein Entscheid wi.d n"u, *"g.r, vr;llk.l, ""rj.hoben, "wenn er offensichtlich unhaltbar ist, zur tatsächlichen Situ"tion in klarlm\x/iderspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass
verletzt oder in stossender \(eise dem Gerechtigkeitsgrundsatz zu#iderlärft.., -o-bei \flillkür zudem nur vorliegt,wenn nicht bloä die öegründu.rg.i.re, Entscheids,
sondern auch das Ergebnis ünhaltbar ist; BGer. +n_i+z/zott'uom 31. 5.2an,
E. r.r.

7"1 Entscheide irn Massnahmeverfahren sind Zwischenentscheide, wenn sie vor oder
w-ährend der Hängigkeit_des Hauptverfahrens ergehen ,rrd ,.* tüia;. Dauer des
Hauptverfahrens Bestand haben bzw. unrer der B"edingung, dass ein Hauptverfah-
ren eingeleitet wird; BGE 1.34 l83, E.3.1; BGE 138 Iü zö'p.. t.z. Es handelt sich
dabei nur dann um Endentscheide, wenn sie in einem selbsisdndigen V..f"hr.r, 

".-gehen;BGE 137rrr324,E. 1.1;feinerBGer.5A-433/2oa7.,ro-"18.9.2007,E. 1,.
Dies ist z. B. bei der vorsorglichen Beweisführung im Sinne von Art. 15g zpo und
damit namentlich auch b_e{der 

-Beschreibu.rg 
r"Ä Art.77 Abs. 1 lit. t p"tG g.ge-

ben; siehe BGE 138 III76,E. 1.2.
72 Arr.93 Abs. 1 lit. a BGG. zubeachtenist dabei, dass der,,nicht wieder gurzuma-

chende Nachteil" im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lir. a BGi"rrg.. irt 
"i, d"er ,,.richt

kt-.!l yr:d.r gutz_umachende Nachteil " im Sinne von Art. 26 i zp o ;"gl - BCE llt
I ll 380, E. 2.2. Handelt es sich bei dem fraglichen Entscheid 

"urnähä.*.ire u-
einenEndentscheid(dazuobenFn.71),dann"isteineBeschwerdeandasn""J"rg.-
richt grundsätzlich ohne weiteres zulässig; siehe Art. 90 BGG.

73 Siehe z.B. BGE 134 r.83., E. 3.1, wonaclies ,,auf der Hand" liege, dass solche Ent-
scheide einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil b.*i.k.rikonner, ,r.rd dahe.
vor Bundes gericht anf echtbär sind.

74 BGE 137 rrr 324, E. 1.1; BGer. 4A-72/2a12 vom 1.2. 4. 2012,E. 1.2; BGer. 4A.36/
201'2vom26.6.201?,E. 1.2;vgl.zurBegründungspflichtauchBGE 134rrr426,8.
1 .2;BGE 138 III 46,E. j..2.

75 Siehe auch Klett (Fn. 24),sic! 201 3, 125, 126 ff .
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und dass der Einfluss der Fachrichter auf den Prozessausgang noch weiter

stei gt.

IlL RechtsPrechung

Berrachret man die publizierte Rechtsprechung des Bundespatentgerichts

iÄ^i* äiZ, ro t"ttr Äf, d"r, der Schweipunkt piimär auf prozessualen Fra-

g.r, li.gr. Dies erstaunt insofern nicht, als är it-t dä. Natur der Sache liegt, dass

3;" ,,.,i g.r"hafdenes Gericht gerade in der Anfangsphase Klarheit über das

von ihm'praktizierte Ve.f"h..."s"haffen muss. Entsprech.end wichtig ist. auch,

dass das'Bund.rp"r"nig".i.ht ,"in" Urteile der öffentlichkeit zeitnah und

kostenlos über das tnt.irr., zugänglich macht.z6 Im Jahre 2012 wurden zwölf

Endentscheide und sieben proärrLit.ttde Entscheide publiziert. Lobenswert

;;, J"r; die Veröffentlichung der Urteile grundsätzlich in nicht anonymisier-

i., fä.-.rfolgt, solange d.iS.hntr p.iu.i., oder öffentlicher Interessen kei-

ne Anonymisiärung "riordert." 
Dies ist für die Aussenwirkung des Gerichts

;;J;ir;ü, i.,rn?i. Urteile des Bundespatentgerichts-können oft nur dann

-it rr..t..tbärem Aufwand auf ihre Qualität hin geprüft werden, wenn klar

ist, um welches patent es ,ich handelt. im Folgenden geht es darum, die bisher

g.iefi.." Ü.t.il. des Bundespatentgerichts geiamthafi darzustellen und - wo

geboten - kurz zu kommentieren.

1. Prozesswale Fragen

a) Sachliche ZuständigkeitT8

Die eesetzliche Regelung der sachlichen Zuständigkeit des Bundespatentge-

.iJ;rt8il;; .;";g. ;..igä Frrg.n offen, deren sich das Gericht früher oder

,oät.. wird anneÄm.r.nürr.t."Bereits entschieden hat es die Frage, ob.es.für

;r;;rgli.;. rtr.rr""t ,.,.'.n zor Rechtshängigkeit einer K,lage im ordentlichen

Verfahien auch dann zusündig ist, weni tr, "u 
entscheidende Streitigkeit

uo- in.-" her nicht in seine 
"irrr"irli.rrliche, 

sondern in die honhwrrierende

Zuständigkeit fällt, die es mit den kantonalen Gerichten teilt' Das Gesetz re-

selt die Fiaee nicht ausdrücklich, doch lässt sich den Materialien wie auch der

i...i"rr.liiilhten Zivilprozessordnung entnehmen, dass eine Zersplitterung

Siehe http://www.patentgericht/delrechtsprechung' ?i" 9ryit"g; dafür bildet

Än. Z Adr. 1 i.V.m. Art. 3"Abs. 1 IR-PatGär, *ott"".h das Gericht offen und trans-

"lr.* intorn'iert und ,.in" ind.n,.cheide zehn Tage nach dem Versand an die Par-

i;.;'il'i;;;;;;;;;;if;;,li.ht, *ob"i au'h p'or'äleitende Entscheide publiziert

werden können. Vgl. auch Art. 54 Abs' 7 Satz2ZPO'
Siehe Art. 3 Abs. 3 IR-PatGer.
7r, .o.t;.ll"n Frage der internationalen örtlichen Zuständigkeit im Zusammen-

ffi;';; ;;; b;;;."1",d"; "- 
pr,.r,, bei V_orliegen einer Gärichtsstandvereinba-

,rrti, ,i.h. BPatGer. Säotz"-oos vom 13' 6' 2Ql2,E'7 f '

76

77
78

79 Art.26PatGG.
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der.Zuständigkeit im Verhältnis zwischen Massnahmeverfahren und Haupt,
verfahren.möglichst zu vermeiden ist.80 Auf dieser Grundlage hat das Bundes-
patentgericht völlig zu Recht entschieden, dass sich die käkurri erende Zu-
ständigkeit auch auf die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt
der Rechtshängigkeit einer Klage beiieht.8l

. \Tichtiger als die relativ_klare Frage der Massnahmezuständigkeit im kon-
kurrierenden Bereich sind die Abgrenzungsschwierigkeit"r, äit Blick auf
Nichtpatentsachen. Es ist zwar unbeitritten,ä"r, -"rr rr"o, de* Bundespatent-
gerirh_t Patentklagen und Nichtpatentklagen grundsätzlich nicht kombinieren
darf, dass man also zum Beispielnicht einä paientrrerletzungsklage mit irgend-
einer Markenverletzung-.klage kombinieren-kann, denn dafijr be"stehen gär"de
unterschiedliche sachliche Zuständigkeiten.82 unklar ist aber, wie es sich bei
widerklagen in Nichtpatentsachen verhält, ob also das Bunjespatentgericht
beispielsweise für eine \widerklage aus Markenrecht zuständig iit, wein sich
seine Zuständigkeit auf eine Patenrverletzungsklage stützt, dei" di. allgemei-
ne zivllprozessrechtliche Regel lässt das Vorliegeriderselben Verfahrenärt für
eine \fliderklagezuständigkeit genügen, ohne äass auf eine unterschiedliche
sachliche Zuständigkeit Rücksicht g..o--.n würde.83 Ein Teil der Lehre
geht daher von der \widerklagezuriät digk.it des Bundespatentgerichts für
Nichtpatentsachen aus,8a doch widerspricht dies diamet.äl d.."politischen
Entscheidung des schweizerischen Gesätzgebers, die Zuständigkeit des Bun-
de.spatentgerichts auf Patentsachen zu beichränken. Nur *.i"r, dieser Be-
schränkung hat man auch die Regel vorsehen können, dass - jäerrfalls im or-

80 Bomchaft zum Patentgerichrsgesetz, BBl. 200g, 455, 4g2; Art.5 zpo; siehe dazu
BPatGer. S2012_009 vom i,2. 6. 2A12,E. 3.

81 BPatGer. s2012-009 vom L2.6.2a12. In dem konkreten Fall ging es um Anrräge,
deren materielle Grundlage eine umstrittene Berechtigung "i .ä.- österreicti-
schen Gebrauchsmuste. sowie an einer pCT-Anmeldurft wär.

82 Art.90 lit. a ZPo; differenzierend nun aber Hitti/Henieberger-sudjana, Kompe-
tenzarrraktion vor Bundesp,atentgericht in.Färlen objektiverklrg.;harrfrrrrg .;Jz
o.der Ansp_ruchsgrundlag_enkonkurrenz?, sic! 2013, ö+;ugr. 

".tctiRpp.ll"r;3".j.-richt des Kanrons Basel-Stadt, 2K.2012.19 vom 2. 1.201i, E. 3.1.2.'öass sich das
Bundespatentgericht in einem Fall auch zur Beurteilung .i.r.. lauterkeitsrechtli-
chen Begehrens_für sachlich zuständig erachrere (BpatG?r. s2012_oo5 vom 13. 6.
20.12, E. 6), darf nicht dahin gehend m.issverstanden werden, dasi.s generell für
I.{lage.| aus- uvG zuständig *äre. Im konkreten Fall liess .;.h d;. Zu'starrdigkeit
deshalb auf Art. 26 Abs. 2 ParGG stützen, weil das in der Sache lauterkeitsrecitli-
che Begehren offensichtlich ,,in Sachzusammenhang mit patenten.. srand, denn es
ging um die Frage, ob dem Beklagren zu verbieten"sei, gegenüber Dritten die Be-
hauptung.zu äussern, dass die Klägerin nicht die .echtäässige Eigentümerin des
Patents sei. Die Beurteilung dieses Äntrag_s_setzte_mithin die vo"rfrag"eweise KIärunj
der.Berechtigung am Streitpatent lro."rrr."unt.. diesen Umständen'war die zustän'-
9:qfl, d_es Bundespatentgerichts g_egeben, auch wenn sich die Klage materiell auf
IJ\X/G stützte. Vgl. auch Bp atGer. O2A1.2_010 vom 29.3.2012,E. 11"a. E.

83 Art. 224 Abs.1ZPO.
84 Siehe z.B. Stieger (Fn. 1), sicl 2010, 3, 1,8 [.; Stieger (Fn. 2g), Art. 26 parGGN 1 1 3 f.
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dentlichen Verfahren und nach dem Gesagten auch in den meisten summarl-

schen Verfahren - in jedem Fa!! zwingend Fachrichter, also juristische Laien,

zumElnsatzkommen müssen.8s Es hjt aber keinen Sinn, dass Chemiker oder

Ingenieure über Marken-, IJrheber- oder Kartellrechtsverletzungen befinden,

dein dort können sie ihr Fachwissen nicht einsetzen. Wenn man die Zustän-

digkeit des Bundespatentgerichts schon auf Patentsachen beschränken wollte
,rä d"h.. nicht die Mögliihkeit vorsah, dass das Gericht auch ohne Fachrich-

ter entscheiden kann, d"=rrr, -ust man konsequenterweise auch eine Widerkla-
gezuständigkeit des Bundespatentgerichts für Nichtpatentsachen verneinen.

öi.r", Spelialproblem wuräe bei der Ausarbeitung der gesamtschweizeri-

schen Zivilp.ol.ssordrrrrng nicht bedacht.s6 Zu dieser grundlegenden Frage

hat sich das^Bundespatentgericht bisher jedoch noch nicht äussern können.

Hingegen hatt. es sich bereits mit einem wirtschaftlich bedeutsamen Spe-

zialpro'ble- zu befassen, nämlich einer Klage wegen Patentverletzung gegen

die schweizerische Eidgenossenschaft, und zwar auf der Grundlage eines eu-

ropäischen Patents, das ein System zum Erfassen der von einem Fahrzeug in

.i.r.- vorgegebenen Bereich zurückgelegten Fahrstrecke zum Gegenstand

hat.87 Die üJäg..i" machte geltend, dass das von der Schweiz betriebene tech-

nische Erfassüngssyst.m fü. die leistungsabhängige Schwerverkehrs_abgabe

(LSVA) di.r.s i"tä.rr verletze.ss Das Bundespatentgericht beschränkte das

Verfahren auf die Vorfrage der sachlichen Zuständigkeit und zog in Erwägung,

dass der schweizerischen Eidgenossenschaft grundsätzlich verschiede"g Yög-
lichkeiten offen stünden, ,r- i- öffentlichen Interesse patentierte Erfindun-
gen zunurzen, namenrlich die Zwangslizenz und die Enieignung.8e Nachdem

Ji. 
"b". 

vor Aufnahme ihrer hoheitlichen Tätigkeit, nämlich der Erstellung

und Inbetriebnahme des umstrittenen Erfassungssystems, weder ein zivil-
rechtliches Verfahren auf Erteilung einer Zwangslizenz noch ein öffentlich-
rechtliches Verfahren zur Enteignung eingeleitet habe, habe sie eine etwaige

Verletzung von Patenten Dritterln Kiuf genommen, was nicht mehr nickgän-
gig g.-aJht, sondern nur noch durch Schad enersatz a9sge.g1.i9!en werden

[0""i.. Es sei daher sachgerecht, diese Fragen in einem zivilrechtlichen Verfah-

ren zu klären, zumal bei öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten auf dem Gebiet

85
86

87
88

Siehe Art. 21 Abs. 1 bis 3 sowie Art.23 Abs. 3 PatGG.
Siehe dazu - und zum ähnlich gelagerten Fall, in dem eine Nichtpatentsache bei

einem kantonalen Gericht anharlig [emacht wird und der Beklagte dann widerkla-
geweise eine Patenrverletzung g.[*a macht - bereirs Rigamoryti Fn. 1), jipitec

iA1.7, 3,9 Rz. 34 f.; vgl . auch Stie ger (Fn. 28), Art. 26 PatGG N 1 1 5 f.

Siehe Patent N r. EP 741 373 81.
Bei der LSVA handelt es sich um ein Mauterfassungssystem' wobei die Klägerin die

verletzende Handlung vor allem bei der Erfassung des Grenzübertritts von Fahr-

zeugen mit Fahrzeug"geräten durch fix installiertä Bakenanlagen siehtl BPatGer.

O2An 
-A21 

v om T . 6. 2012, 8 . 3.

Lrt.32und 40 PatG; BPatGer.02012-021 vomT ' 6.2A12,8.15.2.3'
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des Patentrechts kein fachlich komperentes Gericht zur verfügung stehe.eo Es
trat daher folgerichtig auf die Klage ein. Auf Beschwerde der Jch#eizerischen
Eidgenossenschaft hin bestätigte das Bundesgericht die sachliche Zuständig-
keit des Bundespatentgerichts allerdings nnrlü. die unterlassungsklage urid
entschied, d-ass die Schadenersatzklage nicht vom Bundespatentg.iicht"z, be-
urteilen sei.e1

b) Rechtsbegehren

. w.."ig überraschend hatte das Bundespatentgericht gleich mehrfach die Ge-
legenheit,-die strengen bundesgelichtlichen AtrfordeÄ.rgen an die Formulie-
.yrg ygr lJnterlassungsbegehrene2 anzuwenden. Danach"ist ein parenrrechtli-
ch.es unterlassungsbegehred nur dann genügend bestimma, *änn die ange-
griffene.Ausführungsform ,,als reale technisihe Handlurrg'; so umschrieb"en
wird, ,,dass es keiner Auslegung rechtlicher oder mehrdJutiger technischer
Begriffe bedarf*,e3 denn nui ,,*:"rrn konkret die technischen"Me.kmale ge-
nannt werden, die in der angegriffenenAusführung das Streitpatent benützän,
ist ein allfälliges Verbot vollstreckbar".ea

Ijnter verweis auf diese Ausführungen hat das Bundespatentgericht bereits
in einem seiner ersren Entscheide klar und deutlich festg.hait".r, dass ein
Rechtsbegehren diesen Anforderungen nicht genügt, *.r,. ä, die angegriffene
Ausführungsform nur durch einen verweis 

".tf 
.itr. der Klage bäilieger.de

Produktbeschreibung in einem \(erbeprospekt charakterisiertiofern d"araus
die konkrete technische lJmsetzun_g der einzelnen Merkmale des fraglichen
Patentanspruchs nicht hervorgeht.etEs gebe keinen anderen \7eg, als in"einem
ersten Schritt eine detaillierte Merkmalsanalyse des .el.lra.rär, patentan-
spruchs vorzunehmen, um dann in einem zweiten Schritt die konkrete techni-
sche 

^IJmsetzung 
jedes einzelnen Merkmals des Anspruchs in der angegriffe-

nen Ausführungsform darzustellen.e6 Ansonsten könne auf das Rechäüegeh-
ren nicht eingetreten werden.

91,

92

93

94
95

BPatGer. o2Q12-021 vom.7. 6. 2012, E. 15.2.3. zudem kam das Bundespatentge-
richt nach umfassender, beinahe lehrbuchartig formulierrer Analyse'zu däm
Schluss. es liege eine privatrechtliche Streitigkeit ior (E. I 9).
BG er. 4 A_443 / 2012 vom 5. 2. 2013.
Der Leitentscheid ist BGE 131 III 70. Siehe zu diesem urteil auch peter rx/idmer/

!.":ri* D.egen, Anmerkung, sic! 2005, 211,; Hans peter Waher,Die bundesgericht_
liche Rechtsprechung im Jahr 20a5, ZBIY 200.6, 580, 599; werner stieger, Failst.i-
cke beim Prozessieren im Immaterialgüterrecht - Beispiele aus der näre.en zivil-
prozessualen Praxis, 222.2006, 39, 47; Peter Heinrich, Die Formulienrng parenr-
rechtlicher Unterlassungsbegehren und -urreile, sicl 2006, 4g.
BGE 131 III 70, E. 3.3.
BCE I3l |t70,E.3.4.
BPatGer. s2a12-002 vom7.3.2ol2, E. 2; ebenso BpatGer. o2a12_oo4 vom 24. g.
2A 12, E. 9; vgl. auch BPatGer. 52012 _AA3 v om 2. 2. 2A12, E. I 5.
BPatGer. s2a12-aa2 vom 7. 3.201,2, E. 3; ebenso BpatGer. C.2012 oo4 vom 24. 8.
20t2,E.9.
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Entsprechend trat das Bundespatentgericht in einem anderen Fall nicht auf

.i""b;;;;;;;är Ü"i.rf *sungsbegehren"_ein,.das wörtlich einen Teil der For-

ä"fi*""g ä"s relevanren P"ä.,tr"r-,rp-chs-übernahm, ohne im Einzelnen prä-

);rrJ^ärtrgen, über welche te.h'ir.he., Merkmale die angegriffene Ausfüh-

;;s;i;; ;*d gt", di" "".h 
Meirung f e-r 

\Jä 
ger1n ein1 V;11e12"1-.1 1":L::

t.efienden patenänspruchs darstellte. Die Vollstreckungsbehorde musse zwar

"i"* -ita"r betreffänden Technologie vertrauten Fachmann beiziehen, wenn

;;;; ;i;.; Sachverhalt gehe, den s[ nicht selbst analysieren_kö.nne, aber sie

,äfi "iJl äi. Frag. b."nt'*orren müssen, ob der festgestellte Sachverhalt eine

p"r.rr,rr..t"arrrrrg"r.i. Dies setze voraus, dass im Rechtsbegehren konkret ge-

;;rg;;;", *.üh" Merkmale des angegriffenen Gegenstands als Ausführung

deitechnischen Lehre betrachtet würden"'
In der Sache ist dieser Rechtsprechung durchaus zuzustimmen, selbst wenn

die involviert"r, p".t.i"n in der irra*is ofi auch ohne die Ptärls: Definition des

Verletzungsgegenstandes im Rechtsbegehren (und-dann im D,ispositiv) -genau

;;;;; ;:i;i! H"r,at.-gen gemeint J"d, u"d selbst wenn die gerichtlichen

Ä""rJ"""n.n von den pärt.iän in der Regel ohne Vollstreckungsrichter um-

;;;;;;:J.rr.nto;. formelle Strenge.beiden Rechtsbegehren hilft dem Ge-

li"ht .b"rrro wie den Pa.tei.n, den Rächtsstreit von An{ang an auf die wichti-

n.r, prrrrkt. zu foklrsrier.n. Ein etwaiges Informationsdefizit des Klägers über

il ;;h;t;r.. e.r.6"ff.nheit des aniegriffenen Gegenstandes vor Klageein-

;;i.;;;#;tirfr.-tr."r. namentlich übä. d". proze,ssuale Instrument der ge-

rr.r.. g'.t.Lreibung ausgeglichen werden können''oo Insges.amt liefern diese

ü".ii. l"a"nfalls w"ertvo'llJ.rnd konkrete Anleitungen für die Formulierung

von Unierlassungsbegehren vor Bundespatentgericht'-N.b;; 
a.n nrito.a'.rungen an die Formulie-rung von lJnterlassungsbegeh-

ren harre sich das B,rnJ.rp'"t.ntgericht auch mit dJr Frage.zu befassen, ob die

Feststellung .irr.. r'rg"*iss.n fle.ht l age, in casw die richtmässige Inhaber-

,Jrii .i""3 europäisähen Patenrs, Geg:enstand einer vorsorglichen Anord-

.rrrnn ,.in kann. öabei kam es unter Verweis auf die überwiegende Lehre zu

ää"is.rri"ri^ä"* Ji. u"""iragte richterliche Feststellung- nach Massgabe der

Z;;i1;;t;.tto.dr,,rr,g k.in" ,,llarrige.Anordnung einer Mas.snahme sei und

,.", i"1gli.h *.ht u,lf d", Begehreri eina'01 Das öericht sah in der vorsorgli-

"fr., 
f .ärr.lllrrrg d.. B..""ht1grr.rg am Patent eine im \fesentlichen endgülti-

ee Anordnunq Jhn. zeitlich bägrärt"'Wirkung.r02 Umgekehrt trat das Bun-

ä;;;;;;;;ä, ""] 
a", 

"benfa'll, 
vorsorglich 6.rnt."gt" Begehren ein, dem

97
98

99
100
101

102

BPatGer. O2O12,OA4 v om 24. 8. 201'2, E' 9'

Si.fr. z. n. WidÄer/Degen (Fn.92), sic! 2005, 21'1, 212; tÜ/alter (Fn' 92)' ZBIV

2006, 580, 602.
D azi tXt idm er / D e gen (F n. 92), sic! 20A5, 21 1, 2l3 +'

Ltt.ZZ Abs. 1 lit. üprrC. Dazu sogleichuntenimTextnachFn' 118'

BPatGer. 52012-005 vom 13. 6.201'2, E' 11'1'

ör.tiü". frirrus-wurde von der Klägerin weder ein Feststellungsinteresse gemäss

Art.74 patG noch ein nicht leicht vrieder gutzumachender Nachterl gemass
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tseklagten zu verbieten,_ gegenüber Dritten zu behaupten, die Klägerin sei
nicht rechtmässige Inhaberin des fraglichen europäisciren p*t..rtr.td, In der
Sache wurde dieses Begehren dann aber abgewiesen, weildie Klägerin keine
vertrags- oder Rechtsverletzung glaubhaft gimacht hatte,10a zumal"nach Mei-
nung des Gerichts in der gutgläubigen Behauptung einer Rechtsverletzung
allein noch kein unlauteres Verhalten liegt.lc

c) Beweisrecht

Im Rahmen der Vereinheitlichung des schweizerischen Zivilprozessrechts
und der Schaffung des Bundespatentgerichts wurde auch das Beweisrecht auf
eine neue Grundlage gestellt.106 Im Patentbereich besonders relevant sind na-
mentlich. die allgemeine vorsorgliche Beweisfüh*trgl:t, die patentspezifische
vorsorgliche Massnahme der genauen Beschreibungl0s und die beweisrechtli-
che Bedeutung von Expertengutachten. Enrsprecüend hatte das Bundespa-
tentgericht bereits Gelegenheit, zu diesen drei Fragenkomplexen stellung zu
nehmen.

aa) Vorsorgliche Bezaeisführungnach Art. 159 ZpO

Gegenstand des ersten Falles war ein Begehren um vorsorgliche Beweisfüh-
rung nach den allgemginen Regeln der zivilprozessordnungfBeantragt wurde
unter anderem die Befragung der Gegenpariei mit Bezug *l"i ai. Zusammen-
Tlr-""g ihrer Filmtabletten sowie mit Bezug auf den Lleferanten des in den
Tabletten enthaltenen \firkstoffs. Daniber hLra.r, wurde die Herausgabe von
Mustern dieser Tablerten an die Klägerin zwecks Durchführung einei Labor-
Analyse verlangt.l0e zurBegrün-dotr!_di.r". Anträge machre die"Kiägerin gel-
tend, dass.sie Anhaltspunkte dafür häbe, dass die Blklagte patentrecLt u.rI.t-
ze, weil sie vor Ablauf des Patentschutzes ein Generlkum eines parentge-
schützten.Präparars auf die spezialitätenliste110 habe aufneh-.., l"'rr.rr, ä",
einen \flirkstoff enthalte, der die klägerischen patente verlerzen könnte. Es

103
104
105

106

Art.261 Abs. 1 lit. b zPo glaubhaft gemacht; BpatGer. s2012_oo5 vom 13. 6.
2012,8.11.1.
BPatGer. S2012_005 vom 13. 6.2012,E. 11.2.
BPatGer. S2012_005 vom 13. 6.2A12,8. 12.1,12.3.
BPatGer. S2012_005vom 13. 6.2012,E. 12.2.
Riga.ygntl(Fn. l), jipitec 2011, 3,12F.2.53ff.; siehe auch Mark Schzaeizer,yor-
sorgliche_B-eweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung und patent-
gesetz,ZZZ 2A1.A, 3.
Art. 158 Abs. 1 lit. bZPO.
Art.77 Abs. 1 lit. b PatG. Der Anspruch auf genaue Beschreibung ist ein Anwen-
{y"g:fl]l der-algemeinen Norm über die voriorgliche Beweisfüh?ungin Art. 15g
Abs. 1 lit. aZPO; siehe BGE 138II176,8.2.4.1.
BPatGer. S2012_006 vom 27. 4. 2012,8. 1.
Die Spezialitätenliste ist eine vom Bundesamt für Gesundheit erstellte Liste der
pharmazeutischen Spezialitäten und konfektionierten Arzneimittel mit preisen,
die von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung in der Grundversiche-

107
108

149
110
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würden der Klägerin aber noch Beweise für die anzunehmende Patentverlet-
zung fehlen, die sie nur durch Auskünfte der Beklagten und Herausgabe eines
Musters der fraglichen Tabletten beschaffen könne, weil das Produkt der Be-
klagten noch nicht auf dem Schweizer Markt verfügbar sei. Das erforderliche
schutzwürdige Interesse der Klägerin liege in der Abklärung von Beweis- und
Prozessaussichten zur Vermeidung eines aussichtslosen Prozesses.

In seiner \7ürdigung der zu beurteilenden Anträge folgte das Bundespatent-
gerichtlll ausdrücklich einem jüngeren Urteil des Bundesgerichts, demzufol-
ge die vorsorgliche Beweisführung voraussetzt, dass die Antragstellerin das

Vorliegen eines Sachverhalts glaubhaft macht, ,,gestützt auf den ihr das mate-
rielle Recht einen Anspruch gegen die Gesuchsgegnerin gewährt, und zu des-
sen Beweis das abzunehmende Beweismittel dienen kann", wobei es genügt,
dass das Vorliegen der anspruchsbegründenden Tatsachen lediglich substan-
tiiert behauptet wird, wenn das abzunehmende Beweismittel das einzige ist,
mit dem dei Anspruch bewiesen werden kann.112 Zu prifen sei daher, so das

Bundespatentgericht, ob ein Sachverhalt vorliege, gestützt auf den der Kläge-
rin nach dem Patentgesetz ein lJnterlassungsanspruch zukomme, denn ein
schützenswertes Interesse an der Abklärung von Beweis- und Prozessaussich-
ten sei offensichtlich gegeben.113 I.t d.r Sache lehnte das Bundespatentgericht
indes alle Begehren ab. Eines der angerufenen Streitpatente sei im Einspruchs-
verfahren vom Europäischen Patentamt widerrufen worden, wobei es keine
Rolle spiele, dass eine Beschwerde mit aufschiebender rVirkung gegen den Wi-
derruf der Patenterteilung hängig sei und das Patent damit formell noch in
Kraft sei, denn die Klägerin habe mit keinem \flort begründet oder auch nur
dargelegt, weshalb der \fliderruf falsch sei.rla Damit sei ein lJnterlassungsan-
spruch nicht glaubhaft gemacht. Dasselbe gelte für die angebliche Verletzung
eines Verfahrenspatents, weil die blosse Behauptung, die Klägerin gehe davon
aus, dass der für die Tabletten der Beklagten verwendete \ffirkstoff nach dem
Verfahrenspatent hergestellt worden sei, für ein Glaubhaftmachen offensicht-
lich nicht genüge.r 1 5 In diesem Zusammenhang belehrte das Bundespatentge-
richt die prozessführenden Anwälte auch darüber, dass nur über streitige Tat-
sachen Beweis abgenommen werden könne, also über Tatsachen, welche ,,die
eine Seite behauptet und die andere bestreitet", weshalb die beantragte Befra-
gung darüber,wer der Beklagten die pgtentiell patentverletzenden \Wirkstoffe

geliefert habe, kein Beweisthema sei."o Mit Bezug auf dasjenige Streitpatent,
das einen gewissen Aufbau bestimmter Tabletten mit dem fraglichen Wirk-

rung vergütet werden. Diese Liste enthält auch die mit den Originalpräparaten
austauschbaren preisgünstigeren Generika. Siehe Art. 52 Abs. 1 lit. b KVG.

11. BPatGer. S2012_006 vom27. 4. 2A1,2,8. 5.
12 BGE 1381I176,E.2.4.2.
13 BPatGer. S2012_006 vom27. 4. 2A1,2,E. 5.
1 4 BPatGer. 52012_0A6 vom 27. 4. 201.2, E. 6.
15 BPatGer. 52012_0A6 vom 27. 4. 2012,E.7.
16 BPatGer. 52012_006 vom27. 4. 2012,E. 7.
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stoff schütze, sei ebenfalls keine verletzung glaubhaft gemacht, weil der Hin-
weis darauf, dass es sich beim angegriffenen Frodukt uä bestimmte Tabletten
mit dem{raglichen \Tirkstoff handle, für sich allein genommen noch nicht in-
diziere, dass sämtliche Merkmale des Patentanrp-.f,, erfüllt seien. Die blosse
Behauptung, dass dies so sei, lasse die ,,gebührende E.nsthaftigkeit" vermissen
und lasse den Eindruck entstehen, dii Klagerin wisse ,,schücht gar nichts..
über das vorliegen der Anspruchsmerkmali, so dass sich das An"sinnen der
Klägerin als ,,verpönre Fishing Expedition" e.weise.117

Dieser Entscheid macht deutlich, dass die Kläger auch unter dem neuen zi-
vilprozessualen Regime nicht einfach uor"rrrr.tringslos an alle Informationen
gelangen können, die sie im Hinblick auf die Einleiiung eines verlerzungspro-
zesses_gerne hätten. Das blosse Behaupten einer Rechisverletzung g""ig, 1.-
denfalls nicht.

bb) Genawe Beschreibung nacb 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

io:h iT Patentgerichtsgeserz, sondein im patentges.t, g...g.it ist.r r8 Es han]
delt sich um eine vorsorgliche Massnahme, die därauf {.riÄt.t ist, unter an-
derem zwecks Abklärung der Prozessaussichten die an[eblich widerrechtlich
angewendeten Verfahren oder widerrechtlich hergestelten Erzeugnisse vom
Bundespatentgericht genau beschreiben zu lassei. Die BesondeÄeit dieser
Massnahme liegt darin, dass im unterschied zu anderen prozessualen Mass-
nahmen der vorsorglichen Beweisführung nur, aber immerhin, glaubhaft zu
machen ist, dass ein parenrrechtlicher Anipruch verletzt ist odeieine Verlet-
zung T), befürchten ist.rle Namentlich muss eine Beweisgefährdung nicht
mehr glaubhaft gemacht werde.r. I 20

Im konkreten Fall wurde mit Blick auf ein potentiell verletzres Verfahrens-
patent die genaue Beschreibung eines votr dei Bekiagten verwendeten Giess-
verfahrens beantragt. Das Bundespatentgericht kam lu dem Schluss, dass die
verletzu-ng eines der Klägerin iustehätrdetr patentrechtlichen Anspruchs
glaubhaft gemacht war, weil es sich bei der Beklagten um die Rechtsnacüfolge-
rin einer konkursiten Gesellschaft handelte, dieäas patentgeschützteyerfih-
ren praktiziert und von der die Beklagte die Räumlichkeiteri, die produktions-

1 17 BPatGer. 52Q12 006 vom27. 4. 2012,E. 7.
118 Art. 77 Lbs.1 lit. b und Abs. 2 bis 5 PatG. siehe dazu allgemein auch Rigamonti

(Fn.1.),.jipitec 2011.,3,13I.2.,56f.;Ritscber (Fn. i), 5.2167.;Thierry Calime,Be-
w-eissicherung im Zusammenhang mit Patentverletzutrgsklagen in ier Schweiz ab
201'1', tn: Liber Amicorum Rudolf Tschäni, 2010, s. +e\ff ;"uark Schueizer, Der
Anspruch auf genaue Beschreibung gemäss Lrt. 77 patG, sic! 201,0, 930.

L1.9 Art.77 Abs.2PatG.
120 vgl. demgegenüber Art. 158 Abs. 1 lit. b zpo und zum alten Recht calame

(Fn. 118), 5.4e1{.
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mittel und einen Grossteil des Personals übernommen hatte.121 Der Einwand,

J"r, a", Ci"rsrr..f"h.en bei anderen als den patentrelevanten Temperaturen

absewickelt würde, wurde nicht gehört, weil eben nur eine Beschreibung die-

lJi;";k-;];ststeilen könne. Entiprechend wurde eine Beschreibung des von

der Beklagten angewendet.., Ve,i"h'ens angeordnet'122 Zumschutz von Ge-

,"hef.rg"f.i-nirien wurde die Klägerin uo"rt d". Teilnahme an der Beschrei-

il;;;;;;.trÄ.", ihren AnwältJn und Patentanwälten aber die Teilnahme

n.r.ätr.t.""llerdings urrte. Arrfe.legung einer mit B"'se1t' sanktionierten

Fii.h;;r;v".r]r1,;.s"nheit bis zrir gärichtlichen Mitteilung der Beschrei-

buns an die Kläeerin .Y'o ln dieser Hiniicht folgte das Bundespatentgericht -
;;;:;; r; ;;n'- d.- vom BGH abgesegneten ,,Düsseldorfer Besichtigungs-

;;;i;h;;";.i,8 i* uo.li.genden Fall J".d. die Beschreibung von dem zweiten

fr""pr",,'rfi.hen Richter"unter Teilnahme des ersten Gerichtsschreibers vorge-

,rori.,..rr, der die Beschreibung festhielt und der Beklagten vor Ort zur unter-

,"h.iftli.ir"n Bestätigung der ü*aktheit und der Vollständigkeit unterbreitete'

t"rro,- di. Beschreibirng'der Beklagten dann formell zur Stellungnahme und

Geltendmacfr,rng .r*"1g.. ö.r.fräitrgeheimnisse zuge.stellt **d..t'n D.'
r<iag..i" *rr.d.i t".h F.üfrrng der Elnwände der Beklagten durch das Ge-

;i"h: - das protokoll der BesÄreibung sowie ein Schreiben der Beklagten

samt technischem Annex zugestellt, wol"i offenbar diverse Stellen unkennt-

ii.h n"-".ht wurden.l27 DaÄt war die Beschreibung erledigt.__
' 'öi;il;;;.unfJir.r 

Entscheids liegt wen_ige, in äen Einzelheiten des kon-

k."t.r, Falles als ii.l-.h, ganz allgeme"in in derDarlegung_der Vorg.ehenswei-

se und der einzelnen Schriite, die liUnftigen Verfahren als Vorgabe dienen wer-

den. Darüber hinaus b.rtehi nun Klarüeit über das Verfahren zur \Tahrung

"." c"r"rrartsgeheimnissen sowie über die ungefähren Kosten und die zeitli-

che Dimensiorid". Beschreibung.t'8 D"r, übeihaupt eine Beschreibung ange-

121 BPatGer. S2OP-A07 vom 14. 6.2012,E'3'
1.22 BP atGer. S2AL2-OO7 vom 14. 6. 2Al2,E' 4'

123 Siehe Art.292SIGB.
it4 a.;;t im Verfahren der Beschreibung den Anwälten und Patentanwälten der

ftan.;r, punkte b.k;;t -..d..r, di. ,"pat". nicht in die der_Klä_ge.rin gerichtlich

;;;;;;;i;;"t.rt..iu""g "r,fg."o--* werden, besteht die Pflicht ztr Yer-

schi,iegenheit fort; B Patöe t. {2at2 
-ao7 " 

om | 4' 6' 2012' E' 5'

125 Siehe z.B. BGH, CnÜn zoro, 3tg; dam peter Meier-Beca, Die_Rechtsprechun-g^-" il-iil;rg".i.hrrh"1t ,.r- i,"r.trt- und Gebrauchsmusterrecht im Jahr 2009,

GRUR 2 0 1 0, rc 4 1, 1;iZ {;i;t ner TiLm an M üll e r - S t oy,D er B esichti gungslns^prl*

n-.-"* S 140c in d.; P;;r - Teil 2, Mitt. 2010,26i,270; Ritscher (Fn. 1)' S' 217;
"srhweiie, (Fn' I I 8), sic ! 20 I O, 930, 933 {'

126 BPatGer. S2O12-OO7 vom 1'4' 6. 2012,8' 7'

1.27 BPatGer.S2A?_AO7 vom23.8.201.2,E.5, und Disp.ositiv, zifler l. Ebenfalls zu-

;;.;;ll, ;;;J. d.r r<lag;.in .in Schreiben des zuständigen technischen Richters an

äi. B.klrg,. mir spezifisch technischen Fragen'

128 ö;;Kl;l?ri' *'ia.n (einstweilen) Kosren"von.insgesamt"CHF, tt.go0 auferlegt'

u.rd d", Verfahren ar".r,. vom Einreichen des Antiags auf Beschreibung bis zum
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ordnet wurde, ist auch ein wichtiges signal an die prozessierende Anwalt-
schaft, dass das Bundespatentgericlit g.*Illt und fähig ist, dieses neue Insrru-
ment in der Praxis auch anzuwenden, ähne die vorausietzungen dafür so hoch
anzu.setzen, dass die Beschreibung toter Buchstabe bleibt.

cc) Beweisrecbtliche Bedeutung von Expertengutacbten

trmdritten Fall 
.ging es um einen punkt, der in internationalen parenrprozes-

sen oft zur Sprache kommt, nämlich die Frage nach der Bedeutung ausländi-
scher Gutachten über die Rechtsbeständiglieit europäischer patente. Auch
diese Frage hat das Bundespatentgericht bäreits b."rit*o.t.r, könnrn.rtd zu
beurteilen war eine Klage äuf Feitstellung der Nichtigkeit des schweizeri-
schen Teils eines europäischen Patents, wÄei die Bekligte zur stützung der
Rechtsbeständigkeit des Patents zwei umfassende Gutaihten einreich,.] ai.
vom deutschen BGH und vom tibunale di Roma in parallelprozessen in Auf-
trag gegeben worden waren. Die Klägerin sah darin *.de. Gutachten noch
Beweismittel im zivilprozessrechtlichin Sinne, während die Beklagte diese
Gutachten als urkunden und damit als Beweismittel qualifiziert hab"en woll-
te.'- -

Das Bundespatentgericht nahm diesen Fall zum Anlass, um zunächst relativ
ausführlich seine Position zu Gutachten darzulegen, die nicht vom Gericht,
sondern von einer Partei in A'ftrag gegeben *..ä.,, (privat- oder parteigut-

":!t::): \fenig überraschend frihrte ei in übereinsti--,rrrg mit der b,rrrd.ige-
richtlichen Rechtsprechnngt" aus, solche Gutachten seierinach der Entschäi-
dung des schweizerischen_ G_esetzgebers keine Beweismittel, sondern (einläss-
lich s_ubstantiierte) Parteibehaupirng.n, die als solche ,.rrrrlurr"r, seien und
mit denen sich das Gericht in-der ürteilsbegründung auseinanderzusetzen
habe.132 Zivilprozeszual seien solche Gutachän als Tätsacherrb"h"rrpr.rrrg"r,
zu behandeln, weshalb ihr inhalt grundsätzlich zum Inhalt der Rechtsschrif-
tengemacht werden müsse, eben weil es sich dabei um parteivorbringen hand-le."' Nach dieser grundsätzlichen Klärung der zivilprozessualen Qualifika-tion von Parteigutachtenüielt das Bundesfatentgeriäht lapidar fest] dass die
Gutachten im konkreten Fall keine solchen part.[rrt".ht"r, seien. Es gehe bei
Gerichtsgutachten aus ausländischen prozessen ab"er auch nicht um Gerichts-
gutachten im Sinne des schweizerischen zivilprozessrechts,t34 denn diese
Gutachten seien nicht von einem schweizerischen Gericht in Auftrag gegeben

Versand der Beschreibung durch das Bundespatentgerichr in
und drei Wochen.

1.29 BP arGer. C2012_A22 vom 3. 5. 2A12.
130 BPatGer. O2012_022vom 3.5. 2012,E.7.
1,31 BGE 132III 83, E. 3.4.
132 BPatGer. C2012_A22 vom 3. 5. 2Q1.2,E. 1Q.1.
133 BPatGer. C2012-A22 vom 3. 5. 201.2,E. 10..1.
134 Siehe Art.183ff .ZPO.

etwa vier Monate
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worden.135 Vielmehr würden Urkunden im Sinne von Art. I77 ZPO vorlie-

;;;,;t; "U., 
io.-"fl wie.parteigutachten zu behandeln seien' also letztlich

i,i.'p"rt";b"hauptungen.136 Dies"habe mit Blick auf die allgemeinen Regeln

.ri.r Ji. g.lt"..rp''rngilnr. und die Substantiieru ng zu.r Folge,. dass Tatsachen'

die sich zwar aus Beilagen zu einer Rechtsschrift Jrgeben, in der Rechtsschrift

selbst aber nicht hinreiThend detailliert behauptet *etden, vom Gericht nicht

," fr.*1r,"" ,";.n rlz Ein Pauschalverweis "ni 
di" Urkunden sei daher unbe-

".frifilfr, 
*.shalb die Gerichtsgutachten vorliegend.unberücksichtigt bleiben

;;;*", ,o*.it die Beklagte T., ihrer Eingabe nicht unter Hinweis auf die

t orrkr.r"r, Textstellen ..ttri.e"he.rde Behauptungen vorgebracht hätte' Inso-

fern würden die Gerichtsgrrt".ht.n als Beweismitiel dafür zugelassen, dass die

l" J", Rechtsschrift der fieklagten konkret aufgestellten Behauptungen über

den Inhalt der Schlussfolge.rrn["n der Gutachten zutreffen - im Übrigen seien

sie unbeachtlich.ll8- 
Ä,r.h dieser Entscheid ist primär wegen seiner Grundsatzqualität relevant,

a.rr. du, Bundespatentg..iÄt hat daÄit eine in der Praxis wichtige Frage

;;; ü;g r"g.ittr.,äi" i.r kti.rfrigenVerfahren zu beachten sein wird.

d) Verschiedenes

Abgesehen von den bereits an.gesprochenen Entscheiden hat das Bund.espa-

,.nrg&i"h, zu einer ganzen Reiü. uot- prozessualen Fragen^ Stell"1s "1.ltf 
tt

könien, die weniger"grundlegend sind *nd daher hier im Sinne eines Uber-

blicks nur kurz erwähnt werden sollen''"
So hat das Bundespatenrgericht etwa klargestellt,_dass .die. 

grundsätzlich

-afi"fr. Wabt d.er eiglitchän Spracbe als Parieisprachela0 bedeutet, dass da-

135 BPatGer. C2012-A22 vom 3' 5. 2A12,8'10'2'
i36 BPatGer.C2012-022 vom 3. 5. 201'2,E'1'0'3'

137 BPatGer. O2)l2-022vom 3. 5.2012, E' 10'4'

i3g Bp"tG.. . O2012_O22vom 3. 5. 2012.,8.10.5. zurlJmsetzung und Bedeutung die-

. ses Punkts siehe auchBPatGer. 02012-A22vom3l'7'2AQ'
139 Hinzu kommt .i.t ,ti"ht weiter zu kommentierender Nichteintretensentscheid'

;;;;ö;, ;;il d.. iiag.. - trotzdeutlicher Hinweise des Gerichtspräsidenten -

"if."U'". 
?"frt willens'-"r, .irr. prozesskonforme Klageschrift i1 Sinne von

Art.221 ZpO "in urilh."; ep"ri er. O2012_Al2 vom_2ö. 2.20.72, E. 7. Auf die

g.!"r, a;"r..r E""JAJS.im Bundesg.ericht eingereichlt,B::t\*'t:l: l11:li^...
was zu erwarten war - wegen offensichtlicher un_zulässigkett ntcht elngetreten;

siehe BGer. 4A,-175t/2A12 Jo.Ir 3. 4.201,2. Ebenfalls nichieingetreten wurde auf

.;n. a.* BundÄpatentgericlrt vom Hand.elsgericht des Kantons Zürich tt.b:t*l:
sene Klage, weil äie Klägerin bereits vor-der Uber-weisung im Handelsregrster ge-

löscht wärden war; BPatGer . C2012-029 vom 6' 2' 2012'

140 Si;h; Art. 36 Abs. 3 Satz 1 PatGG. Das Bundespatentgeric.ht hat.in Art. 6 Abs' 3- - 
ä". V"rfahrensrichtlinien die gesetzliche Bestimmun[ dahin gehend präzisiert,

ä"r, U.l .i".. r"h;f,li.h.n fini'gurrg der Parteien auf.dfi englische Sprache als Par-

ffit".t . tAne Zustimmung ies öetichtl-nolwen{ig fott 1P s.o eine vorProT-es-

suaie Einigung zu ermög1ic6ä, aie bereits für die Klageschri{t 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 Spiache geeinigt haben - nicht die
wahl besteht, die Eingab"n, etrt*eder in englischär späche oder in einer
Amtssprache einzureichen. I a I

I* zyrlTTenhang mit dem in der schweizerischen Zivilprozessordnuns
neu ausdrücklich geregelten prozessualen Instrument der scbwtzscbriftlrti;
das Bundespatentgericht entschieden, dass es nicht zulässig ist, ohne enrspre-
chende vollmacht eine Schutzschrift im Namen anderer Gäellschaft.r, eirrzu-
reichen, auch wenn diese mit der einreichenden Gesellschaft in einem Kon-
zern- oder Gruppenverhältnis- stehen. umgekehrt ist es aber zulässig, mehrere
k9n\1e.t.ggnannte Gesellschaften eines Känzerns sowie - wegen i.. Kl"g.-
möglichkeit nach Art. 25 Abs. 1 patG - auchpauscbal etwatgeässchliessliJhe
Ljzenznehmer des relevanten Parenrs auf seite der Beklagterianzuführerr.1a3

sodann hat das Bundespatentgericht auch einen Hiriweis darauf gegeben,
was das Erfordernis de,r zeitlicbin Dringlicbkeir bei vorsorglichen Nl"irrr"h-
men ohne Anhörung der Gegenpa.reitaz bedeutet, als es eitschied, dass ein
zuwarten von sieben vochen näch Kenrrtnisnahme des releyanten Sachver-
halts dafür nicht genüge, weil eine Reaktion innerhalb von ein bis zwei rü(/o-
chen zu erwarten sei.'*' Darüber hinaus hat das Bundespatentgericht mit
ausführlicher Begründung und eingehender Auseinandersetju'g -'i, der Lite-
ratur''" die umstrittene i.ibergangsrecbtlicbe Frage geklärt, ob d-'ie kanronalen
zivilprozessordnungen oder-die neue gesamtsÄ*iir..ir.h. zp o auf F älle
anwendbar sind, die das Bundespatent[ericht von den ehemals zuständigen
kantonalen Gerichten übernommet h"tl E, hat sich - mit Blick 

"rrf 
di. ,rä-

Gericht selbst erstellten verfahrensrichtlinien wenig überraschen at, - t"ri;"Anwendbarkeit der neuen Zpo entschieden,'ot *ä, im Ergebnis wohl auch
richtig ist, zumal die Prozessparteien insofern geschützt *.?d..r, als es ihnen
eriaubt ist, das.nachzubringen, was sie gemäss" kantonalem p.oz.rr.e"ht i-
Zeitpunkt der überwei*.,g 

".r, 
Bundesiatentgericht ,ro.h ,ri.hi rrorbringen

mussten oder konnten.

L41,

142

143
144
145
146

147

148

149

02012-037 vom 30. 7 . 2012, E. 4. Das urteil und verfahrensleitende Anordnun-
9." y:rd.ljber in jedem Fall in einer Amtssprache abgefasrr; Ä.i. :O RU.. :
Satz 2 PatGG.
BPatGer. 02012 _a37 v om 3A. 7 . 2012, E. 4.
Art.27Q zPo; dazu Rosana.pffibauser, Die Schutzschrift gemäss Art.272 zpo
:1,..^8..T!:ichtigung der bishärigen kantonalen praxis, sici 2Ol\ 5;5.
BPatGer. D2012 _019 v om 27. B. 2012, E. 1.
Art.265 Abs. 1ZPO.
BPatGer. 52A12 

-AA9 
v om 72. 6. 2012, E. 5.

Siehe z.B. Florent Tboua.enin, Bundespatentgericht: verfahrensfragen am über-
gangineineneueAra,sic! 2011,479. : ---''ö--- --'-

Siehe Art. 10 der Verfahrensrichtlinien
BPatGer. o2a12-022 vom 3. 5. 2ar2,8.9; siehe zuvor schon BpatGer. o2ar2 orc
vom 28. 3. 201 2,E. 5; danach auch BPatGer. O2Ol 2 02l vom 7. 6. 2012,E. I J.
Art. 10 Abs. 3 der Verfahrensrichtlinien.



318 Cyrill P. Rigamonti ZVglRViss 112 ea13)

150 BPatGer. O2O|2-AA4 vom 24. 8. 2A12,E' l0'
151 Art. 107 Abs. llit. eZPO.
152 BPatGer. O2O|2-Q25 vom 16. 7 '201'2,L 12'

153 BPatGer. S2O12-Aü vom 2. 2.2012,8. 13; ebenso BPatGer. s2012-004vom24.3.-"" 
;Ol;,p.S. fli,. a;. A.rio.d...r.,g..r arr Gi"ubhaftmachen verwendet das Bundes-

o"t"nte"richt folg,ende Formeli,,Glaubhaft gemacht ist eine. Behauptung, w.enn

ä.;ät:h;;;;;" ;f;'"' rir"l*.i, ni.t', völlig üb"erzeugt ist, sie aber ü-berwiegend für

*"f' fratr, obwohl nicht alle Zweifel beieitigt sind"; BPatGet.52012 011 vom

21. fi.2012,E.4.3.

Eine ebenso deutliche wie ausführliche Ansage an die Adresse _der 
Anwälte

und Parentanwälte hat das Bundespatentgericht mit Bezug auf die Kostener-

;;;;t;;;;;;.hr, 
"1, 

es enßchied, äass 25"0 Anwalts- und 135 Patentanwalts-

,irrrd.i f"ür Schriitenwechsel, Instruktionsverhandlung und Vergleichsgesprä-

.h. l" einem Fall ohne besondere Schwierigkeit bei einem streitwert von

CHF 1OO OOO ,,enorm hoch" bzw. ,,exorbitan"t" und ,,weder notwendig noch

"üJi"n. g.-"r.n seien. Es könne daher nicht über den anwendbaren norma-

len Tarif hlnaurg.gangen werden, mit der,F9lgt, dass die *:g:1. Nichteintre-

t.n, uollrtendig"oüri.;ende Beklagte letztlic-h"weniger als ein Viertel 4tl t.t-
tend gemachtä Rn*'ritr- und Pitentanwaltskost.n ..rt"tt.t erhielt.l50 E,in

*"ii"i., Kosrenenrscheid betraf ein Verfahren, das infolge endgültigen \flider-

;i;;;; p.lr.rr..t.rranten Patents durch das Europäische Patentamt als ge-

r""ro"a"tor abeeschrieben wurde. In diesem Fall übte das Bundespatentge-

:t.k;eil E;Ä"3r..ttt so aus, dass die Prozesskosten für das verfahren auf

F;r;räil"g J". Nl.hrigkeit ies Streitpatents der beklagten ?atentinhaberin

"ri..i.g, 
*'urd.n, weil iie auf dem nichtigen Streitpatent*beharrt und damit

die dagägen gerichtete Nichtigkeitsklage verursacht habe' "'

2. Materielle Fragen

Im Vergleich zu verfahrensrechtlichen Fragen hatte sich das Bundespatent-

gericht ;#-l.hr. 2012 nur beschränkt mit Fragen des mate.riellen Patentrechts

ilili;;, io.h hat es die Gelegenheit g"nit t,um auch in diesem Bereich

für die Zukunftgewisse Grundprinzipien festzuhalten'

a) Prüfraster für Verletzungsklagen

In einem der ersten FälIe, der dem Bundespatentgericht vom Handelsge-

richt des Kantons Bern überwiesen wordet *it, ging es um ein vorsorgliches

Ünt".l"rrr.rrrgsbegehren wegen geltend gemachter Patentverletzung'Das Bun-

J.ro"r.rrrn..]cht"nahm diei z.i- Anlais, um sein allgemeines Prüfraster für

rtf"}* glg.hren darzulegen. Demnach sei g:-ätt Art'77 PatG i'V'm'

Art.261ALs. 1 ZPO einef,e"hts,re.l.tr,lrrg r.tttd d"s Drohen eines nicht leicht

*i.a.. gutzumachenden Nachteils durch-die verletzung glaubhaft zu ma-

.[i".];r'y; Blick auf die Rechtsverletzung sei mindestens zu prüfen, (i) ob

ä", i".h*begehren die konkrete technischä Ausgestaltungder zu verbieten-
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den Ausführungsform benenne, (ii) ob der Beklagte genau diese Ausführungs-
form verwende und (iii) ob diese wortsintrg.ÄärJ oder äquivalent in d"en
Schutzbereich des Streitpatents falle. \(enn das erste Elemeninicht erfüllt sei,
werde auf die Klage nicht eingetreren, und wenn eines der beiden anderen Ele-
mente nicht erfüllt sei, dann werde die Klage abgewiesen. Entsprechend sei
eine Rechtsverletzung im Massnahmeverfahien nur dann glaubhaft gemacht,
wenn das erste Element erfüllt und die beiden anderen EleÄente gl"rr6h"ft g.-
macht seien.l54

Mit Bezug auf den konkreten Fall führte das Bundespatenrgerichr präzisie-
rend.au.s,.dass die ang_egriffene Ausführungsform, ,o *i. sie iä Rechisbegeh-
ren definiert sei, als Ganzes im schutzbereich des Streitpatents liegen müsse
und namentlich nicht über diesen Schutzbereich hinausgehen dürfe,"weil sonst
auch Ausführungsformen von dem Rechtsbegeh...r .if"rrt würden, die das
Streitpatent gar nicht schütze.r55 Genau dies wär aber in dem zu beurteilenden
Fall gegeben, weil die im Rechtsbegehren beschriebene Ausführungsform ein
im streitpatent enthaltenes technisches Merkmal wegliess, so dass d"er schutz-
bereich des Streitpatents - bei Gutheissung des Rächtsbegehrens - in den
stand der Technilrhinaus ausgedehnt wordei wäre. Ein ,olci.r, im vergleich
zum Schutzbereich des Streitpatents zu breites Rechtsbegehren führe-ohne
\Teiteres zur Abweisung des Massnahmeantrags.l s6

b) Neuheit

Im Rahmen eines anderen Massnahmeverfahrens wegen patentverlet-
zung157 .hatte das Bundespatentgericht unter anderem Geleglnheit, sich zu de,
materiellen Frage der Neuheit einer Erfindung zu äusserri, die in einem Er-
zeugnisanspruch mit Zweckmerkmalen definiert *"..t58 Konkret ging es da-
rum, ob eine zum Stand derTechnik gehörende vorrichtung neuheiärÄadli.h
ist, die zwar über alle strukturellen-Merkmale des Erzeuignisanspruchs ver-
fügt, die ab.er nie zuvor für den im Patent genannten zwecübeschiieben wo.-
den ist. In übernahme der Praxis des EurJpäischen patent"-tsttn war für das
Bundespatentgericht die Frage entscheidenä, ob sich die vorbekannte vorrich-
tung für den im Patentanspruch formuliertenzweck eignet, denn in diesen

154

155
156
157
158

159

BPatGer. s2012-003 vom 2.2. 2012, E. 14. Materiell und auch in der konkreten
Formulierung entspricht das Prüfraster des Bundespatentgerichts wenig überra-
schend demjenigen des Handelsgerichts des Kantons zi:iich; siehe z.ü. HGer.
ZH, HE1 10003-0 vom 21. 1. 2011,E. 3.
BPatGer. 52012_Aü v om 2. 2. 201,2, E. 14.
BPatGer. 52012 _003 vom 2. 2. 2012, E. 15.
BPatGer. 52012 _004 v om 24. 3. 2012.
Siehe Patent Nr. CH 701 638 B1, Anspruch 1.
siehe Ewropäiscbes Patentamr, Rechtiprechung der Beschwerdekammern des Eu-
ropäischen Parenramts,6. Aufl.2o1o, s. 1gaf.; vgl. auch Richtlinien für die prü-
fung im Europäischen Parenramr, 2O12,Kap.F-Iü-1g, Ziff .4.13.
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Fall wäre die Vorrichtung neuheitsschädlich.16o Fü. di" zu beurteilende, in der

i"h*eiz patenrierte Schieidvorrichtung für eine Stickmaschine war dies für

eine in .i'rr"- deutschen Patent a.tr d.- ;"h re 1932161 beschriebene Bohrein-

;i;h;"g für Stickmaschinen gegeben,162 ioda.r die fehlende Neuheit des rele-

;;;;; i;tp*chs des St..ifr"t.nt, glaub.haft.gemacht Y"t'tt1 Hinzu kam'

a"r, "-. v"iletzung der weitären, potäntiell rechtsbeständigen Ansprüche.des

,lh*"ir.rir.hen (oäe. eines teilwäise parallelen europäischen) P.atents schon

ä"rn"tU nicht glaubhaft gemacht war, weil nicht behauptet worden war, dass

die Beklagte gJnau die uä di.r.t-t Ansprüchen definierte vorrichtung v9_rYel-

J.i fl".,.Jt-'Entrpr."h.nd wurde das Massnahmebegehren kostenpflichtig

abgewiesen.

c) Nichtnaheliegen

In einem weiteren Massnahmeverfahren in Sachen Patentverletzung konnte

sich das Bundespatentgericht mit der Patentierbarkeitsvoraussetzung. des

Nichtnaheliegerrs^aureiÄnderserzen, und zwar im Zusammenhang +il :i*l
vom Sachve.fi"lt hel- klassischen Fall aus dem Bereich der Pharmazie.'o' Die

Kl;;;; b""nspruchte patenrschutz auf einem Es.omeprazol166 Magnesium-

,"fr'- Trihydrätform und ging gegen den Hersteller eines in der Schweiz als

R.rrr"i-inäl zu gelas s en." 
-E täÄ"p. azol Magnesiums al'e s in D ihydratf orm

mit dem ArgumJnt vor, das Produkt der Beklagten enthalte in Tat und'\ilahr-

heit auch dä', put..rtg"r.hütrt. Salz in tihydiatforg Di. Reklagte machte

unter andererl g"lt".rä, es fehle an der erfinderischen Tätigkeit, leil im Priori-

tätszeitpunkt bäkannt gewesen sei, dass das vorbekannte kristalline Magne-

,i.r*r"l, von Esomep rizolHydrate_bilde, weshalb das Auffinden eines Trihy-

drats nicht erfinderjsch ge*.ren ,.i.'ut
In rechtlicher Hinsicüt hielt das Bundespatentgericht zunächst fest, dass es

bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nach dem (auih vom Europäi-

, J." p",.",tamt iraktizierten) Auf gabe-iösungs -Ansat tt 6.t d^tu^ gehe, in

einem ersten Schr'itt den nächstliegÄdett Stand äer Technik zu ermitteln, in

einem zweiren Schritt die objektivlu lösende technische Aujelbe z-u bestim-

men und dann in einem drittän Schritt danach zu fragen, ob die hypothetische

160 BPatGer. 32012-004 vom 24. 3. 201'2'8. 8'

I6l Patent Nr. DE566263.
1.62 BP atGer. 52012-004 vom 24. 3. 2012' E. 9.

163 BPatGer. 52012_004 vom 24.3. 201.2, E. 10. Dasselbe galt für einen weiteren Pa-

tentanspruch, auf den sich die Klägerin berief (E' 13)'

BPatGer. 52012 
-A04 

v om 24. 3. 2012, E' 15, 16.

BPatGer. 52012 
-011 

vom 21. ll. 2012.

Er"-.p."r"l ist ein P.otonenpumpenblocker, der im \ü/esentlichen die Bildung

164
165
166

von Magensäure hemmt.
167 BPatGer.S2OL2-Q11' vom 21. 11'.2012'E.4'
16g Siehe dazu jüngst auch BGE 138 III 111, E. 2.2. Dieser Entscheid wurde vom

Bundespatentgäricht - soweit ersichtlich - nicht berücksichtigt'
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Durchschnittsfachperson die beanspruchte Erfindung nicht nur finden könn-
te, sondern tatsächlich auch ohne weiteres finden *I.d..t6n Zur Beurteilung
dieser.Frage wurde ein Fachrichrervotum eingeholt. Es kam zu dem Schlusi
dass die beanspruchte Erfindung naheliegend j.*"r.r, sei, weil die Lösung der
Aufgabe der Bereitstell.ung neu_er 't o.t.ilh"f1.. Formen von Esomepiazol
Magnesiumsalz durch die Trihydratform mit Blick auf einen vorpublizierten
wissenschaftlichen übersichtsartikel zum Fachwissen einer auf äem Gebiet
der Arzneimittelentwickiung tätigen Fachperson gehört habe. Sie hätte in nor-
maler Fortentwicklung der Technlk nach verschi"ä.n.n Feststoffformen eines
Arzneimittels, einschliesslich Hydraten, gesucht und hätte auch routinemässig
die analytischen verfahren zum Nachweis von Hydratformen ang.*errd.tl
Soweit kein vorurteil zu überwinden gewesen sei, k'önne damit die üereitstel-
lung einer Hydratform einer bekannien pharrnazeutisch wirksamen verbin-
dun_g nicht als erfinderisch angesehen *erd.n.tt0 Dasselbe gelte für die will-
kürliche Auswahl einer speziellen stoffform (Trihydrat) äs einer Gruppe
gleichermassen für die Lösung der technischen Auigabe geeigneter Formen
(Hy-drate)!71 Der Rest des SpÄchkörpers folgte dem"F".hii"hi"*otum unter
ausführlicher Zurückweisung der dagägen rroigeb.achten Argumente der Klä-
gerin.

. Dieser Fall b_estätigt nicht nur die Bedeutung des Fachrichtervotums, son-
dern zeigt _auch, dass sich das Bundespatentgericht materiell stark an der
Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen parentamts
orientiert. ob dies ganz bewusst so geschieht oder aber^mit der Tatsache zu-

BPatGer. s2a12-011 vom 2'1.. 71. 2a12, E. 4.4. Dies entspricht dem auch von den
Beschwerdekammern des Europäischen patentamts .'r"i*.rrdet.n 

,,could-would
approaclr"; siehe z. B. BK EPA, T 2/83 vom 1,5.3. 1gg4,T 9O/g4 uoÄ 2. +.19g5, T
7 / 86 v om 1' 6. 9. 1987,T 200 / 9 4 vom 23. ß. 1997 und r BB5 /97 vom 3. 12. 1gg8.
BPatGer. s2a12-011 vorn27.1'1.201.2, E. 4.5, unter Hinweis auf BK EBA,T 777/
08 vom 24- 5. 2011. Nicht ganz klar ist, warum sich die Fachrichterin - ,.r.rd d".rn
ly]. d.: gesamte Spruchkörper (E. 4.7) - bei der Verneinung der erfinderischen
'1 ätigkeit formell auf Art. 1 Abs. 2 ?atG stützte, obwohl .r .Lh ,r- ein europäi-
sches Patent handelte,.auf das - auch mit Blick auf Art. 109 Abs. 2 und 3 patG so-
wie Art. 2 Abs. 2 EPü - eigentlich Art. 56 Epü anwendbar gewesen *är., derr^
gemäss dem in der schweiz direkt anwendbaren Art. 13g Rbi. t l;t. a Epü kann
ein europäisches Patent mit \wirkung für einen vertragssraar nur für nichtig erklärt
weld_e1, wenn der Gegenstand des europäischen patäts nacb den Artike\n 52 bis
57 E.PU nichr patentierbar ist (vgl. im Eigebnls auch BGE r17 lr 4go,E. 2, wo al-
lerdings missverständlich gesagt wird, da;Epü gehe dem patG vor, f.ll, 

"r'd;. 
pr-

tentvoraussetzungen ,,unterschiedlich umschrieben hätte", was zwar stimmt, aber
fälschlicherweise suggeriert, dies sei nicht so, wenn die Vorausserzuneen inhaltlich
gleich umschrieben werden).,In der Sache ändert sich dadurch freilict nichts, weil
mit_Bezug auf das Nichtnaheliegen zwischen Art. 1 Abs. 2patGund Art. 56 Epü
nach schweizerischer Praxis kein materieller IJnterschied besteht.
BPatGer. 52012 011 vom 21. 11,. 2012,E. 4.5, 4.6.

1,69

t7a

t71
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sammenhängt, dass die Fachrichter damit besonders vertraut sind, lässt sich

n o ch nicht ab s chätz en.t "

d) Berechtigung am Patent

Auch aus dem Bereich der konkurrierenden Zuständigkeit ist ein Fall zu

verzeichnen. Es ging um die Berechtigung an einem Patent.l/r Beantragt wur-

de unter 
".,d"..ä 

dle Abtretung eines hälftigen Anteils an einem schweizerj-

schen Patent betreffend ein Imp"lantat zur Fiiierung von \Tirbeln.rza Klägerin

war die Universität Bern, die ei.te Berechtigung an dem Erfindungsanteil eines

ihrer ehe*aligen oberärzte geltend -""ht., dei zusammen mit einem Maschi-

neningenieur""rr d., Privatirirtschaft als Erfinder des Streitpatents galt. An-

g.-"1ä.r wurde das Streitparent von der Rechtsvorgängerin der Beklagten'

ö", Blrnd"rpatentgericht sprach der Universität Bern die Aktivlegitimation

,.r. C.tt.rrd-".h.r"r,g d". Äbtr.trrngsklage ab, weil sie im Zeitpunkt des be-

haupteten RechtserJerbs eine rechtsunfahige Vcrwaltungseinheit des Kantons

n"rl g.*"r"n sei und nicht nachgewiesen habe, welche Rechte auf welcher

.".htli.h.n Grundlage auf sie übJrgegangen seien, als sie in eine öffentlich-

rechtliche Anstalt ;. 
"i1"".. 

Rechtipä.sö"nlichkeir umgewandelt wu rde.17 
5

Damit wäre der Fall e'igendich erledigt gewesen, doch traute das Bundespa-

t",-,tg.ri.ht dieser formalitischen Begrü-nJung wohl selbst nicht so,ganz, denl

", 
fäil,. sich dazu berufen, zusätzliJheine tei'iweise verwirrendert6 E"entual-

b"gr-.ina,r"g und darüber hinaus noch eine materielle Subeventualbegründung

tu'1r"f"rn,ir, *it der vom Gericht sonst beinahe vorbildlich praktizierten

1?' v g:Ä*u auch Cyrill P. Rigamonti, sw.iss Patent Juri:prudence 2012, Jownal of

Irr'tellectual property, Infoination Teqhnology and E-Commerce Law (jipitec)

2Aß,53,59Ft2.27.
1.73 Ygl. zu diesem Thema jüngst auch BGer. 4A-691/2011 und 4A-415/2A12 vom

6.11.201.2.
Patent Nr. CH 683 963'
BPatGer. O2Ol2-0ß vom 28. 3.2A1'2,8.6.
io -;a .t*" aufteführt, dass sich aufgrund (der vorliegend gar nicht anwendba-

..rl p.l"*.*ht1;Eh"t Bestimmung rroi Art. jfZ On .rgeb., ,,dass gewisse Erfin-

d,jnn.n nicht semacht werden können, wenn sich ein Prolessor strikt an setn

piri."rri."rr"ri-h?lt" .rnd dass ,,die universität als Arbeitgeberin wiedemm an der

L.i ä.. Ä"rlUrrng d.. di..rstii.h"r, Tätigkeit gemachten Erfindung - da sie nicht

deren Erwerb 
"rlilär,. - 

nicht interessieit war"", weshalb ,,auch auf aufgrund [sic]
der Reselune von Art. 332 oR" zu schliessen sei, ,,dass hier keine Gesetzeslücke

b.rr"hi da iamals eine Regelung bestand, auch wenn sie von der_ heutigen ver-

schiedÄ ist"; BPatGer. OZö1Z_üO vom 28. 3.2012, E. 8.1. Statt_hier ohne Not
auf Art. 332 oR auszuweichen und den Normgehalt mit Sachverhaltselementen

,,, ".r-."g.", 
hätte man nach der Feststeiluni, dass Arbeitnehmererfindungen

;.n t<"nron'g"rn zu. fraglichen Periode nicht giregelt ware.n (E.8), besser unter

Hinweis auf das parent,ichtliche Schöpferpriiziplestgehalten. dass .es 
eben bei

i., n*..ir;g""g ä.. Erfinders - hi", dei Ob..".zies - bleibt, wenn kein vertragli-

;h.erE;.;b" naEhge*i.se.r ist und keine gesetzlichen Bestimmungen existieren,

die eine Abtretung des Rechts auf das Patent bewirken'

t74
175
176
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richterlichen Zurückhaltung (,,judicial resrraint") wenig zu tun hat. Die Even-
tualbegründung zielte - soweit ersichtlich - darauf äb, d.n Rechtserwerb
durch. die Klägerin unrer dem Titel der Diensterfindung mangels Rechts-
grundlage zu verneine n.177 Die in ihrem umfang *ohl ätwas Ibertriebene
und zum Teil repetitive Subeventualbegründung widmete sich mit Blick auf
die verwirkungsfrist filr die Abtretungsklagel T8 äer Frage, ob das Streitpatent
von_der Beklagten eigenmächtig und bosglaubig angämeldet *ord.i *a..
Nach erschöpfender Prüfung der einzelne.r Tatbesiandwarianten der Bösgläu-
bigk_eittze wurde das vorliegen einer solchen allerdings verneint, mit der"Fol-
ge, dass es nicht nur an der Aktivlegitimation und an äer gesetzlichen Grund-
lage für den Erwerb des Streitpatints fehlte, sondern Ji" Abt."t.rngsklase
auch verwirkt war. Entsprechend wurde die Abtretungsklage abgewiesän.r8o-

- _Auch. die L"g"" mangelnder Berechtigun g zur Pätintatr-eldu"g erhobene
Nichtigkeitsklage wurde - abgesehen vom mangelnden Rechtsschuizinteresse
infolge Ablaufs der Schutzdauer - wegen fehlender Aktivlegitimation abge-
wiesen, denn die universität Bern war bestenfalls rrrr"--.ii-it der Bekläg-
ten_ Miteigentümerin des betreffenden Patents, also nicht Alleineigentümerii,
sodass sie ohnehin nicht ailein auf Nichtigkeit klagen konnte. I 8r

IV. Fazir

Lässt man die bisherige Tätigkeit des Bundespatentgerichts Revue passie-

T.,.19 darf festgehalten werden, dass der Sta.tlnsgesämt gelungen ist. Das'
Gericht bemüht sich offensichtlich darum, ein schnäller .tnJ korÄngünstiges
verfahren zur verfügung zu stellenls2 und eine qualitativ hoch-steheride
Rechtqprechung zu garantieren, und zwar mit durchaus beachtlichem Er-
folg.'o' In der Anfangsphase ging es vor allem darum, verfahrensrechtliche
und materielle Grundfra gen z! entscheiden, um so rasch tansp arenz und.
Rechtssicherheit für die Zukunft zu schaffen. Das Bundespatenigericht hat
diese chanc e genutzt, auch indem es in seinen Urteilen die üüer deriEinzelfall
hinaus bedeutsamen Punkte etwas ausführlicher erläuterre, als es sonst üblich

180

181

1.82

183

BPatGer. 02012-O1A vom 28. 3.2012,E. L

Siehe Art. 31 PatG.
Das Gericht verfuhr teilweise nach dem Strohmannansatz, indem es Fragen auf-
griff und beanrworrere, die sich im konkreten Fall gar nicht stellten und äffenbar
von den Parteien auch nicht vorgetragen worden *är.n, ,o z. B. mit Bezug auf die
verschiedenen Tatbestandsvarianten-der Bösgläubigkeit; siehe z.B. B"patGer.
O2AD_A10 vom 28. 3.2012, E. 9.2 (rechtswidiige Kinntniserlangung), 9.3 (Ver-
pflichtung zur Geheimhaltung) und 9.4 (Absicht iur patenranmeld"ung).'
BPatGer. O2A12_ALA vom 28. 3. 2Al2,E. 10.
BPatGer. O20 12_01 0 vo m 28. 3. 201,2, E. 1. l.
So nun ausdrü cklich B wn de sp at e ntgericb t (Fn. 36), S. g g.
Iy9{"11 kann der positive Befund des zweiten üauptamtlichen Richters grund-
sätzlich bestätigt werden; Bremi (Fn. 1), Mitt. 2012, 529, 532.

177

178
179
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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 über die verfahrenspraxis infor-

miert wird, indem nicht nur Endentscheide, sondern auch prozessleitende

Entr"h.id.',reröffentlicht werden. Zentral ist, dass der Verzicht auf die Ano-

"y-iri"*"g der urteile weiterhin die Regel bleibt, auch bei Massnahmever-

fih..rr, d"rri di" Anonymisierung namentlich der Patentnummern erschwert

eine ,uue.lässige überpn;fbarkeii der Rechtsprechung,.was nicht im Interesse

.;n.. nr.hhrlti"gen V..i.ruensaufbaus sein kann. Dasselbe gilt für die Anony-

misierung der iarteien und ihrer Rechtsvertreter, denn bei einem Patentge-

richt, desien nebenamtliche Mitglieder ber-ufsmässig Parteien in P_atentprozes-

,.rr rr..r."r..r, ist es mit Blick urrl d"r hohe Gut der richterlichen unabhängig-

t.it b.rorrd.rs wichtig, dass wenn immer möglich gegen aussen offengelegt

*i.a, *a"fre Richter iselche Parteien in welchen F{ugg." vertreten haben. In

der Sache sind die bisher ergangenen Urteile praktisch alle hinreichend.gu.t be-

fril"J., und auch im Ergeünis"nachvollziehbar, was sich zum Teil auch daran

i.lgi,'a"rr Ja. Bund.rgäi"h, birh.. erst ein Mal korrigierend hat eingreifen

müssen,
Insgesamt hat das schweizerische Bundespatentgericht in seiner gegenwär-

,lg.rri(."rr.llation ohne weiteres das Poteniial, in Furopa zu einer echten Al-
;;?;;ri;" ;" dem geplanten Patentgerichtssystem der EU zu werden. Für die

zukunft dürfte es"iirteressant sein, zwei Punkte im Auge zu behalten. zum

einen wird man sehen, ob die relativ strengen Anforderungen an die Formulie-

-rg ,ron ljnterlassungsbegehren zu e-i19m vermehrten Gebrauch der neuen

pro7"rr.r"l..r I.rstru-ät. ä". rro.ro.glichen Beweisabnahme führen werden.

2u^ und"rrn wird sich weisen, 
"b 

dä institutionelle Element der Besetzung

Jer Spruchkörper mit technischen Richtern, zusammen mit der Bedeutung

des Fächricht.^*ot,r*r, zu einer verstärkten Rezeption der Rechtsprechung

ur.d P.""is des Europäischen Patentamts führen wird, und zwar im Sinne einer

automatischen Übeinahme anstelle einer kritischen Auseinandersetzung im

Einzelfall. Dies könnte die Ausrichtung der Rechtsprechung des Bundespa-

tentgerichts nachhaltig beeinflussen.




