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Art. 66 PatG

A. Haftungstatbestiinde

Gemiiss den nachfolgenden Bestimmungen kann zivil-
wortung gezogen werden:

a. wer die patentierte Erfindung widerrechtlich beniitzt; als
die Nachahmung;

b. wer sich weigert, der zustindigen Behiorde Herkunft und Menge duI-
Besitz befindlichen Erzeugnisse, die widerrechtlich hergestellt oder j,
gebracht worden sind, anzugeben und Adressaten sowie Ausmass ¢j
gabe an gewerbliche Abnehmer zu nennen; -

¢. wer an Erzeugnissen oder ihrer Verpackung das Patentzeichen ohne
gung des Patentinhabers oder des Lizenznehmers entfernt; :

d. wer zu diesen Handlungen anstiftet, bei ihnen mitwirkt, ihre Begehuy
tigt oder erleichtert,

Art. 66 LBI

A. Condiitions de la responsabilité

und strafrechtlich

Benii Zung

Est passible de poursuites civiles et pénales, conformément aux dis

a. celui qui utilise illicitement invention brevetée. 1i
utilisation;

b. celui qui refuse de déclarer i ’autorité compétente la provenance et la quanti

duits fabriqués ou mis en circulation illicitement qui se trouvent en sa posse

désigner les destinataires et la quantité des produits qui ont été remis a des ach
merciaux.

positions ci-aprés:
mitation est considérée cp, n

¢. celui qui, sans le consentement du titulaire du brevet ou de celui qui est au bénéfice
licence, enléve le signe du brevet apposé sur un produit ou sur son emballage;

d. celui qui incite 4 commettre I’'un de ces actes, qui y collabore, en favorise ou facilit,
cution.

Art. 66 LBI
A. Condizioni della responsabilité

Si pué procedere in via civile o penale, conformemente alle seguenti disposizioni: -

a. contro chiunque utilizza illecitamente Pinvenzione brevettata; P'imitazione ¢ pari

all’utilizzazione:

b. contro chiunque si rifiuta d’indicare all’autorita competente la provenienza e la
dei prodotti fabbricati o immessi sul mercato illecitamente che si trovano in su
nonché i destinatari e ’entita delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commercial
¢. contro chiunque, senza il consenso del titolare del brevetto o di chi & al beneficio dl

licenza, toglie il segno del brevetto apposto su un prodotto o sul suo imballaggio;

d. contro chiunque istiga a commettere uno degli atti predetti, coopera a tali in
favorisce o ne facilita I’esecuzione.
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Vorbemerkungen

Art. 66 PatG leitet den dritten Titel des Patentgesetzes mit der Uberschrift «Rechtsschutz»
. Art. 66 PatG enthilt allerdings keine typischen Rechtsschutzbestimmungen, sondern
nimmt eine Scharnierfunktion zwischen den in Art. 8 ff. PatG geregelten Beniitzungs-
handlungen, welche ausschliesslich dem Patentinhaber vorbehalten sind, und den zivil- und
echtlichen Sanktionen, welche Art. 72 ff. PatG und Art. 81 ff, PatG bei einer wider-
tlichen Beniitzung eines giiltigen Patentanspruchs vorsehen. Art. 66 PatG ist zusammen
it diesen Bestimmungen zu lesen. In der Literatur wird zum Teil vorgeschlagen, bei einer
lligen Totalrevision des Patentgesetzes Art. 66 PatG zu streichen und den Inhalt auf die
Sentitzungshandlungen in den Art. 8 ff. PatG und die Anspriiche und Massnahmen in den
Ait. 72 ff. PatG und Art. 81 ff. PatG aufzuteilen.!

~ Heinricn, PatG/EPU, Art. 66 PatG N 2.
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II.  Geltungsbereich

Art. 66 PatG gilt sowohl fiir nationale schweizerische als auch fiir mit Wirkue
Schweiz erteilte européische Patente. Gemiss Art. 64 Abs. 1 EPU gewshrt das et
Patent seinem Inhaber von dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf sej,

an in jedem Vertragsstaat, fiir den es erteilt ist, dieselben Rechte, die ihm ein i
erteiltes nationales Patent gewihren wiirde. Vorbehalten bleibt die ausdriicklich
von Art. 64 Abs. 2 EPU, dass wenn Gegenstand des europiischen Patents ein \
sich der Schutz auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergesteliten
streckt. Dies gilt in der Schweiz allerdings auch bereits nach nationalem R
Abs. 1 PatG).

Wiihrend sich die Rechtsfolgen einer Patentverletzung grundsétzlich nach nati
richten, ist die Auslegung des Schutzbereichs europiischer Patente durch Art, 6
das dazugehdrende Protokoll iiber die Auslegung des Art. 69 des Ubereinkomy
29. November 2000 (EPU-Auslegungsprotokoll) geregelt. Die Ausleguug .
schweizerischer Patente richtet sich nach Art. 66 PatG i.V.m. Art. 51 PatG. O
Schutzbereich von schweizerischen und européischen Patenten also nach unte
Rechtsgrundlagen zu bestimmen ist, fithrt dies in der Praxis grundstzlich nicht 1V
denen Ergebnissen. '

"
III. Widerrechtliche Benutzung einer patentierten Erfindung
(Art. 66 lit. a PatG) '

A. Widerrechtlichkeit

Gemiss Art. 66 lit. a PatG kann zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezog
den, wer eine patentierte Erfindung widerrechtlich beniitzt.

Widerrechtlich ist jede dem Patentinhaber vorbehaltene Beniitzung der patentierte
dung durch Dritte ohne Zustimmung des Patentinhabers oder gesetzliche Befu

Der Patentinhaber kann Dritten das Recht einrdumen, die patentierte Erfindung zu b
und gegebenenfalls selber die Zustimmung zur Beniitzung an weitere Berechti :
len. Dies geschieht mittels eines Lizenzvertrags und gegebenenfalls der Erlaubn;

zenzvertrige abzuschliessen. Der Patentinhaber kann sich gegeniiber einer Pe
verpflichten, die ihm aus dem Patent zustehenden Rechte nicht geltend zu ma
de non petendo).

Zwar kommen theoretisch auch im Patentrecht die allgemeinen gesetzlichen K
gungsgriinde wie Notwehr oder Notstand bzw. Notwehrhilfe und Notstandshi
tracht. Es wiire z.B. nicht widerrechtlich, wenn jemand auf seinem Grundstiick eil
nach einem patentierten Verfahren 16scht, ohne dafiir iiber die Zustimmung des Pater
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pers zu verfiigen. Im Bereich des Patentrechts spielen diese allgemeinen Rechtfertigungs-
J inde aber in der Praxis keine Rolle.

Bedeutender sind die Rechtfertigungsgriinde, welche im Patentgesetz geregelt sind. Zu die-
'_.,n Rechtfertigungsgriinden im weiteren Sinne gehért auch die Erschopfung der Rechte
e patentinhabers. Die Beniitzung einer patentierten technischen Lehre ist nicht rechts-
drig, wenn diese mit Zustimmung des Patentinhabers auf den Markt gelangt ist und des-
halb die Rechte des Patentinhabers an der patentierten Lehre erschopft sind (siehe Art. 9a
'tG)- Fiir die zahlreichen Einzelfragen im Zusammenhang mit der patentrechtlichen Er-
chopfung sei auf die Spezialliteratur verwiesen.2

An einer widerrechtlichen Handlung fehlt es auch, wenn sich jemand gegeniiber dem Pa-
entinhaber auf ein Mitbeniitzungsrecht gemiss Art. 35 PatG berufen kann. Gemiss
Art. 35 Abs. 1 PatG kann das Patent demjenigen in der Schweiz nicht entgegengehalten
werden, der bereits vor dem Anmelde- oder Prioritdtsdatum die Erfindung im guten Glau-
im Inland gewerbsméssig beniitzt oder besondere Anstalten dazu getroffen hat. Zweck
aus der Vorbenutzung abgeleiteten Mitbeniitzungsrechts ist es, gutgldubig getitigte In-
titionen zu schiitzen.® Wenn der Gesetzgeber gutgliubige Bentitzungshandlungen konse-
quent hitte privilegieren wollen, dann hitte er indessen die Frist fiir die Vorbeniitzung zu-
mindest bis zur Publikation der Patentanmeldung verlingern miissen, da Dritte vor der
Publikation in der Regel keine Kenntnis vom Ausschliesslichkeitsanspruch des Anmelders
im Zusammenhang mit der zum Patent angemeldeten technischen Lehre haben (kénnen).
spérliche bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 35 PatG anerkennt ein Mitbeniit-
gsrecht nur unter relativ strengen Voraussetzungen. Ein bloss mehr oder weniger be-
mtes Projekt reicht nicht aus, um ein Mitbeniitzungsrecht zu begriinden.* Auch die An-
igung von Konstruktionspldnen geniigt nach der Rechtsprechung noch nicht zur
Begriindung eines Mitbeniitzungsrechts.’ Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes
indet auch die blosse Présentation eines erfindungsgeméssen Erzeugnisses noch kein
beniitzungsrecht.®

Nach Art. 48 Abs. 1 lit. a PatG ist die Beniitzung einer patentierten technischen Lehre auch
licht widerrechtlich, wenn sie zwischen dem letzten Tag der Frist fir die Zahlung einer
ntjahresgebiihr und dem Tag erfolgte, an dem der Patentinhaber beim Institut fiir Geis-
Eigentum einen Weiterbehandlungsantrag oder ein Wiedereinsetzungsgesuch fiir
versdumten Zahlungen einreichte. Ein Beniitzer, der sich auf Art. 48 Abs. 1 lit. a PatG
beruft, schuldet dem Patentinhaber allerdings eine angemessene und im Streitfall vom
Richter festzusetzende Entschidigung. Definitiv keine zivil- und strafrechtlichen Konse-
juenzen hat die Beniitzung einer patentierten Erfindung zwischen dem letzten Tag der Pri-

HEricH, PatG/EPU, Art. 9a PatG N 1 fF.: PeprazzZINY/HILTI, S. 308 fT; STIEGER, Schranken, Rz 12.131 ff,
BGE 86 11 406.

BGE 161418,

BGE 86 I1 406; HGer ZH vom 10. Juli 1990, E. V, in: SMI 1992, S. 253 ff.
BGE 86 11 406.
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orititsfrist und dem Tag, an dem das Patentgesuch eingereicht wird. Der Beniitzer
dafiir auch keine Entschidigung zu leisten (Art. 48 Abs. 1 lit. b PatG). er

Ebenfalls nicht widerrechtlich ist der Einsatz einer in der Schweiz patentierten tach;
Lehre bei Verkehrsmitteln, die nur voriibergehend in das Inland gelangen,
nahmetatbestand ist der Schweiz vélkerrechtlich vorgeschrieben (Art, 5t p ‘ ]
TRIPS). Ein méglichst ungehinderter Waren- und Personenverkehr wird héher
die Anliegen des Patentinhabers, seinen Ausschliesslichkeitsanspruch umfassend (

zen zu koénnen.

Nicht widerrechtlich sind auch Handlungen, die unter das Landwirteprivileg ng ,*é:_
PatG fallen. Die betreffende Ausnahmebestimmung erlaubt es Landwirten, P e
Tiere, die patentiertes biologisches Material enthalten, d.h. gentechnisch verande;
eigenen Betrieb auch ohne Zustimmung des Patentinhabers zu vermehren. Der :
Landwirteprivilegs ist in Anhang 1 zur Sortenschutzverordnung geregelt. Zurze; |

Ausnahme fiir 23 Nutzpflanzen. -g

Weiter sicht das Patentgesetz verschiedene gesetzliche Lizenzanspriiche vor, di"' '
ter fiir die Beniitzung einer patentierten technischen Lehre geltend machen kann
interessierte Person nachweisen, dass die entsprechenden Voraussetzungen
kann sie diese Anspriiche auf Lizenzerteilung wenn ndtig gegeniiber dem Pa
gerichtlich durchsetzen, so z.B. die Lizenz zu Gunsten des gutglédubigen Lize
vom unberechtigten Patentanmelder (Art. 29 PatG); Lizenzen fiir die Beniitzung
dungen oder Sortenschutzrechten, die nicht ohne Verletzung eines dlteren Patents
werden konnen, aber einen namhaften technischen Fortschritt von erheblicher
cher Bedeutung mit sich bringen (Art. 36 und 36a PatG); fiir eine Beniitzung
schen Lehre, wenn der Patentinhaber das Patent im Inland innert bestimmten
Fristen nicht ausfiihrt (Art. 37 PatG); fiir die Beniitzung einer patentierten Lehre
lichen Interesse (Art. 40 PatG); auf dem Gebiet der Halbleitertechnik, wenn das
Gericht einen Verstoss gegen das Kartellgesetz festgestellt hat (Art. 40a PatG);
niitzung einer patentierten biotechnologischen Erfindung als Instrument oder
zur Forschung (Art. 40b PatG); fiir Diagnose-Erzeugnisse oder -Verfahren beim Me
wenn ein Kartellrechtsverstoss vorliegt (Art. 40c PatG); sowie fiir die Ausfuhr vo )
menten in Linder mit ungeniigenden eigenen Herstellungskapazititen, wo aber:
fenen Produkte zur Bekdmpfung von Problemen der 6ffentlichen Gesundheit b
den, insbesondere im Zusammenhang mit der Bekémpfung des HI-Virus.
Malaria und anderen Epidemien (Art. 40d PatG). Gerichtlich nicht geklart ist die
die Beniitzung einer patentierten Lehre in Féllen rechtswidrig bleibt, in denen
Anspruch auf Erteilung einer gesetzlichen Lizenz bestehen wiirde, der Paten i
aber bestreitet und gerichtlich (noch) keine Lizenz zugesprochen wurde. Bei
spruchnahme einer Lizenz gemiss den Art. 36-40d PatG sind auf jeden Fall die Vor:
zungen von Art. 40e PatG und Art. 31 TRIPS zu beachten. i)
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Beniitzungshandlungen
vom Patentgesetz erfasste Beniitzungshandlungen nach Art. 8 PatG

.t alle Handlungen im Zusammenhang mit einer patentierten Erfindung sind ausschliess-
1 dem Patentinhaber vorbehalten. Ob eine dem Patentinhaber vorbehaltene oder eine von
'..'_I wu-kungen des Patents ausgenommene Beniitzungshandlung vorliegt, ist unter Bertick-
! g aller Umsténde durch Auslegung der Bestimmungen von Art. 8 ff. PatG zu ermit-
I Dle Aufzihlung der ausschliesslich dem Patentinhaber vorbehaltenen Beniitzungs-
ndlungen in der seit dem 1. Juli 2008 geltenden Fassung von Art. 8 PatG ist nicht
hliessend.

patentrechtlich relevante Benutzungen einer patentierten Erfindung gelten gemiss
8 PatG insbesondere das Herstellen einer patentgeschiitzten Vorrichtung oder eines
atentgeschiitzten Stoffes, das Lagern, das Anbieten und das Inverkehrbringen solcher Er-
eugnisse sowie die Ein-, Aus- und Durchfuhr patentverletzender Erzeugnisse und der Be-
it 7u diesen Zwecken (Art. 8 Abs. 2 PatG). Die Durchfuhr patentverletzender Erzeugnisse
.' rch die Schweiz kann nicht verboten werden, soweit der Patentinhaber die Einfuhr in das
estimmungsland nicht verbieten kann (Art. 8 Abs. 3 PatG).

I stritten ist, ob das blosse Ausstellen bzw. Zurschaustellen eines patentverletzenden
enstands ohne gleichzeitiges Anbieten zum Kauf in der Schweiz eine patentrechtlich
elevante Beniitzungshandlung darstellt. Die herrschende Lehre verneint dies.” Es gilt aller-
.-:.. gs zu differenzieren: Wird z.B. ein patentverletzender Gegenstand in der Schweiz mit
dem Hinweis ausgestellt, dass dieser Gegenstand in der Schweiz zwar nicht gekauft werden
kann, aber vom Hersteller in andere (patentfreie) Lander geliefert wird, dann dient das Aus-
stellen des fraglichen Gegenstands in der Schweiz offensichtlich der Bewerbung eines pa-
tentierten Angebots und einem wirtschaftlichen Zweck. Der Aussteller erméglicht Interes-
senten im Ausstellungsland, sich ein Bild vom betroffenen Produkt zu machen und dieses
moglicherweise im patentfreien Ausland zu erwerben bzw. zu betreiben. Diese Handlung
muss sich der Patentinhaber in der Schweiz nicht gefallen lassen.

Schwierig abzugrenzen ist im Einzelfall die dem Patentinhaber vorbehaltene Herstellung
eines patentgeschiitzten Erzeugnisses von der allgemein erlaubten Reparatur bzw. In-
standhaltung. Zulissig ist die Ausbesserung schadhafter Teile einer patentierten Vorrich-
g. Auch die Auswechslung eines nicht selbstindig patentgeschiitzten Ersatzteils ist nicht
dem Patentinhaber vorbehalten. Fiir Dritte unzuléssig sind jedoch Arbeiten, die (zumindest
Wirtschaftlich) einer Neuherstellung der patentgeschiitzten Vorrichtung gleichkommen.®
Nach einem Urteil des deutschen Bundesgerichtshofs vom 17. Juli 2012 kommt es fiir die
Unterscheidung zwischen (Neu-)Herstellung und Reparatur primér auf die Wahrnehmung
bzw. das Verhalten der Abnehmer des patentgeschiitzten Erzeugnisses an. Diese definieren

S_‘rlEGER, S. 30; siehe auch das Urteil des EuGH vom 17. April 2008 (Rs. C-456/06) fiir das Ausstellen
eines urheberrechtlich geschiitzten Werks zu Dekorationszwecken.
STIEGER, S. 27.
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den bestimmungsgemissen Gebrauch der Sache, d.h., sie legen fest, welche Unite,
Reparaturarbeiten iiblich und deshalb vom Patentinhaber hinzunehmen sind®

2 Ausnahmen nach Art. 9 PatG

2.1 Privater und gewerblicher Gebrauch

Gemiiss Art. 9 Abs. 1 lit. a PatG gelten die Ausschliesslichkeitsrechte des Paj
nicht fiir Handlungen, die im privaten Bereich zu nicht gewerblichen Zweg
nommen werden. Die private Beniitzung einer patentierten technischen Lehre.
rechtswidrig. -

Der Begriff der Gewerbsmiissigkeit nach Art. 9 PatG ist eigenstindig auszule
nichts zu tun mit dem Begriff der gewerblichen Anwendbarkeit, wie sie in Art.
die Patentfahigkeit einer Erfindung vorausgesetzt wird. Auch die Definition d,
missigkeit im Strafrecht oder der Gewerbebegriff aus dem Gewerbepolizeirecht
dem Steuerrecht decken sich nicht mit der gewerbsmissigen Beniitzung nach

Gewerbsmissig nach Art. 9 PatG ist die Beniitzung einer patentierten Erfindung, w
in einem wirtschaftlichen Kontext erfolgt und entweder der Forderung eines Ej
oder Entgelts dient oder Bediirfnisse Dritter ausserhalb eines rein privaten Krei
digt."” Keine gewerbsmissige Beniitzung ist die rein private Beniitzung, d.h. der aus
lich persénlichen Zwecken dienende Gebrauch.

Auch die Beniitzung einer Erfindung durch das Gemeinwesen zu hoheitlichen 2
erfolgt grundsitzlich gewerbsméssig und nicht privat. Die Unterscheidung
heitlicher und nicht-hoheitlicher Titigkeit ist einzig relevant fiir die Frage, wele
gutmachungsanspriiche dem Patentinhaber gegeniiber dem Gemeinwesen im
Patentverletzung zustehen bzw. welches Gericht sich mit den vermogensrech
spriichen des Patentinhabers auseinanderzusetzen hat."

Unerheblich ist, ob eine Beniitzungshandlung entgeltlich oder unentgeltlich erft
schenkt z.B. eine Privatperson eine von ihr in der Freizeit gebaute patentgeschiitzts
tung an einen Dritten ausserhalb ihres engsten privaten Kreises, dann begeht die
de Person eine Patentverletzung, da sie die wirtschaftlichen Bediirfnisse ein
befriedigt, der ansonsten ein vom Patentinhaber autorisiertes Erzeugnis hitte
miissen, wenn er das identische Bediirfnis hitte abdecken wollen.'?

?  Siehe BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 — X ZR 97/11.

1 Hemric, PatG/EPU, Art. 9 PatG N 2; STIEGER, S. 85; TROLLER, S. 625.
" Siehe BGE 139 111 110.

2 STIEGER, S. 85.
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andlungen zu Forschungs- und Versuchszwecken, die der Gewinnung von Erkenntnis-
«en iiber den Gegenstand der Erfindung einschliesslich seiner Verwendung dienen. Jedes

ierten Erfindung in der Schweiz ist erlaubt. Damit ist die wissenschaftliche Forschung am
Ge genstand der Erfindung insgesamt von der Wirkung des Patentrechts ausgenommen, und
swar auch dann, wenn sie kommerziell ausgerichtet ist.'?

'n eses sogenannte Forschungsprivileg wurde mit Wirkung per 1. Juli 2008 in das schwei-
serische Patentgesetz aufgenommen, galt aber bereits vorher als ungeschriebene Ausnahme
yom Geltungsbereich des Patentschutzes. Das schweizerische Forschungsprivileg wurde in

Anlehnung an die Rechtsprechung des deutschen Bundesgerichtshofs zu dieser Problematik
ausgestaltet."

.reigestellt ist bloss die Forschung am Gegenstand einer patentierten Erfindung, nicht aber
die Forschung mit einer patentierten Erfindung. Die Verwendung patentgeschiitzter For-
schungswerkzeuge fillt damit nicht unter das Forschungsprivileg. Eine Ausnahme gilt fiir
biotechnologische Erfindungen, wenn diese als Hilfsmittel fiir die Forschung eingesetzt
werden (z.B. Forschung mit einem biotechnologischen Verfahren). In solchen Fillen haben
die forschenden Personen gegeniiber dem Patentinhaber Anspruch auf eine nicht-aus-
schliessliche, angemessen zu vergiitende Lizenz zur Beniitzung der biotechnologischen Er-
findung fiir ihre Forschung (Art. 405 PatG).

.9 Abs. 1 lit. ¢ PatG nimmt von der Wirkung des Patents auch Handlungen aus, die fiir
die Zulassung eines Arzneimittels im Inland oder in Lindern mit vergleichbarer Arz-
eimittelkontrolle vorausgesetzt sind. Diese Ausnahme wurde per 1. Juli 2008 in das Pa-
lentgesetz aufgenommen. Vorher waren die schweizerischen Gerichte in dieser Frage ge-
Spalten. Es ergingen unterschiedliche Entscheidungen, ob es zulissig ist, fiir die Zulassung
eines Arzneimittels beim schweizerischen Heilmittelinstitut Muster einzureichen, die den
Schutzbereich eines geltenden Patents verletzten. '

Anders als das Forschungsprivileg unterscheidet das schweizerische Zulassungsprivileg
nicht danach, ob die Zulassung auf den Gegenstand der Erfindung gerichtet ist oder ob die
tentierte Erfindung als Werkzeug fiir eine Zulassung eingesetzt wird. Dient ein patentier-
Ies Verfahren oder Erzeugnis der Zulassung eines Arzneimittels, spielt es keine Rolle, ob am

BBI 2006 1, S. 71.

BBI 2006 1, S. 15 m.V. auf die Urteile des BGH vom 11. Juli 1995, Klinische Versuche I, BGHZ 130,
S.259, und vom 17. April 1997, Klinische Versuche Il, BGHZ 135, S. 217.

HGer SG HG.2004.49 vom 31. August 2004, in: sic! 2005, S. 31 ff. — «Simvastatin»; Zwischenent-
scheid des Prisidenten des OGer TG P0.2005.1 vom 7. April 2005; vgl. zu den Entscheiden auch Hess-
BLuMEr, Rz 1 ff.; Hess-BLuMER, sic! 2005, S. 506 fF,
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Sfmau. .

Verfahren bzw. Erzeugnis Studien durchgefiihrt werden oder die patentierte technische
re als Hilfsmittel fiir die Zulassung eines anderen Arzneimittels verwendet wird, Im
schied zu vielen dhnlichen Bestimmungen im Ausland deckt der Wortlaut deg sch

schen Zulassungsprivilegs zudem nicht nur die Zulassung von Generika ab, sondern
auch Handlungen vom Patentschutz aus, die z.B. der Zulassung von innovativen A
teln mit bekannten Wirkstoffen dienen.

Werden Untersuchungen mit einem patentierten Verfahren oder Erzeugnis durchgefiihy
entscheidend, von welchem Zeitpunkt an diese Untersuchungen vom Zulassungs
gedeckt sind, da Grundlagenforschung, die (noch) nicht auf eine bestimmte Zulags;
richtet ist, nur am Gegenstand des Patents, nicht aber mit einem patentierten Verfah
Erzeugnis zuléssig ist. Bei Untersuchungen an einem patentierten Verfahren oder E
entsteht zwischen den vom Forschungsprivileg erfassten Ausnahmen und dem vom
sungsprivileg gedeckten Handlungen dagegen grundsitzlich keine Liicke. Wann ein
lung bereits der Zulassung eines Arzneimittels dient, ldsst sich nur im Einzelfall
riicksichtigung aller relevanten Tatsachen bestimmen. Der schweizerische Gese
wollte das Forschungs- und Zulassungsprivileg grossziigig ausgestalten, weshalb a)
im Entwicklungsprozess eines Arzneimittels stattfindende Handlungen (z.B. die P
und Vorbereitung von priklinischen Studien oder das Herstellen des Wirkstoffs fiir so
Studien) unter das Zulassungsprivileg fallen. Unerheblich fiir die Anwendung des
sungsprivilegs ist, ob es spiter tatsichlich zu einer Zulassung kommt oder nicht,

Nach dem ausdriicklichen Wortlaut von Art. 9 Abs. 1 lit. ¢ PatG deckt das Zulassu
leg nicht nur Handlungen, die fiir eine Zulassung im Inland erforderlich sind, son
fiir Arzneimittelzulassungen im Ausland, wenn das entsprechende Zulassungssystem
jenem in der Schweiz vergleichbar ist.'¢ )

2.4 Beniitzung zu Unterrichtszwecken

Gemadss Art. 9 Abs. 1 lit. d PatG ist auch die Beniitzung einer patentierten technische
re zu Unterrichtszwecken an Lehrstitten von den Wirkungen des Patentschutzes ausg
men und damit nicht rechtswidrig.

Diese ebenfalls per 1. Juli 2008 ins Patentgesetz aufgenommene Bestimmung
frither als ungeschriebene Ausnahme vom Patentschutz anerkannt.

Die freigestellte Beniitzung muss die Wissensvermittlung an Lernende, Schiiler
dierende zum Inhalt haben. Uber diese Zielsetzung hinausgehende Benutzungen,
eine wirtschaftliche Ausbeutung der Erfindung hinauslaufen, sind nicht freigestellt."”

" ALA. Hemwich, PatG/EPU, Art. 9 PatG N 9,
7 BBI2006 1, S. 73.
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A es sich um eine private oder staatliche Schule handelt, die das Wissen vermittelt, ist ir- 33
vant. Privilegiert wird die Wissensvermittlung an Schiiler und Studenten und nicht be-
mmte Lehrstitten oder die Art, wie diese organisiert sind."*

Ziichterprivileg

\rt. 9 Abs. 1 lit. e PatG regelt das Ziichterprivileg, wonach die Beniitzung von biologischem 34
faterial zum Zweck der Ziichtung oder der Entdeckung und Entwicklung einer Pflanzen-
orte nicht vom Patentschutz erfasst wird.

)as patentrechtiiche Ziichterprivileg deckt sich bewusst nicht mit jenem aus dem Sorten- 35
chutzgesetz."” Art. 9 Abs. 1 lit. e PatG privilegiert lediglich die Ziichtung oder Entdeckung

ad Entwicklung einer neuen Pflanzensorte. Die gewerbsmissige Vermarktung einer neu

-_';; chteten Sorte bedarf der Zustimmung des Patentinhabers, wenn die Sorte die Merkma-

es patentgeschiitzten pflanzlichen Ausgangsmaterials aufweist.”

Auskreuzung

__ Patentinhaber kann mangels Rechtswidrigkeit auch Landwirte und Gartenbauer fiir 36
euzungen, d.h. fiir die Vererbung einer bestimmten patentierten Eigenschaft einer

e auf eine andere, nicht patentrechtlich belangen, solange die Vererbung zufiillig oder
nisch nicht vermeidbar, also ohne Einflussnahme des Verletzers stattgefunden hat.”!

ine Auskreuzung ist zufdllig, wenn die Befruchtung der betroffenen Pflanzen mittels Wind 37

_.Grundsﬂ'icks mit den befruchteten Pflanzen bewusst in der Nihe des Feldes mit den
llen des patentgeschiitzten Materials gewihlt wurde.?

Verletzung des Schutzbereichs patentierter Erfindungen
Auslegung von Patentanspriichen

Schutzberelch eines nationalen schweizerischen Patents und eines mit Wirkung fiir die 38
thweiz erteilten curopiischen Patents wird durch den Inhalt der Patentanspriiche bestimmt

. 51 Abs. 2 PatG und Art. 69 Abs. 1 EPU). Der Sinngehalt eines Patentanspruchs ist
s Auslegung zu ermitteln. Als Auslegungsmittel sind die Patentbeschreibung und die
nungen in der Patentschrift heranzuziehen (Art. 51 Abs. 3 PatG und Art. 69 Abs. 1

Ebenso HEINRICI! PatG/EPU, Art. 9 PatG N 16.
BB! 20061, S. 74.

?EDRAZZINUH]LII, S. 326.
2006 1, S. 75; PeprAZZINVHILTI, S. 326.
HEricH, PatG/EPU, Art. 9 PatG N 27.
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Simon K

EPU sowie Art. 1 EPU-Auslegungsprotokoll fiir die schweizerischen Teile europisc

tente). r

der Auslegung von Patentanspriichen auch das allgemeine Fachwissen, iber dag d :
mann verfiigt, zu beriicksichtigen ist. Der Fachmann ist eine hypothetische Figys
fiktiven Kenntnissen und Fahigkeiten der Person oder des Teams, welches ayg nors
Sicht mit der Lésung des technischen Problems, das der Erfindung zu Grunde liegt,
worden wire. Der Fachmann verfligt tiber ein durchschnittliches Fachwissen im jew
Fachgebiet. Er ist durchschnittlich gut ausgebildet und muss (zumindest bei der Priif
erfinderischen Titigkeit im Zusammenhang mit einer Erfindung) zwar nicht den g
Stand der Technik iiberblicken, jedoch iiber fundierte Kenntnisse und Féhigkei -,_
tiber eine solide Ausbildung und ausreichende Erfahrung auf dem einschligigen
schen Gebiet verfiigen und fiir den in Frage stehenden Fachbereich gut geriistet se
der Priifung der Neuheit stehen dem Fachmann alle irgendwo auf der Welt der Off;
keit zuginglichen Informationen zur Verfiigung. '

Patentanspriiche sind aus der Sicht des Fachmanns auszulegen. Dies hat zur Folge. da

Eine Partei, die sich auf den Fachmann beruft, muss dessen Kenntnisse, seinen Aus

dungsstand usw. beweisen bzw. glaubhaft machen.
14

Die Erteilungsakten eines Patents sind kein im Patentgesetz bzw. im EPU erwihntes M
fiir die Auslegung der Patentanspriiche. In der Schweiz gelangt deshalb das sogenannte
wrapper estoppel»- oder «prosecution history estoppel»-Prinzip, das fiir die Ausleg g
Patentanspriiche insbesondere auch auf die Erteilungsakten zuriickgreift, nicht zur Any
dung. Dies schliesst allerdings nicht aus, dass sich ein Patentinhaber im Rahmen ein
letzungsverfahrens aufgrund des allgemein geltenden Rechtsmissbrauchsverbots
Art. 2 Abs. 2 ZGB Ausserungen entgegenhalten muss, die er im Patenterteilungsve
machte und die in einem missbriuchlichen Widerspruch stehen zu seinen Erkldrungesn
Verletzungsverfahren.* ]

Die Auslegung eines Patentanspruchs erfolgt anhand einer Merkmalsanalyse. Fiir eine
che Merkmalsanalyse ist der zu untersuchende Patentanspruch, der in der Regel in der |
eines einzigen verschachtelten Satzes daherkommt, in seine einzelnen Merkmale a
dern. Die betreffenden Merkmale werden anschliessend haufig mit Nummern oder B
ben versehen und gegliedert. Es gibt in der Regel verschiedene Méglichkeiten, einen P
anspruch fiir die Priifung der Verletzung in einzelne Merkmale aufzuteilen. Tro
kommt es in Verletzungsverfahren in der Praxis zwischen den Parteien relativ sel
Streit, wie die Merkmalsgliederung aussehen soll. Entscheidend ist, dass die Merkim
derung die gesamte technische Lehre des Patentanspruchs iibernimmt, ohne Elemente
zuzufiigen (und damit den Schutzbereich des Patents zu verengen) oder solche Elem
entfernen (und damit den Anspruch zu erweitern).

* BGer 4C.24”1593, E. 2.b — «Schnappscharnier», in: sic! 1998, S. 203 ff.
* BPatGer 02013_033 vom 30. Januar 2014, E. 19-20 und 31-32.
#  Im Ergebnis gleich, aber mit anderer Begriindung CaLame, SIWR IV, S. 416.
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« ein Patentanspruch zweiteilig abgefasst, wie dies bei europdischen Patenten iiblich ist
oberbegriff und kennzeichnender Teil), kommt es fiir die Gliederung der Merkmale an-
lich der Priifung der Patentverletzung nicht darauf an, ob ein Merkmal aus dem Oberbe-
+iff oder dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs stammt. Samtliche Anspruchsmerkma-
.« sind fiir die Definition des Schutzbereichs von gleicher Bedeutung.*

Patentnachmachung und -nachahmung

rt. 66 lit. a. PatG hilt fest, dass jemand insbesondere auch fiir eine Patentnachahmung zi-

’lerscheidung zwischen Patentnachmachung und Patentnachahmung aber den meisten
tordnungen bekannt und fiir européische Patente ausdriicklich vorgeschrieben. Art. 2
Auslegungsprotokoll bestimmt, dass bei der Bestimmung des Schutzbereichs des eu-
opiiischen Patents solchen Elementen gebiihrend Rechnung zu tragen ist, die Aquivalente
dor in den Patentanspriichen genannten Elemente sind. Im Ausland wird im Zusammenhang
jit einer Patentnachahmung mehrheitlich von einer Patentverletzung mit dquivalenten Mit-
iIn (dquivalente Verletzung) gesprochen.

e Patentnachmachung liegt vor, wenn die angegriffene Ausfithrungsform bei einer
ichménnischen Auslegung sémtliche Merkmale des betroffenen Patentanspruchs wort-
ngemiss verwirklicht.”’

ine Patentnachahmung liegt vor, wenn beim Verletzungsgegenstand eines oder mehrere
nale des Patentanspruchs durch andere, gleich wirkende und fiir den Fachmann nahe-
de Merkmale, die im Lichte einer Gesamtwiirdigung der technischen Lehre des Pa-
nicht vom Patentschutz ausgeschlossen sein sollen, ersetzt werden. Eine Nachahmung
ebenfalls vor, wenn beim Verletzungsgegenstand eines oder mehrere Anspruchsmerk-
weggelassen werden und es fiir den Fachmann offensichtlich ist, dass diese Merkmale
elassen werden kénnen.”

ine Patentnachahmung stellt mit anderen Worten eine Verletzung eines Patentanspruchs
r, die ausserhalb des Wortsinns des umstrittenen Anspruchs liegt, aber zum Schutz der
eressen des Patentinhabers, der bei der Anmeldung seiner Erfindung nicht alle mdglichen
chungslosungen voraussehen konnte, trotzdem die gleichen Rechtsfolgen nach sich
wie eine Patentnachmachung, bei der simtliche Merkmale des Patentanspruchs wort-
ngemiéss erfiillt sind. Bei der Priifung, ob eine Patentnachahmung vorliegt, sind die

‘BLUmER, Schutzbereich, Rz 14.45.
Brume, Schutzbereich, Rz 14.48 ff.; Henrich, PatG/EPU, Art. 51 PatG N 81 ff.; Peorazzin/HiLt,
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Schutzinteressen des Patentinhabers gegen die Rechtsschutzinteressen des Verke
wigen.

Das Bundesgericht definiert die Patentnachahmung in sténdiger Praxis relatjy s
geht bereits von einer Patentverletzung mit dquivalenten Mitteln aus, wenn e
oder ein Erzeugnis, obschon es nicht alle Merkmale der patentierten Lésung ;
miss verwirklicht, nur in untergeordneten Punkten von dieser abweicht, mithin
lichen Gehalt des Erfindungsgedankens in abgewandelter Form tibernimmt 2

Untergeordnet ist gemdss der Rechtsprechung des Bundesgerichts eine Abwandl 3
die patentgemisse Losung durch funktionsgleiche Mittel erreicht wird, welc ;
mann unter Beriicksichtigung des Standes der Technik den Patentanspriichen ohne.
rische Leistung entnehmen kann.* i

Gemiiss Bundesgericht hingt die Weite des Schutzes eines Patentanspruchs geges
mungen insbesondere vom technischen Fortschritt ab, der mit der patentierten

erreicht wurde. Bedeutenden Erfindungen, deren technische Lehre grundlegend
weist, wird ein grosserer Schutzbereich zugestanden, weil sie die Technik ein g
weiterfiihren, so dass die unmittelbar aus ihnen zu gewinnenden Anleitungen z
schen Handeln zahlreicher und vielfiltiger sind.* '

Die herrschende schweizerische Lehre macht die Patentnachahmung davon
das ersetzte Anspruchsmerkmal und das Ersatzmerkmal bei der angegriffenen A

form im Ergebnis gleich wirken und ob das Ersetzen des ausgetauschten Ans n
mals durch das Ersatzmerkmal fiir den Fachmann nahe lag.

Umstritten ist, ob der Fachmann fiir die Priifung der Frage, ob der Austausch des ur
nen Anspruchsmerkmals naheliegend bzw. erkennbar war, sich auf die Ke
Stands der Technik, d.h. vor dem Prioritiits- bzw. Anmeldezeitpunkt des Pate
schriinken hat, oder ob auch solche Merkmale eine Nachahmung darstellen koni n
den Fachmann erst im Verletzungszeitpunkt naheliegend sind. Wihrend tradl iC
se im Erteilungs- und Verletzungsverfahren auf den gleichen Fachmann abges
dem Fachmann bloss die Kenntnisse aus dem Stand der Technik zugebilligt w
die neuere Lehre davon aus, dass bei der Priifung des Naheliegens bzw. der Auf
fiir den Nachweis einer Patentnachahmung der Fachmann durchaus auch
aquivalent erachten kann, die ihm erst auf Grund von technischen Entwicklun
gend erscheinen, die nach dem Prioritéits- bzw. Anmeldedatum stattgefunden he

»  BGE 125 I11 29, E. 3.b; 115 11490, E. 2.a; 97 1185, E. 1 £,; 92 11 280, E. II; BGer 4a_ lll A

0 BGE 125 111 29, E. 3.b; BGer 4a_111/2011, E. 5.2; BGer vom 18. Januar 1990, E 43.
S. 198 ff.

' BGE 12511129,E.3.b.

% BLUMER, Schutzbereich, Rz 14.80 f.; CarLame, SIWR 1V, 8. 419 ff.; HEINRICH, PatG/EPU,
N 91, fiigt noch ein zusiitzliches Erfordernis hinzu, ndmlich ob das Ersatzmerkmal
iibrigen Merkmalen der angegriffenen Ausfiihrungsform die Aufgabe der Erfindung lost.

3 BruMer, Schutzbereich, Rz 14.86; CaLame, SIWR 1V, S. 422 f; HenricH, PatG/EPU, Art
N97.
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@ einem Urteil vom 21. Miarz 2013 in einem vorsorglichen Massnahmeverfahren
(52013_001) hat sich erstmals auch das schweizerische Bundespatentgericht mit der
Nachahmung auseinandergesetzt und kam in Anlehnung an die deutsche Lehre und Recht-
gprechung zum Schluss, dass eine Patentnachahmung nur vorliegt, wenn zusitzlich zu den
peiden bisher in der schweizerischen Lehre und Rechtsprechung vertretenen Kriterien
(Gleichwirkung des ausgetauschten Merkmals mit dem Ersatzmerkmal und Naheliegen des
Austausches fiir den Fachmann) noch eine weitere Voraussetzung hinzukommt.

Das Bundespatentgericht bejaht eine Nachahmung, wenn folgende drei Erfordernisse ku-

mulativ vorliegen:

a) Erfiillen die Ersatzmerkmale die objektiv gleiche Funktion wie die ersetzten Merkmale?
(Gleichwirkung)

p) Werden die ersetzten Merkmale und deren objektiv gleiche Funktion dem Fachmann
durch die Lehre des Patentes nahe gelegt? (Auffindbarkeit)

¢) Hitte der Fachmann bei Orientierung am Anspruchswortlaut im Lichte der Beschrei-
bung die ersetzten Merkmale als gleichwertige Losung in Betracht gezogen? (Gleich-
wertigkeit)

53

54

Diese drei Fragen lehnen sich an die Kriterien an, welche der deutsche Bundesgerichishof 55

in seinem ersten «Schneidmesser»-Urteil vom 12, Mirz 2002* fiir die Priifung von Patent-
verletzungen mit dquivalenten Mitteln einfiihrte. In Deutschland haben sich seither fiir die
Priifung einer dquivalenten Patentverletzung folgende Fragen etabliert:

a) Lost die angegriffene Ausfiihrungsform das der Erfindung zu Grunde liegende Problem
mit zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln? (objektive Gleichwir-
kung)

b) Wenn ja, befiihigen seine Fachkenntnisse den Fachmann, die abgewandelten Mittel als
gleich wirkend aufzufinden? (Auffindbarkeit)

¢) Wenn ja, sind die Uberlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen muss, derart am
Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert,
dass der Fachmann die abweichende Ausfiihrung mit ihren abgewandelten Mitteln als
eine Losung in Betracht zieht, die der wortsinngeméssen gleichwertig ist? (Gleichwer-
tigkeit)

Es fillt auf, dass die zweite vom schweizerischen Bundespatentgericht formulierte Frage
bereits darauf abstellt, ob das Ersatzmerkmal dem Fachmann «durch die Lehre des Paten-
tes» nahegelegt ist, wihrend dies die zweite Schneidmesser-Frage des deutschen Bundesge-
richtshofs nicht zwingend voraussetzt. Liegt der Austausch eines Merkmals aufgrund der
Lehre des Patents nahe, dann sollte in der Regel auch die dritte Frage nach der Gleichwir-
kung zu bejahen sein, welche die Gleichwertigkeit im Lichte des Wortsinns des Anspruchs
priift,3

* BGH, Urteil vom 12. Miirz 2002 — X ZR 168/00, BGHZ 150, S. 154, publ. in: GRUR 2002, S. 515 ff.
¥ Siche auch CaLame, SIWR IV, S. 419.
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Bei der Priifung der Gleichwirkung ist zu verlangen, dass die Austauschmerkmale,
che technische Wirkung {ibernchmen wie die ausgetauschten Merkmale. Der Wi 3
nismus muss hingegen nicht identisch sein.* i

Im Zusammenhang mit der Priifung des Naheliegens sind noch etliche Fragen o
richtlich nicht geklirt ist z.B., ob das Naheliegen im Zusammenhang mit einer
ahmung nach den gleichen Massstéiben zu priifen ist wie die Frage des Nahelie
Beurteilung der Rechtsbestindigkeit eines Patents. Auch wenn es zwischen diesen
Fragestellungen durchaus Parallelen gibt, existieren auch Unterschiede. Der aug :
besteht darin, dass die Priifung der Patentierbarkeit ausgehend vom néchstliegens
der Technik vorgenommen wird, wihrend bei der Patentnachahmung die beansp
findung Ausgangspunkt fiir die Betrachtungen des Fachmanns darstellt. Damit
mann ein Austauschmerkmal als naheliegend auffindet, braucht es, anders als gru
bei der Priifung des Naheliegens im Rahmen der Patentierbarkeit, keine motivierend
weise fiir den Fachmann, in eine bestimmte Richtung tétig zu werden. Es besteh
reichende Motivation, die Aufgabe der patentierten Lehre mit Austauschmerkmalej I
sen. Die Rechtsprechung zur Priifung der erfinderischen Tatigkeit kann des
unbesehen auf Patentnachahmungsfille tibertragen werden.

Bei der Priifung der Gleichwertigkeit verfiigt das zusténdige Gericht tiber einen erhe
Ermessensspielraum, was zu schwer vorhersehbaren Entscheidungen fiihrt. Unbest
dass die Gleichwertigkeit trotz identischer Wirkung des Ersatzmerkmals mit de
tauschten Merkmal und trotz Naheliegens dieses Austausches fiir den Fachmann 7
nen ist, wenn eine Auslegung des Patents ergibt, dass der Anspruch das Ersa
nicht unter Schutz gestellt haben will bzw. der Patentinhaber ausdriicklich auf die
verzichtet. Statt die Frage der Gleichwertigkeit positiv zu formulieren, wire es.
vorliegend vertretenen Auffassung deshalb sachgerechter, die Frage im Sinne ei
ven Ausschlusskriteriums zu stellen und unter dem Titel der Gleichwertigkeit zu pi
dem Patent durch Auslegung entnommen werden kann, dass der zu priifende
spruch bloss eine wortsinngemésse Verletzung zulidsst und das umstrittene Ersatz
nicht vom Schutzbereich erfasst sein soll, obschon es gleich wirkt wie das aus

Merkmal und der betreffende Austausch fiir den Fachmann naheliegend war.

In diesem Sinne (d.h. als negatives Ausschlusskriterium) priifte auch Lord Hoffi 1
nem vielbeachteten Urteil vom 16. Mai 1989 des Patents Court der Chancery D
High Court of Justice of England and Wales” eine Patentverletzung mit dquivale
teln. Die von Lord Hoffmann aufgestellten Kriterien wurden als sog. «Improver=
bekannt. Lord Hoffmann untersuchte im Rahmen seiner dritten Improver-Fra
Fachmann dem Patentanspruch durch Auslegung entnimmt, dass der Patenti
wortliche Ubereinstimmung mit dem Patentanspruch verlangt und deshalb keine AE

% BPatGer $2013_001 vom 21. Méirz 2013, E. 17.5 und 18.1.
7 Improver Corp. v. Remington Consumer Products Ltd., [1990] Fleet Street Reports [F. .

[Pat. Ct].
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chung vom Wortsinn zulésst. In einem spiteren Urteil*® distanzierte sich Lord Hoffmann in
poherer Funktion als Richter des House of Lords of England and Wales zwar fiir gewisse
Fille von seinen frither entwickelten Improver-Kriterien, dies dndert allerdings nichts dar-
an, dass diese in zahlreichen anderen Urteilen und insbesondere auch von der Lehre weit
{iber das Vereinigte Konigreich hinaus aufgegriffen wurden.*

-:IndCT Entscheidung «Okklusionsvorrichtung» vom 10. Mai 2011 hielt der deutsche Bun-
fdesgcrichmhof fest, dass die Priifung der Gleichwertigkeit nach deutscher Tradition entge-
gen einem verbreiteten Vorurteil die dritte Improver-Frage von Lord Hoffmann mitum-
fasst."! Mit der Priifung der Gleichwertigkeit werden gemiss Bundesgerichtshof ins-
pesondere abgewandelte Ausfiihrungsformen vom Schutzbereich eines Patents ausge-
schlossen, die fiir den Fachmann zwar auffindbar sein mdgen, von denen der Leser der
Patentschrift aber annehmen muss, dass sie nicht unter Schutz gestellt werden sollen. Im
konkreten Fall verneinte der BGH eine dquivalente Verletzung des umstrittenen Patentan-
spruchs durch eine Ausfithrungsform mit abgewandelten Merkmalen, die in der Beschrei-
pung des Patents zwar als mogliche Losung in Erwigung gezogen, von den Patentansprii-
chen aber nicht beansprucht wurde. Gemdss BGH ist in einem solchen Fall davon auszuge-
i;en, dass der Patentinhaber eine Auswahl traf und implizit auf das nicht unter Schutz ge-
stellte Ausfithrungsbeispiel verzichtete. In seiner Dyglicid-Rechtsprechung bestitigte und
differenzierte der BGH diese Rechtsprechungslinie.*

IV. Auskunftsverweigerung (Art. 66 lit. b)
‘A. Haftungstatbestand

. 66 lit. b PatG droht demjenigen zivil- und strafrechtliche Sanktionen an, der sich wei-
gert, der zustindigen Behorde Herkunft und Menge der in seinem Besitz befindlichen Er-
zeugnisse, die in Verletzung eines Patents hergestellt oder in Verkehr gebracht worden sind,
anzugeben und Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abnehmer zu
nennen.

B. Kritik
Die Formulierung von Art. 66 lit. b PatG ist in verschiedener Hinsicht verungliickt.” Ge-

miss dem Wortlaut von Art. 66 lit. b PatG kann der Patentinhaber erst eine Zivilklage oder
Strafanzeige anstrengen, wenn die von einer Behorde zur Auskunft verpflichtete Person

Kirin-Amgen, Inc. v Hoechst Marion Roussel Ltd., [2004] UKHL 46.

Hemricn, PatG/EPU, Art. 51 PatG N 69,

Siehe BGH, Urteil vom 10. Mai 2011 — X ZR 16/09.

Siehe BGH, Urteil vom 10. Mai 2011 — X ZR 16/09, E. 36.

BGH, Urteil vom 13. September 2011 — X ZR 69/10.

Siehe zur Vorgiingerbestimmung auch BLum/PEpbrazzing, Art. 66 PatG, Anm. 11, S. 463 fF.

=
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diese Auskunft gegeniiber der Behdrde verweigert. Einen eigentlichen Anspruch ang.
kunftserteilung begriindet der Wortlaut von Art. 66 lit. b PatG hingegen nichg. Le
Rechtsprechung korrigieren diesen Mangel allerdings ohne eingehende Diskussion
hen grundsitzlich davon aus, dass Art. 66 lit. b PatG einen materiell-rechtlichen A
anspruch des Patentinhabers bzw. exklusiven Lizenznehmers begriindet # Weiter ist
tisieren, dass gemiss Art. 66 lit. b PatG bloss die Adressen und Abnahmemeng.
gewerblichen Abnehmer bekannt gegeben werden miissen. Ein Hindler, der patenty
zende Erzeugnisse an Private verkauft, welche die Produkte nicht gewerblich niitze
det dem Berechtigten fiir diese patentverletzenden Verkaufe aber ebenfalls eine finan;
Wiedergutmachung. Der Umfang dieser Wiedergutmachung lisst sich aber gestiit;
Art. 66 lit. b PatG nicht herausfinden. Die Einschrinkung der Auskunftspflicht auf
liche Abnehmer zeigt, dass es Art. 66 lit. b PatG primar darum geht, dem Patent
ermoglichen, andere Patentverletzer ausfindig zu machen. Art. 66 lit. b PatG
hingegen nur bedingt, um den Patentinhaber iiber das volle Ausmass seines finz
Wiedergutmachungsanspruchs ins Bild zu setzen.

C. Ankniipfung

Damit das schweizerische Patentgesetz greift, muss die Auskunftsverweigerung i
Schweiz erfolgen. Dies kann auch im Rahmen eines in der Schweiz hingigen Vey
der Fall sein. Massgebend fiir eine territoriale Ankniipfung ist gemiss Rechtsprech
besondere auch der Ort, wo die Auskunft hitte erteilt werden miissen. Es ist nicht
setzt, dass die Person, welche die Auskunft verweigert, in der Schweiz ihren Si
Wohnsitz hat.* { ,

Passivlegitimiert ist jeder aktuelle oder frithere Besitzer und Besitzdiener von wider
lich hergestellten (d.h. patentverletzenden) oder in Verkehr gebrachten Erzeugn
Besitz muss im Zeitpunkt der Verpflichtung zur Auskunftserteilung nicht mehr 2
Es geniigt, wenn nachgewiesen ist, dass die zur Auskunft verpflichtete Person ei
zerin oder Besitzdienerin patentverletzender Erzeugnisse war.* Es ist auch nicht e
lich, dass der Besitzer selber Patentverletzer ist. Uber Art. 66 lit. b PatG konnen z.
Personen zur Angabe ihrer Lieferanten verpflichtet werden, die ein patentgeschil
zeugnis oder Verfahren bloss privat niitzen und selber keine Patentverletzung begehes

D. Umfang der Auskunftspflicht

Auch wenn der Wortlaut von Art. 66 lit. b PatG den Umfang der Auskunftspflicht a

R

Herkunft und Menge der massgebenden Erzeugnisse beschrinkt, gehen Lehre und §

#  BPatGer 02012 036 vom 13. Februar 2013, E. 4.1; Henrich, PatG/EPU, Art. 66 PatG N6 ff.
% BGE9711169,E. 2.b. !
Y BGE9711169,E.2.b. !
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sprechung davon aus, dass Auskunft zu allen Angaben geschuldet ist, die fiir die Durchset-

sung des Hauptanspruchs (in der Regel ein Anspruch auf finanzielle Wiedergutmachung)
notig sind.*” Der Auskunftsanspruch erfasst damit iiblicherweise eine Aufstellung der An-
zahl gelieferter Produkte, der Abnehmer,” der Lieferzeiten und -preise, der Einkaufspreise
und der Gestehungskosten etc.*

pem zur Auskunft verpflichteten Besitzer oder Besitzdiener ist die Einrede verwehrt, es
handle sich bei den von ihm verlangten Angaben um Geschiftsgeheimnisse, soweit diese
Angaben fiir die Durchsetzung eines Anspruchs auf finanzielle Wiedergutmachung erfor-

derlich sind.

Die Auskunft muss gegeniiber den zustindigen Behérden verweigert werden, damit gemiss
Art. 66 lit. b PatG zivil- und strafrechtliche Sanktionen drohen. Da der Anspruch gemiiss
Art. 66 lit. b PatG zivilrechtlicher Natur ist, kommt als zustéindige Behorde praktisch nur
das Bundespatentgericht in Frage. Bei Art. 66 lit. b PatG handelt es sich um einen zivilrecht-
lichen Verletzungsanspruch.® Fiir die Beurteilung und Vollstreckung von Patentverletzun-
gen ist das Bundespatentgericht ausschliesslich zusténdig (Art. 26 Abs. 1 PatGG). In jedem
Verfahren vor dem Bundespatentgericht haben die Parteien volles Akteneinsichtsrecht und
bestimmen mit ihren Antrdgen den Verfahrensgang, weshalb die Auskunftserteilung indi-
rekt auch der klagenden bzw. gesuchstellenden Partei und nicht nur gegeniiber dem Gericht
geschuldet ist.*' HEINRICH anerkennt sogar ein unmittelbares Auskunftsrecht des Patentinha-
berSlSZ

E. Verfahren zur Geltendmachung

Auskunftsanspriiche werden in der Regel im Rahmen einer Stufenklage, d.h. in einem
Hauptverfahren, durchgesetzt. Die Stufenklage ermoglicht dem Kléger, zunichst die Ertei-
lung der nétigen Auskiinfte einzuklagen, bevor er anschliessend sein Hauptbegehren prizi-
se bestimmt (Art. 85 ZPO).* Art. 66 lit. b PatG wird haufig als materiell-rechtliche Grund-
lage zur Begriindung der Auskunfisanspriiche herangezogen.

Der materiell-rechtliche Anspruch auf Auskunfiserteilung lisst sich aber unabhéngig von
Art. 66 lit. b PatG auch mit den jeweiligen Haftungsnormen begriinden, auf welche sich die
Anspriiche auf finanzielle Wiedergutmachung stiitzen. So vermittelt z.B. der aus der unech-
ten Geschiftsfiihrung ohne Auftrag zu Gunsten des Patentinhabers fliessende Gewinnher-

Siehe BPatGer 02012_036 vom 13. Februar 2013, E. 4.5.

Mit Namens- und Adressangabe. Siche dazu aber auch die weniger weit gehende Auskunftsverpflich-
tung gemiiss BGer 4A 111/2011,E. 7.1 f.

“ BPatGer 02012_036 vom 13. Februar 2013, E. 4.5; Hemrich, PatG/EPU, Art. 66 PatG N 18; Jenny,
S. 161,

Hemrich, PatG/EPU, Art. 66 PatG N 8; PatGG Komm-STiEGER, Art. 26 N 52.

BLumeR, Patentverletzungsprozess, Rz 17.149.

Hemrich, PatG/EPU, Art. 66 PatG N 7.

BGer 4C.384/2006, E. 2.1.

‘-'_'-———-_._

ey
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ausgabeanspruch gemiss hochstrichterlicher Rechtsprechung auch einen Hilfsaps
Auskunftserteilung und Rechnungslegung.*

Mehrere Autoren sind der Auffassung, dass Art. 66 lit. b PatG als Auskunftsansp
im Rahmen eines Summarverfahrens, insbesondere als vorsorgliche Massnahme,
setzt werden kann.” Falls Art. 66 lit. b PatG als materiell-rechtliche Anspruchsgry,
fiir einen Auskunftsanspruch des Patentinhabers verstanden wird, scheint es durchay:
lich, Art. 66 lit. b PatG als Verfiigungsanspruch fiir eine vorsorgliche Massnahme
ziehen. Fiir den Erlass einer vorsorglichen Massnahme muss die gesuchstellende |
lerdings zusiitzlich einen Verfiigungsgrund, d.h. einen nicht leicht wieder gutzuma
Nachteil und zeitliche Dringlichkeit glaubhaft machen kénnen. Dies diirfte nicht ohpe
teres gelingen. i

V. Entfernung Patentzeichen (Art. 66 lit. ¢ PatG)

Zivil- und strafrechtliche Sanktionen drohen auch demjenigen, der an Erzeugnissen ¢
ihrer Verpackung das Patentzeichen ohne Ermiéchtigung des Patentinhabers ode
zenznehmers entfernt.

Bei Art. 66 lit. ¢ PatG handelt es sich nicht um einen Patentverletzungsanspruch. Zus

fiir dessen zivilrechtliche Beurteilung sind deshalb die kantonalen Gerichte und
despatentgericht parallel, wobei dem Kliger die Wahl des zustindigen Gerichts zu
(Art. 26 Abs. 2 PatGG).*

Erzeugnisse, welche durch ein Patent geschiitzt sind, oder ihre Verpackung kénnen m
Patentzeichen versehen werden, welches bei nationalen schweizerischen Patenten
eidgendssischen Kreuz und der Patentnummer besteht (Art. 11 Abs. 1 PatG). Bei
schen Patenten mit Wirkung fiir die Schweiz besteht das Patentzeichen aus dem
«EP/CHpy, gefolgt von der Patentnummer (Art. 117a PatV).

Der Patentinhaber kann von Mitbeniitzern und Lizenznehmern verlangen, dass si
tentzeichen auf den von ihnen hergestellten Erzeugnissen oder deren Verpackung anbr
(Art. 11 Abs. 2 PatG).

VI. Anstiftung und Teilnahme (Art. 66 lit. d PatG)

Wihrend Art. 66 lit. a PatG die unmittelbare Patentverletzung erfasst, kann nach Al
lit. d PatG der Patentinhaber auch gegen jedermann vorgehen, der an einer Patentvi
bloss teilnimmt. Gemiss Art. 66 lit. d PatG kann zivil- und strafrechtlich zur Veran

3 BGer 4C.384/2006, E. 2.1; BLumer, Patentverletzungsprozess, Rz 17.150.
55 Hemric, PatG/EPU, Art. 66 PatG N 8; BLum/Peprazzing, Art. 66 PatG, Anm. 11, S. 466.
6 Hemrich, PatG/EPU, Art. 66 PatG N 24; PatGG Komm-STiEGER, Art. 26 N 97.
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sezogen werden, wer zu einer Patentverletzung anstiftet, bei ihr mitwirkt, sie begiinstigt
oder eine Patentverletzung erleichtert.

llcht und zwar unabhang1g davon, ob ein Anspruch auf Unterlassung, Schadenersatz oder
’ ewinnherausgabe zur Diskussion steht.”

Anstiftung

f:ils Anstifter gilt nach hochstrichterlicher Rechtsprechung, wer einen anderen vorsitzlich
oder fahrldssig zu einer objektiv rechtswidrigen Handlung veranlasst.

Eine hdufige Fallkonstellation, die gemass Rechtsprechung als Anstiftung zu einer Patent-
verletzung zu ahnden ist, ist der Abschluss eines Auftrags, Liefervertrags oder Werkver-
i;ags Wer jemandem einen Auftrag erteilt und in Kauf nimmt oder fahrlissig iibersicht,
ﬂass der Beauftragte seinerseits in Erfiilllung des Auftrags eine unmittelbare Patentverlet-
zung begeht, gilt als Anstifter.”” Fille, in denen der Auftraggeber sich exkulpieren und er-
folgreich geltend machen kann, er habe die Patentverletzung durch die von ihm beauftragte
Partei weder in Kauf genommen noch vorhersehen miissen, diirften selten sein.

Eine andere Fallkonstellation betrifft das Anpreisen von Erzeugnissen fiir einen patentver-
letzenden Gebrauch. Wer Waren fiir eine bestimmte weitere Verwendung bewirbt, die ein
Patent verletzt (z.B. der Einbau einer Vorrichtung in eine patentverletzende Maschine oder
deren Verwendung in einem patentverletzenden Verfahren), haftet ebenfalls als Anstifter.

Die Teilnahmetatbestande erfordern nach schweizerischer Auffassung, dass in der Schweiz
eine widerrechtliche Haupttat vorliegt, d.h., dass es in der Schweiz bereits zu einer Patent-
verletzung kam oder dass eine solche zumindest unmittelbar droht. Demgegeniiber kann die
Teilnahmehandlung auch im Ausland stattfinden, wenn es einen geniigenden Ankniipfungs-

]punkt fir eine schweizerische Zustindigkeit gibt (z.B. Sitz oder Wohnsitz des Anstifters in
der Schweiz).5

CaLamE, SIWR 1V, S. 454 f.; Hess-BLuMER, sic! 2003, S. 100; WitT, S. 162; vgl. BGE 107 11 82 betref-
fend den urheberrechtlichen Unterlassungsanspruch.

BGE 129 III 588, E. 4.1; WirT, S. 163.

Wirr, S. 163 ff. m.w.H.

Siehe Hess-BLuMER, sic! 2003, S. 105.
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B. Andere Teilnahmehandlungen

Die von Art. 66 lit. d PatG weiter unterschiedenen Tatbestéinde der Mitwi
gung und Erleichterung werden in der Praxis nicht auseinander gehalten.

Die betreffenden Teilnehmer kénnen mit einem Unterlassungs- bzw,

spruch belangt werden, wenn ihre Teilnahmehandlung eine unmittelbare Pate
in der Schweiz fordert und diese Férderung nach dem gewdhnlichen Lauf dep

allgemeinen Lebenserfahrung zu erwarten ist. Dies ist insbesondere der Fal :
nehmer weiss oder hitte wissen miissen, dass von ihm angebotene oder o
geeignet und vom Empfinger dazu bestimmt sind, fir die Beniitzung einer
technischen Lehre verwendet zu werden.®! r

Wiihrend die geférderte, unmittelbare Patentverletzung in der Schweiz statt
es auch hinsichtlich der weiteren Teilnahmehandlungen unerheblich, von
folgen.®

Auch gegeniiber einem Teilnehmer hat der Patentinhaber grundsitzlich e
sungsanspruch. Ein Verbot muss allerdings auf unzulissige Teilnahmeh
schriinkt bleiben und darf beispielsweise die Lieferung von Gegenstinden
patentverletzende Verwendungen nicht erfassen.®® Rechtsprechung, wie ein R
bzw. ein Urteil gegen einen Teilnehmer an einer Patentverletzung zu form
die angebotenen Gegenstidnde sowohl fiir patentverletzende als auch ﬁxr ni
Handlungen verwendet werden kénnen, liegt bislang nicht vor.

61 Hess-BrLumer, sic! 2003, S. 103.
% Vgl. Hess-BLuMER, sic! 2003, S. 105.
6 Hess-BLuMer, sic! 2003, S. 103.

2292




Art. 75 PatG

Art. 75 PatG

D. Klagebefugnis von Lizenznehmern

' Wer iiber eine ausschliessliche Lizenz verfiigt, ist unabhingig von der Ejp

sofern dies im Lizenzvertrag nicht ausdriicklich ausgeschlossen worden ist,

? Alle Lizenznehmer konnen einer Klage nach Artikel 73 beitreten, um ihren eige
Schaden geltend zu machen. !

Art. 75 LBI

D. Qualité pour agir des preneurs de licence
1

ne ’exclue pas explicitement.

Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure prévue a I’art. 73 pour fau-e ;}."
le dommage qu’il a subi.

Art. 75 LBI

D. Legittimazio-ne ad agire del titolare di una licenza

! Chi ¢ titolare di una licenza esclusiva ¢ legittimato in proprio all’azione secondo I’a
0 73 indipendentemente dal fatto che la licenza sia iscritta nel registro, sempre che il ¢
di licenza non lo escluda espressamente.

Tutti i titolari della licenza possono intervenire in un’azione secondo I’articolo 73 per far va
il danno da essi subito. ‘

chung nach Art. 73 PatG geltend zu machen

Geméss der Ubergangsbestimmung von Art. 146 Abs. 2 PatG gilt die Klagebefugnis
ausschliesslichen Lizenznehmers nur fiir Lizenzvertrige, die nach dem 1. Juli 2008 al
schlossen oder erneuert wurden. Auf frithere Lizenzvertrige ist die umstrittene Re
chung anwendbar, wonach der ausschliessliche Lizenznehmer die Rechte des Schutzi
inhabers ausnahmsweise in eigenem Namen geltend machen kann, wenn dies ausdriick
vereinbart war.'

Die ausschliessliche Lizenz im Sinne von Art. 75 PatG ist gemiss der Botschaft des B
desrats zu Art. 75 PatG abzugrenzen von der exklusiven Lizenz. Eine ausschliessliche
zenz im Sinne von Art. 75 PatG berechtigt den Lizenznehmer, das Schutzrecht unter.
schluss aller anderen Personen einschliesslich des Schutzrechtsinhabers zu nutzen. .
Patentinhaber darf das Patent selber also auch nicht mehr benutzen. Bei einer exklusi

! Fiir das Urheberrecht siche BGE 113 II 190; ausfiihrlich dazu BErGER/GUNGERICH, S. 133 ff.

2314




simon Holzer Art. 75 PatG

Lizenz Wére dies zulissig.? Die Absicht des Gesetzgebers scheint damit klar, der Wortlaut
yon Art. 75 PatG ist allerdings nicht gliicklich gewéhlt. In der Schweiz wird gemeinhin
nicht zwischen exklusiven und ausschliesslichen Lizenzen unterschieden. Was in Art. 75
patG als ausschliessliche Lizenz bezeichnet wird, wird in der Schweiz gemeinhin als aus-
schliessliche Lizenz bezeichnet.

Unklar ist, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Patentinhaber gegebenenfalls berech-
tigt bleibt, selbstéindig Klage gegen Dritte zu erheben und eine Unterlassung oder eine fi-
nanzielle Wiedergutmachung zu verlangen. Die Botschaft und die Lehre gestehen dem Pa-
tentinhaber ein Klagerecht zu, wenn er ein eigenes schutzwiirdiges Interesse hat, bspw. die
Beeintréichtigung seines Anspruchs auf Lizenzgebiihren.?

Geht man davon aus, dass der Lizenznehmer seine Klagerechte gemiss Art. 75 PatG im
Rahmen einer gesetzlichen Prozessstandschaft geltend macht, d.h. die Rechte des Schutz-
rechtsinhabers in eigenem Namen einklagt, so muss sich der Lizenzgeber die Rechtshidngig-
keit eines Prozesses und die materielle Rechtskraft von Urteilen, welche vom Prozessstand-
schafter erstritten werden, entgegenhalten lassen. Der Lizenzgeber kann daher gegen einen
yon seinem Lizenznehmer erfolglos eingeklagten vermeintlichen Verletzer nicht einen
Zweitprozess anstrengen.*

Gegen den Patentinhaber selber kann der ausschliessliche Lizenznehmer keine Klagebefug-
nisse geltend machen. Bei der Position des Lizenznehmers handelt es sich wie erwédhnt um
eine gesetzliche Prozessstandschaft, d.h., der ausschliessliche Lizenznehmer macht in eige-
nem Namen das Recht des Patentinhabers geltend. Dies ist nicht moglich, wenn gegen den
Patentinhaber selber vorgegangen wird.’

Auf Art. 75 PatG konnen sich nicht nur Lizenznehmer stiitzen, die ihre ausschliessliche
Lizenz vom Patentinhaber selber erhalten haben, sondern auch ausschliessliche Unterli-
zenznehmer.°

Art. 75 PatG #ussert sich nur zur Aktivlegitimation des Lizenznehmers und lésst offen, ob
der beklagte mutmassliche Patentverletzer sich gegen die Klage des Lizenznehmers mit
einer Widerklage verteidigen kann, welche die Rechtsbestiandigkeit des Patents angreift und
dessen Loschung verlangt. Rechtsprechung zur Frage, ob eine solche Widerklage gegen den
Lizenznehmer zulidssig ist, gibt es nicht. Die Botschaft des Bundesrates zu Art. 75 PatG
vertritt klar die Auffassung, dass fiir Loschungsklagen nur der Schutzrechtsinhaber passiv-
legitimiert ist.” Die Lehre ist diesbeziiglich gespalten.® Die beiden Autoren vertreten die
Auffassung, dass wer die Rechte des Schutzrechtsinhabers in eigenem Namen geltend ma-

I . I I )

BB12006 1, S. 127.

BBI12006 1, S. 127; ebenso HemricH, PatG/EPU, Art. 75 PatG N 7 f.

Ebenso SHK DesG-Stutz/BeuTLER/KUNzI, Art. 35 N 219.

Ebenso BB1 2006 1, S. 127; a.A. HemricH, PatG/EPU, Art. 75 PatG N 15.

So auch HemricH, PatG/EPU, Art. 75 PatG N 5.

BB12006 1, S. 41.

Befiirwortend insbesondere BERGER/GUNGERICH, S. 143, mit verallgemeinernden Ausfithrungen zur
analogen Losung im Designgesetz.
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chen kann, auch fiir dessen Pflichten vollumfinglich geradestehen kénnen mygg,
Schlussfolgerung ist aber nicht zwingend. Anzustreben ist vielmehr eine sachgerechte
koverteilung zwischen allen Parteien. Dem Patentinhaber ist es nicht Zuzumuten, *
zum Bestand seines Schutzrechts aus der Hand zu geben. 1

Nach Art. 75 Abs. 2 PatG kénnen alle Lizenznehmer einer Klage nach Artikel 73
(Klagen auf finanzielle Wiedergutmachung) beitreten, um ihren eigenen Schaden gelte
machen. Die Beitretenden kénnen samtliche finanziellen Anspriiche nach Art. 73 PatG
tend machen, also nicht nur Schaden im Sinne von Art. 41 OR, sondern auch Gewip
ausgabeanspriiche sowie Anspriiche aus ungerechtfertigter Bereicherung.

Das Beitrittsrecht nach Art. 75 Abs. 2 PatG steht nicht nur den ausschliesslichen Lizeng
mern zu, sondern auch einfachen Lizenznehmern und Unterlizenznehmern.

Der Prozessbeitritt gemiss Art. 75 Abs. 2 PatG erfolgt in der Form einer Nebeninterven
Nebenintervention heisst unaufgeforderte Teilnahme eines Dritten am Prozess zur :
stiitzung der einen Partei, an deren Obsiegen der Dritte interessiert ist. Je nach Konste
kann der Ausgang des Prozesses das Verhiltnis zwischen dem Nebenintervenienten
unterstiitzten Partei (abhingige Nebenintervention) oder das Verhiltnis zwischen dem
benintervenienten und der Gegenpartei (des Unterstiitzten) (unabhéngige Nebeninte :
on) betreffen.

Der Nebenintervenient nimmt den Prozess in der Lage auf, in der er ihn vorfindet. Sola
damit die Interessen der Hauptpartei nicht torpediert werden, kann die intervenierende P
son zur Unterstiitzung der Hauptpartei alle Prozesshandlungen vornehmen, die nach d
Stand des Verfahrens zulissig sind, insbesondere alle Angriffs- und Verteidigungs nfi

geltend machen und auch Rechtsmittel ergreifen (Art. 76 ZPO).

Das Interventionsrecht der einfachen Lizenznehmer 4ndert nichts daran, dass es fiir di
grundsitzlich schwierig ist, einen eigenen Schaden, einen Anteil vom herauszugebend
Verletzergewinn oder einen Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung nachzuweli
Unabhingig von der Anzahl Kléger bzw. Intervenienten hat der Patentverletzer den du
die Patentverletzung verursachten Schaden bzw. den von ihm unter Anmassung
Fremdgeschiifts erzielten Nettogewinn nur einmal herauszugeben.
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