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Zur Diskussion / A discuter

Der Anspruch auf genaue Beschreibung gemass Art. 77 PatG — Gedanken eines
Mitglieds des Bundespatentgerichts

MARK SCHWEIZER*

Mit dem vollstandigen Inkrafttreten des Patentgerichtsgesetzes wird Art. 77 PatG dahingehend geéan-
dert, dass der Patentinhaber eine genaue Beschreibung des angeblich verletzenden Erzeugnisses
oder Verfahrens auch ohne Glaubhaftmachung eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils
verlangen kann. Die neue genaue Beschreibung ist der «saisie description» des franzésischen Rechts
nachempfunden, unterscheidet sich von dieser aber auch in einigen Kernpunkten. Da mit der genauen
Beschreibung, zusammen mit den Vorschriften zur vorsorglichen Beweisabnahme der schweizeri-
schen Zivilprozessordnung, eine Mdglichkeit geschaffen wird, vorprozessual Beweise zu beschaffen
und die Prozessaussichten abzuklaren, dirfte die Bestimmung eine erhebliche praktische Bedeutung
erlangen. Der Aufsatz zeigt die Anwendungsvoraussetzungen und Schranken des neuen Anspruchs
auf genaue Beschreibung gemass Art. 77 PatG. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die
schwierige Abwagung des Informationsinteresses des Patentinhabers und der berechtigten Geheim-
haltungsinteressen des angeblichen Verletzers geworfen und versucht, eine praktikable Lésung, die
beiden Interessen gerecht wird, aufzuzeigen.

Avec l'entiére entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral des brevets, l'art. 77 LBl sera modifié
en ce sens que le titulaire pourra exiger une description précise des produits ou précédés prétendu-
ment illicites sans devoir rendre vraisemblable un dommage difficilement réparable. La description
précise est inspirée de la «saisie descriptive» du droit frangais mais s’en distingue par certains points
centraux. En relation avec les dispositions de la preuve a futur du code de procédure civile suisse, elle
permettra de se procurer des moyens de preuves et de mieux évaluer les chances de succées d’un
procés avant l'ouverture d’une procédure; cette disposition devrait donc acquérir une certaine im-
portance pratique. Cet article présente les conditions d’application et les limites du nouveau droit &
une description précise selon I'art. 77 LBI. Ce faisant, une attention particuliére est apportée a la diffi-
cile pesée entre l'intérét a 'information du titulaire du brevet et l'intérét au secret du contrefacteur
prétendu; on propose a cet égard une solution qui puisse satisfaire les intéréts en présence.

Art. 77 F. Vorsorgliche Massnahmen

! Ersucht eine Person um Anordnung vorsorglicher Massnahmen, so kann sie insbesondere verlangen, dass
das Gericht anordnet:
a. Massnahmen zur Beweissicherung, zur Wahrung des bestehenden Zustandes oder zur vorlaufigen Voll-
streckung von Unterlassungs- und Beseitigungsansprichen;
b. eine genaue Beschreibung:
1. der angeblich widerrechtlich angewendeten Verfahren,
2. der angeblich widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse sowie der zur Herstellung dienenden Hilfsmit-
tel; oder
c. die Beschlagnahme dieser Gegenstande.

2 Beantragt eine Partei eine Beschreibung, so hat sie glaubhaft zu machen, dass ein ihr zustehender An-
spruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befiirchten ist.

% Macht die Gegenpartei geltend, dass es sich um Fabrikations- oder Geschéaftsgeheimnisse handelt, so trifft
das Gericht die erforderlichen Massnahmen zu deren Wahrung. Es kann die antragstellende Partei von der
Teilnahme an der Durchfuihrung der Beschreibung ausschliessen.

* Die Beschreibung mit oder ohne Beschlagnahme wird von einem Mitglied des Bundespatentgerichts durch-
gefuhrt, nétigenfalls unter Beizug einer sachverstéandigen Person. Soweit erforderlich, erfolgt sie in Zusam-
menarbeit mit den zustéandigen kantonalen Instanzen.

® Bevor die antragstellende Partei vom Ergebnis der Beschreibung Kenntnis nimmt, erhalt die Gegenpartei
Gelegenheit zur Stellungnahme.

Quelle: www.sic-online.ch pl-10



sic! 12/2010, 930 Forum

l. Einleitung
Il Gesetzgebungsgeschichte
1. Anspruchsvoraussetzungen

V. Schutzmassnahmen

V. Verfahren

1. Allgemein

2. Streitwert, Prozesskosten
3 Rechtsmittel

Zusammenfassung / Résumé

I. Einleitung

Art. 77 Patentgesetz (PatG, SR 232.14) wird in nachster Zeit gleich zwei Mal geédndert: zuerst durch
die schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO, SR 272)1 mit Wirkung per 1. Januar 2011 und dann
erneut mit dem vollstandigen? Inkrafttreten des Patentgerichtsgesetzes (PatGG, SR 173.41) (voraus-
sichtlich per Anfang 2012). In der Fassung, wie sie nach Inkrafttreten des Patentgerichtsgesetzes gilt,
gewahrt Art. 77 PatG der Partei, die glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender patentrechtlicher An-
spruch verletzt ist oder eine Verletzung zu befiirchten ist, einen Anspruch auf eine genaue Beschrei-
bung der angeblich widerrechtlich angewendeten Verfahren, der angeblich widerrechtlich hergestell-
ten Erzeugnisse sowie der zur Herstellung dienenden Hilfsmittel. Die Bestimmung — STIEGER nennt
sie «saisie helvétique»® — ist der «saisie contrefacon»* in der Form der «saisie description» im roma-
nischen Prozessrecht nachgebildet und stellt ein Novum im schweizerischen Prozessrecht dar, weil
sie, anders als die bereits bisher im Patentgesetz vorgesehene genaue Beschreibung, nicht davon
abhangt, dass der Gesuchsteller einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil glaubhaft macht,
der nur durch die genaue Beschreibung abgewendet werden kann (vgl. Art. 77 Abs. 2 PatG in der
neuen Fassung).

In diesem Beitrag sollen die Voraussetzungen, die Schranken und das Verfahren des Anspruchs auf
genaue Beschreibung gemass Art. 77 PatG erlautert werden (auf den Zusatz «in der neuen Fassung»
wird zugunsten der Lesbarkeit fir den Rest des Aufsatzes verzichtet). Zuerst wird kurz auf die Ge-
setzgebungsgeschichte der Bestimmung eingegangen.

Il. Gesetzgebungsgeschichte

Art. 77 PatG in der Fassung, wie sie hach dem vollstéandigen Inkrafttreten des Patentgerichtsgesetzes
gilt, stammt im Wesentlichen aus dem Vorentwurf der Expertenkommission zum Bundesgesetz tiber
das Bundespatentgericht von 2006 (siehe Art. 41 VE-PatGG)’; die genaue Beschreibung ist auch eine
der in der EU-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen Eigentums vorgesehenen Be-
weissicherungsmassnahmen®.

Gemass dem Begleitbericht zum Vorentwurf der Expertenkommission besteht unter geltendem Recht
die «Unzulanglichkeit», dass die blosse Unkenntnis der Einzelheiten der vermuteten Patentverletzung
beim Patentinhaber nicht als «nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil» im Sinne der Vorschriften
zu den vorsorglichen Massnahmen (insh. Art. 77 Abs. 2 PatG in der heutigen Fassung) gilt7. Damit
muss der Patentinhaber, der bei Verfahrenspatenten oft nicht sicher sein kann, ob sein Patent verletzt
wird, unter geltendem Recht bis zum Abschluss des ordentlichen Beweisverfahrens warten, ehe er
weiss, ob seine Erfindung widerrechtlich benutzt wurde®. In Anbetracht der hohen Streitwerte in Pa-

Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008, BBI 2009, 21 ff., Anhang 1, Il. Anderung bisherigen Rechts,
Ziff. 12.

Die Bestimmungen zur Konstituierung wurden bereits per 1. Marz 2010 in Kraft gesetzt, die Art. 21, 23, 26—32 und 34-41
sowie Anhang Ziff. 2—4 werden zu einem spateren Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden; die Anderung von Art. 77 PatG findet
sich in Anhang, Ziff. 4.

W. STIEGER, Prozessieren uber Immaterialguterrechte in der Schweiz: Ein Quantensprung steht bevor, GRUR Int. 2010,
574-588, 587.

In Frankreich geregelt in Art. L. 615-5 des Code de la propriété intellectuelle.

Erlauternder Bericht zum Vorentwurf fiir ein Bundesgesetz liber das Bundespatentgericht vom 29. November 2006, 30. Der
Bericht wie auch der Vorentwurf zum Patentgerichtsgesetz sind erhaltlich unter www.ige.ch/juristische-
infos/rechtsgebiete/patente/patentanwalts-und-patentgerichtsgesetz.html.

® Richtlinie 2004/48/EG vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (ABI. EU Nr. L 195, 16,
«EU-Durchsetzungsrichtlinie»), Art. 7 Abs. 1.

Erlauternder Bericht zum Vorentwurf fiir ein Bundesgesetz liber das Bundespatentgericht vom 29. November 2006, 30.
Erlauternder Bericht zum Vorentwurf fiir ein Bundesgesetz iber das Bundespatentgericht vom 29. November 2006, 30.
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tentsachen trégt er ein sehr erhebliches Kostenrisiko. Um den Beweisschwierigkeiten des Patentinha-
bers Rechnung zu tragen, schlug der Vorentwurf zum Patentgerichtsgesetz daher vor, einen Anspruch
auf genaue Beschreibung zu gewéhren, der nicht von der Glaubhaftmachung eines nicht leicht wie-
dergutzumachenden Nachteils abhangt, sondern nur (aber immerhin) von der Glaubhaftmachung
einer Patentverletzung®.

In der Vernehmlassung wurden von verschiedener Seite Bedenken gedussert, dass die genaue Be-
schreibung zur Ausforschung von Geschaftsgeheimnissen missbraucht werden kdénne, und entspre-
chende Schutzmassnahmen gefordert. Auch wurde angeregt, die genaue Beschreibung nicht im Pa-
tentgerichtsgesetz, sondern in einem revidierten Art. 77 PatG zu regeln'®. Der Bundesrat trug diesen
Bedenken Rechnung, indem er entsprechende Schutzmassnahmen zugunsten des angeblichen Ver-
letzers als Absatze 3 und 5 in Art. 77 PatG aufnahm™. In der parlamentarischen Beratung gab es zur
Revision von Art. 77 PatG durch das Patentgerichtsgesetz ausweislich der Wortprotokolle im amtli-
chen Bulletin keine Wortmeldungen, und der Vorschlag des Bundesrates wurde ohne Anderungen
gutgeheissen.

Ill. Anspruchsvoraussetzungen

Wie bereits erwahnt gewahrt Art. 77 Abs. 1 lit. a i.V.m. Abs. 2 PatG einen Anspruch auf genaue Be-
schreibung eines angeblich patentverletzenden Verfahrens oder Erzeugnisses, der einzig davon ab-
hangt, dass der Gesuchsteller glaubhaft macht, dass sein Patent verletzt ist oder eine Verletzung zu
befiirchten ist. Mit dieser Voraussetzung soll verhindert werden, «dass die Beschreibung zur allge-
meinen Ausforschung der Gegenseite missbraucht und bereits beim leisesten Verdacht einer Schutz-
rechtsverletzung gewahrt wird»"?. Diese Ermahnung ist vor dem Hintergrund der Praxis zur Saisie
contrefacon in Frankreich zu verstehen, gemass der es genigt, dass der Gesuchsteller ein nicht of-
fenkundig ungultiges Schutzrecht vorlegt, dessen Verletzung aber nicht wahrscheinlich sein muss™.
Anders als in Frankreich gentgt in der Schweiz auch unter dem neuen Art. 77 PatG die blosse Be-
hauptung, dass ein Schutzrecht verletzt worden sei, nicht, sondern die Verletzung ist glaubhaft zu
machen. Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache nach der standigen Umschreibung des Bundesgerichts,
«schon dann, wenn fur deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht
noch mit der Mdglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben konnte»'*. Die Formulierungen
des Bundesgerichts variieren im Detail™®; letztlich laufen sie alle darauf hinaus, dass die gesuchstel-
lende Partei das Gericht davon Uberzeugen muss, dass die behauptete Tatsache wahrscheinlich ist,
ohne sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit beweisen zu missen®®. Anders formuliert;
der «leiseste Verdacht» einer Patentverletzung genugt nicht, aber wenn «gewisse Elemente fur das
Vorhandensein» der Verletzung sprechen, dann reicht dies. Es hat niemand behauptet, dass Richter
sein ein einfacher Beruf sei.

Nicht vorausgesetzt wird, dass die gesuchstellende Partei die Verletzung eines Verfahrenspatents
glaubhaft macht. Zwar wurde die Einfilhrung der genauen Beschreibung ohne Glaubhaftmachung
eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils in erster Linie mit den Beweisschwierigkeiten des
Inhabers von Verfahrenspatenten begriindet'’; aber seinem Wortlaut nach ist Art. 77 PatG nicht auf
Verfahrenspatente beschrankt. In der Tat sind auch zahlreiche andere Patentinhaber von Beweis-
schwierigkeiten betroffen — ein Testkauf ist bei Investitionsgtitern oft wirtschaftlich unmdglich oder
wurde vom angeblichen Verletzer verweigert.

Erlauternder Bericht zum Vorentwurf fur ein Bundesgesetz iber das Bundespatentgericht vom 29. November 2006, 30. R.

STAUB/E. MEYER, Die Européische Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums — und wo

steht die Schweiz, sic! 2005, 861-874, 868, kamen zum Schluss, dass eine Anpassung des Schweizer Rechts an Art. 7 EU-

Durchsetzungsrichtlinie nicht geboten sei.

1% Bericht des EJPD Uber das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens zum Bundespatentgerichtsgesetz vom September
2007, 22 (erhaltlich unter www.ige.ch/ juristische-infos/rechtsgebiete/patente/ patentanwalts-und-patentgerichtsgesetz.html).

™ Entwurf Patentgerichtsgesetz (E-PatGG), BBI 2008, 501 ff., Art. 41 i.V.m. Anhang, Ziff. 5; Botschaft zum Patentgerichtsge-
setz, BBI 2008, 455 ff., 494.

'2 Botschaft zum Patentgerichtsgesetz, BBI 2008, 494.

¥ 5. HUBER, Entwicklung transnationaler Modellregeln fiir Zivilverfahren. Am Beispiel der Dokumentenvorlage, Tiibingen 2008,
201 f.

' BGE 130 Ill 321 E. 3.3, unter Hinweis auf BGE 120 Il 393 E. 4c, BGE 104 la 408 E. 4, BGE 88 | 11 E. 5a.

2 vgl. die Nachweise bei I. BERGER-STEINER, Das Beweismass im Privatrecht, Bern 2007, 269 ff.

' A, STAEHELIN/D. STAEHELIN/P. GROLIMUND, Zivilprozessrecht. Nach dem Entwurf fir eine schweizerische Zivilprozess-
ordnung und weiteren Erlassen — unter Einbezug des internationalen Rechts, Zirich 2008, § 22 Rn. 28.

7 Erlauternder Bericht zum Vorentwurf fir ein Bundesgesetz iiber das Bundespatentgericht vom 29. November 2006, 30.

Quelle: www.sic-online.ch p3-10
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Die genaue Beschreibung kann nicht nur zur Beweissicherung, sondern auch zur Beweisbeschaffung
eingesetzt werden. Die gegenteilige Bemerkung in der Botschaft zum Patentgerichtsgesetz, dass die
genaue Beschreibung «als vorsorgliche Massnahme zur Beweissicherung und nicht zur Beschaffung
von Beweismitteln dient»"?, findet keine Stiitze im Gesetz und ist in Anbetracht der neuen Bestim-
mung zur vorsorglichen Beweisabnahme in der ZPO, welche diese zur Abklarung der Prozessaussich-
ten ausdriicklich zulasst®®, tiberholt. Die genaue Beschreibung soll dem Patentinhaber gerade Kennt-
nis tiber die Einzelheiten der Verletzung verschaffen® und dient damit auch der Beweisbeschaffung,
nicht bloss der Beweissicherung. Die Abnahme anderer Beweismittel als der genauen Beschreibung,
beispielsweise die Einvernahme eines Zeugen oder die Edition von Konstruktionszeichnungen®' oder
Wartungshandbiichern (vgl. Art. 160 Abs. 1 lit. b ZPO), kann der Patentinhaber bei gegebenen Vo-
raussetzungen ohnehin auf dem Weg von Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO verlangen. Es wére widersinnig,
die genaue Beschreibung nach Art. 77 PatG nur zur Beweissicherung zuzulassen, wenn die vorsorgli-
che Beweisabnahme im Allgemeinen unter der neuen schweizerischen ZPO gerade zur Abklarung der
Prozessaussichten, und damit zur Beweisbeschaffung, zugelassen wird. Dies anerkennt auch die
Botschaft zum Patentgerichtsgesetz, indem sie ausfiihrt, die Beschreibung kdnne bereits vor Rechts-
hangigkeit des Prozesses beantragt werden und auch dazu dienen, Beweis- und Prozessaussichten
abzuklaren®. Der Abklarung von Prozessaussichten dienen Beweisbeschaffungsmassnahmen, nicht
blosse Beweissicherungsmassnahmen.

Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG gewahrt weiter einen Anspruch auf Beschlagnahmung von widerrechtlich
hergestellten Erzeugnissen sowie der zur Herstellung dienenden Hilfsmittel. Dieser Anspruch besteht
aber nur unter den fur eine vorsorgliche Massnahme (blichen Voraussetzungen, also insbesondere
der Glaubhaftmachung eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils, der z.B. darin bestehen
kann, dass sich der Gesuchsgegner dieser Erzeugnisse entaussert oder sie verandert. Art. 77 Abs. 2
PatG, der auf diese Voraussetzung verzichtet, bezieht sich hach seinem Wortlaut nur auf die Be-
schreibung im Sinne von Art. 77 Abs. 1 lit. a PatG. Der revidierte Art. 77 PatG &ndert demnach bezlig-
lich der Beschlagnahmung (angeblich) patentverletzender Gegenstande gegenlber dem geltenden
Recht nichts.

IV. Schutzmassnahmen

Weil die Gefahr der Verletzung von Geschéfts- und insbesondere Fabrikationsgeheimnissen im Pa-
tentrecht besonders gross ist®®, sieht Art. 77 Abs. 3 PatG in seiner neuen Fassung vor, dass die ge-
suchstellende Partei von der Teilnahme an der Beschreibung ausgeschlossen werden kann, wenn die
Gegenpartei geltend macht, dass ihre Fabrikations- oder Geschéaftsgeheimnisse gefahrdet werden.
Hier muss man sich fragen, ob «geltend machen» etwas anderes ist als «glaubhaft machenx»; d.h.
genugt die blosse Behauptung des angeblichen Verletzers, dass durch die Anwesenheit der gesuch-
stellenden Partei bei der genauen Beschreibung seine Geschaftsgeheimnisse gefahrdet werden, oder
muss er dies zumindest glaubhaft machen?

Fur die Auffassung, dass die blosse Behauptung von berechtigten Geheimhaltungsinteressen genigt,
spricht auf den ersten Blick die Verwendung des Begriffs «geltend machen» statt «glaubhaft machen»
in Art. 77 Abs. 3 PatG. Der Gesetzgeber hatte in Art. 77 Abs. 3 PatG auch stipulieren kdnnen «Macht

die Gegenpartei glaubhaft, dass es sich um Fabrikations- oder Geschéftsgeheimnisse handelt, so

[...]».

Meines Erachtens darf man diesen Schluss jedoch nicht in den Gebrauch des Begriffs «geltend ma-
chen» hineinlesen: das Patentgesetz verwendet den Ausdruck «geltend machen» auch an anderer
Stelle, so in Art. 73 Abs. 3 PatG, wo festgehalten wird, dass die Schadenersatzklage erst nach Ertei-
lung des Patents angehoben werden kann, mit ihr aber der Schaden geltend gemacht werden kann,
den der Beklagte verursacht hat, seit er vom Inhalt des Patentgesuchs Kenntnis erlangt hatte. Ge-

'8 Botschaft zum Patentgerichtsgesetz, BBI 2008, 494.

' Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO; Botschaft zur ZPO, BBI 2006, 7221 ff., 7315; M. SCHWEIZER, Vorsorgliche Beweisabnahme nach
schweizerischer Zivilprozessordnung und Patentgesetz, ZZZ Nr. 21 2010.

2 y/gl. den erlauternden Bericht zum Vorentwurf fiir ein Bundesgesetz tiber das Bundespatentgericht vom 29. November 20086,
30.

L Ob an diesen berechtigte Geheimhaltungsinteressen bestehen, ist nicht bei den Anspruchsvoraussetzungen, sondern bei den
Schranken zu prifen.

22 Botschaft zum Patentgerichtsgesetz, BBI 2008, 495.

% Sjehe die in der Vernehmlassung geausserten Bedenken zu Art. 41 VE-PatGG, Botschaft zum Patentgerichtsgesetz, BBI
2008, 494.

Quelle: www.sic-online.ch p4-10
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mass Art. 75 Abs. 2 PatG kénnen Lizenznehmer der Klage nach Art. 73 PatG beitreten, um ihren
Schaden geltend zu machen. In Art. 18 Abs. 2 PatG schliesslich hélt das Gesetz fest, dass der Be-
rechtigte das Prioritéatsrecht aus der Erstanmeldung geltend machen kann, auch wenn die Erstanmel-
dung durch eine Person bewirkt wurde, der kein Recht auf das Patent zustand. In den angefuhrten
Bestimmungen wird die Formulierung «geltend machen» verwendet, um die materiellen Anspriiche
des Berechtigten zu umschreiben, ohne aber das Beweismass festzulegen, mit dem der anspruchs-
begriindende Sachverhalt nachgewiesen werden muss. So erlaubt es Art. 73 Abs. 3 PatG dem Pa-
tentinhaber, den vor Erteilung des Patents entstandenen Schaden geltend zu machen, aber entbindet
ihn selbstverstandlich nicht davon, diesen Schaden zu beweisen. Die Fragen, was geltend gemacht
werden kann und mit welcher Beweisintensitat es nachgewiesen werden muss, sind auseinanderzu-
halten. Der angebliche Verletzer, der Geheimhaltungsinteressen geltend macht, muss die Gefahrdung
seiner Geschaftsgeheimnisse daher ebenso glaubhaft machen wie der Patentinhaber die Verletzung
seines Schutzrechts. Anders zu entscheiden wirde bedeuten, dem Gesuchsgegner ein eigentliches
«Vetorecht» bezliglich der Teilnahme des Gesuchstellers an der genauen Beschreibung einzurau-
men, das selbst dann geltend gemacht werden kann, wenn offensichtlich keine Geschéaftsgeheimnisse
gefahrdet werden.

Die Gefahr, dass durch die genaue Beschreibung Geschaftsgeheimnisse des angeblichen Verletzers
gefahrdet werden, ist nicht zu Ubersehen, z.B. wenn die Besichtigung einer Anlage in den Betriebs-
raumen des Gesuchsgegners durchgefihrt wird, wo sich auch Gegenstande befinden kdnnen, die von
der Massnahme nicht betroffen sind und von den Teilnehmenden wahrgenommen werden konnen®.
Gemass Botschaft wird der Ausschluss der gesuchstellenden Partei zum Schutz der Geschaftsge-
heimnisse der betroffenen Partei daher die Regel sein®. Immerhin ist das Recht auf Teilnahme an der
Beweisabnahme — und um eine solche handelt es sich bei der genauen Beschreibung — nicht nur
gesetzlich geregelt (Art. 155 Abs. 3 ZPO), sondern auch Teil des verfassungsmassigen Anspruchs auf
rechtliches Gehor (Art. 29 Abs. 2 BV)ZG. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist eine Partei
insbesondere in ihrem Anspruch verfassungsrechtlich geschiitzt, an einem Augenschein teilzuneh-
men®’; es genligt nicht, ihr nur nachtraglich Gelegenheit zur Stellungnahme zum Augenscheinsproto-
koll einzuraumen®. Damit ist nicht gesagt, dass eine Partei nicht von der Teilnahme an der genauen
Beschreibung ausgeschlossen werden kann®. Da der Ausschluss von der Teilnahme an der Be-
schreibung aber ein Eingriff in ein verfassungsrechtlich garantiertes Grundrecht ist, ist er nur anzuord-
nen, wenn er erforderlich ist, d.h., die Anordnung hat zu unterbleiben, wenn eine gleich geeignete,
aber mildere Massnahme flr den angestrebten Erfolg ausreichen wiirde®. Da der Gesuchsgegner bei
der «saisie helvétique» regelméssig vorgewarnt ist, sind solche mildere Massnahmen denkbar; bei
einer Besichtigung in der Produktionsstétte des angeblichen Verletzers beispielsweise das Verbergen
irrelevanter Teile durch Stellwande oder Planen.

Wird die gesuchstellende Partei von der Teilnahme an der genauen Beschreibung ausgeschlossen
und fallt diese fur sie negativ aus, d.h. wird keine Verletzung festgestellt, kann fir die betroffene Partei
leicht der Eindruck entstehen, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist und das Gericht in
die Irre gefuhrt wurde. Ebenfalls nicht zu tGbersehen ist die Gefahr, dass ein Richter eine Verletzungs-
handlung nicht erkennen kann, da dies bei technisch komplexen Erzeugnissen und Verfahren u.U. ein
Vorverstandnis voraussetzt, das auch dem technisch gebildeten Richter notwendigerweise fehlt. In
Deutschland wurde von den Dusseldorfer Instanzgerichten zum Besichtigungsanspruch nach § 140c
Abs. 1 DE-PatG die Praxis entwickelt, nur die Parteivertreter, nicht aber die Parteien zur Besichtigung
zuzulassen, und die Vertreter zur Verschwiegenheit zu verpflichten, bis die Geheimhaltungsinteressen

T, KUHNEN, Die Besichtigung im Patentrecht, eine Bestandesaufnahme zwei Jahre nach «Faxkarte», GRUR 2005, 185-196,
190.

% Botschaft zum PatGG, BBI 2008, 495.

% G. BIAGGINI, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurich 2007, BV 29 N 22, unter Hinweis auf BGE
127 1 54 E. 2b; G. STEINMANN in: B. Ehrenzeller/P. Mastronardi/R. J. Schweizer/K. A. Vallender (Hg.), Die schweizerische
Bundesverfassung, 2. Aufl. Zurich 2008, BV 29 N 26.

%7 3. P. MULLER, Grundrechte in der Schweiz, Bern 1999, 3. Aufl., 523, unter Hinweis auf BGE 121 V 150 E. 4b, 119 V 208 E.
3b, 119 1a 260 E. 6¢, 116 la 94 E. 3b, 113 la 81 E. 3a.

** BGE 116 la 94 E. 3a und b.

» Das BGer weist im Zusammenhang mit dem Recht auf Teilnahme am Augenschein darauf hin, dass dieses entfallen kann,
wenn schitzenswerte Interessen Dritter oder zeitliche Dringlichkeit dies gebieten oder der Augenschein seinen Zweck nur
erfullen kann, wenn er unangemeldet erfolgt, BGE 116 la 94 E. 3b, 113 la 81 E. 3a, 112 la 5 E. 2¢ m.w.H.

¥ U. HAFELIN/W. HALLER/H. KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7. Aufl., Ztrich 2008, Rn. 322.
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geklart und das Ergebnis der Beschreibung der gesuchstellenden Partei zur Kenntnis gebracht wird*",
Die Parteivertreter haben die Mdglichkeit, den Richter auf mdgliche Indizien fir eine Patentverletzung
hinzuweisen®. Die Verschwiegenheitspflicht gegenuber dem eigenen Mandanten widerspricht dem
traditionellen Rollenverstandnis des Anwalts, weshalb die «Dusseldorfer Praxis» auch in Deutschland
nicht unumstritten blieb®. Vor die Wahl gestellt, ganz von der Teilnahme ausgeschlossen zu werden
oder aber zumindest durch seine Vertreter anwesend zu sein, wird der Gesuchsteller sich aber regel-
massig fur Letzteres entscheiden und die Nachteile in Kauf nehmen®*. Bedenken, dass sich der Par-
teivertreter unter dem Druck des Klienten nicht an die Verschwiegenheitspflicht halt*®, ist entgegenzu-
halten, dass sich diese Lésung nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA und Grossbritan-
nien bewahrt hat®® und sich der Parteivertreter, der sich nicht an die Verpflichtung zur Verschwiegen-
heit halt, nicht nur strafbar macht, sondern auch mit standesrechtlichen Konsequenzen zu rechnen
hat*’. Die Duisseldorfer Praxis wurde zwischenzeitlich auch vom deutschen Bundesgerichtshof gutge-
heissen®. Meines Erachtens stellt diese Praxis auch fiir die Schweiz einen gangbaren Weg dar, der
sowohl dem Informationsinteresse des Gesuchstellers als auch dem Geheimhaltungsinteresse des
Gesuchsgegners Rechnung tragt.

Bevor die gesuchstellende Partei vom Inhalt der Beschreibung Kenntnis nimmt, erhélt die Gegenpartei
Gelegenheit zur Stellungnahme (Art. 77 Abs. 5 PatG). In dieser Stellungnahme kann sie insbesondere
vorbringen, dass die Beschreibung Geschéaftsgeheimnisse enthalt, die der Gesuchstellerin nicht zu
offenbaren sind*’. Dabei kénnen an patentverletzenden Ausfihrungsformen definitionsgemass keine
Geschéaftsgeheimnisse bestehen, denn der Geheimnisbegriff setzt voraus, dass die geheim zu halten-
de Tatsache nicht allgemein bekannt ist’’. Durch die Vero6ffentlichung der Patentschrift ist die bean-
spruchte technische Lehre allgemein bekannt und nicht mehr geheimnisfahig. Auch ist das Interesse,
eine patentverletzende Ausfuhrungsform geheim zu halten, nie schiitzenswert, selbst wenn aus-
nahmswAelise Geschaftsgeheimnisse an der Ausfiihrungsform bestehen (z.B. bei abhangigen Erfin-
dungen)™.

Soweit die genaue Beschreibung Geschéaftsgeheimnisse enthalt, kann das Gericht zur Wahrung der
schutzwiirdigen Interessen der betroffenen Partei beispielsweise den Zugang zum Dokument be-
schranken oder einzelne Stellen einschwarzen®?. Soweit die Einschwéarzungen sinnentstellend sind,
wird der Patentinhaberin weitgehend verunmdglicht, die Patentverletzung aufgrund der Beschreibung
zu beurteilen. Das Gericht muss eine Interessenabwagung vornehmen und entscheiden, ob das Inte-
resse des Gesuchsgegners an der Wahrung seiner Geschéaftsgeheimnisse oder das Informationsinte-
resse des Gesuchstellers Uberwiegt“, ehe das Ergebnis der Beschreibung so zensuriert wird, dass
eine Beurteilung der Verletzung nicht mehr moglich ist.

Haufig wird sich in der Praxis die Diskussion, ob das Ergebnis der Beschreibung dem Patentinhaber
offenzulegen ist, darum drehen, ob eine Patentverletzung vorliegt und die geltend gemachten Ge-
heimhaltungsinteressen daher nicht schiitzenswert sind. Ob eine Patentverletzung vorliegt, ist be-

% 7. MULLER-STOY, Der Besichtigungsanspruch gemass § 140c PatG in der Praxis — Teil 2: Der Schutz der Interessen des
Anspruchsgegners, Mitteilungen der deutschen Patentanwalte 6/2010, 267-276, 270.

¥ TILMAN MULLER-STOY (Fn. 31), 270.

% TILMAN MULLER-STOY (Fn. 31), 270.

* TILMAN MULLER-STOY (Fn. 31), 270.

¥ M. RITSCHER, Patent Litigation in Switzerland: At the Dawn of a New Era, Festschrift Guntram Rahn (im Druck, Manuskript
liegt dem Autor vor).

% USA: «Counsel only» Rechtsprechung, siehe Metal Foil Prods. Mfg. Co. v. Reynolds Metal Co. (ED Va 1972) 16 FR Serv2d
292, 294; Celanese Corp. v. E.l. du Pond de Nemours & Co. (D Del 1973) 16 FR Serv2d 1531, 1536; UK: Brit. Xylonite Co.
Ltd. v. C. Fibrenyle Ltd., 29. Mai 1959, Prop. Ind. 1961, 37; siehe auch die «Second Venice Resolution» europaischer Patent-
richter zum EPLA, San Servolo, 4. November 2006, die eine Teilnahme der anwaltlichen Vertreter des Klagers an einer Saisie
unter Verschwiegenheitsverpflichtung fiir zulassig hélt (nicht aber die Teilnahme des Klagers selber). Die «Second Venice
Resolution» wurde unter anderem vom Prasidenten des schweizerischen Bundespatentgerichts, Dr. Dieter Brandle, unter-
zeichnet. Die «Second Venice Resolution» ist auf verschiedenen Seiten im Internet zugénglich, z.B. unter www.eplaw.org ->
News (besucht am 20. August 2010).

¥ MULLER-STOY (Fn. 31), 271.

% BGH, Beschluss vom 16. November 2009, X ZB 37/08, «Lichtbogenschniirung».

¥ Botschaft zum Patentgerichtsgesetz, BBI 2008, 495.

“° G, STRATENWERTH/G. JENNY, Straftaten gegen Individualinteressen, 6. Aufl., Bern 2003, § 22(1)(1).

" OLG Duisseldorf, Beschluss vom 14. Januar 2009, BeckRS 2009, 17532, unter Hinweis auf LG Diisseldorf, InstGE 6, 189,
190 f., «Walzen-Formgebungsmaschine»; T. KUHNEN/E. GESCHKE, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 3. Aufl.
2008, Rn. 170; differenzierend TILMAN MULLER-STOY (Fn. 31), 272.

“2 Botschaft zum Patentgerichtsgesetz, BBI 2008, 495.

“ MULLER-STOY (Fn. 31), 272, zum analogen Problem beim Besichtigungsergebnis.
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kanntlich auch in Kenntnis der Tatsachen oft schwierig zu beurteilen®. Kann sich der Patentinhaber
nicht in Kenntnis des Ergebnisses der Beschreibung dazu aussern, ob eine Patentverletzung vorliegt,
besteht die Gefahr, dass das Gericht einseitig durch die Stellungnahme des angeblichen Verletzers
beeinflusst wird. Auch wird das Gericht nicht entscheiden kénnen, ob angebliche Geheimnisse uber-
haupt objektiv geheim sind. Das Gericht ist darauf angewiesen, dass der Patentinhaber nachweist,
dass angebliche Geheimnisse zum Stand der Technik gehéren. Dazu muss der Patentinhaber, oder
zumindest sein Rechtsvertreter, aber wissen, welche Geheimnisse geltend gemacht werden.

Zum analogen Problem bei im vorsorglichen Beweisverfahren erstellten Sachverstandigengutachten
hat die deutsche Praxis die Lésung entwickelt, diese nur den Parteivertreter(n) (Patent- und/oder
Rechtsanwalt) der gesuchstellenden Partei zuzustellen und diese (unter Strafdrohung) umfassend zur
Verschwiegenheit zu verpflichten, bis Uber die Offenlegung des Gutachtens an den Gesuchsteller
entschieden wurde™®. Dies ermoglicht dem Parteivertreter, in Kenntnis des Inhalts der Beschreibung
zu den geltend gemachten Geheimhaltungsinteressen Stellung zu nehmen. Damit wird eine gewisse
Waffengleichheit hergestellt.

Die Losung der deutschen Praxis scheint auch fir die Schweiz verniinftig und geeignet, gleichzeitig
die berechtigten Geheimhaltungsinteressen des angeblichen Verletzers und das Interesse des Patent-
inhabers, die Verletzung feststellen zu kénnen, zu wahren. Die Strafdrohung kann Uber Art. 292 StGB
(Ungehorsam gegen amtliche Verfiigungen) erzielt werden.

V. Verfahren

1. Allgemein

Die genaue Beschreibung wird im summarischen Verfahren angeordnet; das Patentgesetz zahlt sie zu
den vorsorglichen Massnahmen, siehe Randtitel zu Art. 77 PatG, und Massnahmeverfahren sind
Summarverfahren (Art. 248 lit. d ZPO). Entsprechend sind die Beweismittel grundséatzlich auf Urkun-
den beschrankt (Art. 254 Abs. 1 ZPO); andere Beweismittel sind nur zulassig, wenn sie das Verfahren
nicht wesentlich verzégern oder es der Verfahrenszweck erfordert (Art. 254 Abs. 2 lit. a und b ZPO).
Die gesuchstellende Partei muss daher die Wahrscheinlichkeit der Patentverletzung durch Urkunden
glaubhaft machen. Nach der durch den Autor an anderer Stelle vertretenen Auffassung kann sie sich
dazu auch schriftlicher Aussagen Dritter, z.B. ehemaliger Mitarbeiter der Gesuchsgegnerin, bedienen,
selbst wenn diese Aussagen gerade in Hinblick auf den Prozess gemacht wurden °,

In der Regel wird die Gegenpartei vor Anordnung der Beschreibung angehort (vgl. Art. 77 Abs. 3
PatG). Dies steht im Gegensatz zur deutschen Praxis zum Besichtigungsanspruch nach 8§ 140c DE-
PatG, wo eine vorgangige Anhorung unter Hinweis darauf, dass der angebliche Verletzer dadurch
gewarnt werde und den Verletzungsgegenstand beiseite schaffen oder verandern kénne, abgelehnt
wird*’. Immerhin wird eine superprovisorische, d.h. ohne vorgéangige Anhoérung erfolgende Anordnung
der Beschreibung méglich sein, wenn der Gesuchsteller glaubhaft macht, dass die Gefahr besteht,
dass der Zweck der Beschreibung sonst vereitelt wird, weil der Verletzungsgegenstand beseitigt oder
verandert wird (vgl. Art. 265 ZPO)™,

Die genaue Beschreibung wird durch ein Mitglied des Bundespatentgerichts vorgenommen, nétigen-

falls unter Beizug einer sachverstandigen Person und in Zusammenarbeit mit den zustandigen kanto-
nalen Instanzen (Art. 77 Abs. 4 PatG). Die «Beschreibung» kann nicht nur Text, sondern auch Zeich-
nungen oder Fotografien enthalten. Komplexe technische Sachverhalte lassen sich oft kaum in Worte
fassen; der Ausdruck «Beschreibung» darf nicht dariiber hinwegtauschen, dass die Beschreibung ein

“ BGer, sic! 2008, 820, 821 E. 4.1, «Radiatoren», wo das BGer ausfiihrt, die Parteien kénnten in guten Treuen unterschiedliche
Auffassungen Uber den Schutzbereich eines Patentanspruchs haben.

5 BGH, Beschluss vom 16. November 2009, X ZB 37/08, B IlI. 5, «Lichtbogenschniirung».

6 M. SCHWEIZER/CH. EICHENBERGER, Schriftliche Zeugenaussagen, Jusletter (erscheint voraussichtlich im Dezember
2010).

T KUHNEN (Fn. 24), 293; MULLER-STOY (Fn. 31), 269, beide mit Hinweisen auf die Rechtsprechung.

“8 Kantonale Gerichte haben gestiitzt auf kantonales Recht Beweissicherungsmassnahmen superprovisorisch erlassen, wenn
die Gefahr der Vereitelung bestand, KGer Graubiinden, sic! 2007, 287, «Software-Razzia»; ebenso grundséatzlich OGer Zu-
rich, sicl 1999, 590, «Schwarzkopien» (Vereitelungsgefahr im konkreten Fall verneint). Siehe auch P. GUYAN in: K. Spuh-
ler/L. Tenchio/D. Infanger (Hg.), Schweizerische Zivilprozessordnung (Basler Kommentar), Basel 2010, ZPO 158 N 9;
STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND (Fn. 16), § 18 Rn. 143 und M. SCHWEIZER (Fn. 19), zur Zuléssigkeit der superpro-
visorischen Anordnung von Beweissicherungsmassnahmen unter der ZPO.

Quelle: www.sic-online.ch p7-10
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Mittel sein soll, dem Patentinhaber Kenntnis Uber die Einzelheiten der Verletzung zu verschaffen®,
und das geschieht nicht notwendigerweise am effizientesten durch Worte.

2. Streitwert, Prozesskosten

Der Streitwert bestimmt sich gemass Art. 91 Abs. 1 ZPO nach dem Rechtsbegehren. Lautet das
Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern
sich die Parteien darliber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2
ZPO). Dabei hat das Gericht auf den objektiven Wert der Streitsache abzustellen, wobei die bisherige
reiche Praxis zum Streitwert herangezogen werden kann®.

Der Streitwert eines Gesuchs um genaue Beschreibung bemisst sich nach dem Streitwert der Anspru-
che, deren Vorbereitung es dient>". Die genaue Beschreibung hat keinen intrinsischen Wert, ihr Wert
ergibt sich aus dem Zweck, dem sie dienen soll. Der Streitwert einer patentrechtlichen Unterlassungs-
und Schadenersatzklage ist notorisch schwierig zu bestimmen®. In der Praxis wird man sich im Ver-
fahren der genauen Beschreibung mit einer groben Schéatzung des Streitwerts der angestrebten Ver-
letzungsklage begniigen missen, will man nicht ein eigentliches Beweisverfahren zum Streitwert
durchfihren.

Die Gerichtsgebuhr fur Verfahren vor dem Bundespatentgericht richtet sich nach Streitwert, Umfang
und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessfiihrung sowie finanzieller Lage der Parteien (Art. 31
Abs. 2 PatGG). Das Bundespatentgericht erlasst einen Tarif fir die Prozesskosten (Gerichtsgebuhr
und Parteientschadigung; Art. 30, 33 PatGG). Dieser Tarif ist derzeit noch nicht bekannt; es wird auf
jeden Fall zu berlicksichtigen sein, dass das Verfahren der genauen Beschreibung von Umfang und
Schwierigkeit her viel einfacher als ein Verletzungs- oder Nichtigkeitsprozess ist; entsprechend wird
die Gerichtsgebiihr gegenuber der ordentlichen Gebihr reduziert ausfallen mussen®.

Die Prozesskosten tragt grundsatzlich die unterliegende Partei (Art. 106 Abs. 1 ZPO); ihre Hohe rich-
tet sich nach dem erwéhnten Tarif (Art. 32 PatGG). Ob im Verfahren der genauen Beschreibung eine
Parteientschadigung zugesprochen wird, hangt nach der hier vertretenen Auffassung davon ab, ob
sich der angebliche Verletzer der Massnahme widersetzt: widersetzt er sich und unterliegt er, muss er
die Gerichtskosten Ubernehmen und eine Parteientschadigung erstatten. Widersetzt er sich der ge-
nauen Beschreibung nicht, so tragt die gesuchstellende Partei die Gerichtskosten. Der Gesuchsgeg-
ner schuldet in diesem Fall keine Parteientschadigung, weil er, anders als bei einem Prozess Uber
einen materiellrechtlichen Anspruch, das Verfahren nicht durch eine vorprozessuale Anerkennung
verhindern konnte: die genaue Beschreibung kann ihren Zweck als Beweismittel nur erftllen, wenn sie
durch das Gericht vorgenommen wird. Der angebliche Verletzer kann nicht von sich aus eine Be-
schreibung liefern, um den Streit zu verhindern; die gesuchstellende Partei wiirde dem schlicht keinen
Glauben schenken.

3. Rechtsmittel

Die im Folgenden dargestellte Rechtsmittelordnung bezieht sich auf Beschreibungen, die vor Rechts-
hangigkeit des Prozesses angeordnet (resp. verweigert) wurden. Zwar ist es auch wahrend hangigem
Prozess mdglich, eine genaue Beschreibung zu verlangen, aber der praktisch wichtige Fall wird die
vorprozessuale Beschreibung sein.

Entscheidungen des Bundespatentgerichts sind nicht berufungs— und beschwerdefahig nach ZPO.
Gegen sie ist bei gegebenen Voraussetzungen einzig Beschwerde an das Bundesgericht zulassig
(Art. 75 BGG), wobei die Streitwertgrenzen von Art. 74 Abs. 1 BGG nicht erreicht werden missen™.
Die Beschwerde an das Bundesgericht ist zulassig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen
(Art. 90 BGG). Wird ein Gesuch um genaue Beschreibung abgewiesen oder darauf nicht eingetreten,

“9 Erlauternder Bericht zum Vorentwurf fiir ein Bundesgesetz tiber das Bundespatentgericht vom 29. November 2006, 30.

% Botschaft zur ZPO, BBI 2006, 7291.

* S0 die deutsche Praxis, BGH, Beschluss vom 31. Marz 2010, | ZR 27/09 zum Besichtigungsanspruch nach § 101a Abs. 1
DE-URG; die Bestimmung von § 101a DE-URG lautet mutatis mutandis gleich wie § 140c Abs. 1 DE-PatG.

52 F. BLUMER in: Ch. Bertschinger/P. Miinch/T. Geiser (Hg.), Schweizerisches und europaisches Patentrecht, Basel 2002, Rz.
17.151; M. M. PEDRAZZINI/ CH. HILTI, Europdisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht, 3. Aufl., Bern
2008, 493.

%% vgl. die Bemerkung in der Botschaft zum PatGG, BBI 2008, 487, dass ein Tarif, der sich lediglich auf den Streitwert abstuitzt,
sich als zu starr erweisen und zu unverhaltnisméassigen Gebuhren fuhren kann.

* Art. 74 Abs. 2 lit. e BGG, wie er nach Inkrafttreten des Patentgerichtsgesetzes gilt.
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ist das Verfahren vor Bundespatentgericht abgeschlossen und die Beschwerde daher ohne Weiteres
zuléssig, wenn die Ubrigen Voraussetzungen gegeben sind.

Wird das Gesuch um vorsorgliche Beweisabnahme gutgeheissen, so schliesst dieser Entscheid das
Verfahren vor Bundespatentgericht jedoch nicht ab: das Gericht muss auch noch die Beschreibung
vornehmen und das Ergebnis, nach Anhdrung der betroffenen Partei, der Gesuchstellerin (in eventuell
redigierter Fassung) zustellen; erst dann ist das Verfahren abgeschlossen. Die Anordnung einer ge-
nauen Beschreibung ist daher ein selbstandig ertffneter Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93
BGG. Die Beschwerde an das Bundesgericht gegen selbsténdig erdffnete Zwischenentscheide ist nur
zulassig, wenn sie a) einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kénnen oder b) wenn die
Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeifiihren und damit einen bedeutenden
Aufwand an Zeit oder Kosten fur ein weitlaufiges Beweisverfahren ersparen wirde (Art. 93 Abs. 1
BGG).

Der Begriff des nicht wieder gutzumachenden Nachteils entspricht demjenigen, der Art. 87 Abs. 2 OG
zugrunde lag, sodass das Bundesgericht zu seiner Auslegung die Rechtsprechung zu jener Bestim-
mung heranzieht®®. Danach muss es sich um einen Nachteil rechtlicher Natur handeln, der sich auch
mit einem fur die Beschwerde fliihrende Partei glinstigen spateren Endentscheid nicht oder nicht voll-
standig beseitigen lasst®®. Ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil in diesem Sinne kann ge-
geben sein, wenn die genaue Beschreibung Geschéaftsgeheimnisse des Gesuchsgegners geféhrdet"".

Bei den Voraussetzungen nach Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG steht fest, dass das Bundesgericht durch
Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiftihren kann. Jedoch ist zweifelhaft, ob
dadurch Zeit oder Kosten fiur ein «weitlaufiges Beweisverfahren» erspart werden. Die genaue Be-
schreibung lasst sich m.E. nicht unter den Begriff des «weitlaufigen Beweisverfahrens» subsumieren.
Das Bundesgericht hat beispielsweise festgehalten, dass die Veranlassung einer Expertise zu einem
Wasserschaden®® oder die Bestimmung des nach einem Fussbruch zu bezahlenden Schadenersat-
zes™ noch keine weitlaufigen Beweisverfahren sind®. Auf jeden Fall obliegt es dem Beschwerdefiih-
rer, die Voraussetzungen von Art. 93 BGG substanziiert darzulegen, ansonsten auf die Beschwerde
nicht eingetreten wird*".

Im Regelfall wird gegen die Gutheissung eines Gesuchs um genaue Beschreibung die Beschwerde
ans Bundesgericht daher nur moglich sein, wenn durch die Beschreibung — resp. deren Umstéande,
z.B. durch die Teilnahme des Gesuchsstellers — ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht.
Findet die Beschreibung unter Ausschluss des Gesuchstellers und seines Rechtsvertreters statt, kann
ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil erst durch die Bekanntgabe des Ergebnisses der Be-
schreibung an die gesuchstellende Partei entstehen, nicht aber durch die Beschreibung an und fir
sich, weshalb gegen die Anordnung der Beschreibung in diesem Fall kein Rechtsmittel zul&ssig ist.

Zusammenfassung

Der Anspruch auf genaue Beschreibung des angeblich verletzenden Erzeugnisses oder Verfahrens
besteht, wenn die Verletzung eines Verfahrens- oder Erzeugnispatents glaubhaft gemacht wurde; die
blosse Behauptung der Verletzung geniigt bei der «saisie helvétique» nicht. Die genaue Beschreibung
kann auch vorprozessual zur Beweismittelbeschaffung eingesetzt werden, sie dient der Abklarung der
Prozessaussichten und nicht nur der Beweissicherung. Wird der Gesuchsteller von der Teilnahme an
der Beschreibung ausgeschlossen, so sollte nach der hier vertretenen Auffassung seinem Rechtsver-
treter das Teilnahmerecht unter einer Verschwiegenheitspflicht gewéahrt werden, bis geklart ist, ob

** BGE 135 II1 127 E. 1.3; 133 11 629 E. 2.3; kritisch F. UHLMANN in: M. A. Niggli/P. Uebersax/H. Wipréchtiger (Hg.), Bundes-
gerichtsgesetz (Basler Kommentar), Basel 2007, BGG 93 N 4.

** BGE 134 Ill 188 E. 2.1; BGE 133 Ill 629 E. 2.3; BGE 133 IV 139 E. 4; BGE 133 IV 335, E. 4; BGE 133 V 645 E. 2.1; Urteil
vom 11. Juni 2007, 4A_85/2007, E. 3.1.

S BGE 129 Il 183 E. 3.2.2; W. KALIN, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2. Aufl., Bern 1994, 343, Rn. 135,

%8 Urteil vom 13. Januar 2010, 4A_605/ 2009.

% Urteil vom 3. Februar 2010, 4A_11/2010; ahnlich Urteil vom 4. Marz 2009, 4A_490/2008.

% Die Einvernahme von 13 Zeugen und Edition von Jahresrechnungen und Buchhaltungsunterlagen ist jedoch ein weitlaufiges
Beweisverfahren, Urteil vom 5. September 2007, 4A_209/2007, E. 1.2.

® BGE 118 Il 91 E. 1a; Urteil vom 2. Mai 2007, 4A_35/2007, E. 2. Unter dem OG machte das Bundesgericht eine Ausnahme
von der Begrundungspflicht, wenn «es klar auf der Hand [liegt], dass ein bedeutender Aufwand an Zeit und Kosten fiir ein
weitlaufiges Beweisverfahren erforderlich sein wird, d.h. [...] bereits unzweifelhaft aus dem angefochtenen Urteil oder aus der
Natur des Falles hervor[geht]» (Urteil vom 20. Méarz 2007, 4C.31/2007, E. 1.3, unter Hinweis auf BGE 118 11 91 E. 1a).

Quelle: www.sic-online.ch p9-10



sic! 12/2010, 930 Forum

berechtigte Geheimhaltungsinteressen des Gesuchsgegners bestehen. Ebenso sollte der Bericht, der
neben Text auch Zeichnungen oder Fotos enthalten kann, zumindest dem Parteivertreter des Ge-
suchstellers unzensiert zugestellt werden, wobei dieser zur Verschwiegenheit auch gegeniiber dem
Klienten zu verpflichten ist (Art. 292 StGB), bis das Gericht Uber die Freigabe des Berichts entschie-
den hat. Dies ist ein Gebot der Waffengleichheit unter den Parteien, da ansonsten die Gefahr besteht,
dass das Gericht einseitig von den Argumenten des Gesuchsgegners beeinflusst wird. Ein Rechtsmit-
tel gegen die vorprozessuale Gutheissung eines Antrags auf genaue Beschreibung gibt es nur unter
den Voraussetzungen der Beschwerde gegen selbstandig erdffnete Zwischenentscheide (Art. 93
BGG); inshesondere muss der Beschwerdefuhrer nachweisen, dass ein nicht leicht wiedergutzuma-
chender Nachteil droht, der in der Verletzung seiner Geschéftsgeheimnisse liegen kann. Wird das
Gesuch abgewiesen, so ist die Beschwerde ans Bundesgericht auf jeden Fall zulassig (Art. 90 BGG).

Résumé

On a le droit d’exiger une description exacte du produit ou du procédé prétendument litigieux a la con-
dition de rendre vraisemblable la violation d’un brevet correspondant; le simple fait d’alléguer une
violation ne suffit pas pour une «saisie helvétique». Une telle description peut également étre de-
mandée avant toute ouverture d’action afin de rassembler des moyens de preuve; elle peut étre de-
mandée non seulement en vue de la conservation des preuves, mais aussi pour évaluer les chances
d’un proces. Sile demandeur ne peut participer a la description, il faudrait le permettre a son avocat,
moyennant obligation pour lui de garder le silence jusqu’a droit connu sur l'intérét légitime du défen-
deur au maintien du secret. De méme, le rapport descriptif, qui peut, en plus du texte, contenir des
dessins et des photographies, devrait pouvoir étre remis au conseil du demandeur de fagon non cen-
surée, étant précisé qu’il devrait également garder le secret vis-a-vis de son client (art. 292 CP) jus-
qu’a ce que le tribunal ait statué sur la publication du rapport. L’égalité des armes entre les parties
commande une telle procédure; sinon, le tribunal risque d’étre influencé de maniere partiale par les
arguments du défendeur. Il est possible de recourir contre une décision préjudicielle admettant une
requéte de description, par la voie du recours contre une décision incidente notifiée séparément (art.
93 LTF); en patrticulier, le recourant doit prouver I'existence d’un préjudice difficlement réparable, qui
peut tenir dans une violation de ses secrets d’affaires. Si ce recours est rejeté, la voie du recours de-
vant le Tribunal fédéral demeure toujours ouverte (art. 90 LTF).

* Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt in Ziirich, nebenamtlicher juristischer Richter am Bundespatentgericht.

Quelle: www.sic-online.ch p10-10
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