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B. Klage auf Schadenersatz

I Wer eine der in Artikel 66 genannten Handlungen absichtlich oder fap,
geht, wird dem Geschiidigten nach Massgabe des Obligationenrechts
des Schadens verpflichtet.

} Die Schadenersatzklage kann erst nach Erteilung des Patents angehobep
mit ihr kann aber der Schaden geltend gemacht werden, den der Bekla
sacht hat, seit er vom Inhalt des Patentgesuchs Kenntnis erlangt hatte;- .
jedoch seit dessen Verdffentlichung. B

4

Art. 73 LBI

B. Action en dommages-intéréts
I Celui qui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, commet Pun
mentionnés a 1’art. 66 est tenu selon les dispositions du code des obligations de rép ;_‘;;
mage causé, s

3 L’action en dommages-intéréts ne peut étre intentée qu’une fois le brevet délivré
peut cependant &tre tenu de réparer le dommage causé depuis le moment ou il a
sance du contenu de la demande de brevet, mais au plus tard a partir du jour de la p
de celle-ci. '

4

Art. 73 LBI

B. Azione per risarcimento di danni

! Chiunque, intenzionalmente oppure per negligenza o imprudenza commette uno de
dicati nell’articolo 66 ¢ tenuto al risarcimento dei danni conformemente alle dispe
Codice delle obbligazioni. g

3 L’azione per risarcimento di danni pud essere promossa soltanto dopo che il breve
rilasciato; con tale azione pud tuttavia essere chiesto il risarcimento del danno
convenuto a contare dal momento in cui ha avuto conoscenza del contenuto della do
brevetto, ma al pit tardi dalla pubblicazione di tale domanda. )
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Absatz 1: Deklaratorischer Verweis

hsatz | verweist auf die Haftungstatbestinde von Art. 66 PatG; praktisch wichtig ist in
ter Linie Art. 66 lit. a PatG, der bestimmt, dass derjenige zivil- und strafrechtlich zur
antwortung gezogen werden kann, der die patentierte Erfindung widerrechtlich beniitzt,
\wobei als Beniitzung auch die Nachahmung (dquivalente Verletzung) gilt.

i _ er Verweis auf das Obligationenrecht ist deklaratorischer Natur. Es handelt es sich beim
ferweis um eine Rechtsgrundverweisung, nicht um eine Rechtsfolgeverweisung, d.h., der

oretisch werden auch Genugtuungsanspriiche von der Verweisung erfasst;* in der Praxis
\wird der immaterielle Schaden durch die Urteilsverdffentlichung auf Kosten des Verletzers
‘nach Art. 70 Abs. 1 PatG beseitigt.

amit gelten im Patentrecht die allgemeinen haftpflichtrechtlichen Voraussetzungen fiir
‘eine Schadenersatzpflicht,” und die Kommentierung von Art. 73 Abs. 1 PatG konnte hier
‘abbrechen. Es haben sich in der immaterialgiiterrechtlichen Praxis jedoch einige Besonder-
heiten bei der Berechnung des Schadens und des Verletzergewinns herausgebildet. Nur auf
diese Punkte soll im Folgenden eingegangen werden.

CR PI-ScHLossER, Art. 73 LBI N 2.

BGE 97 II 169 — «Indomethaciny; BGer 4C.290/2005 — «Rohrschelle», in: sic! 2006, S. 774 ff. Zum
Verhiltnis der Anspriiche siche N 40.

LocHer, S. 281; WALTER, S. 250.

GiLLiEroN, S. 266 fT.; CR PI-Scrrosser, Art. 73 LBI N 32; WALTER, S. 233,

BGE 132 I11 379 — «Milchschiumen.
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A. Anspruch auf Schadenersatz aus Art. 41 ff. OR

Ein Anspruch auf Schadenersatz aus deliktischer Haftung setzt auch im Patentrech
den, Widerrechtlichkeit, Verschulden und einen adiiquaten Kausalzusanunenhang
widerrechtlicher Handlung oder Unterlassung und dem Schaden voraus. Bej g
rechtlichkeit stellen sich keine besonderen Probleme; der Eingriff in fremde absolu
te, wozu die dem Patentinhaber zustehenden Ausschliesslichkeitsrechte gehoren,
Rechtfertigungsgrund immer widerrechtlich (siche Kommentar zu Art, 41 OR).

1. Schaden

Nach der vom Bundesgericht konstant verwendeten Formel ist Schaden eine un
Vermdgensverminderung, die der Differenz zwischen dem gegenwiirtigen Sta.ﬁ,q[ ;
mogens des Geschidigten und dem (hypothetischen) Stand, den das Vermdgen o
schddigende Ereignis hitte, entspricht.” Schaden kann positiv sein (damnum
oder in entgangenem Gewinn bestehen (lucrum cessans). Im Patentrecht ist, nac|
normative Schaden im Sinne der Lizenzanalogie seit dem «Milchschiumery-Us
Bundesgerichts® im Deliktsrecht tot ist, vor allem der entgangene Gewinn wichtig, P
Schaden kann in der Form von (vorprozessualen) Anwaltskosten oder dem so
«Marktverwirrungsschaden» vorliegen. Vorprozessuale Anwaltskosten sind nach de
meinen Grundsitzen des Deliktsrechts zu entschadigen, wenn sie notwendig und
sen sind.” In Anbetracht der regelmissig schwierigen rechtlichen und technische
die sich im Patentrecht stellen, ist der Beizug eines Patentanwalts oder spezialisi
walts zumindest dann geboten, wenn der Patentinhaber nicht iiber eine eigene
lung mit entsprechenden Fachkenntnissen verfiigt. Die prozessualen Anwaltskost
hingegen durch die (tarifliche) Parteientschidigung nach dem Reglement tiber di
kosten beim Bundespatentgericht (KR-PatGer) abgegolten (Art. 4 KR-PatGer), d
liktische Haftung verdringt. Die Patentanwaltskosten im Prozess kénnen als no
Auslagen geltend gemacht und auf die unterliegende Partei iiberwilzt werden (A
KR-PatGer).

Als «Marktverwirrungsschaden» wird der Schaden bezeichnet, der entsteht,
Marktteilnehmer durch die Verletzungshandlungen den Eindruck erhalten, die p
Lehre sei frei von Ausschliesslichkeitsanspriichen.'® Unter den Begriff des Mai
rungsschadens fallen zum einen die Kosten fiir konkrete Marktentwirrungsma
(Rettungsaufwand), zum anderen der Minderwert des Unternehmens oder des
guts, der trotz Gegenmassnahmen verbleibt."! Der Marktverwirrungsschaden

¢ Statt aller BEnnaMou, Rz 434, L
7 BGE 127 Il1 73. Zur sog. «Differenztheorie» siche auch den Kommentar zu Art. 41 OR.
*  BGE 132 111 379 — «Milchschiumer». 8
?  LocHER, S. 275 ff.; Peprazzivi/Hivty, S. 454; CR PI-ScHLosSER, Art. 73 LBI N 19; STAUBER, S. 12
0 Hemrich, PatG/EPU, Art. 73 PatG N 38. =
" BGer 4C.52/2007, E. 4.3 — «Comcordy, in: sic! 2007, S. 754 ff.; CR PI-ScHLossER, Art. 73 LBI
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cendung von Art. 42 Abs. 2 OR geschitzt werden, der Geschédigte hat aber die Anhalts-
e fiir eine Marktverwirrung und die zur Marktentwirrung notwendigen Massnahmen
. anziiert zu behaupten.”? Die in der Praxis unter diesem Titel zugesprochenen Summen
4 meist sehr gering."

i der Berechnung des entgangenen Gewinns ist umstritten, ob der Schutzrechtsinhaber 7
" der Berechnung seines entgangenen Gewinns die nicht direkt der Herstellung und dem
rieb der geschiitzten Ausfiihrungsform zuordbaren Kosten («Gemeinkosten») in Abzug
“sen muss. HEINRICH argumentiert, dass der Geschidigte, analog dem unechten Ge-
rsfithrer ohne Auftrag gemiss dem «Resonanzetiketten»-Urteil,' den nicht unmittel-
ordbaren Gemeinkostenanteil nicht in Abzug bringen miisse.'s Die Uberlegung, die
o fiihrt, dass dem Geschiiftsfithrer ohne Auftrag der Abzug nicht unmittelbar der Herstel-
und dem Vertrieb der verletzenden Ausfiihrungsform zurechenbarer Kosten verweigert
d. namlich dass dem Verletzer ein Deckungsbeitrag zu seinen Fixkosten verbliebe, wenn
'ilneingeschrénkt gestattet wiire, von seinen Erlosen einen Gemeinkostenanteil abzuset-
j(dazu N 24), trigt jedoch die Unterlassung des Abzugs eines Gemeinkostenanteils beim
hutzrechtsinhaber nicht. Dem Schutzrechtsinhaber steht ein Anspruch auf den Gewinn
_:i;'-u er mutmasslich erzielt hiitte, wenn keine Patentverletzung stattgefunden hitte. Er ist
a.W. so zu stellen, als ob die Verletzung nicht stattgefunden hitte. Da die Gemeinkosten
gefallen wiren, wenn er den Umsatz mit der verletzenden Ausfithrungsform tatsichlich
bst erzielt hitte, sind sie auch vom hypothetischen (ohne Verletzungshandlung wahr-
seinlich erzielten) Umsatz des Geschidigten abzuziehen.

j ig ist die Schiatzung des dem Geschédigten entgangenen Gewinns, indem die vom 8
zer tatsdichlich abgesetzte Menge des patentverletzenden Produkts mit der Gewinn-
des Patentinhabers fiir dieses Produkt multipliziert wird.'® Dies beruht auf der An-
dass der Patentinhaber (respektive sein(e) Lizenznehmer) ohne die Verletzungs-
dlungen den entsprechenden Absatz selbst hitte(n) erzielen konnen, wenn das
eschiitzte Produkt nicht leicht durch ein patentfreies substituiert werden kann."” Eine

auldssige Vermengung von entgangenem Gewinn und Verletzergewinn ist darin nicht zu
""IS

Bler 4C.52/2007 — «Comcordy, in: sic! 2007, S. 754 ff.
CHF 5°000 in BGer 4C.52/2007 — «Comcord», in: sic! 2007, S. 754 ff.; CHF 1'226 in BGer
4C.255/2006 — «Branchenverzeichnisy; kritisch CR PI-Scurosser, Art. 73 LBI N 22.
BGE 134 111 306,
HENRICH, PatG/EPU, Art. 73 PatG N 11.
Ger 4C.98/2004 — «Textilfarbeny, in: sic! 2005, S. 215 ff.
AzziN/Hicr, S. 459 £, bezweifeln, dass das BGer nach dem «Milchschiumer»-Urteil (BGE 132 IT1
diese Argumentation weiter gelten lisst.

BGE 132 111 379 — «Milchschiumer».
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2.  Kausalzusammenhang

Der Schaden muss auf die Verletzungshandlungen zuriickzufiihren sein. Fiir den
nen Gewinn bedeutet dies, dass der Schutzrechtsinhaber dartun muss, dass «er
gewesen ware, den eingeklagten Gewinn zu erzielen, wenn die Verletzung nichy s
den hitte»."” Dies ist dann nicht der Fall, wenn der Schutzrechtsinhaber das |
gar nicht nutzte oder es nicht zu verwerten gedachte oder wenn das Absatzgebiet
zers dem Schutzrechtsinhaber nicht zugiinglich war.?® Fiir die Geltendmachung v
gebiihren als entgangenen Gewinn bedeutet dies, dass diese nur dann zu ersetzen sj
der Schutzrechtsinhaber nachweist, dass ihm als Folge der Verletzungshand]

scheinlich eine Lizenzvergabe und somit eine Lizenzgebiihr entgangen ist.?! Die
iibliche» Lizenzgebiihr, die beim Abschluss eines Lizenzvertrages iiber dag be
Schutzrecht von verniinftigen Vertragspartnern vereinbart worden wire, als normn
Schaden ist nach dem «Milchschaumer»-Urteil daher ausgeschlossen.? g

Es obliegt dem Schutzrechtsinhaber, alle Umstiinde, die fiir den Eintritt des Schader

des entgangenen Gewinns, sprechen und dessen Abschitzung erlauben oder er
soweit moglich und zumutbar zu behaupten und zu beweisen.** Immerhin erlaub
Abs. 2 OR, sowohl Schadenseintritt wie -hthe zu schitzen, was den Geschadi
nicht davon entbindet, die Schitzungsgrundlagen substanziiert zu behaupten.® E
Beweis wird nicht verlangt, aber «[d]er Schluss, dass tatsidchlich ein Schaden vom
teten ungefihren Umfang eingetreten ist, muss sich dem Gericht mit einer gewi
zeugungskraft aufdréngen».” Bei Schutzrechtsverletzungen will das Bundesg
der Markteinfiihrung des verletzenden Produkts zeitlich folgenden Umsatzeinb
«Knick» in der Absatzkurve, sehen.? Wo ein solcher nachgewiesen werden ka
keine plausiblen anderen Griinde fiir den Umsatzeinbruch als die Verletzungs
gibt, wird sich der entgangene Gewinn im Umfang des Umsatzeinbruches «mit eing
sen Uberzeugungskraft aufdringen». Hat der Schutzrechtsinhaber vor dem sck
Ereignis eine Exklusivlizenz mit einem Dritten abgeschlossen, kann er eigenen
nen Gewinn dann geltend machen, wenn er wirtschaftlich am Erfolg des Lize
partizipiert (die Lizenzgebiihr z.B. abhingig von Umsatz oder Absatzmenge ist
wahrscheinlich ist, dass der wirtschaftliche Erfolg des Lizenznehmers durch
zungshandlungen beeintrichtigt wurde.”’

" BGer 4C.52/2007 — «Comcordy, in: sic! 2007, S. 754 ff.

 BGer 4C.52/2007 — «Comcordy, in: sic! 2007, S. 754 ff.

2 BGE 132 11 379 — «Milchschdumer».

2 BGE 132 111 379 — «Milchschidumery.

2 BGer 4C.52/2007 — «Comcord», in: sic! 2007, S. 754 ff.

*  BGE 122 111 219 — «Spinnerei Lorze». y

*  BGE 122 11 219 — «Spinnerei Lorze». e

% BGE 132 III 379 — «Milchschiumer»; kritisch Peprazzivi/Hiuri, S. 454 f., welche die An :
des BGer an den Schadensnachweis fiir iiberrissen halten. 43

¥ Vgl. BGH, Urteil vom 5. April 2011 — X ZR 86/10, E. Il — «Cinch-Stecker».
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vqusal auf die Patentverletzung zuriickzufiihren sein kann ein Minderumsatz wegen einer
seissenkung, zu der der Patentinhaber wegen des Markteintritts verletzender Ausfithrungs-
- men gezwungen wurde.® Solche Preissenkungen geschehen nicht freiwillig; es ent-
richt allgemeiner Lebenserfahrung, dass der Patentinhaber den Preis nicht gesenkt hiitte,
_.nn es keine substituierbaren Konkurrenzprodukte auf dem Markt gdbe. In der Praxis
der Patentinhaber vor allem bei Patenten auf Arzneimitteln, die sich auf der Speziali-
liste des Bundesamtes fiir Gesundheit befinden, faktisch zu Preisanpassungen gezwun-
on sein, wenn Generika auf die Spezialititenliste aufgenommen werden, weil der vom
aten zu bezahlende Selbstbehalt 20 % statt 10% betrdgt fiir Arzneimittel, deren Preis
ten Durchschnittspreis des giinstigsten Drittels aller Arzneimittel mit gleicher Wirkstoffzu-
mensetzung auf der Spezialititenliste um mindestens 20 % iibersteigt (Art. 38a Abs. 1
KLV). Die Erhdhung des Selbstbehalts fiihrt meist zu einem drastischen Umsatzeinbruch,
ter nur durch die Senkung des Fabrikabgabepreises (in einem Ausmass, das zur Beibehal-
g des normalen Selbstbehalts von 10% fiihrt) verhindert werden kann.

Die Moglichkeit der Schitzung nach Art. 42 Abs. 2 OR entbindet den Schutzrechtsinhaber
. ht, die Berechnungsgrundlagen fiir seine Gewinnmarge offenzulegen.?’ Dass die meisten
Sehutzrechtsinhaber diese Information einem direkten Konkurrenten nicht offenbaren
.. hten, ist ein weiterer Grund dafiir, dass der entgangene Gewinn als Schaden im Sinne
wonArt. 41 OR in der patentrechtlichen Praxis in der Schweiz eine eher geringe Rolle spielt.

Verschulden

Verschulden wird in der Lehre kontrovers diskutiert, ob tatsichliche Kenntnis des
Schutzrechts oder fahrldssige, d.h. auf pflichtwidrige Unsorgfalt zuriickzufiihrende, Un-
kenntnis vorausgesetzt werden. Die dltere Lehre verlangt zumindest fahrlissige Unkenntnis
und versucht, den (objektivierten) Sorgfaltsmassstab néher zu umschreiben, den verschie-
dene Arten von Verletzern erfiillen miissen.*

Nach der in der neueren Lehre vertretenen «Fiktionstheorie» gelten Existenz und Inhalt des
Schutzrechts mit der amtlichen Verdffentlichung des Patent(gesuchs) als bekannt, wihrend
jach der von HEemricH entwickelten «Tatbestandstheorie» die Patentanspriiche wie eine
Rechtsnorm behandelt werden, deren Unkenntnis im Privatrecht nie entschuldigt («ignoran-
lia ius nocet»). Die drei Theorien werden nachfolgend kurz dargestellt.

Nach iiberkommener Auffassung handelt der Verletzer nur schuldhaft, wenn er tatsichliche
tnis von Existenz und Inhalt des Schutzrechts hat oder seine Unkenntnis auf pflicht-
Widrige Unsorgfalt zuriickzufiithren ist und er bei Kenntnis des Schutzrechts annehmen
miisste, dass seine Handlungen in den Schutzbereich des (giiltigen) Schutzrechts eingrei-

® Herici, PatG/EPU, Art. 73 PatG N 36; Sirz, S. 805.
~ BGE 122 111 219 — «Spinnerei Lorze».
" BLum/Peprazzivt, Art. 73 PatG, Anm. 11, S. 574 ff.
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fen.*’ Beim Sorgfaltsmassstab wird differenziert zwischen Herstellern und Héndlem: g,

IS

re trifft eine Obliegenheit, die Schutzrechtslage abzukliren, ehe die Herstellung aufgen;
men wird;** dies gilt sicherlich dann, wenn sie iiber eine eigene Forschmgs,; 4
Entwicklungs- oder gar Patentabteilung verfiigen.” Hindler hingegen diirfen sich
h.M. ohne gegenteilige Anhaltspunkte (wie ein Verwarnungsschreiben) grundsitzlie
auf verlassen, dass ihre Lieferanten keine patentverletzenden Waren liefern. Weiter
differenziert nach Unternechmensgrosse; grossere Unternechmen, die hohere Umsiitze e,
len, trifft eine erhéhte Sorgfaltspflicht.’® Tatsdchliche Kenntnis hat der angebliche Ve
auf jeden Fall ab Erhalt eines hinreichend konkret formulierten Verwarnungsschrej
Eine Obliegenheit zur weiteren Abklarung der Schutzrechtslage kann sich auch aus
licher Schutzrechtsberithmung z.B. durch Schutzvermerke wie «patent pendingy oder :
auf der Originalware ergeben, zumal derjenige, der solche Berithmungen verwende v
pflichtet ist, jedermann auf Anfrage die Nummer des entsprechenden Patents oder Patent
suchs anzugeben (Art. 12 Abs. 1 PatG).¥ 3

Nach der Fiktionstheorie bewirken die gesetzlichen Bestimmungen von Art. 73 Abs. 3 Pa
(fur nationale Patentanmeldungen), Art. 111 Abs. 2 PatG (fiir europaische Patentanmel
gen) und Art. 137 PatG (fiir internationale Patentanmeldungen), gemiiss denen der Schadg
ersatz geltend gemacht werden kann, «den der Beklagte verursacht hat, seit er vom

eine Fiktion der Kenntnis der Patentschrift mit deren Veroffentlichung.®® Die dltere Lel
hat dies gerade abgelehnt.*® Nach der von HENRICH vertretenen «Tatbestandstheoriey §
Patentanspriiche wie Rechtsnormen zu behandeln. Sie gehoren zum Tatbestand, und |
kenntnis des Rechts schadet.” Der Vorsatz des Verletzers muss sich nicht auf den
stand beziehen, sondern nur auf Handlungen, die sich unter den Tatbestand (d.h. die Paf

3 BENHAMOU, R?MS; Brum/Peprazzing, Art. 73 PatG, Anm. 11, S. 574 ff.; GiLLitroN, S. 247;
S. 979 fT,

# KGer Zug A3 2008 39 vom 29. Mai 2008, E. 7.3 — «Resonanzetikette I1I», in: sic! 2009, S. 39@'
GILLIERON, S. 247 («besondere Fachkenntnisse»). r
* BLum/Peprazzing Art. 73 PatG, Anm. 11, S. 574; GiLuiirow, S. 248 (zumindest fiir «Generalis

gung iiber Verminderung der Ersatzpflicht).

¥ Bennamou, Rz 450; BLum/PEDRAZZING, Art. 73 PatG, Anm. 11, S. 575.

* Statt aller BLum/Peprazzing, Art. 73 PatG, Anm. 11, S. 575.

37 BIRRER, S. 125; BLuMER, Rz 17.111; RiTSCHER/BEUTLER, S. 546, | 49

% BLUMER, Rz 17.109; DEssEMoNTET, Festgabe Max Kummer, S. 202; Hemrics, PatG/EPU, Art. 111 P
N 4; MEISSER, S. 245; RitscHER/BEUTLER, S. 545 f. (fiir europiische Anmeldungen; fiir schwei
Schutzrechte hingegen sei festzuhalten, «dass keines der immaterialgiiterrechtlichen Register
setzliche Fiktion der Kenntnis ihres Inhalts enthilt, wie dies beim Grundbuch der Fall ist»);
ScHLosser, Art. 73 LBI N 8.

¥ BIRRER, S. 123; BLum/PeprAZZING, Art. 73 PatG, Anm. 2, S. 548 und Art. 73 PatG, Anm. 11, 8.5
che mit Veréffentlichung der Anmeldung immerhin eine Beweislastumkehr annehmen, gemiiss
ab dem Zeitpunkt der Vertffentlichung dem Verletzer obliegt, darzulegen, weshalb er schuldlos &
Kenntnis vom Schutzrecht haben konnte; Jenny, Rz 197.

0 Hemwrich, PatG/EPU, Art. 73 PatG N 15 ff.; CR PI-ScHLossER, Art. 73 LBIN 9, Fn 15.
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ht zufillig erhalten, sondern weil der Hersteller sie bewusst damit ausstattet, ist ein Ver-
hulden nach dieser Theorie zumindest beim Hersteller immer gegeben.*' Bei Handlern ist
- merhin denkbar, dass das Produkt Eigenschaften — wie z.B. eine chemische Zusammen-
o — aufweist, die sich bei pflichtgemésser Priifung der Sache nicht ohne weiteres er-
_anen lassen, und der Handler daher beziiglich dieser Eigenschaften schuldlos handelt.

2o hier vertretener Auffassung vermag weder die Fiktions- noch die Tatbestandstheorie
-ﬁberzeugen. Was die Fiktionstheorie anbelangt, so ist der élteren Lehre zuzustimmen,
wiss der der Normgehalt von Art. 73 Abs. 3 PatG (und Art. 111 und 137 PatG) keine
‘ktion der Kenntnis der verdffentlichten Patentanmeldungen umfasst. Eine solche Fiktion
st sich dem Gesetz nicht einmal fiir erteilte Patente entnehmen.*? Art. 73 Abs. 3 PatG und
1o Parallelbestimmungen fiir européische und internationale Anmeldungen regeln nur den
itplmkt, ab dem friihestens Schadenersatz geltend gemacht werden kann, wenn die Vor-
ussetzungen dafiir — die von diesen Bestimmungen nicht geéndert werden — gegeben sind.**
ind zu den Voraussetzungen einer deliktischen Haftung nach Art. 41 ff. OR gehort nun
sinmal das Verschulden.

dieses Auslegungsergebnis spricht insbesondere die Gesetzgebungsgeschichte. Mit
\rt. 73 Abs. 3 PatG sollte fiir schweizerische Anmeldungen die gleiche Regelung iibernom-
men werden, wie sie bereits aufgrund von Art. 111 PatG fiir europiische Patentanmeldun-
galt* Art. 111 PatG wiederum setzt den gemiss Art. 67 Abs. 2 EPU 1973 zuldssigen
behalt zu Art. 67 Abs. 1 EPU 1973 um, der europdischen Patentanmeldungen einstwei-
den gleichen Schutz wie erteilten Patenten gewdhrt. Die Vertragsstaaten diirfen aber
ehen, dass der Schutz nach Art. 64 EPU (fiir erteilte Patente) européischen Anmeldun-
nicht gewihrt wird. Der Schutz von Anmeldungen «darf jedoch nicht geringer sein als
der Schutz, der sich aufgrund des Rechts des betreffenden Staats aus der zwingend vorge-
schriebenen Verdffentlichung der ungepriiften nationalen Patentanmeldungen ergibt. Zu-
mindest hat jeder Vertragsstaat vorzusehen, dass der Anmelder fiir die Zeit von der Verdf-
fentlichung der européischen Patentanmeldung an von demjenigen, der die Erfindung in
esem Vertragsstaat unter Voraussetzungen benutzt hat, die nach dem nationalen Recht im
Fall der Verletzung eines nationalen Patents sein Verschulden begriinden wiirden, eine den
Umstiinden nach angemessene Entschiadigung verlangen kann» (Art. 67 Abs. 2 EPU 1973).4
Mit Art. 111 PatG hat die Schweiz diesen Vorbehalt ausgeschépft. Damit scheint klar, dass
die Haftung auf Fille beschriinkt ist, die ein Verschulden begriinden wiirden, das Verschul-
den in Hinblick auf die Kenntnis der Patentanmeldung also gerade nicht fingiert wird. In der
Rechtsprechung wurde die Fiktion der Kenntnis vom Kantonsgericht Zug zumindest fiir das
strafrechtliche Verschulden als ungeniigend beurteilt.*

Hemricn, PatG/EPU, Art. 73 PatG N 16.

BrLum/Peprazzing, Art. 73 PatG, Anm. 2, S. 548,

" Peprazziv/Hiy, S. 470,

BBI2006 1, S. 87.

Kursiv durch den Autor.

KGer Zug A3 2008 39 vom 29. Mai 2008, E. 5.3 — «Resonanzetikette I1I», in: sic! 2009, S. 39 ff.
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element der Schidigungsabsicht erfiillt sein muss».”” Bezogen auf das Pate
sichliche Bosgliubigkeit vor, wenn der Geschiftsfithrer weiss, dass seine
ein fremdes Schutzrecht eingreifen, dass er also ein «fremdes Geschiifty
Bosgldubigkeit liegt vor, wenn das Unrechtsbewusstsein fehlt, wo es objekij
re.® In der praktischen Rechtsanwendung handelt der tatsichlich Bosgliubig,
vorsitzlich und der normativ Bosglaubige fahrldssig.®’ Den Rechtsfolgen von
entgeht nur der schuldlose Verletzer;® derjenige, der ohne Verletzung einer §
annehmen darf, er fiihre sein eigenes Geschift. Entgegen BGer 4C.101/2003
2003 — «Logotype», wird man, wenn der Verletzer abgemahnt wurde, in all
mehr von seiner Gutgliubigkeit beziiglich der Fremdheit des Geschiifts ausgehe

2.  Berechnung des herauszugebenden Gewinns

Der Verletzer i.S.v. Art. 423 OR hat seinen Gewinn, seine Bereicherung, h
Dieser Gewinn entspricht dem Mehrwert, der aus dem Vergleich des aktuell
des Bereicherten mit dem hypothetischen Stand resultiert, den das Vermégen
reichernde Ereignis aufwiese. Nicht vorausgesetzt wird, dass der Geschédigte
selbst hitte erzielen kénnen:* der herauszugebende Verletzergewinn kann den
Gewinn (unter Umstidnden um ein Vielfaches) iibersteigen.®® Selbst wenn der
ausnahmsweise von der Patentverletzung profitiert, ist der Verletzergewin
ben.® Bei der Berechnung des herauszugebenden Gewinns sind folgende
beriicksichtigen: Auszugehen ist vom Bruttoumsatz, d.h. allen Einnahmen,
kauf (oder die Vermietung) patentverletzender Ausfithrungsformen zuriick:
Dazu gehoren im Patentrecht auch der Umsatz aus Verkiufen ins Ausland,
patentgemésser Ausfiihrungsformen dem Patentinhaber vorbehalten ist (
PatG).” Davon in Abzug gebracht werden konnen alle Kosten, die direkt
lung und dem Vertrieb des patentverletzenden Produkts in Zusammenhang
che Kosten, die sich andern, wenn mehr oder weniger des Produkts verkauft
le Kosten»). Kosten, die unabhiéingig von der Herstellungs- oder Absatzn
(«Fixkosten» oder «Gemeinkosten») angefallen wiren, konnen jedoch 1

anteilsméssig, in Abzug gebracht werden. Irrelevant ist, welche Kosten dem Geé:

9 WALTER, S. 246.

0 WALTER, S. 246,

61 WALTER, S. 246.

2 BPatGer 02013_007 vom 19. Mirz 2014, E. 4.3 - «Reisestecker»; Hiti, S. 699
Art. 62 LDA N 100; WaLTER, S. 246; a.M. RosEerTo, S. 29 (Bosgliubigkeit mit Vo
vorsatz gleichsetzend). '

& BPatGer 02013_007 vom 19. Mirz 2014, E. 4.3 — «Reisestecker»; Brumer, Rz 17.108:

¢ BGE 133 Il 153 — «Patty Schnyders Vater», in: sic! 2007, S. 434 ff. .

6 WALTER, S. 247.

6 BGE 97 11 169 — «Indomethaciny.

7 AM. GILLIERON, S. 263 (ohne Differenzierung nach Schutzrecht).
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olber angefallen wiren oder welche Kosten durchschnittlich anfallen.®® Die deutsche
pechtsprechung, auf die das Bundesgericht ausdriicklich Bezug nimmt, begriindet diese
aaxis damit, dass dem Verletzer ein Deckungsbeitrag zu seinen Fixkosten verbliebe, wenn
o uneingeschrinkt gestattet wire, von seinen Erlosen einen Gemeinkostenanteil abzuset-
on, Diesen Deckungsbeitrag hitte der Geschiftsherr bei Einsatz des eigenen Unterneh-
ens fiir die Herstellung und den Vertrieb zu seinen Gunsten erwirtschaften kénnen, wes-
alb er Anspruch darauf hat.® Es ist diese Uberlegung, und nicht die betriebswirtschaftliche
Qualifikation als fixe oder variable Kosten, die den Umfang des Herauszugebenden be-

s gibt grundsitzlich keine Kosten, die ihrer Art nach nicht abzugsfihig sind, wenn sie nur 26
air die Herstellung oder den Vertrieb der patentverletzenden Produkte tatsichlich anfallen
nd dafiir auch erforderlich sind.” Trotzdem kann man gewisse Arten von Kosten identifi-
en, die typischerweise abzugsfihig sind, und andere, die typischerweise nicht abzugsfi-
ind.” Grundsitzlich abzugsfihig sind die Kosten des Materials und der Energie fiir die
produktion und die Kosten fiir Verpackung und Lieferung. Vollstindig abgezogen werden
konnen auch Lohnkosten, die auf die fragliche Produktion entfallen. Kosten fiir Maschinen
und Riumlichkeiten konnen (anteilig bezogen auf ihre Lebensdauer) abgezogen werden,
wenn sie nur fiir die Produktion und den Vertrieb der Nachahmungsprodukte verwendet
worden sind.” Nicht anrechenbar sind Kosten, die unabhingig vom Umfang der Produktion
und des Vertriebs durch die Unterhaltung des Betriebs entstanden sind. Dazu zéhlen bei-
spiclsweise allgemeine Marketingkosten, die Geschiftsfithrergehilter, die Verwaltungskos-
ten sowie Kosten fiir Anlagevermogen, die nicht konkret der rechtsverletzenden Fertigung
augerechnet werden kénnen.™ Nicht abzugsféhig sind ferner Anlauf- und Entwicklungskos-
en sowie Kosten fiir die nicht mehr verdusserbaren Produkte, weil ein Verkaufsverbot aus-
esprochen wurde.”™

derauszugeben ist aber auch nur der Gewinn, der tatséchlich (natiirliche Kausalitit) auf die 27
Schutzrechtsverletzung zuriickzufiihren ist.”* Bei komplexen Produkten ist besonders offen-
ich, dass die Herausgabe des gesamten Gewinns, wenn nur ein untergeordneter Be-

erfasst und durch dieses zumindest mitgepragt wird, beruht der erzielte Gewinn nicht not-
Wendigerweise nur auf der Benutzung des verletzten Immaterialgiiterrechts.”” Andere Ei-

" BGE 134 111 306 — «Resonanzetikette 1I».
- BGH, Urteil vom 2. November 2000 — I ZR 246/98, E. 11.2 — «Gemeinkostenanteil».
~ Spirz, S. 802 f.
- BGE 134 111 306 — «Resonanzetikette I1».
~ Vgl. BGH, Urteil vom 21. September 2006 — I ZR 6/04, E. 4 — «Steckverbindergehiuse.
~ Vel BGE 134 I11 306 — «Resonanzetikette II».
~ BGE 134 111 306 — «Resonanzetikette I1».
~ Vel BGH, Urteil vom 21. September 2006 — I ZR 6/04, E. 4 — «Steckverbindergehause»; a.M. fiir Pro-
_ duktionsmittel, die durch das Verbot nutzlos werden, Heinrich, PatG/EPU, Art. 73 PatG N 11.
" Roserro, S. 29: CR PI-Schrosser, Art. 73 LBI N 23 sowie Art. 62 LDAN 67 und 104.
" So fiir das Markenrecht bereits BGE 25 11 292, E. 5 — «Lever Brothers».
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Preis und andere vom Patent unabhéngige Faktoren konnen die Marktchancep
sen.’ b

Tragfihige Losungen dazu, wie der auf die Patentverletzung entfallende Ante; ;
winns in vorhersehbarer Weise bemessen werden kann, wurden von der schw
Lehre und Rechtsprechung bisher nicht entwickelt.” Nach einem Teil der
Kausalititsabschlag nur angezeigt, wenn ausser dem verletzten Recht weitere R
Zuweisungsgehalt zur Gewinnerzielung beitragen.* Das Bundespatentgericht
eines Reisesteckers mit patentiertem Mechanismus zum Umschalten der Stecki
tion keinen Kausalititsabschlag vorgenommen, da «der erfindungsgemisse A
sichtlich zentral» war, ausschlaggebend (fiir den Kauf) sei «die technische und hj
geschiitzte Funktionalitit».* Ein Blick auf die deutsche Rechtsprechung zeigt,
dort dem Richter ein enormer Ermessensspielraum zugestanden wird. Nach der |
rung des Bundesgerichtshofs ldsst sich nur abschitzen, in welchem Umfang
Gewinn auf die Schutzrechtsverletzung zuriickzufiihren ist. Massgebend sei dahe
(addquate) Kausalitit, sondern vielmehr sei «wertend zu bestimmen, ob und in
Umfang der erzielte Gewinn auf mit dem verletzten Schutzrecht zusammenhéng
genschaften des verdusserten Gegenstandes oder anderen Faktoren beruht».* N
anstanden ist, wenn das Tatgericht beriicksichtigt, ob das verletzte Patent eine «
besserung» oder ein «revolutiondres Schutzrecht» ist.** Verkaufs- und Erlosaussie
erfindungsgemissen Ausfiihrungsform hingen wesentlich davon ab, ob und
Umfang Alternativen und damit Umgehungsmoglichkeiten zur Verfligung standeny
im Wesentlichen gleichwertige Alternativen gibt, was bei einer Detailverbesse :
Fall ist, ist eher anzunehmen, dass der Kaufentschluss nicht allein auf der Verwe
technischen Lehre beruht.* Nicht zu héren ist der Einwand des Verletzers, er hétted

kénnen.®

Problematisch scheint mir, besondere Vertriebsleistungen und einen tieferen
toren anzuerkennen, die zu einer Reduktion des herauszugebenden Gewinnan:
Wenn der Verletzer durch besondere Vertriebsleistungen einen besonders hok

™ BGH, Urteil vom 24. Juli 2012 - X ZR 51/11, E. I1.2.c.aa - «Flaschentréger.

™ Hemrici, PatG/EPU, Art. 73 PatG N 62; Peprazziny/HiL, S. 468; Sritz, S. 800 ff.

8 KoHLER, S. 178 ff.; LocHer, S. 281.

8 BPatGer 02013_007 vom 19. Mdrz 2014, E. 4.3 i.f. - «Reisestecker. .

82 BGH, Urteil vom 24, Juli 2012- X ZR 51/11, E. 11.2.c.bb— «Flaschentriiger», unter Hinweis
181, S. 98, E. I1.3.b.aa — «Tripp-Trapp-Stuhl». r

8 BGH. Urteil vom 24. Juli 2012 - X ZR 51/11, E. 11.2.d.bb(1) - «Flaschentriger.

% BGH, Urteil vom 24. Juli 2012 - X ZR 51/11, E. 11.2.d.bb(1) — «Flaschentriger». Im konk ‘
de der herauszugebende Gewinnanteil bei einer «Detailverbesserung» auf 50 % bemessen.

8 BGH, Urteil vom 24. Juli 2012 - X ZR 51/11, E. 11.2.d.cc(2) - «Flaschentriiger»; ebenso Ui
sEr, Art. 73 LBI N 23.

%  Ebenso CR PI-ScHLOsSER, Art. 73 LBIN 23.
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cksichtigung des tieferen Preises als Faktor fiir die Bemessung des herauszugebenden
nnanteils bestraft den Patentinhaber doppelt, weil bereits der Gewinn pro Stiick gerin-
qusfillt.®® Zwar ist es denkbar, dass ein tieferer Preis zu einem héheren Gewinn fiihrt —
hingt von der Nachfrageelastizitit ab — aber auch hier wird ein temporir héherer Ge-
mit einer Verringerung zukiinftiger Absatzchancen erkauft.

201 mehreren Verletzern ist jeder nur fiir den von thm selbst erzielten Gewinn herausgabe-
gichtig, es besteht keine solidarische Haftung.”

herauszugebende Gewinn ist ab dem Zeitpunkt seiner Erzielung, nicht erst ab Eintritt
gemahnten Verzugs, zu verzinsen (Schadenszins).” Der Schadenszins betriigt 5%
.73 Abs. 1 OR analog®), vorbehalten bleibt die Abschiépfung eines nachweislich vom

\erletzer aus dem unrechtmissig erzielten Gewinn tatsichlich erzielten Nutzens.”

Beweislastverteilung

s obliegt dem Geschiftsherrn, den mit dem patentverletzenden Produkt erzielten Brutto-
msatz nachzuweisen;” der Geschiftsfiihrer ist aber rechenschaftspflichtig in analoger An-
wendung von Art. 400 Abs. 1 OR (Rechenschaftspflicht des Beauftragten). Die Auskunfts-
erteilung hat detailliert und unter Einreichung einschlidgiger Unterlagen (Fakturabelege,
tenausziige, Vertrige mit Lieferanten u.a.) zu erfolgen; die Angabe einer einzigen Zahl
den erzielten Gewinn mit dem patentverletzenden Produkt geniigt selbst dann nicht,
ein unabhéngiger Gutachter diese Zahl als korrekt bezeichnet.”* Fiir die abzugsfihi-
gen Kosten ist der Geschiftsfiithrer behauptungs- und beweispflichtig.”” Eine Schitzung
nach Art. 42 Abs. 2 OR kommt zwar sowohl fiir den Bruttoumsatz wie auch fiir die abzugs-
fihigen Kosten in Frage; vermag der Verletzer aber behauptete Gestehungskosten mangels
siner gehorig gefiihrten Buchhaltung nicht zu beweisen, so verbleibt kein Raum fiir eine
Schitzung.* Die Angabe einer einzigen Zahl als «Fixkosten» geniigt nicht und fiihrt dazu,
dass keine abzugsfihigen Gemeinkosten anerkannt werden.®’

- Kiemnever/HArTwIG, S. 685.

" Kiemneyer/Hartwig, S. 687. Im Urteil «Gemeinkostenanteil» vom 2. November 2000 (I ZR 246/98)

hatte der BGH eine Reduktion des herauszugebenden Gewinns um 30 % wegen des niedrigeren Preises

des Verletzungsprodukts noch ausdriicklich abgelehnt.

KGer ZG A3 2002 57 vom 21. Juni 2007, E. 2.5 — «Resonanzetikette 1V».

A BLuMER, Rz 17.126; CR PI-ScHLOSSER, Art. 73 LBI N 41: WALTER, S. 249,

BGE 122 111 53.

Warter, S. 249.

- BGE 134 111 306 — «Resonanzetikette IT».

" HGer ZH HG920584 vom 6. Dezember 2007, E. 3 — «Rohrschelle IV», in: sic! 2008, S. 545 ff.

BGE 134 111 306 — «Resonanzetikette I1».

' EGE 134 111 306; KGer ZG A3 2008 39 vom 29. Mai 2008, E. 3.3 — «Resonanzetikette III», in: sic! 2009,
39T

" HGer ZH HG920584 vom 6. Dezember 2007, E. 3 — «Rohrschelle TV», in: sic! 2008, S. 545 ff.
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C.  Anspruch auf Erstattung der ungerechtfertigten Bere;che |
(Art. 62 ff. OR)

Im «Rohrschellen»-Urteil weist das Bundesgericht ausdriicklich darauf hin,
gldubige (schuldlose) Verletzer die durch die Rechtsverletzung erzielte Berej
den Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung herauszugeben habe.” Die He
Bereicherung gestiitzt auf Art. 62 ff. OR ist selbst dann méglich, wenn der Be
Verletzers kein entgangener Gewinn des Schutzrechtinhabers in gleicher Hoh
steht, weil gemiss der neueren Lehre und Rechtsprechung bei der Elngnﬂ‘sko .
das Erfordernis einer konnexen Entreicherung («Vennogensverschlebung»
wird.” Zur Eingriffskondiktion generell siehe die Kommentierung von Art. 62 )
Auszugleichen ist sowohl bei der Geschiftsanmassung (Art. 423 OR) wie b :
rechtfertigten Bereicherung (Art. 62 Abs. 1 OR) in jedem Fall die Bereichey
Schuldner auf Kosten'" eines anderen erlangt hat.'"' Umstritten ist, ob unter deﬁ
herauszugebenden «Bereicherung» im Sinne von Art. 62 Abs. 1 OR auch der
erzielte Gewinn fillt.'”” Verzichtet man bei der Eingriffskondiktion mit der ne
und Rechtsprechung auf das Erfordernis der «Vermogensverschiebungy, so
sich Geschiftsanmassung und Eingriffskondiktion nicht im Begriff der Bereiche
dern nur im Umfang der Herausgabepflicht.' Der Verletzergewinn kann entsp!
nach Art. 62 OR herausverlangt werden, aber dem schuldlosen (gutgldubige
steht die Entreicherungseinrede gemiss Art. 64 OR zu.'" Er ist so zu stellen,
Herausgabe des erzielten Gewinns nicht schlechter (aber eben auch nicht b
als wenn er gar nie in das fremde absolute Recht eingegriffen hitte.'® Ab dem
dem der Verletzer bosgldubig wird (z.B. durch eine Verwarnung), kann er si
auf den Entreicherungseinwand berufen (Art. 64 OR). Die Bosglidubigkeit s
reicherungsrechtlichen Anspruch entgegen der missverstindlichen Formulieru
desgerichts im «Rohrschellen»-Urteil'® nicht aus; ab dem Zeitpunkt der
besteht zwischen Eingriffskondiktion und Geschéftsanmassung Tatbestands- us
folgekongruenz.'”

% BGer 4C.290/2005 — «Rohrschellex, in: sic! 2006, S. 774 ff.

% BGE 129 111 422; Bennamou, Rz 678 ff.; KoHLEr, sic! 2006, S. 816; Locner, S. 282 f; C
Art. 73 LBI N 48 sowie Art. 62 LDA N 124; WaLTer, S. 250 f; a.M. Jenny, Rz 569;
m.w.H.;: Rogerto, S. 30 f.

"% Im franzédsischen Gesetzestext von Art. 62 Abs. 1 OR: «aux dépens d’autrui».

100 BGE 129 111 422.

12 Ablehnend OGer ZH vom 7. Juli 2009, E. V.3.5.1, in: sic! 2010, S. 889 ff. — «Loven; C
WALTER, S. 252,

193 Peprazzin/Hiir, S. 462; WALTER, S. 252,

1% DEssEMONTET, Festgabe Max Kummer, S. 213, und Locter, S. 283, halten den Entreicl
bei Immaterialgiiterrechtsverletzungen grundsitzlich fiir unzulissig. Dies ist abzulehn
ScHLossERr, Art. 62 LDAN 144,

195 WALTER, S. 252.

1% BGer 4C.290/2005, E. 3.1 — «Rohrschelley.

197 KouLEr, sic! 2006, S. 819.
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¢in Teil der neueren Lehre argumentiert, die hypothetische «angemessene Lizenzgebiihry,
ie redliche Parteien fiir die Nutzung des Schutzrechts im entsprechenden Umfang verein-
hitten, stelle eine Ersparnisbereicherung dar.'® Indem der Verletzer fiir das genutzte
schliessliche Recht kein Entgelt entrichte, erspare er sich Aufwendungen und sei berei-
im Sinne von Art. 62 ff. OR. Die ersparte Lizenzgebiihr sei nach einem objektiven
kt- und Verkehrswert zu bestimmen, weshalb namentlich ausgleichsrechtlich bedeu-
oslos sei, ob der Schutzrechtsinhaber iiberhaupt einen Vermdgensnachteil erlitt und be-
it gewesen ware, dem Verletzer eine Lizenz zu gewéhren.'” Geméss WALTER ist die «hy-
thetische Lizenzvergiitung als Ersparnisbereicherung dem Entreicherungseinwand nicht
gesetzt und damit bereicherungsrechtlich stets geschuldet»."® Was die Hohe der bran-
heniiblichen Lizenzgebiihr angeht, werden in der Literatur Ansétze von 3 %—10% des Ver-
qufspreises des patentverletzenden Produkts genannt.!!

Ob sich das Bundesgericht nach den klaren Worten im «Milchschdumer»-Urteil''? von die-
¢ Auffassung tiberzeugen ldsst, muss einstweilen offen bleiben. Auf jeden Fall ist klar,
e auch der gutgldubige Verletzer nicht darum herumkommt, seinen erzielten Gewinn im
tsachlich noch vorhandenen Umfang herauszugeben. Ob der Entreicherungseinwand
ift, hangt von den konkreten Umstiinden des Einzelfalls ab; hat der Verletzer wihrend er
h) gutgldubig war, Ausgaben getitigt, die er ohne die ungerechtfertigte Bereicherung
licht getitigt hétte, so kann er die entsprechenden Ausgaben vom herauszugebenden Ge-
yinn abzichen. '

elehnt wird von der neueren Lehre die grundsitzliche Subsidiaritit der bereicherungs-
schtlichen Anspriiche.'

Anspruch auf eine angemessene Lizenzgebiihr aus faktischem
Vertragsverhiltnis?

Lehre hat immer wieder argumentiert, die angemessene Lizenzgebiihr stelle einen An-
endungsfall der Lehre vom faktischen Vertragsverhiltnis dar. Die Verletzung eines frem-
en Schutzrechts entspreche der vertragslosen Inanspruchnahme einer iiblicherweise nur
gen Entgelt angebotenen fremden Leistung.''s Der Nutzer habe mindestens dieses iibliche
ligelt zu erstatten, ohne dass es eines erzielten Gewinns oder Schadens bediirfe und ohne
8§ der Entreicherungseinwand greife.

Tlammcu. PatG/EPU, Art. 73 PatG N 78; VETTER/T UCHSCHMID, S. 1301 ff.; WaLTER, S. 252.

Warter, S. 238 ff.; a.M. Nertz, S. 111 ff,

- WaLter, 8. 252; ebenso Nertz, S. 103, der aber die bereicherungsrechtliche Begriindung der angemes-
senen Lizenzgebiihr grundsitzlich ablehnt (siche Fn 115).

Bennamou, Rz 781 (mit einer nach technischen Gebieten differenzierenden Ubersicht); Locuer, S. 276.
‘BGE 132 111 379 — «Milchschaumer».

CR PI-Scuiosser, Art. 62 LDA N 144,

CR PI-Scurosser, Art. 62 LDAN 126 ff. m.w.H.

0GT, 8. 247 f.; ferner Nertz, S. 149 (allerdings nur fiir den Fall der grundsiitzlichen Lizenzbereitschaft
4es Schutzrechtsinhabers, siche S. 150).
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Wenn man die Lehre vom faktischen Vertragsverhéltnis nicht grundsitzlich verw
in der Schweiz zumindest bislang nicht der Fall ist —,""® kommt man in der Tat pj
anzuerkennen, dass die Verletzung eines fremden Immaterialgiiterrechts ein klassj
wendungsfall dieser Lehre ist. Das Bundesgericht hat es allerdings ausdriicklich g
den Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Lizenzgebiihr gestiitzt auf ein
Vertragsverhiltnis zuzulassen. Eine durch die Gerichte zu schliessende echte
nicht vor, nachdem es der Gesetzgeber im Rahmen der Urheberrechtsrevision be
terlassen habe, eine Vergiitungspflicht fiir Urheberrechtsverletzungen unab :
Schaden und erzieltem Gewinn einzufiihren.'"”

E. Verletzerzuschlag?

Ob der Verletzer neben der angemessenen Lizenzgebiihr oder der Herausgabe d
Gewinns einen Zuschlag fiir die widerrechtliche Verletzung eines Schutzrechts
wird seit langem kontrovers diskutiert."® Die Befiirworter argumentieren ins|
auch das Privatrecht habe eine Steuerungsfunktion, und ohne Verletzerzuschlag
einen rationalen Marktteilnehmer immer ein Anreiz, ein fremdes absolutes Recht
lich zu nutzen, da er selbst dann, wenn er erwischt werde, nur das bezahle, was
cher Wettbewerber ohnehin bezahlt hiitte. Da die Entdeckungswahrscheinlichkeit
sei — bei Verfahrenspatenten im Gegenteil wohl sehr gering ist —, sei es nur verniinft
iiber fremde Schutzreche hinwegzusetzen. Das Zivilrecht fordere so mittelbar wic
ches Verhalten."” Die Gegner argumentieren, ein ponales respektive priventives
sei dem Ausgleichsgedanken des Haftungsrechts fremd.'*® Das Bundesgericht
Verletzerzuschlag ausserhalb der Tarife der kollektiven Verwertungsgesellscha
abgelehnt'?' und diirfte seine Meinung angesichts der kritischen Haltung gegeniib
«Sonderzivilrecht» fiir Immaterialgiiter'” wohl auch nicht so bald dndern. il

F.  Verhiiltnis der einzelnen Anspriiche

Nach der ilteren Rechtsprechung schliessen sich die Anspriiche auf Gewinnheraus
Schadenersatz gegenseitig aus.'” Die neuere Rechtsprechung differenziert. So
dem Titel Schadenersatz entgangener Gewinn geltend gemacht wird, schliesst

6 BSK OR I-BucHER, Art. 1 N 72.

7 BGE 132 11 379 — «Milchschiumer».

115 Befiirwortend Davip ET AL., SIWR 1/2, Rz 400; DesseMonTET, S. 516 f.; GILLIERON, 5.
S. 249 ff.; ablehnend Bennamou, Rz 749; HENRICH, PatG/EPU, Art. 73 PatG N 58; JENNY.
S. 651 ff.; NerTz, S. 249 ff.; RopErTo, S. 27; WALTER, S. 243 f.

9 VYogr, S. 250 1.

120 WALTER, S. 243 f.

12 BGE 122 111 436; BGer 2A.539/1996, E. 6.a — «Tarif S», in: sic! 1998, S. 33 ff.

122 Vgl BGE 132 I11 379 — «Milchschiumer».

%3 BGE 97 11 169 — «Indomethaciny.
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gleichzeitige Herausgabe des Verletzergewinns gestiitzt auf den gleichen Lebenssachverhalt
aus, da anzunehmen ist, dass entweder der Geschiftsfiihrer oder der Geschiftsherr die ent-
sprechenden Geschifte hitte tatigen kdnnen, aber nicht beide. Hingegen schliesst der An-
spruch auf Gewinnherausgabe den Ersatz ﬁh: weiteren positiven Schaden (damnum emer-
gens) nicht aus, da hier nicht die Gefahr der Uberkompensation besteht.'”

[I. Absatz 3: Zeitpunkt der Geltendmachung

Abs. 3 von Art. 73 PatG bestimmt den frithest moglichen Zeitpunkt der Klageeinreichung
und die Riickwirkung der Anspriiche des Patentinhabers auf den Zeitpunkt der Vertffentli-
chung. Wird die Klage vor der Erteilung des Patents anhéngig gemacht, fiihrt dies zur Ab-
weisung der Klage; die Klagbarkeit ist keine Prozessvoraussetzung, sondern beschlagt das
materielle Recht. Allerdings geniigt es nach allgemeinen prozessualen Grundsitzen, wenn
die Klagbarkeit im Zeitpunkt des Urteils gegeben ist. Eine zu friih eingereichte Klage kann
daher durch Zeitablauf «geheilt» werden, wenn das Patent zwischenzeitlich erteilt wird.
wird die Klage vor Erteilung des Patents rechtskriéftig abgewiesen, hindert dies eine erneu-
te Einreichung nach dem massgeblichen Zeitpunkt nicht, da nicht der gleiche Lebenssach-
verhalt beurteilt wird.

Neben dem Schaden kann auch der Anspruch auf Gewinnherausgabe riickwirkend auf den
Zeitpunkt der Kenntnis, respektive der Veroffentlichung, des Patentgesuchs geltend ge-
macht werden;'® dies allerdings nur dann, wie vorne, N 18, ausgefiihrt, wenn die Vorausset-
zungen dafiir ab diesem Zeitpunkt gegeben sind.'*

Werden die Patentanspriiche zwischen dem Zeitpunkt der Kenntnis, respektive der Verof-
fentlichung, des Gesuchs und der Erteilung des Patents geédndert, kann Schadenersatz nur
dann riickwirkend geltend gemacht werden, wenn die patentverletzende Handlung sowohl
unter mindestens einen der urspriinglichen wie auch unter einen der erteilten Anspriiche
faillt.

** BGE 133 I11 153, E. 2.5 — «Patty Schnyders Vater», in: sic! 2007, S. 434 ff,
™ BLumer, Rz 11.191; Hemricn, PatG/EPU, Art. 73 PatG N 116.
% Peprazzivi/Hiir, S. 470.
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