552

58.1

Wann hat ein Patentinhaber ein «schutzwiirdiges
Interesse», das ihm nach Art. 158 ZPO Anspruch
auf eine vorsorgliche Beweisabnahme zur
Abklirung der Prozessaussichten gibt? Verhiltnis
dieses Anspruchs zu jenem auf genaue
Beschreibung nach Art. 77 PatG — Kommentar
zu BGE 138 11 76 (SCHLAMMZUFUHRUNG)

Mark Schweizer

Der dem Patentinhaber zustehende Anspruch auf genaue Beschreibung nach
Art. 77 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 PatG schliesst nicht aus, dass dem Patentinhaber auch
ein Anspruch auf vorsorgliche Beweisflhrung zur Abklarung der Prozessaussich-
ten nach Art. 158 ZPO zustehen kann. Ein «schutzwlrdiges Interesse» an einer
vorsorglichen Beweisabnahme zur Abklarung der Prozessaussichten liegt vor,
wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ihr ein konkreter materi-
eller Anspruch gegen die Gesuchsgegnerin zusteht, wobei die Tatsachenbe-
hauptungen, die mit dem abzunehmenden Beweismittel bewiesen werden sollen,
nur substanziiert behauptet werden mussen.

Gegen ein Urteil, das ein Gesuch um vorsorgliche Beweisflihrung vor Rechtshan-
gigkeit des Hauptverfahrens abweist, ist die Beschwerde an das Bundesgericht
zulassig. Die Kognition des Bundesgerichts ist auf die Verletzung verfassungs-
massiger Rechte beschrankt.

L. Ausgangslage — Worum geht es?

Die Gesuchstellerin ist Inhaberin eines in der Schweiz eingetragenen europiisch
gepriiften Patents, das ein Verfahren zur Schlammzufiithrung betrifft, das in Keh-
richtverbrennungsanlagen eingesetzt werden kann. Sie vermutet, dass dieses Ver-
fahren in einer Kehrichtverbrennungsanlage im Kanton Aargau eingesetzt wird
und dass ein Mitbewerber, die Gesuchsgegnerin, Komponenten zum Bau der Keh-
richtverbrennungsanlage geliefert hat, mit dem Wissen, dass diese auf patentverlet-
zende Weise eingesetzt werden.
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Die Gesuchstellerin stellt am Handelsgericht des Kantons Aargau ein Gesuch, im
Rahmen der vorsorglichen Beweisfithrung nach Art. 158 ZPO einen Augenschein
der Anlage zur Schlammzufiihrung bei der Beschickung des Feuerraums in der
Kehrichtverbrennungsanlage durchzufiihren und die Anlage im Rahmen des Au-
genscheins zu dokumentieren.

Das Handelsgericht Aargau weist das Gesuch mit der Begriindung ab, Art. 77
Abs. 1 lit. b Ziff. 1 PatG sehe einen Anspruch auf genaue Beschreibung des angeb-
lich widerrechtlich angewendeten Verfahrens vor, der voraussetze, dass glaubhaft
gemacht sei, dass ein der Gesuchstellerin zustehender Anspruch verletzt ist oder
eine Verletzung zu befiirchten ist. Der Anspruch auf genaue Beschreibung nach
Art. 77 PatG sei lex specialis zum allgemeinen Anspruch auf vorsorgliche Beweis-
fihrung nach Art. 158 ZPO und schliesse die Anwendung der letzteren Bestim-
mung aus, wo eine Patentinhaberin einen Augenschein an einem Verletzungsobjekt
verlange.

Die Voraussetzungen von Art. 77 PatG und Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO unterschei-
den sich nach Auffassung des Handelsgerichts Aargau u.a. darin, dass die Anwen-
dung von Art. 77 PatG die Glaubhaftmachung des Hauptsacheanspruchs verlange,
wihrend es fiir die vorsorgliche Beweisfithrung gemiss Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO
geniige, den Hauptsacheanspruch in den Grundziigen darzulegen und einzelne zur
Identifikation notwendige Tatsachen glaubhaft zu machen. Die strengeren Voraus-
setzungen zur Glaubhaftmachung des Hauptsacheanspruchs nach Art. 77 PatG
seien im vorliegenden Fall gegeniiber der Gesuchsgegnerin, der eine Teilnahme-
handlung nach Art. 66 lit. d PatG vorgeworfen wird, nicht erfiillt.

Die Gesuchsgegnerin erhebt gegen den abweisenden Entscheid Beschwerde in Zi-
vilsachen ans Bundesgericht.!

II. Kernaussagen — Wie wurde entschieden?

Das Urteil ist das erste des Bundesgerichts zur vorsorglichen Beweisfiihrung nach
schweizerischer ZPO. Das Urteil ist von grundsitzlicher Bedeutung fiir (i) die Zu-
lissigkeit der Beschwerde in Zivilsachen gegen Urteile, die ein Gesuch um vorsorg-
liche Beweisfithrung abweisen; (ii) das Verhiltnis von Art. 158 ZPO und Art. 77
Abs. 1 lit. b PatG und (iii) die Voraussetzungen der vorsorglichen Beweisfiihrung,
namentlich den Begriff des «schutzwiirdigen Interesses» im Sinne von Art. 158

ZPO.

1 Vgl. die Sachverhaltsdarstellung, Abschnitte A-B.
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Das Bundesgericht hilt fest, dass ein Urteil, das ein Gesuch um vorsorgliche Be-
weisfihrung abweist, ein Endurteil im Sinne von Art. 90 BGG sei (nicht aber ein
Gesuch, das eine vorsorgliche Beweisfithrung anordnet, ausser wenn bei Abnahme
eines Beweismittels Geheimhaltungsinteressen auf dem Spiel stehen oder die Ab-
nahme des Beweismittels gefihrdet ist, Urteil 4A_719/2012 vom 13. Mai 2013,
E. 1.2). Auf Gesuche um vorsorgliche Beweisfithrung finden die Bestimmungen
tiber vorsorgliche Massnahmen Anwendung (Art. 158 Abs. 2 ZPO), weshalb ein
abweisendes Urteil wie ein Massnahmeentscheid anzufechten sei (unter Hinweis
auf BGE 133 III 638 E. 2), d.h., die Kognition des Bundesgerichts sei auf die Ver-
letzung verfassungsmissiger Rechte beschrinkt (Art. 98 BGG).?

Was das Verhiltnis von Art. 158 ZPO und Art. 77 PatG anbelangt, so folgt das
Bundesgericht der Vorinstanz nicht. Es werde in der Literatur als selbstverstindlich
erachtet, dass die Bestimmung von Art. 77 PatG neben Art. 158 ZPO Anwendung
finde. In der Tat sei nicht ersichtlich, weshalb das allgemeine zivilprozessrechtliche
Instrumentarium nicht auch im Bereich des Patentrechts zur Anwendung gelangen
sollte.? Ein Augenschein gemiss Art. 181 f. ZPO kénne daher auch in patentrecht-
lichen Streitigkeiten gestiitzt auf Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO als vorsorgliche Beweis-
massnahme angeordnet werden.

Die wohl wichtigsten Erwidgungen des Urteils finden sich im Zusammenhang mit
den Voraussetzungen der vorsorglichen Beweisfithrung. Nach Art. 158 Abs. 1 ZPO
nimmt das Gericht jederzeit Beweis ab, wenn das Gesezz einen entsprechenden An-
spruch gewibrt (lit. a) oder die gesuchstellende Partei eine Gefihrdung der Beweis-
mittel oder ein schutzwiirdiges Interesse glaubhaft macht (lit. b). Das Bundesgericht
fuhrt aus, gemiss der Botschaft diene eine vorsorgliche Beweisfithrung auch zur
Abklirung der Beweis- und Prozessaussichten. Mit der blossen Behauptung eines
Bediirfnisses, Beweis- und Prozessaussichten abzukliren, sei ein schutzwiirdiges In-
teresse an einer vorsorglichen Beweisfithrung jedoch noch nicht gegeben. Eine vor-
sorgliche Beweisfiihrung kénne nur mit Blick auf einen konkreten materiell-recht-
lichen Anspruch verlangt werden, hinge doch das Interesse an einer Beweisabnahme
vom Interesse an der Durchsetzung eines damit zu beweisenden Anspruchs ab. Die
Gesuchstellerin, die sich auf Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO stiitze, miisse daher glaub-
haft machen, dass ein Sachverhalt vorliege, gestiitzt auf den ihr das materielle Recht
einen Anspruch gegen die Gesuchsgegnerin gewihrt und zu dessen Beweis das
abzunehmende Beweismittel dienen kann.*

Das Bundesgericht bringt aber eine fiir die praktische Bedeutung des Anspruchs

auf vorsorgliche Beweistiihrung kaum zu unterschitzende Einschrankung an: Fir
f glhB fiih gk terschit dEhkg F

2 Vgl E 1.2
3 Vel E.24.1.
4 Vgl.E.242.
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Tatsachen, die mit dem vorsorglich abzunehmenden Beweismittel bewiesen wer-
den sollen, kénne keine eigentliche Glaubhaftmachung verlangt werden, denn
sonst wiirde der Zweck von Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO, die vorprozessuale Abkla-
rung von Beweisaussichten zu erméglichen, vereitelt. Stellt das abzunehmende Be-
weismittel das einzige dar, mit dem die Gesuchstellerin ihren Anspruch beweisen
kann, muss es daher gentigen, dass sie das Vorliegen der anspruchsbegriindenden
Tatsachen lediglich substanziiert behauptet.>

Im Ergebnis bestitigt das Bundesgericht das Urteil der Vorinstanz, da diese ohne
Willkiir habe feststellen konnen, dass eine mittelbare Patentverletzung der Ge-
suchsgegnerin nicht glaubhaft gemacht war. Die Gesuchstellerin habe mit einer
Merkmalsanalyse lediglich versucht, die unmittelbare Patentverletzung (durch die
Betreiberin der Kehrichtverbrennungsanlage) glaubhaft zu machen, jedoch keine
Anhaltspunkte fiir eine mittelbare Patentverletzung durch die Gesuchsgegnerin ge-
liefert.6

II.  Hintergrund — Entwicklung der Rechtsprechung

Waihrend es naturgemiss keine ltere Rechtsprechung gibt, weil es sich um das erste
Urteil zur vorsorglichen Beweisfiihrung nach ZPO handelt, hat das Bundesgericht
mit dem Urteil eine in der Lehre bestehende Kontroverse zum Begriff des «schutz-
wiirdigen Interesses» im Sinne von Art. 158 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 ZPO entschieden.
In der Literatur wurde vertreten, es geniige zur Darlegung des schutzwiirdigen
Interesses zu behaupten, die Prozessaussichten eines Prozesses gegen den Gesuchs-
gegner abkliren zu wollen. 7 Eine andere Lehrmeinung vertrat, dass das schutzwiir-
dige Interesse voraussetze, dass die Existenz eines materiell-rechtlichen Hauptan-
spruchs glaubhaft gemacht sei, wobei die Tatsachen, die mittels des vorsorglich
abzunehmenden Beweismittels zu beweisen sind, nur substanziiert behauptet wer-
den miissten, da ansonsten der Zweck der vorsorglichen Beweisfiithrung, die Abkla-
rung der Prozessaussichten zu erméglichen, unterlaufen wiirde.® Diese Auffassung
wurde in erster Linie damit begriindet, dass ein schutzwiirdiges Interesse an einer

5 Vgl E.2.42.

6 In der amtlichen Sammlung nicht verdffentlichte E. 3.2.

7 Mark LivscHrtz/OLIVER ScHMID, Sie wollen klagen — Thr Gegner hat die Beweise —Beweisausforschungsstra-
tegien und ihre Abwehr: Neuerungen im Kontext der eidgendssischen Prozessordnungen aus Sicht der Praxis,
AJP 2011, S. 739-746, S. 742 f.

8  MAaRK SCHWEIZER, ZZZ 2010, Vorsorgliche Beweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung und
Patentgesetz, S. 1-33, S. 7 f.; Isaak MEIER/MIGUEL SocGo, Zivilprozessrecht, Ziirich 2010, S. 311; Hans
ScuMID, in: Oberhammer (Hrsg.), ZPO, Basel 2010, Art. 158 N 4; JOoHANN ZURCHER, in: Brunner/Gasser/
Schwander (Hrsg.), Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Ziirich, St. Gallen 2011, Art. 158 N 15.
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Beweisabnahme nicht unabhingig von einem konkreten, d.h. individualisierten,
Hauptanspruch bestehen kénne.”

Bei der konkreten Durchfithrung der genauen Beschreibung folgt das Bundespa-
tentgericht der sogenannten «Diisseldorfer Praxis».!® D.h. nur der Rechts- und
Patentanwalt der Gesuchstellerin sind bei der Beschreibung anwesend. Sie sind
gegeniiber ihrer Klientschaft zur Verschwiegenheit verpflichtet, bis iiber eventuelle
Massnahmen zur Wahrung schutzwiirdiger Interessen der Gesuchsgegnerin (Ge-
schiftsgeheimnisse) entschieden ist.!! Eine Beschreibung ist auch bei nicht sinnlich
wahrnehmbaren Verletzungsformen (Software) méglich, aber der Gesuchsteller
muss dann genau umschreiben, mit welchen Hilfsmitteln er die Beschreibung
durchgefiihrt haben méchte.!? Als Streitwert des Gesuchs um vorsorgliche Mass-
nahmen nimmt das Bundespatentgericht die Gerichtskosten des Hauptverfahrens,
dessen Vorbereitung das Gesuch dient.!?

Die Gesuche um vorsorgliche Beweisabnahme «ausserhalb des Prozesses» beim
Bundespatentgericht haben in den letzten Jahren abgenommen. Dies diirfte nicht
zuletzt daran liegen, dass die Gesuchstellerin selbst dann die Gerichtskosten trigt
und der Gegenseite eine Parteientschidigung schuldet, wenn sich diese erfolglos
gegen das Gesuch gewehrt hat.!4

IV. Lehrmeinungen — Wie wird der Entscheid
aufgenommen?

Das Urteil wurde in der Lehre iiberwiegend positiv aufgenommen.!> SCHWEIZER
kritisiert die Auffassung des Bundesgerichts, Urteile betreffend vorsorglicher Be-
weisfiihrung nur mit beschrinkter Kognition priifen zu kénnen (gleich nachste-
hend). Missverstindlich sind die Ausfithrungen von FERRART HOFER, der Gesuch-
steller miisse glaubhaft aufzeigen, dass ihm aus der (drohenden) Rechtsverletzung
ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil entstehe, wenn das Beweismittel

9  SCHWEIZER, 2.2.0., 7; LAURENT KiLL1as/MicHAEL KRaMER/THOMAS ROHNER, Gewihrt Art. 158 ZPO eine
«pre-trial discovery» nach US-amerikanischem Reche?, in: Lorandi/Stachelin (Hrsg.), Innovatives Recht,
S.933-948, S. 940 m.w.H.; ebenso PETER REETZ, Neues zur vorsorglichen Beweisfithrung gemiss Art. 158
ZPO, Baurecht 2012, S. 80-82, S. 82.

10 Vgl. zu dieser BGH, Urteil X ZB 37/08 vom 16. November 2009 (Lichtbogenschniirung).

11 BPatGer, Urteil $2012_007 vom 23. August 2012, E. 5; Urteil $2013_008 vom 30. August 2013, E. 7 (Muf-
fenautomat); Urteil S2016_005 vom 27. Juni 2016, E. 13 (Stickereimaschine).

12 BPatGer, Urteil S2018_001 vom 23. Mai 2018, E. 4.5.5 (TV-Box).

13 BPatGer, Urteil $2018_001 vom 23. Mai 2018, E. 5 (nicht ausdriicklich genannt).

14 BGE 140 III 30 E. 3.5. Die Kosten kénnen im Hauptverfahren verlegt werden, aber das Prozessrisiko erhoht
sich dadurch offensichtlich.

15 Lorenza FERrRaRI HOFER, Urteilsbesprechung 4A_532/2011, AJP 2012, S. 1478-1483; PETER REETZ, 2.2.0,
S. 82; MARK SCHWEIZER, Anmerkung zu BGer «Schlammzufiihrungy, sic! 2012, S. 330-335, S. 334.
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nicht abgenommen werde.!® Soweit der Gesuchsteller nicht eine Gefihrdung des
Beweismittels, sondern ein schutzwiirdiges Interesse geltend macht, braucht er ei-
nen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil gerade nichr glaubhaft zu ma-
chen. Die Absicht, die Prozessaussichten abzukliren, geniigt. Darin liegt der Para-
digmenwechsel, den die schweizerische ZPO gegeniiber der Rechtslage in den
meisten Kantonen — mit Ausnahme von Bern und Basel-Stadt — gebracht hat.'”

Allgemein zur vorsorglichen Beweisfithrung behauptet Domey, die Glaubhaftma-
chung des zu beweisenden Hauptanspruchs zu verlangen, sei irregeleitet. Es solle
geniigen, wenn die Gesuchstellerin nachweise, dass der Hauptanspruch zwischen
den Parteien streitig ist oder voraussichtlich sein wird.!8 Ebenfalls diirften die An-
forderungen an die Tauglichkeit des abzunehmenden Beweismittels nicht tiber-
spannt werden; dieses miisse nicht fiir sich alleine den vollen Beweis erbringen.!”
Tatsichlich geht z.B. die Lehrmeinung von Guyan zur Tauglichkeit der vorsorgli-
chen Beweisfithrung, die Prozessaussichten zu kliren,?°
che Beweisfithrung nur selten gewihrt wiirde. Es muss geniigen, wenn die vorsorg-
liche Beweisabnahme zur Klirung der Prozessaussichten beitrigt, auch wenn der
Ausgang des Prozesses unsicher bleibt.?!

so weit, dass die vorsorgli-

V. Wiirdigung

Die Zulassung der vorsorglichen Beweisfithrung nach Art. 158 ZPO auch in Pa-
tentsachen ist zweifellos richtig. Das /lex specialis Argument des Handelsgerichts
Aargau tiberzeugt schon deshalb nicht, weil die genaue Beschreibung nach Art. 77
Abs. 1 lit. b PatG etwas anderes ist als der Augenschein nach Art. 181 f. ZPO. Der
Patentinhaber hat daher, wie das Bundesgericht zu Recht festhilt, die Moglichkeit,
neben den Beweismitteln, die nach Art. 158 ZPO vorsorglich abgenommen wer-
den kénnen (d.h. den Beweismitteln gemiss Art. 168 Abs. 1 ZPO), zusitzlich eine
genaue Beschreibung nach Art. 77 PatG zu verlangen. Art. 77 PatG gibt dem Pa-

tentinhaber mehr als anderen Parteien, nicht weniger.

Was die Voraussetzungen der vorsorglichen Beweisfithrung nach Art. 158 Abs. 1
lit. b ZPO anbelangt, so ist zu begriissen, dass die Glaubhaftmachung genau jener
Tatsachen, die mittels der vorsorglichen Beweisabnahme bewiesen werden sollen,
nicht verlangt werden kann. Es geniigt, wenn solche Tatsachen substanziiert be-

16 FERRARI HOFER, 2.2.0., S. 1483.

17 SCHWEIZER, a.a.0., S. 1 ff.

18 Tanja Domgy, Art. 158 ZPO in der Praxis — Ende einer Hoffnung?, in: Fellmann/Weber (Hrsg.), Haftpflicht-
prozess 2014, Ziirich 2014, S. 69 f£., S. 77.

19 Dowmgj, a.a.0., S. 82.

20 PeTER GuYAN, Klirung der Aussichten gemiss Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO, SZZP 2015, 277 ff., 283 f.

21 BGer, Urteil 4A_322/2012 vom 21. Februar 2013, E. 2.5.
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hauptet werden. Damit bleibt dem Instrument der vorsorglichen Beweisfithrung
ein verniinftiger Anwendungsbereich. Nicht entschieden hat das Bundesgericht, ob
dies auch fiir die genaue Beschreibung nach Art. 77 Abs. 1 lit. b PatG gilt. M.E. muss
es auch dort geniigen, jene Tatsachen, die der Gesuchsteller nur durch die genaue
Beschreibung beweisen kann, nur substanziiert zu behaupten.

Mit Vorsicht zu geniessen ist die Bemerkung, das abzunchmende Beweismittel
miisse das einzige sein, mit dem die Gesuchstellerin ihren Anspruch beweisen
konne. Genau betrachtet ist das so gut wie nie der Fall — auch im vorltsganden Fall
ist es nicht ausgeschlossen, dass die Patentverletzung durch Zeugen b esen wer-
den kénnte. Es geniigt, wenn das abzunehmende Beweismittel das zum Beweis am
besten geeignete Beweismittel ist.

Nicht zu iiberzeugen vermag die beschrinkte Kognition auf Uberpriifung der Ver-
letzung verfassungsmissiger Rechte nach Art. 98 BGG.

Die Abweisung eines Gesuchs um vorsorgliche Beweisabnahme wird nicht in ei-
nem spiteren Hauptverfahren tiberpriift. Das Bundesgericht hat daher keine Gele-
genheit, in einem spiteren Zeitpunkt mit uneingeschrinkter Kognition zu beurtei-
len, ob die vorsorgliche Beweisabnahme zu Recht verweigert wurde. Entscheide
tiber vorsorgliche Beweisabnahmen sind keine Entscheide tiber vorsorgliche Mass-
nahmen im Sinne von Art. 98 BGG, und es miissen in einer Beschwerde daher alle

Riigen nach Art. 95-97 BGG vorgebracht werden kénnen.

Die Beschrinkung der Kognition auf die Verletzung verfassungsmissiger Rechte
bei der Priifung von kantonalen Entscheidungen zur vorsorglichen Beweisabnahme
fithre zur sehr realen Gefahr, dass sich verschiedene kantonale Ubungen zur vor-
sorglichen Beweisabnahme etablieren. Dies widerspricht dem gesetzgeberischen
Ziel, mit der Einfiihrung der schweizerischen ZPO «die lokale[n] Gerichtsusanzen,
die nur Ortsansissige zuverlissig kennen» und welche die Freiziigigkeit der An-
wilte behindern, abzuschaffen.??

Nicht zu tibersehen ist, dass das Bundesgericht im Ergebnis bei Beschwerden gegen
Entscheidungen iiber vorsorgliche Beweisabnahmen immer wieder eine eigentliche
Rechtskontrolle und nicht nur eine Willkiirkontrolle vorgenommen hat.??

22 Botschaft zur ZPO, BBI 2006, 7229.
23 Siche neben dem besprochenen Urteil z.B. BGE 139 I1I 33; 140 III 16; 140 III 24; 140 IIT 30; 142 III 40; BGer,
Urteil 4A_118/2021 vom 19. Juni 2012; Urteil 4A_322/2012 vom 21. Februar 2013.
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