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Regeste

Regeste Art. 229 Abs. 1 und Art. 60i.V.m. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO; Einschrénkung des
Patentanspruchs, Novenrecht, Rechtsschutzinteresse. Eine ausserhalb des Zivilprozesses
geschaffene Einschrankung des Patentanspruchs ist novenrechtlich nicht anders zu
behandeln als eine (unbedingt oder bloss eventualiter erklérte) Patenteinschrénkung im
Zivilprozess (E. 4). Die Zulassigkeit von Noven, deren Entstehung vom Willen der Parteien
abhangt (sog. Potestativ-Noven), entscheidet sich danach, ob sie trotz zumutbarer Sorgfalt
im Sinne von Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO nicht vorher vorgebracht werden konnten (E. 5).
Der Sorgfaltsnachweis setzt voraus, dass die Dupliknoven kausal waren fur die danach
vorgenommene Patenteinschrankung; diese hat ohne Verzug zu erfolgen (E. 6).
Beriicksichtigung des Wegfalls des Rechtsschutzinteresses nach Art. 60i.V.m. Art. 59 Abs.
2 lit. aZPO von Amtes wegen; Gegenstandslosigkeit des Verfahrens, nachdem das
urspriingliche Patent, auf das sich die Klage stiitzte, infolge der vorgenommenen
Einschrankung nicht mehr existierte (E. 7).

Erwagungen

E.4

Im Einzelnen erwog die Vorinstanz, entgegen den Beschwerdefihrerinnen lasse sich dem
Urtell 4A_543/2017 vom 8. Mal 2017 nichts zu ihren Gunsten ableiten. Dort habe es sich
namlich anders als vorliegend nicht um ein echtes Novum im Sinn von Art. 229 Abs. 1 lit. a
ZPO gehandelt, sondern um einen erst anlasslich einer Hauptverhandlung gestellten Antrag
inter partes, zu dem die Gegenseite verninftigerweise vor Ort nicht hétte Stellung nehmen
koénnen. Auch im zur Publikation vorgesehenen Urteil 4A_70/2019 vom 6. August 2019
(teilweise publiziert in BGE 146 111 55) sal die Einschrankung der Anspriiche als Antrag
inter partes erfolgt.

E. 41

Im Verfahren 4A_543/2017 hatte die Patentinhaberin an der Hauptverhandlung fur den Fall
der Abweisung ihrer Hauptbegehren und ihrer weitergehenden Eventual begehren geméss
Duplik zusétzlich beantragt, es sei ihr Patent noch mit dem Zusatz "for at |east two weeks"
aufrechtzuerhalten. Das Bundespatentgericht qualifizierte diese Einschrénkung al's verspétet
erfolgtes neues Sachvorbringen und trat darauf nicht ein, was vom Bundesgericht geschiitzt
wurde. Denn - so erwog das Bundesgericht - ob ein zusétzliches Merkmal die bisher
streitigen Patentanspriiche in zuldssiger Weise einschranke, ergebe sich erst aufgrund einer
Beurteilung, welche sich entgegen der Ansicht der Beschwerdefthrerin nicht auf reine
Rechtsfragen beschréanke. Die Beschwerdeflhrerin anerkenne denn auch selbst, dass die
Ergénzung des Patentanspruchs durch ein zusétzliches Merkmal regelméssig zur
tatséchlichen Prifung fihre, ob sich dafir in der BGE 146 111 416 S. 419 urspringlichen
Anmeldung eine Stitze finde. Mit ihrem neu formulierten Patentanspruch werde dem



Gericht ein neuer Anspruch und damit ein neuer Sachverhalt zur Beurteilung unterbreitet
(Urtell 4A_543/2017 vom 8. Mai 2017 E. 2.2). Dass die Neuformulierung von
Patentanspriichen im Zivilprozess dem Vorbringen von Noven "gleich zu achten” ist, wurde
in neueren Urtellen bestétigt ( BGE 146 111 55 E. 2.5.1 S. 61; Urteile 4A_420/2019 vom 13.
Mai 2020 E. 3 und 4A_282/2018 vom 4. Oktober 2018 E. 5.2).

E.4.2

Wenn die Vorinstanz ausfihrt, es habe sich in den zitierten Urteilen lediglich um einen
Antrag inter partes gehandelt, scheint sie einen Unterschied machen zu wollen zwischen
einer Patenteinschrankung im Zivilprozess und einer solchen im Verfahren vor dem IGE.
Damit verkennt sie die Bedeutung der erwahnten Rechtsprechung. Gerade weil auch die
Einschrankung im Prozess unter novenrechtlichen Gesichtspunkten zu beurteilen ist und
nicht ein blosses prozessuales Vorbringen darstellt, besteht zum Vornherein kein Grund,
das ausserhalb des Prozesses geschaffene, elngeschrankte Patent anders zu qualifizieren. Im
einen wieim andern Fall wird mit der in den Prozess eingefihrten Einschrankung der
Sachverhalt verandert.

E.43

Die Beschwerdegegnerin ist sodann der Auffassung, die zitierten Entscheide seien deshalb
nicht einschlagig, weil die Patentinhaberin in diesen Fallen die Einschrénkung nicht
vorbehaltlos erklart habe, sondern nur as Eventualantrag, also als "Ruckfallposition” fur
den Fall, dass dem Hauptbegehren nicht stattgegeben werde. Es trifft zu, dass esin BGE
146 111 55 und den zitierten Verfahren 4A_543/2017 sowie 4A_282/2018 nicht um die
Frage der prozessualen Zulassigkeit einer tatsachlich (im Prozess oder vor IGE) vorge
nommenen Einschrankung der Patentanspriiche ging, sondern um die Beurteilung neuer
Eventualantrége. Esist aber nicht ersichtlich, was die Beschwerdegegnerin daraus fur ihren
Standpunkt ableiten konnte. Ob unbedingt oder bloss eventualiter, bei der Beurteilung der
Einschrankung - im Fall der eventualiter erklarten nach Verwerfung des Hauptstandpunkts -
wird dem Gericht ein neuer (technischer) Sachverhalt unterbreitet (vgl. E. 4.1 hiervor) und
wird das der Patentinhaberin zustehende subjektive Recht verandert (vgl. E. 5.3 hiernach).

E.5

Entscheidend ist vielmehr, ob die Einschrankung unter Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO oder Art.
229 Abs. 1 lit. b ZPO zu subsumieren ist.

E.51

Die Vorinstanz ging wie erwdhnt davon aus, das Patent in seiner eingeschrankten Fassung
sei erst nach Abschluss des BGE 146 111 416 S. 420 Schriftenwechsel s entstanden und
deshalb sei es ein echtes Novum im Sinn von Art. 229 Abs. 1 lit. aZPO . Dassdie
Beschwerdegegnerin die Einschrankung auch vor Aktenschluss hétte vornehmen kénnen,
spiele keine Rolle; massgebend sei gemass dem klaren Wortlaut der Bestimmung alein der
tatsachliche Zeitpunkt der VVornahme der Einschrankung.

E.5.2

Das von der Vorinstanz angerufene Urteil 4A_543/2017 aussert sich dazu nicht. Der
Entscheid bezieht sich tel quel auf Art. 229 ZPO , ohne zwischen lit. aund lit. b von Abs. 1
zu unterscheiden. Es wird lediglich - ohne eigene Wirdigung - festgehalten, es sei
unbestritten, dass das Novum in der Hauptverhandlung verspétet vorgebracht worden sei
(E. 2.3). Sowohl die Beschwerdegegnerin wie die Vorinstanz berufen sich sodann auf das



Urtell 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014. Dort hatte die Beklagte (Patentinhaberin) nach dem
Urteil des Bundespatentgerichts, welches die Nichtigkeit des Patents bejaht hatte, beim
Européi schen Patentamt (EPA) einen (zweiten) Antrag auf zentrale Beschrankung gestel It
und dessen (Beschrankungs-) Entscheid mit der Beschwerdereplik dem Bundesgericht
eingereicht. Das Bundesgericht berticksichtigte dieses Vorbringen gestiitzt auf Art. 99 BGG
nicht, da es sich dabei offensichtlich nicht um eine Tatsache handle, dieim Sinne dieser
Bestimmung durch den Entscheid der Vorinstanz veranlasst worden sei (zit. Urteil

4A 541/2013 E. 2.4). Art. 99 BGG beruht auf dem Gedanken, dass das Bundesgericht das
Recht kontrolliert, jedoch nicht Tatsachen. Eine andere Formulierung des Patentanspruchs
fuhrt aber wie dargelegt (E. 4.1 hiervor) regelméssig zu einem andern zu beurteilenden
Tatsachenfundament. Insofern kann dem Urteil fir die vorliegende Fragestellung nichts
entnommen werden. Zutreffend ist allerdings der Hinweis der V orinstanz, wonach in der
Erwégung 2.4 dieses Urteils Uberdies erwadhnt wird, die Patentinhaberin hétte den Entscheid
des EPA betreffend diese zweite Beschrankung - ebenso wie eine bereits erfolgte erste
Beschrénkung - schon wahrend des vorinstanzlichen Verfahrens beantragen und dort
einbringen konnen. Diese erste Beschrankung war nach Aktenschluss im Nachgang zum
Fachrichtervotum in den Prozess eingefiihrt worden. Die Vorinstanz leitete daraus ab, das
Bundesgericht habe - jedenfalls implizit - die Berlicksichtigung einer nach Aktenschluss
vorgenommenen Beschrankung bejaht. In BGE 146 111 55 ging das Bundesgericht dann
aber - allerdings ohne weitere Begriindung - davon aus, die nach Aktenschluss BGE 146 111
416 S. 421 vorgenommene Einschrankung sei nach der Bestimmung tber die unech ten
Noven zu beurteilen bzw. diesen "gleich zu achten”. Und es prifte, unter welchen

V oraussetzungen unechte Noven gemass Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO im Anschluss an die
Duplik noch zu berticksichtigen sind und erwog, dass dies dann der Fall ist, wenn
Dupliknoven fur die nach Aktenschluss von der Klagerin vorgenommene Einschrankung
des Patents kausal gewesen seien (BGE 146 111 55 E. 2.5 S. 60 ff.). Auch ausserhalb des
Patentrechts hat das Bundesgericht Noven, die von den Parteien selber geschaffen worden
waren, nicht immer gleich behandelt. So hat es eine von der Beklagten erst in der Berufung
erhobene Verrechnungseinrede al's verspétet nicht zugelassen, da diese die Falligkeit der
Verrechnungsforderung (als Tatsache) schon vor Aktenschluss hétte herbeifihren konnen.
Zwar liege ein echtes Novum vor, dadie Falligstellung sich erst nach dem erstinstanzlichen
Urtell zugetragen habe. Jedoch verstosse das Zuwarten aus taktischen Griinden gegen die
Eventualmaxime (und auch gegen Treu und Glauben) (Urteil 4A_432/2013 vom 14. Januar
2014 E. 2.3). Andererseits qualifizierte es eine nach Aktenschluss erstellte und beigebrachte
Bankgarantie (als Voraussetzung fur die Falligkeit einer Werklohnforderung) als zul&ssiges
echtes Novum, woran "der Umstand, dass die Garantie bereits friher hétte erstellt werden
konnen", nichts andere (Urteil 4A_439/2014 vom 16. Februar 2015 E. 5.3; zustimmend:
LORENZ DROESE, SZZP 2015 S. 236 f.; kritisch: CHRISTOPH REUT, Noven nach der
Schwei zerischen Zivilprozessordnung, 2017, Rz. 82).

E.53

Der Vorinstanz ist beizupflichten, dass die Patenteinschrankung bei einer strikt wortlichen
Auslegung von Art. 229 Abs. 1 ZPO , wonach auf den Zeitpunkt der Entstehung abgestellt
wird, ein echtes Novum ist. Jedoch berticksichtigt eine solche Auslegung zu wenig, dassdie
Novenregelung ein Ausfluss der Eventualmaxime ist, wie auch im zitierten Entscheid

4A 432/2013 hervorgehoben wurde. Die Eventual maxime besagt, dass sémtliche
Parteivorbringen innerhalb eines bestimmten V erfahrensabschnittes erfolgen missen und
im spéteren Verfahrensverlauf nicht mehr nachgeschoben werden kdnnen. Einer Partel ist



es daher nicht gestattet, sich zunéchst auf das Vorbringen des zur Begrtindung des
Hauptstandpunkts erforderlichen Materials zu beschrénken und, falls sich spéter ergibt, dass
der Hauptstandpunkt nicht geschiitzt werden kann, dazu tUiberzugehen, neue BGE 146 |11
416 S. 422 Angriffs- oder Verteidigungsmittel zur Begriindung eines Eventual standpunkts
vorzutragen (WALDER-RICHLI/GROB-ANDERACHER, Zivilprozessrecht, 5. Aufl.
2009, 8§ 19 Rz. 1). Die Eventualmaxime enthélt insofern zwei Aspekte: Einerseits mussen
Tatsachen konzentriert vorgebracht werden und anderseits konnen sie - im Interesse der
materiellen Wahrheit - unter gewissen Umstanden noch nachgeschoben werden
(FRANCESCO TREZZINI, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC), Bd. Il, 2. Aufl. 2017, N. 2 zu Art. 229 ZPO ). Es widerspricht dem ersten
Aspekt der Eventualmaxime, wenn nachtréglich von einer Partei geschaffene Noven, die -
abhéngig vom Entscheid dieser Partei - bereits vor Aktenschluss hétten existieren kbnnen
(sog. Potestativ-Noven) as echte Noven qualifiziert werden (REUT, aa.O., Rz. 81 f.;
SEBASTIEN MORET, Novenrecht in der ersten und zweiten Instanz, in: Updates und
neueste Entwicklungen im schweizerischen und internationalen Zivilprozessrecht, 2018, S.
37 ff., 51). Gleichzeitig erfordert aber auch der zweite Aspekt der Eventual maxime nicht,
dass die verspétete Patenteinschrénkung noch in den Prozess eingebracht werden kann.
Denn wie nachfolgend dargelegt wird (E. 7 hiernach), wird die Klage auf der Grundlage des
urspriinglichen Patentanspruchs gegenstandsl os; es muss somit nicht Gber eine Klage
aufgrund von nicht mehr aktuellen Angaben entschieden werden, womit der Prozess an der
materiellen Wahrheit vorbeifihren wirde (vgl. CHRISTOPH LEUENBERGER, in:
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Thomas Sutter-Somm und
andere [Hrsg.], 3. Aufl. 2016, N. 1 zu Art. 229 ZPO ). Die Zulassigkeit von Noven, deren
Entstehung vom Willen der Parteien abhangt, entscheidet sich somit danach, ob sie trotz
zumutbarer Sorgfalt im Sinn von Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO nicht vorher vorgebracht
werden konnten. Auch prozessbokonomische Einwande, wie sie die Vorinstanz und die
Beschwerdegegnerin anfiihren, vermogen daran nichts zu andern. Estrifft zu, dassdie
Beschwerdegegnerin bei Nichtberiicksichtigung des Verzichts eine neue Klage gestiitzt auf
das eingeschrankte Patent einreichen kann. Jedoch ist dies die Folge jedes nur prozessualen
Entscheids ohne materielle Beurteilung (vgl. dazu E. 7 hiernach). Die Beschwerdegegnerin
gibt sodann zu bedenken, ein generelles Verbot der Berticksichtigung eines Teilverzichts
nach Aktenschluss fiihre insofern zu negativen Konsegquenzen, als inskinftig mit dem
letzten Schriftsatz vorsorglich eine Fille von Eventual begehren gestellt werden missten,
fur den Fall, dassim BGE 146 111 416 S. 423 weiteren Verlauf des Verfahrens die erste
Einschatzung des Referenten im Fachrichtervotum zum Schluss kommen konnte, dass eine
(Teil-)Nichtigkeit vorlage. Der Fachrichter sdhe sich damit womdglich gezwungen,
notigenfalls sdmtliche Eventual antrdge in seinem Fachrichtervotum durch zu deklinieren.
Auch die Vorinstanz argumentierte, weil der Teilverzicht im Gegensatz zur Stellung von
Eventualantrégen das Verfahren fur die Patentinhaberin verbindlich und riickwirkend auf
eine Fassung der Anspriiche festlege, werde das Verfahren dadurch in der Regel fur das
Gericht fokussiert und vereinfacht. Auch diese Bemerkung ist an sich richtig; ein
unbedingter Verzicht vereinfacht ein Verfahren im Vergleich zum Stellen von
Eventualantrégen im Hinblick auf die mogliche kinftige Beurteilung des Gerichts. Der
Patentinhaberin ware es aber unbenommen, ihren unbedingten Verzicht vor dem
Fachrichtervotum zu erklaren bzw. vorzunehmen, aufgrund der von der Gegenpartei
vorgebrachten Dupliknoven. Der Prozess wirde gleichermassen vereinfacht. Es geht somit
einzig darum, nicht vorschnell eine allenfalls zu weitgehende Einschrénkung vorzunehmen,



die - bei Kenntnis des Fachrichtervotums - nicht erforderlich gewesen wére.

E.6

Der Sorgfaltsnachweis geméss Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO setzt voraus, dass die
Dupliknoven kausal waren fir die danach vorgenommene Patenteinschrankung ( BGE 146
[11 55). Nach diesem Entscheid ist einerseits erforderlich, dass (erst) die Dupliknoven das
Vorbringen der Patenteinschrénkung (durch die Kl&gerin) veranlasst haben, andererseits
dass das Novum in technischer bzw. thematischer Hinsicht als Reaktion auf die
Dupliknoven aufzufassen ist. Im zitierten Entscheid wurde die erste V oraussetzung bejaht,
well die Beklagte eine (angeblich) neuheitsschadliche japanische Patentschrift erst mit der
Duplik formell ins Verfahren eingebracht hatte und die Kl&gerin darauf in ihrer
Stellungnahme zur Duplik reagierte und das Patent einschrénkte. Das Fachrichtervotum
wurde erst spéter erstattet. Die Kausalitét zu den Dupliknoven war somit offensichtlich
gegeben. Vorliegend reagierte die Beschwerdegegnerin vorerst nicht auf den erstmalsin der
Duplik erhobenen Einwand der Unguiltigkeit des Patents geméass Art. 123 Abs. 2 des
Europdischen Patentiibereinkommens vom 5. Oktober 1973, revidiert in Minchen am 29.
November 2000 (EPU 2000; SR 0.232.142.2) bzw. Art. 26 Abs. 1 lit. ¢ PatG (SR 232.14);
die Einschrénkung erfolgte vielmehr erst als Reaktion auf das Fachrichtervotum vom 22.
Juni 2018, BGE 146 111 416 S. 424 welches dem in der Duplik erhobenen Einwand folgte.
Trotzdem stellen die Dupliknoven zumindest eine Teilursache dar. Sowohl echte wie
unechte Noven missen aber geméss Art. 229 Abs. 1 ZPO ohne Verzug vorgebracht werden.
Wourde die Patenteinschrankung durch die VVorbringen in der Duplik verursacht, hétte die
Patenteinschrankung als Reaktion darauf erfolgen mussen. Das Vorbringen erst nach dem
Fachrichtervotum war verspétet.

E.71

Die BeschwerdefUihrerinnen machen geltend, dader Teilverzicht der Beschwerdegegnerin
ex tunc gelte, habe er zum Wegfall des Klagepatents bzw. des urspriinglichen
Streitgegenstands geftihrt. Mit dem Wegfall des Streitgegenstands falle auch das
Rechtsschutzinteresse und damit eine Prozessvoraussetzung gemass Art. 60 ZPO dahin.
Auch eine erst wahrend des V erfahrens weggefallene Prozessvoraussetzung miisse beachtet
werden. Erfolge der Wegfall wie vorliegend nach Eintritt der Rechtshangigkeit, sei das
Verfahren a's gegenstands os abzuschreiben, was sie auch beantragt.

E.7.2

Die Vorinstanz fuhrte demgegenuiber unter dem Titel "prozessokonomische Griinde" aus,
wenn auf die Klage eingetreten, der Teilverzicht als Novum aber nicht zugel assen wiirde,
musste das Gericht ein Urteil fallen, welchem das Klagepatent vor dem Teilverzicht
zugrunde liege. Dieses Urteil wére dann aber Makulatur, denn es beurteilte die Rechtslage
auf Basis eines Patents, das es in dieser Form gar nicht mehr gebe. Das Verfahren sel auch
nicht gegenstandsl os geworden. Das Klagepatent in der urspriinglichen Fassung existiere
zwar nicht mehr; neu dafUr entstanden sei das Klagepatent in der eingeschrankten Fassung.
Gegenstandslos wére das Verfahren nur dann geworden, wenn gar kein Klagepatent mehr
existieren wirde.

E. 7.3

Die Beschwerdegegnerin argumentiert, bleibe der Teilverzicht als neue Tatsache
unberticksichtigt, laufe das Verfahren weiter, wie wenn der Tellverzicht nicht stattgefunden
hétte. Das hétte konsequenterwei se zur Folge, dass der Entscheid auf Grundlage des Patents



mit seinem ursprunglichen Inhalt zu erfolgen hétte, weil das Patent nach wie vor im
Register eingetragen sei und die blosse Einrede der Beschwerdefuihrerinnen auch nichts an
diesem Registereintrag dndere. Da aufgrund des vom | GE zugel assenen Teilverzichts das
Patent aber einen eingeschrénkten Inhalt aufweise, wirde ein Urteil, das sich auf die
urspriingliche Fassung stutze, nicht zu einer resiudicata fuhren. BGE 146 111 416 S. 425

E.74

Damit unterscheiden Vorinstanz und Beschwerdegegnerin ungeniigend zwischen dem
materiellen Recht und der prozessualen Situation. Die obigen Ausfihrungen zur
Novenschranke bedeuten, dass es der Beschwerdegegnerin aus prozessrechtlichen Griinden
untersagt ist, sich auf den Tellverzicht zu berufen. Gegenstand des Urteils konnte somit nur
das Patent in seiner urspriinglichen Fassung sein. Das Patent in der urspriinglichen Fassung
existiert aber nicht mehr, wie die Vorinstanz zutreffend feststellte. Es besteht kein
Rechtsschutzinteresse (mehr), etwas beurteilen zu lassen, was nicht mehr existiert. Ob ein
gentigendes Rechtsschutzinteresse besteht, muss das Gericht von Amtes wegen prufen (Art.
60i.V.m. Art. 59 Abs. 2 lit. aZPO ). Féllt das Rechtsschutzinteresse im Laufe des
Verfahrens dahin, ist die Klage as gegenstandsl os abzuschreiben (vgl. Urtelle

4A 226/2016 vom 20. Oktober 2016 E. 5 und 4A_272/2014 vom 9. Dezember 2014 E. 1.1
und 2). Dass das materielle Recht, auf das sich die Klage stlitzte, untergegangen ist, hat das
Gericht somit zu berticksichtigen, unabhangig davon, dass es der Beschwerdegegnerin
verwehrt blieb, den Teilverzicht in das Verfahren einzufthren. Es trifft entgegen der
Vorinstanz auch nicht zu, dass das Verfahren nur dann gegenstandsl os geworden wére,
wenn gar kein Klagepatent mehr existieren wirde. Wie soeben ausgeftihrt, beruht die
Gegenstandslosigkeit vielmehr darauf, dass das urspriingliche Patent, auf das sich die Klage
stutzte, infolge der beim IGE vorgenommenen Einschrankung nicht mehr existiert.
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