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Regeste

Regeste Patentnichtigkeitsklage, Einrede des Rechtsmissbrauchs und des Vertrages. Der
Patentinhaber kann der Patentnichtigkeitsklage des Patentverletzers die Einreden des
Rechtsmissbrauches und des V ertrages auch entgegenhalten, wenn der Verletzer die Klage
auf Fristansetzung durch die Strafuntersuchungsbehdrde gemass Art. 86 Abs. 1 PatG hin
erhoben hat.

Erwagungen

E.2

Der Beklagte beharrt darauf, der Erhebung der Nichtigkeitsklage durch den Klager stiinden
die Einreden des Vertrages und des Rechtsmissbrauches entgegen. Nach schwei zerischem
Recht sind diese Einreden im Patentnichtigkeitsverfahren unter bestimmten
Voraussetzungen in der Tat zuldssig. So ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts
beim Lizenzvertrag dem Lizenznehmer die Befugnis zur Erhebung der Nichtigkeitsklage
abzusprechen, wenn er im Lizenzvertrag ausdrticklich oder stillschweigend darauf
verzichtet hat, das Patent anzugreifen. Aber auch ohne einen solchen Verzicht steht ihm
kein Klagerecht zu, wenn ihm die Lizenz gerade deshalb eingerdumt wurde, well die
Rechtsbestandigkeit des Patents zweifelhaft war und mit der Lizenzerteilung die Aufrollung
der Frage der Gultigkeit des Patents vermieden werden sollte. Unter diesen Umstanden
verstiesse die Erhebung der Nichtigkeitsklage gegen Treu und Glauben ( BGE 75 11 168).
Gleich verhdlt es sich, wenn durch den Lizenzvertrag zwischen den Parteilen eine
gesellschaftliche oder gesellschaftséhnliche Bindung geschaffen und damit ein besonderes
Treueverhdltnis begriindet wurde ( BGE 61 11 140, BGE 75 11 167 ). Eine solche
Treuepflicht ist sodann auch anzunehmen, wenn sich die Parteien zwecks gemeinsamer
Auswertung von Patenten zu einer Gesellschaft oder gesellschaftséhnlichen Partnerschaft
zusammengeschlossen haben. Schliesslich ist auch dem Verkaufer eines Patentes der
nachherige Angriff auf dessen Gultigkeit nach Treu und Glauben verwehrt, daer mit dem
Verkauf den Bestand des Patentes stillschweigend anerkannt hat. In allen diesen Falen
decken sich die Einrede des Rechtsmissbrauches und des Vertrages inhaltlich im
wesentlichen.

E.3

Die Vorinstanz ist der Auffassung, selbst wenn zwischen den Parteien durch den Vertrag
vom 16. Oktober 1963 ein Partnerschaftsverhaltnis begriindet worden sei, das auch die
streitigen Patente erfasst habe, sei dem Beklagten die Erhebung der Einreden des Vertrages
und des Rechtsmissbrauchs verwehrt, BGE 95 11 271 S. 275 weil er gegen den Kl&ger
Strafanzeige wegen Patentverletzung erstattet und der Kléger die Patentnichtigkeitsklage
auf Fristansetzung der Strafuntersuchungsbehdrde hin erhoben habe. Dieser Auffassung
kann nicht beigepflichtet werden. Art. 66 PatG gibt dem Patentinhaber das Recht, einen



Patentverletzer sowohl zivil- wie strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Wahlt er den
Weg der Zivilklage, so kann er der vom Verletzer erhobenen Einrede oder Widerklage der
Patentnichtigkeit seinerseits mit der Einrede des Vertrages oder des Rechtsmissbrauchs
begegnen, sofern die oben umschriebenen V oraussetzungen dafur erfillt sind. Diese
Befugnis steht ihm auch zu, wenn der Patentverletzer der Klage des Patentinhabers mit
einer selbsténdig erhobenen Patentnichtigkeitsklage zuvorkommt. Erhebt der Patentinhaber
Strafklage und bestreitet der Verletzer das Vergehen mit der Begriindung, es fehle an einem
gultigen Patent, so muss der Patentinhaber die Einreden des Vertrages und des
Rechtsmissbrauches ebenfalls erheben durfen. Denn seine Rechtsstellung kann nicht davon
abhangen, ob die Frage der Glltigkeit des Patentesim Zivil- oder im Strafverfahren
aufgerollt wird. Die gegenteilige Losung hétte zur Folge, dass der Patentinhaber, der die
genannten Einreden zu erheben gedenkt, auf das zivilrechtliche V orgehen beschrénkt ware.
Das Recht, Strafklage zu erheben, kénnte er praktisch nicht mehr ausiiben, es sei denn, er
nehme die Gefahr in Kauf, die ihm nach dem Zivilrecht zu Gebote stehenden Rechtsbehelfe
teilweise zu verlieren. Dass der Gesetzgeber eine solche Beeintrachtigung des
Patentinhabers in seinen Rechten beabsichtigt habe, 1&sst sich dem Gesetz jedoch nicht
entnehmen. In der gleichen Lage befindet sich der Patentinhaber, wenn der Verletzer die
Patentnichtigkeitsklage erhebt, well die Strafuntersuchungsbehtrde ihm dazu Frist
angesetzt hat mit der Androhung, dass sonst angenommen wiirde, er anerkenne die
Rechtsbestandigkeit des verletzten Patentes. Diesein Art. 86 Abs. 1 PatG getroffene
Ordnung beruht auf der Uberlegung, dass die Strafbehdrden, insbesondere die
Untersuchungsbehérden und die erstinstanzlichen Strafgerichte, nicht immer Uber die
erforderlichen technischen und patentrechtlichen Kenntnisse verfiigen. Es wurde ihnen
daher im Gesetz gestattet, sich von der Behandlung speziell patentrechtlicher BGE 95 |1
271 S. 276 Fragen zu entlasten und die Gultigkeit eines Patentes durch den zustandigen
Zivilrichter entscheiden zu lassen (Botschaft des Bundesrates zum PatG, BBI 19501 S.
1066; BLUM/PEDRAZZINI, PatG Bd. 11, Art. 86 Anm. I'S. 708). Mdglicherweise sollte
auch der Gefahr vorgebeugt werden, dass der Patentinhaber den Streit Uber die Gultigkeit
des Patents, der unter Umsténden die Durchfihrung kostspieliger Begutachtungen erfordert,
auf Kosten des Staates austragen lasse. Die Uberweisung an den Zivilrichter wird jedoch
nicht zwingend vorgeschrieben. Art. 86 Abs. 1 PatG ist eine blosse "Kann-Vorschrift”, in
deren Anwendung die Strafbehorden freile Hand haben. Dagegen wurde mit dieser
Vorschrift nicht bezweckt, dem Patentinhaber irgendwel che Rechtsbehelfe zu entziehen, die
ihm zu Gebote stiinden, wenn die Patentnichtigkeitsklage nicht durch die Fristansetzung der
Strafuntersuchungsbehdrde ausgel 6st worden wére.

E.4

Nach der Ansicht des Handel sgerichtes sind dem Beklagten die Einreden des
Rechtsmissbrauchs und des Vertrages verwehrt, well er spatestens durch seine Strafanzeige
die zwischen den Parteien alenfalls noch bestehenden Bindungen zerstort habe. Es kann
jedoch nichts darauf ankommen, ob im Zeitpunkt der zivilrechtlichen oder strafrechtlichen
Auseinandersetzung zwischen den Parteien noch Bindungen bestehen, abgesehen von
solchen, welche die Einrede des Rechtsmissbrauches oder des Vertrages zu begriinden
vermogen. Solche weitere Bindungen werden in der Regel fehlen. Entscheidend fir die
Zulassigkeit der genannten Einreden ist, ob zwischen den Parteien ein Treueverhdtnis, eine
gesellschaftsdhnliche Partnerschaft bestand und ob die gestitzt darauf erlangten Kenntnisse
oder die engen Beziehungen zwischen den Parteien die Erhebung einer
Patentnichtigkeitsklage auch nach Aufldsung der Partnerschaft als Verstoss gegen Treu und



Glauben erscheinen lassen. Gleich verhélt es sich, wenn die vertragliche Bindung einen
ausdriicklichen oder stillschweigenden Verzicht auf die Patentnichtigkeitsklage enthalt.
Trifft dies zu, so ist anzunehmen, dass die Verpflichtung, die gemeinsam genltzten Patente
nicht anzugreifen, auch nach der Auflésung der Partnerschaft weiterbestehe.

E.5

Das Handel sgericht begriindet die Nichtzulassung der vom Beklagten erhobenen Einreden
welter damit, eine gestitzt BGE 95 11 271 S. 277 auf sie erfolgende Abweisung der
Zivilklage hétte zur Folge, dass der Klager eine strafrechtliche Verurteilung hinnehmen
musste, ohne die Nichtigkeit des angeblich verletzten Patentes nachweisen zu dirfen. Diese
Auffassung ist unrichtig. Denn der Strafrichter darf nur verurteilen, wenn er (oder der
Zivilrichter for ihn verbindlich; vgl. BGE 32 | 161 ff.) festgestellt hat, dass "eine patentierte
Erfindung widerrechtlich benttzt" worden ist (Art. 86 in Verbindung mit Art. 66 PatG ). Er
hat daher nicht nur zu prifen, ob ein Patent und eine V erletzung desselben vorliegen,
sondern auch, ob eine Erfindung gegeben ist. Eine auf der Einrede des Rechtsmissbrauchs
oder des Vertrages beruhende Abweisung der Nichtigkeitsklage ohne materielle Prifung
der Gultigkeit des Patentes durch den Zivilrichter erlaubt dem Strafrichter nicht, die
Nichtigkeit zu verneinen, sondern zwingt ihn, die Frage, wenn nétig unter Beiziehung von
Sachverstandigen, selber zu prifen und zu entscheiden. Kommt er zum Schluss, das Patent
sel nichtig, so hat er den Angeschuldigten freizusprechen. Das hat aber nicht die
Vernichtung des Patentes und dessen L dschung im Patentregister zur Folge. Es werden nur
die Voraussetzungen fur eine Bestrafung des Angeschuldigten verneint. Dritten gegentber
bleibt das Patent bestehen, gleich wie wenn im Zivilprozess die Patentnichtigkeit nicht
durch Widerklage, sondern durch blosse Einrede geltend gemacht worden ist. Nach
BLUM/PEDRAZZINI (PatG Bd. I11, Art. 86 Anm. 2 S. 709) hat auch der Strafrichter zu
beachten, dass unter Umstanden die Nichtigkeitsklage, etwa aus vertraglichen Grinden,
nicht erhoben werden kénne. Dieser Auffassung kann nicht zugestimmt werden, wenn sie
dahin zu verstehen sein sollte, dass der Strafrichter durch den vertraglichen Ausschluss der
Nichtigkeitseinrede gebunden und der Angeschuldigte zu bestrafen sei, selbst wenn keine
Erfindung vorliegen sollte. Die Tatsache, dass der Angeschuldigte sich seinerzeit
verpflichtete, das Patent nicht anzugreifen, gentigt fur die Strafbarkeit seines Tuns nicht.
Die Nichtangriffsverpflichtung ist rein zivilrechtlicher Art und kann auch nur
zivilrechtliche Folgen erzeugen, némlich die Abweisung der Patentnichtigkeitsklage ohne
materielle Prifung der Guiltigkeit des Patentes. Dagegen kann sie nicht ohne weliteres zur
Bestrafung wegen Patentverletzung fuhren, wenn der Verpflichtete die Verpflichtung nicht
einhdlt. BGE 95 1l 271 S. 278 Der erwahnten Kommentarstelle ist dagegen zuzustimmen,
wenn sie nur den Sinn haben sollte, der Strafrichter habe eine Fristansetzung zur Erhebung
der Patentnichtigkeitsklage zu unterlassen, falls er erkennt, dass die Einrede des
Rechtsmissbrauchs oder des Vertrags in Betracht féllt. Denn die Fristansetzung hétte in der
Tat keinen Sinn, wenn damit zu rechnen ist, dass der Zivilrichter die Einrede gutheisst und
damit das Zivilverfahren fur den weiteren Gang des Strafverfahrens zwecklos wird. Ist aber
der Angeschuldigte trotzdem an den Zivilrichter verwiesen worden, so hat dieser vollig
unabhangig vom Strafverfahren, das den Anstoss zur zivilrechtlichen Nichtigkeitsklage
gegeben hat, zu urteilen und insbesondere auch die vom beklagten Patentinhaber erhobene
Einrede des Rechtsmissbrauchs oder des Vertrages zu prifen. Denn esist kein Grund
ersichtlich, weshalb der Patentnichtigkeitsklager, dem gegentiber die Einrede mit Erfolg
erhoben werden konnte, besser gestellt sein sollte, well ein Strafverfahren wegen
Patentverletzung gegen ihn eréffnet worden ist und die Untersuchungsbehdrde ihm Frist zur



Erhebung der Patentnichtigkeitsklage angehetzt hat. Das Vorgetsen geméss Art. 86 PatG ist
auf die Félle zugeschnitten, in denen der Patentverletzer weder in einem Treueverhdltnis
zum Patentinhaber steht noch sich diesem ausdrticklich oder stillschweigend zur
Nichtanfechtung des Patentes verpflichtet hat. Den Nichtigkeitskldger dank dem
Strafverfahren besser zu stellen, lag dagegen nicht in der Absicht des Gesetzes. Da der
Strafrichter auch bei Abweisung der Nichtigkeitsklage durch den Zivilrichter gestitzt auf
die Einrede des Rechtsmissbrauchs oder des Vertrages die Glltigkeit des Patents zu priifen
hat, entfalt auch das weitere Argument der Vorinstanz, die auf Fristansetzung durch die
Strafuntersuchungsbehdrde erhobene Nichtigkeitsklage diene V erteidigungszwecken und
musse daher ohne Riicksicht auf die erwadhnten Einreden zugel assen werden.

E.6

Im weliteren fragt sich, ob die vom Beklagten erhobene Einrede des Rechtsmissbrauchs
bezw. des Vertrages sachlich begriindet sei. Mit dieser Frage hat sich das Handel sgericht
infolge seiner irrtimlichen Auffassung, die genannten Einreden seien Uberhaupt nicht
zulassig, nicht befasst. Das Bundesgericht ist beim gegebenen Stand der Akten nicht in der
Lage, sie heute schon zu beurteilen. Die Sacheist daher an dieBGE 9511 271 S. 279
Vorinstanz zurtckzuweisen, damit sie prtfe, ob der Kl&ger durch den Vertrag vom 16.
Oktober 1963 zum Beklagten in ein Treueverhdltnis trat, dasihm die Erhebung einer
Patentnichtigkeitsklage kraft stillschweigender Verpflichtung oder geméass Art. 2 ZGB
verbot und sie auch noch ausschliesst, nachdem der Beklagte sich an den erwahnten Vertrag
nicht mehr fur gebunden halt und der Quarztechnik AG. am 25. September 1964 das Recht,
die Erfindungen zu benltzen, entzogen hat. Die Vorinstanz wird allenfalls auch zur
Behauptung des Klagers Stellung nehmen muissen, der erwahnte Vertrag sei wegen
Tauschung unverbindlich, weil der Beklagte ihm beim V ertragsschluss verschwiegen habe,
dass ein gewisser Otto Thalmann schon im Sommer 1963 geltend machte, die Erfindungen
des Beklagten seien durch eine am 31. August 1963 patentierte Erfindung Thalmanns
vorweggenommen worden Denn auf eine Treuepflicht der Gegenpartei darf sich nur
berufen, wer selber dieser gegentber das Gebot, nach Treu und Glauben zu handeln,
beachtet hat. Das trifft in der Regel nicht zu auf eine Partel, die dem Vertragsgegner die
drohende Gefahr der Vernichtung gemeinsam auszuwertender Patente verschwiegen und
ihn so durch Tauschung veranlasst hat, erhebliche Mittel fur das gemeinsame Unternehmen
aufzuwenden (BLUM/PEDRAZZINI, PatG Bd. Il Art. 26 Anm. 16, S. 161 Abs. 2, Art. 34
Anm. 104, S. 499). Dispositiv
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