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Regeste

Regeste Patentnichtigkeitsklage (Art. 26 ff. PatG); materielle Rechtskraft. Bei einer
Patentnichtigkeitsklage ist die materielle Rechtskraft nicht auf die geltend gemachten
Nichtigkeitsgriinde beschrankt, sondern sie erstreckt sich grundsétzlich auf alle gesetzlichen
Nichtigkeitsgriinde (Anderung der Rechtsprechung).

Regeste Action en nullité d'un brevet (art. 26 ss LBI); autorité de la chose jugée). L'autorité
de la chose jugée d'une décision rendue sur une action en nullité d'un brevet ne se limite pas
aux causes de nullité invoquées, mais sétend en principe atoutes les causes de nullité
|égales (changement de jurisprudence).

Regesto Azionein nullitadi un brevetto (art. 26 segg. LBI); autorita di cosa giudicata.
L'autorita di cosa giudicata di una sentenza pronunciatain esito aun'azionein nullitadi un
brevetto non e limitataai motivi di nullitdinvocati in tale ambito, ma s estende bensi - di
principio - atutte le cause di nullitalegali (cambiamento della giurisprudenza).

Erwagungen

E.1l

Nach der Praxis des Bundesgerichts bestimmt das Bundesrecht tber die materielle
Rechtskraft, das heisst die Verbindlichkeit eines Urteils fir spétere Prozesse, soweit der zu
beurteilende Anspruch auf Bundesrecht beruht. Eine abgeurteilte Sache liegt vor, wenn der
streitige Anspruch mit einem schon rechtskraftig beurteilten identisch ist. Dies trifft zu,
wenn der Anspruch dem Gericht aus demselben Rechtsgrund und gesttitzt auf den gleichen
Sachverhalt erneut zur Beurteilung unterbreitet wird ( BGE 119 11 89 E. 2a S. 90 mit
Hinweisen; BGE 121 111 474 E. 4aS. 477; BGE 123111 16 E. 2a S. 18). Mit der Berufung
wird vorgebracht, es fehle im vorliegenden Fall die Anspruchsidentitét, weil im Verfahren
vor dem Handel sgericht des Kantons ZUrich andere Patentnichtigkeitsgrinde geltend
gemacht worden seien. a) Die Vorinstanz hat auf eine auf das Jahr 1906 zurtickgehende
Rechtsprechung des Bundesgerichts abgestelIt, wonach sich die Anspruchsidentitét bel der
Patentnichtigkeitsklage aufgrund der geltend gemachten Nichtigkeitsgrinde bestimmt,
weshalb keine abgeurteilte BGE 125 |11 241 S. 243 Sache vorliegt, wenn die gleiche
Klagepartel im spateren Verfahren andere Nichtigkeitsgriinde als im friheren behauptet (
BGE 321 161 E. 3 S. 167; bestétigt in BGE 7111 39 E. 2 S. 41). Diese Praxisist in der
neueren schwei zerischen Lehre Uberwiegend kritisiert worden (kritisch: MAX KUMMER,
Das Klagerecht und die materielle Rechtskraft im schwel zerischen Recht, Bern 1954, S. 84
ff.; BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, Band 2, 2. Auflage, Bern 1975,
S. 196 ff.; ALOIS TROLLER, Immaterialgtterrecht, Band I, 3. Auflage, Basel 1985, S.
1084; LUCAS DAVID, in: Schwelzerisches Immaterialguiter- und Wettbewerbsrecht, Band
1/2, Der Rechtsschutz im Immaterial giterrecht, Basel 1992, S. 40 f.; vgl. auch EUGENE



BRUNNER, Der Patentnichtigkeitsprozess im schweizerischen Recht, SMI 1995, S. 191.;
zustimmend: WEIDLICH/BLUM, Das schweizerische Patentrecht, Erste Lieferung, Bern
1934, S. 306 f.; KAMEN TROLLER, Manuel du droit suisse des biensimmatériels, Band
I1, 2. Auflage, Basal 1996, S. 1181). Ausgangspunkt der Kritik ist die Auffassung, dass die
Patentnichtigkeitsklage feststellender und nicht gestaltender Natur ist und ihr eine
individualisierte Rechtsbehauptung zugrunde liegt, ndmlich jene, dass ein bestimmtes
Patentrechtsverhaltnis nicht vorliege bzw. nicht habe entstehen kénnen (KUMMER, a.a.O.,
S. 841.; BLUM/PEDRAZZINI, a.a.0., S. 196). Gegen die Rechtsprechung des
Bundesgerichts wird zudem eingewendet, sie fihre zu unpraktischen, der Prozessdkonomie
widersprechenden Ergebnissen, weil die beklagte Partei, um ein Urteil Uber ale
Nichtigkeitsgrinde zu erhalten, unter Umsténden gezwungen sei, nicht nur die Abweisung
der negativen Feststellungsklage zu beantragen, sondern Widerklage auf positive
Feststellung zu erheben und hiebei das Nichtbestehen aller Nichtigkeitsgriinde geltend zu
machen (KUMMER, aa.O., S. 87). Gegen die Praxis des Bundesgerichts wird schliesslich
vorgebracht, dass sie in Bezug auf die Bestimmung des Umfangs der Rechtskraft zu
Problemen fuhren konne, welil sich die einzelnen Nichtigkeitsgrinde hinsichtlich ihres
Sachverhaltes haufig nicht scharf trennen liessen (ALOISTROLLER, a.a 0., S. 1084;
KUMMER, aa0., S. 891.). b) Die patentrechtliche Nichtigkeitsklage ist auch nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichts eine negative Feststellungsklage und keine
Gestaltungsklage ( BGE 120 11 357 E. 2a S. 361, in diesem Sinne schon BGE 321 161 E. 3
S. 166). Sie hat die Funktion, eine bereits bestehende Rechtslage vom Gericht kléren zu
lassen (KUMMER, aa.O., S. 73f.; vgl. auch STAEHELIN/SUTTER, Zivilprozessrecht, 8
13 Rz. 15f. und 23). Richtig ist sodann, dassihr ein individualisiertesBGE 125 I11 241 S.
244 Rechtsbegehren zugrunde liegt, ndmlich jenes auf Feststellung der Nichtigkeit eines
bestimmten Patentes, weshalb auch der Klageantrag regel massig entsprechend formuliert
wird. Das war auch im friiheren Verfahren vor dem Handel sgericht der Fall, wo die Ferag
AG Widerklage auf Feststellung der Nichtigkeit des Schweizer Patentes CH PS 667 621
erhoben hatte. Im vorliegenden Verfahren haben die Kl&gerinnen ihren Antrag zwar enger
gefasst, indem sie das Rechtsbegehren stellten, dass dieses Patent nur hinsichtlich der
Patentanspriiche 1 bis 4 as nichtig festzustellen sei. Im Ergebnis stimmt indessen der
spatere mit dem friiheren Antrag Uberein, da die Kl&gerinnen davon ausgehen, dass die
Nichtigkeit der Patentanspriiche 1 bis 4 auch jene der davon abhéngigen Patentanspriiche 5
bis 17 zur Folge haben misste, womit das Patent als Ganzes nichtig wére. Das jetzige
Rechtsbegehren der Kl&gerinnen ist deshalb als mit dem friheren identisch zu betrachten. c)
Das Bundesgericht hat in BGE 321 161 E. 3 S. 167 zur Begriindung seiner Rechtsprechung
auf eine damalsin der deutschen Lehre vertretene Meinung verwiesen (namlich auf J.
KOHLER, Handbuch des Deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung,
Mannheim 1900, S. 387). Danach wird die Nichtigkeitsklage charakterisiert durch die
geltend gemachten Nichtigkeitsgrinde, wobei speziell definiert wird, was al's einzelner bzw.
einheitlicher Klagegrund zu gelten hat. Die Komplexitét der einzelnen Nichtigkeitsgriinde
macht es nach diesem Autor «im Interesse der Klarheit» n6tig, dass eine Trennung in
mehrere Nichtigkeitsklagen moéglich sein muss. Durch die Erhebung einer positiven
Feststellungsklage kann die beklagte Partei den Nichtigkeitsklager allerdings dazu zwingen,
samtliche Nichtigkeitsgrinde geltend zu machen; nach Gutheissung der positiven
Feststellungsklage ist die gleiche Partei mit jeder weiteren Nichtigkeitsklage
ausgeschlossen (KOHLER, a.a.O., S. 388). Auch nach heutiger deutscher Lehre und
Rechtsprechung bewirkt die Abweisung der Nichtigkeitsklage nur Rechtskraft hinsichtlich



der vom Klager geltend gemachten Klagegriinde, wobel aber der eine Mehrzahl einzelner
Nichtigkeitsgrinde umfassende Nichtigkeitsgrund der mangel nden Patentféhigkeit nach 8
22 Abs. 1in Verbindung mit 8 21 Abs. 1 Nr. 1 des Deutschen Patentgesetzes (DPatG) einen
einheitlichen Klagegrund darstellt (BENKARD/ROGGE, Patentgesetz,
Gebrauchsmustergesetz, 9. Auflage, Minchen 1993, N. 10 und 68 zu § 22 PatG ;
BERNHARDT/KRASSER, L ehrbuch des Patentrechts, 4. Auflage, Minchen 1986, S. 436
und 440 f.; vgl. auch GAUL, Patentnichtigkeitsklage und Rechtskraft, GRUR 1965, S. 337
ff.). BGE 125111 241 S. 245 d) Mit der friheren Praxis des Bundesgerichts ist nicht
berticksichtigt worden, dass die Umschreibung der einzelnen oder einheitlichen
Klagegriinde weitgehend auf die nationale Gesetzgebung abstellt und deshalb eine
Ubernahme der Lehre Kohlers davon hétte abhangig gemacht werden miissen, dass das
schweizerische Patentgesetz in Bezug auf die Nichtigkeitsgrunde in inhaltlicher und
systematischer Hinsicht genau mit dem deutschen tbereinstimmt. Das war aber schon 1906
nicht der Fall, und dabei ist es - trotz sog. Harmonisierung des schweizerischen Patentrechts
durch Angleichung namentlich an das Europai sche Patentibereinkommen (vgl. BGE 120 11
71E. 2 S. 73) - bis heute geblieben. Das zeigt sich gerade bei den Nichtigkeitsgriinden
gemass den 88 1-5 DPatG, die nach deutscher Lehre und Praxis einen einheitlichen
Klagegrund bilden. Zwar werden auch im schweizerischen Patentgesetz die
Nichtigkeitsgrinde nach Art. 1 und Art. 1ain Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 zusammengefasst.
Separat aufgezéhlt werden indessen in Ziff. 2 die Nichtigkeitsgriinde geméss Art. 2 PatG ,
dieteillweise (lit. @) jenen von 8 2 Nr. 1 DPatG (Verstoss gegen die guten Sitten bzw. die
Offentliche Ordnung) entsprechen. Die ohnehin al's problematisch betrachtete
Umschreibung des einheitlichen Klagegrundes (dazu GAUL, a.a.O., S. 338 f.) musste somit
fr das schwei zerische Recht anders vorgenommen werden, wobei auch zu bedenken waére,
dass dafiir in der deutschen L ehre teilweise auf verfahrensrechtliche Uberlegungen
abgestellt wird (vgl. BENKARD/ROGGE, aa.O., N. 10 zu § 22), was fur das
schweizerische Recht angesichts der Vielfalt der kantonalen Verfahrensordnungen
zusétzliche Schwierigkeiten mit sich bringen wiirde. Schliesslich wurde mit der friheren
Praxis des Bundesgerichts auch nicht berticksichtigt, dass die Patentnichtigkeitsklage im
deutschen Recht im Gegensatz zum schweizerischen als Popul arklage ausgestaltet ist (dazu
BGE 11611 196 E. 2a S. 199). Dem liegt der gesetzgeberische Wille zu Grunde, das
Interesse der Allgemeinheit an der Nichtigerkl&rung eines Patentes hoher zu werten as
jenes des Patentinhabers an der ungestérten Sondernutzung am Patentgegenstand, weshalb
die Erhebung von Patentnichtigkeitsklagen tendenziell gefordert werden soll. Darin ist
letztlich die Begriindung fir die deutsche L ehre und Rechtsprechung zu sehen (GAUL,
aa0., S. 3391.), die aber in dieser Form fur das schweizerische Recht nicht gelten kann.
Gegen die Beibehaltung der friheren Praxis sprechen sodann diein der zitierten
schweizerischen Literatur aufgezéhlten praktischen und prozessdtkonomischen Grinde. So
trifft zu, dassin den Klage- BGE 125 111 241 S. 246 oder Urteil sbegriindungen oft nicht klar
zwischen den verschiedenen Nichtigkeitsgriinden unterschieden wird und esin diesen
Féallen schwierig oder gar unmoglich ist, nachtréglich zur Bestimmung der materiellen
Rechtskraft festzustellen, welche Nichtigkeitsgriinde von einer Partel geltend gemacht oder
in einem Gerichtsentscheid verneint worden sind. Als prozessbkonomisch nachteilig ist
sodann der - bereits von Kohler selbst hervorgehobene - Umstand zu werten, dass die
beklagte Partel unter Umstanden zur Erhebung einer Widerklage auf positive Feststellung
gezwungen ist, falls sie ein Urteil Gber alle Nichtigkeitsgriinde erhalten will. Dies lasst sich
vermeiden, wenn die auf Patentnichtigkeit klagende Partei mit einem Entscheid zu rechnen



hat, dem umfassende materielle Rechtskraft zukommt, denn dadurch wird sieim eigenen
Interesse veranlasst sein, samtliche in Frage kommenden Nichtigkeitsgriinde geltend zu
machen (vgl. BLUM/PEDRAZZINI, aa.O., S. 196 f.). Nach einem allgemeinen, die
materielle Rechtskraft einschréankenden Grundsatz bleibt indes die spatere Geltendmachung
neuer erheblicher Tatsachen vorbehalten, soweit diese erst nach dem Prozess eingetreten
sind (BGE 11211 268 E. I1/1b S. 272; 97 11 390 E. 4 S. 397 mit Hinweisen; BGE 71 Il 282
S. 285; BLUM/PEDRAZZINI, a.a.0., S. 201). Bei der Patentnichtigkeitsklage ist allerdings
zu beachten, dass es um Sachverhalte gehen kann, die einer rechtserheblichen Veradnderung
aus materiellrechtlichen Griinden nicht zuganglich sind (KUMMER, a.a.O., S. 130
Fussnote 1; zur Mdglichkeit der Revision nach kantonalem Recht: ALOIS TROLLER,
aa0., S. 1084). Das Thema braucht indes hier nicht weiter erortert zu werden, damit der
Berufungsschrift keine neuen erheblichen Tatsachen behauptet werden. €) Aus den
aufgezahlten Grinden ist die bisherige Rechtsprechung (BGE 321 161 E. 3 S. 167 und 71
1 39 E. 2 S. 41) dahingehend zu andern, dass die materielle Rechtskraft bei einer
Patentnichtigkeitsklage nicht auf die geltend gemachten Nichtigkeitsgriinde beschrankt ist,
sondern sich nach Massgabe des Rechtsbegehrens oder des Gerichtsentscheidesim
Vorprozess auf alle gesetzlichen Nichtigkeitsgrinde erstreckt. Fir den vorliegenden Fall hat
das zur Folge, dass die Anspruchsidentitét zu bejahen ist, ohne dass geklart werden muss,
ob die Ferag AG mit ihrer Widerklage vor dem Handel sgericht des Kantons Zurich die
gleichen Nichtigkeitsgriinde geltend gemacht hat wie die Kl&gerinnen im jetzigen
Verfahren.
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