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Regeste
Immaterialguter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht

Erwagungen

E.1l

Die Dispositivziffern 1 und 2 der Verfigung vom 18. Dezember 2000 werden mit der
Beschwerde nicht angefochten. Es sind deshalb im Rubrum dieses Urteils auf der Seite der
Gesuchstellerinnen bzw. Beschwerdegegnerinnen die F. Hoffmann-La Roche AG und die
Roche Diagnostics GmbH sowie die Genetics Institute Inc. als Streithelferin aufzufihren.

E.2

Gemass Art. 87 Abs. 1 OG in der mit Bundesgesetz vom 8. Oktober 1999 revidierten und
seit 1. Méarz 2000 in Kraft stehenden Fassung ist gegen selbstéandig erdffnete Vor- und
Zwischenentscheide Uber die Zustandigkeit die staatsrechtliche Beschwerde zuléssig, wobel
diese Entscheide spéter nicht mehr angefochten werden kdnnen. Gegen andere selbstéandig
erdffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die staatsrechtliche Beschwerde nur zuléssig,
wenn sie einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken kénnen ((Art. 87 Abs. 2
OG). Ist die staatsrechtliche Beschwerde nach Absatz 2 von Art. 87 OG nicht zulassig oder
wurde von ihr nicht Gebrauch gemacht, so sind die betreffenden Vor- und
Zwischenentscheide durch Beschwerde gegen den Endentscheid anfechtbar ( Art. 87 Abs. 3
OG ). Aus den zitierten Bestimmungen ergibt sich, dass die Verfigung des
Instruktionsrichters vom 18. Dezember 2000 mit staatsrechtlicher Beschwerde angefochten
werden kann, soweit sie die Frage der 6rtlichen Zustéandigkeit zum Gegenstand hat.
Dagegen ist die Beschwerde nicht zuldssig, soweit mit der Verfligung die
Passivlegitimation der Gesuchsgegnerinnen 1 und 3 festgestellt worden ist, denn insofern
fehlt die V oraussetzung des nicht wiedergutzumachenden Nachteilsim Sinne von Art. 87
Abs. 2 OG . Nach der Rechtsprechung zu Art. 87 aOG, die grundsétzlich in gleicher Weise
auch bel der Anwendung des neuen Art. 87 Abs. 2 OG Geltung beanspruchen kann, muss es
sich um einen Nachteil rechtlicher Natur handeln, der auch mit einem spéteren glinstigen
Entscheid nicht ganzlich behoben werden kann ( BGE 126 | 207 E. 2 S. 210 mit
Hinweisen). Ein solcher Nachteil ist nicht gegeben, da neben der Passivlegitimation noch
andere Voraussetzungen tatsachlicher oder rechtlicher Natur vorhanden sein missen, damit
der Instruktionsrichter das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen gegeniiber den
Gesuchsgegnerinnen 1 und 3 gutheissen kann. Es besteht damit fir die
Beschwerdeftihrerinnen die Méglichkeit, die Frage der Passivlegitimation der
Gesuchsgegnerinnen 1 und 3 auch noch in einer allféllig gegen den Endentscheid des
Instruktionsrichters eingel egten staatsrechtlichen Beschwerde aufzuwerfen. In der Folge ist
deshalb die Beschwerde nur insoweit zu behandeln, al's sie sich gegen die Bgjahung der
ortlichen Zustandigkeit durch den Instruktionsrichter wendet.



E.3

Im - hier vorliegenden - Fall, dass der Entscheid Uber die ortliche Zusténdigkeit als
selbstandiger Vorentscheid ergeht, gilt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts der
Grundsatz, dass auf den von der klagenden Partel geltend gemachten Anspruch und dessen
Begriindung abgestellt werden kann und die Einwande der Gegenpartei einstweilen nicht zu
prifen sind. In BGE 122 111 249 ff. ist allerdings darauf hingewiesen worden, dass der
Grundsatz nur anwendbar ist, wenn der Gerichtsstand von der Natur des eingeklagten
Anspruchs abhéangt, das heisst wenn es um doppelrel evante Tatsachen geht, die sowohl fir
die Zuldssigkeit der Klage a's auch fur deren Begriundetheit erheblich sind ( BGE 122 111
249 E. 3b/bb S. 252). Ist eine von der Klagerpartel behauptete Tatsache dagegen nur fir die
Zustandigkeit des Gerichts, nicht aber fir die materielle Begriindetheit der Klage von
Bedeutung, muss dartiber - falls sie von der Gegenpartei bestritten wird - Beweis gefuhrt
werden ( BGE 122 111 249 E. 3b/cc S. 252 f.). Diese Regeln gelten auch in den Verfahren
vor den aargauischen Gerichtsinstanzen (Buhler/Edelmann/Killer, Kommentar zur
aargauischen Zivilprozessordnung, N. 10 Vorbem. 88 23-39 und N. 3 zu § 39). @) Im
Gesuch um vorsorgliche Massnahmen vom 29. Oktober 1999 gaben die Gesuchstellerinnen
folgende Darstellung des massgebenden Sachverhalts: Die Cilag AG International beziehe
das Rohprodukt zur Herstellung von "EPREX" bzw. "ERY PO" von der in den USA
domizilierten Ortho Pharmaceutical Corporation und lasse es von der Janssen
Pharmaceutica N.V. und der Cilag AG zum gebrauchsfertigen Produkt weiter verarbeiten.
Die Cilag AG International sei dann wieder fir den Vertrieb und den Export der
Fertigprodukte an V ertriebsgesel|schaften in der Schweiz und im Ausland verantwortlich.
Fir den Betrieb von "EPREX" in der Schweiz sei die Janssen-Cilag AG zustandig. Die
Tavolek AG sei, soweit ersichtlich, im Markt nicht aktiv tétig. Da sie aber gemass
Arzneimittelregister der IKS als Vertriebsfirma fur "ERY PO" aufgefiihrt sei, sel sie
ebenfalls passivlegitimiert. Im Gesuch wurde sodann in materiellrechtlicher Hinsicht
ausgefuhrt, dieses stiitze sich auf Art. 8 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit Art. 66 lit. aund b
PatG ; die ortliche Zustandigkeit ergebe sich aus Art. 5 Ziff. 3 LugU und Art. 109 Abs. 1
Satz 2 und Abs. 2 IPRG , well das patentverletzende Praparat unter anderem auch im
Kanton Aargau angeboten und in Verkehr gebracht werde. b) Gemass Art. 8 PatG
verschafft das Patent seinem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Erfindung
gewerbsmassig zu benutzen (Abs. 1). Als Benlitzung gelten neben dem Gebrauch und der
Ausfuhrung insbesondere auch das Feilhalten, der Verkauf, das Inverkehrbringen sowie die
Einfuhr zu diesen Zwecken (Abs. 2). In Art. 66 PatG (Marginalie: "Haftungstatbesténde")
wird bestimmt, zivil- und strafrechtlich kénne zur V erantwortung gezogen werden, wer die
patentierte Erfindung widerrechtlich benitzt, wobei als Bentitzung auch die Nachahmung
gilt (lit. @), und wer sich weigert, der zusténdigen Behorde die Herkunft der in seinem
Besitz befindlichen widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse anzugeben (lit. b). Nach dem
LugU (Ubereinkommen tiber die gerichtliche Zustandigkeit und die Vollstreckung
gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handel ssachen vom 16. September 1988; SR
0.275. 11) kann eine Person, die ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines V ertragsstaats
hat, in einem anderen Vertragsstaat verklagt werden, wenn eine unerlaubte Handlung oder
Anspriche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des V erfahrens bilden, vor dem
Gericht des Ortes, an dem das schadigende Ereignis eingetreten ist (Art. 5 Ziff. 3). Art. 109
Abs. 1 Satz 2 IPRG (Bundesgesetz Uber das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember
1987; SR 291) bestimmt sodann, dass fur V erletzungsklagen betreffend

Immaterial glterrechte die schwel zerischen Gerichte am Ort zustéandig sind, wo der Schutz



beansprucht wird, falls die beklagte Partei keinen Wohnsitz in der Schweiz hat. Schliesslich
kann gemass Art. 109 Abs. 2 IPRG im Fall, dass gegen mehrere Parteien gestitzt auf im
Wesentlichen gleiche Tatsachen und Rechtsgriinde vorgegangen wird, bei jedem
zustandigen Gericht gegen alle geklagt werden, sofern fir alle Beklagten ein

schwei zerischer Gerichtsstand gegeben ist. ¢) Die Gesuchstellerinnen behaupten geméss
ihrer Darstellung im Gesuch vom 29. Oktober 1999, dass die Gesuchsgegnerinnen 1 und 3
an der Herstellung, der Einfuhr und dem Vertrieb in der Schweiz der angeblich
patentverletzenden Préparate zusammen mit den Gbrigen Gesuchsgegnerinnen beteiligt
sind, wobei bestimmte V erletzungshandlungen auch im Kanton Aargau stattfanden oder
stattgefunden hétten. Dabei handelt es sich um die Behauptung doppelrelevanter Tatsachen,
da sie sowohl beztglich der Begriindetheit des Gesuchs (Glaubhaftmachen der
Voraussetzungen von Art. 77 Abs. 2 PatG ) wie auch der drtlichen und internationalen
Zustandigkeit (gemass Art. 5 Ziff. 3 LugU und Art. 109 Abs. 1 und 2 IPRG ) von
Bedeutung sind. Ob die Darstellung der Gesuchstellerinnen richtig oder jedenfalls glaubhaft
ist, brauchte fUr die Fallung des selbstandigen V orentscheids Uber die Ortliche Zustandigkeit
grundsétzlich nicht gepruft zu werden. Die Bestreitungen und abwei chenden Darstellungen
der Gesuchsgegnerinnen sind zwar nicht vollig unbeachtlich. Sie dienen indessen in diesem
Zusammenhang lediglich als Anhaltspunkte dafiir, in welcher Hinsicht die Darstellung der
Gesuchstellerinnen bestritten wird, und erlauben damit auch die Beurteilung, ob auf die
Behauptungen der Gesuchstellerinnen wegen Rechtsmissbrauchs nicht abgestellt werden
darf (vgl. BGE 921 36 E. 1 mit Hinweisen). Anzeichen fur einen solchen Rechtsmissbrauch
von der Seite der Gesuchstellerinnen sind jedoch nicht ersichtlich. Wird aber auf ihre
Behauptungen abgestellt, ergibt sich aufgrund der bisherigen Erwégungen die ortliche und
internationale Zustandigkeit in Bezug auf die Gesuchsgegnerinnen 1 und 3 sowie die
Ortliche Zusténdigkeit in Bezug auf die tbrigen Gesuchsgegnerinnen. Im Ergebnisist die
angefochtene Verfligung demnach nicht willkirlich, soweit siein diesem Verfahren
Uberprift werden kann, womit eine Verletzung von Art. 9 BV nach standiger
Rechtsprechung (vgl. BGE 122 111 130 E. 2a mit Hinweisen) ausscheidet. Der ebenfalls
erhobenen Ruge einer Verletzung von Art. 30 Abs. 2 BV kommt in diesem Zusammenhang
keine selbstandige Bedeutung zu.

E.4

Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend ist die Gerichtsgebihr den
Beschwerdefihrerinnen unter solidarischer Haftbarkeit aufzuerlegen ( Art. 156 Abs. 1 und
7 OG). Die BeschwerdefUhrerinnen haben die Beschwerdegegnerinnen - ebenfalls unter
solidarischer Haftbarkeit - fur das bundesgerichtliche Verfahren zu entschadigen ( Art. 159
Abs. 1,2und50G).
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