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Regeste
Erfinderische Téatigkeit, Feststellungsklage, Neuheit

Erwagungen

E.1
Auszug aus der Verfligung des Bundespatentgerichtsi.S. A gegen B vom

E.4

Nachdem das Klagepatent gel6scht wurde, ist das Verfahren als gegenstandsl os geworden
abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO).

E.5
[Zur Hohe der Gerichtsgebtihr.]

E.6

Ist das Verfahren zufolge Gegenstandsl osigkeit abzuschreiben, sind die Prozesskosten nach
Ermessen zu verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei ist zu berticksichtigen, wel- che
Partel Anlass zur Klage gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang ge- wesen
ware, bei welcher Partei Griinde eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit des
Verfahrens gefuihrt haben und welche Partei unnétigerwel se Kosten verursacht hat.1 Die

L 6schung des Klagepatents entspricht einer vollstandigen Klageanerkennung. Nach Art.
107 Abs. 1 lit. e ZPO und in Anaogie zu Art. 106 Abs. 1 ZPO sind die Kosten daher
grundsétzlich der Beklagten aufzuerlegen. Eine Obliegenheit zur vorgangigen Verwarnung
kennt das schwei zerische Recht (anders a's Deutschland, vgl. § 93 DE-ZPO) nicht.2 Nach
der Praxis der Zuger Gerichte rechtfertigt sich die Verlegung der Kosten auf den Beklagten,
der das Klagepatent umgehend gel6scht hat, bel Klageeinreichung ohne vorgangige
Verwarnung, wenn der Beklagte ,, durch sein vorpro- zessuales Verhalten den Eindruck
erweckt hatte, dass er das Patent nicht auf blosse Ver- warnung hin hétte |6schen lassen”.3
Diesen Schluss |asst bereits der Bestand eines formell gultigen Patents zu. Denn das Pa- tent
wird gel6scht, wenn die falligen Jahresgebihren nicht rechtzeitig bezahlt werden (Art. 15
Abs. 1lit. b PatG). Dass der Patentinhaber zwar die Gebuhren fur die Aufrechterhal- tung
des Patents rechtzeitig bezahlt, aber auf erste Aufforderung hin das Patent |6schen wirde,
widerspricht der Lebenserfahrung. Im vorliegenden Fall hat die Patentinhaberin auf die
(informelle) Zustellung der Klage denn auch nicht sofort mit der Loschung des Klagepa-
tents reagiert, sondern der Klagerin ein Lizenzangebot gemacht. Das legt nahe, dass auch
bel vorprozessualer Aufforderung das Klagepatent nicht sofort gel 6scht worden wére. Die
Prozesskosten sind daher der Beklagten aufzuerlegen. [9]
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