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Erwagungen

E. 1

Die Parteien liegen seit 1992 vor Handel sgericht im Streit betreffend Pa- tentnichtigkeit
(Hauptklage der B. AG; nachfolgend Klagerin) bzw. Patentverlet- zung/Unterlassung und
Gewinnherausgabe (Widerklage von A.; nachfolgend Wi- derkléger); es geht um das
europdische Patent Nr. 0 319 251 ("Rohrschelle") des Beklagten. Durch Tellurteil des
Handel sgerichts vom 13. Juli 1999 bzw. Urteil des Bundesgerichts vom 12. April 2001
wurde die Nichtigkeitsklage rechtskréftig ab- gewiesen; gleichzeitig wurde das Vorliegen
einer Patentverletzung durch die K1& gerin bejaht und ein entsprechendes Verbot an deren
Adresse erlassen. Nach der Wiederaufnahme des (inzwischen sistierten) Verfahrens und
dem Scheitern gerichtlicher und aussergerichtlicher Verglei chsverhandlungen zwi- schen
den Parteien anderte der Beklagte seine urspriingliche Widerklage mit Ein- gabe vom 27.
Januar 2003 (HG act. 121) insofern, als er nunmehr in Form einer Stufenklage verlangte,
die Klagerin sei vorab zur Auskunftserteilung/Rechnungs- legung beziiglich der von ihr und
ihren Tochtergesellschaften durch die festge- stellte Patentverletzung erzielten Gewinne zu
verpflichten; anschliessend sei ihm Gelegenheit zu geben, gestiitzt auf die
Auskunftserteilung und Rechnungslegung sein Gewinnherausgabebegehren zu beziffern.
Nach rechtskréftiger Zulassung der Widerklagednderung und durchgefihrtem
Hauptverfahren zum Rechnungsle- gungsanspruch verpflichtete das Handel sgericht die
Kl&gerinin teilweiser Guthei- ssung der Widerklage mit Teilurteil vom 3. Juni 2005, innert
60 Tagen Uber den Vertrieb der fraglichen Rohrschellen in der Schweiz oder Liechtenstein
zwischen 1992 bis zum Auskunftszeitpunkt bzw. Gber den daraus erzielten Gewinn nach
anerkannten Grundsédtzen Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, alles de- tailliert
und separat nach Geschéftsjahr und Rohrschellen-Typ, unter Angabe der Einstandspreise
sowie der einzelnen Kosten sowie unter Einreichung der Unterla- gen, auf welche Bezug
genommen wird (act. 4/2 in Kass.-Nr. AA080020; HG act. 154). Fur den
Widerhandlungsfall wurde Bestrafung der Organe der Kl&gerin we-

- 3 - gen Ungehorsams nach Art. 292 StGB angedroht. Eine von der Klagerin dagegen
erhobene Nichtigkeitsheschwerde wies das K assationsgericht mit Beschluss vom 26. Januar
2006 ab, soweit es darauf eintrat (Kass.-Nr. AA050118). Ebenso wies das Bundesgericht
mit Urteil vom 12. April 2006 die von der Klagerin erhobene Berufung ab, soweit es darauf
eintrat.

E.2

Mit Eingabe vom 19. Juni 2006 an das Handel sgericht erteilte die Klagerin Auskunft (act.
4/3in Kass.-Nr. AA080020 = HG act. 164 mit Beilagen). Danach belaufe sich ihr Gewinn
auf Fr. 416'000.-- und derjenige von B. (Schweiz) AG auf Fr. 77'000.--. Gleichzeitig reichte



die Klagerin zwel Liefervertrage ein und bean- tragte unter Berufung auf § 145 ZPO, es
seien diese al's Geschéftsgeheimnisse zum ausschliesslichen Gebrauch fir das Gericht zu
behandeln (a.a.0., S. 4; HG act. 165/1-2 [bei den vorinstanzlichen Prozessakten als
"Geheim" klassifiziert]). Mit Beschluss vom 10. August 2006 (KG act. 4/4 in Kass.-Nr.
AA080020 = HG act. 167; vgl. auch angefochtenes Urteil S. 22 ff.) hielt das Handel sgericht
fest, die durch die Kl&gerin vorgenommene Auskunftserteilung stelle "eine eigent- liche
Missachtung des Teilurteils vom 3. Juni 2005 dar”, weil die Kl&gerin denihr im Teilurteil
aufgegebenen spezifischen Auskunftspflichten in verschiedener Hin- sicht nicht
nachgekommen sei. Das Gericht setzte der Kl&gerin und deren Orga- nen Frist an, um
betreffend Uberweisung an die Strafbehodrden Stellung zu neh- men. Gleichzeitig wurde
dem Beklagten Frist angesetzt, um zur Auskunft der K1& gerin und zu der von der Kl&gerin
beantragten Schutzmassnahme Stellung zu nehmen.

E.21

Nach Eingang der kl&gerischen Auskunftserteilung hatte das Handel sge- richt — welches der
Auffassung war, die Klagerin habe damit das Teilurteil vom 3. Juni 2005 missachtet — der
Kl&gerin und ihren Organen Frist angesetzt, um zur Frage der Erstattung einer Strafanzeige
Stellung zu nehmen. Nachdem der Ver- waltungsratsprasident der Klagerinin einer
Eingabe vom 20. September 2006 (HG act. 172) von "zusétzlich verlangten Informationen
und Unterlagen™ sprach, erachtete das Handel sgericht dies fUr prozessual unzuléssig bzw.
verspétet, weil die Frist zur Auskunftserteilung zu jenem Zeitpunkt bereits abgelaufen sel.
Die Fristansetzung vom 10. August 2006 habe sich ausschliesslich auf die Frage der
Erstattung einer Strafanzeige bezogen, und gleichzeitig hielt das Gericht fest, die Kl&agerin
sel mit Vorbringen zur Bemessung des herauszugebenden Gewinns nach Ablauf der mit
Zustellung des bundesgerichtlichen Urteils vom 12. April 2006 in Gang gesetzten
60-tagigen Frist ausgeschlossen (Urtell S. 17 unter Hinweis auf HG act. 167 [recte: 181] S.
2 ff.).

E.22

Nach Auffassung der Klagerin hat es das Handelsgericht in seinem Tei- lurteil vom 3. Juni
2005 unterlassen, prozessuale Saumnisfolgen fur den Fall der Nichtbefolgung der ihr mit
diesem Urteil auferlegten Pflichten fir das weiterhin hangige Verfahren anzudrohen. In
diesem Urteil sei fur den Widerhandlungsfall einzig Bestrafung ihrer Organe wegen
Ungehorsams gegen eine amtliche Verfi- gung im Sinne von Art. 292 StGB angedroht
worden. Diese Sdumnisandrohung besage aber nicht, welches die Folgen fir das hangige
Verfahren betreffend Ge-

- 15 - winnherausgabe seien, falls die verlangten Auskinfte nicht (bzw. nicht innert Frist)
erteilt wirden. Im nunmehr angefochtenen Urteil vom 6. Dezember 2007 — so die Klagerin
weiter — gehe das Handel sgericht, wie oben aufgezeigt, davon aus, dass die KI& gerin nach
dem 19. Juni 2006, d.h. nach Ablauf der Frist von 60 Tagen zur Aus- kunftserteilung mit
weiteren Vorbringen und Beweismitteln ausgeschlossen gewe- sen sei. Dies habe das
Handel sgericht ihr aber im Rahmen des noch hangigen Verfahrens zuvor nie angedroht.
Vorliegend sehe das Gesetz selbst keine Sdum- nisfolgen vor. Geméss § 196 GV G habe
daher eine entsprechende richterliche Anordnung zu ergehen, was nicht geschehen sai.
Indem das Handel sgericht be- wusst keine Nachfrist angesetzt und ohne entsprechende
Saumnisandrohung entschieden habe, die Klagerin sei mit weiteren Vorbringen und

Bewei smitteln ausgeschlossen, habe es zudem deren Anspruch auf rechtliches Gehor



verletzt. Uberdies komme das beanstandete V orgehen einer Verletzung des Grundsatzes
von Treu und Glauben (8§ 50 ZPO) gleich; unter den gegebenen Umstanden habe die
Kl&gerin ndmlich in guten Treuen annehmen durfen, dassihr das Handelsge- richt, sollte es
die Auskunftserteilung als unvollsténdig beurteilen, Frist zur Nach- reichung der (aus Sicht
des Gerichts) fehlenden Auskiinfte und Unterlagen anset- zen wirde. Erst mit
Kenntnisnahme des Beschlusses vom 10. August 2006 habe die Klagerin erfahren, dass das
Handel sgericht ihre Auskunftserteilung als unge- niigend erachte, worauf sie mit Eingabe
vom 29. September 2006 ihr Bedauern ausgedrickt und gleichzeitig versichert habe, ihren
Verpflichtungen im Rahmen des hangigen V erfahrens nachzukommen.

E.23

Anfechtungsobjekt der vorliegenden Nichtigkeitsbeschwerde ist das Ur- teil vom 6.
Dezember 2007. Die vorliegende Ruge bezieht sich insofern auf das Teilurteill vom 3. Juni
2005, as die Kl&gerin beanstandet, dass damals keine pro- zessual e Sdumnisandrohung
erfolgt sei. L&ge insofern tatsachlich ein Nichtig- keitsgrund vor, so hétte sich dieser
alerdings erst mit Ausfallung des heute an- gefochtenen Urtells verwirklicht, weshab die
RUge insoweit als zuldssig zu be- trachten ist.
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E.24

Unter Zugrundelegung des Teilurteils vom 3. Juni 2005 ist von folgen- dem auszugehen: a)
Im Falle der prozessualen Aktenedition geméss 8§ 183 ZPO ware grund- sétzlich der
Editionspflichtige dadurch, dass auf von ihm verspétet eingereichte Unterlagen nicht
abgestellt wird, in prozessualer Hinsicht offensichtlich nicht be- schwert. Die Aktenedition
erfolgt auf Antrag und im Interesse der Gegenseite, so dass |etztlich diese und nicht die
sdumige Partel "bestraft” wirde, wenn auf sol- che verspétet eingereichte Akten nicht
abgestellt wird. Gleiches gilt fur die materi- ellrechtliche Offenlegungspflicht, die dazu
dient, dem Informationsberechtigten die Substanziierung bzw. Bezifferung seiner Klage zu
ermoglichen. Somit kann die Klagerin dadurch, dass auf von ihr verspétet eingereichte
Unterlagen, deren Vor- legung bzw. Einreichung das Gericht angeordnet hatte, nicht
eingetreten wurde, in prozessualer Hinsicht nicht beschwert sein. Sie Ubersieht sodann, dass
ihr mit dem Tellurteil vom 3. Juni 2005 weder ein Recht elngeraumt noch eine prozes- suale
Last auferlegt worden war, sondern vielmehr mittels Sachurteil Uber eine
materiellrechtliche Pflicht entschieden wurde (vgl. dazu das oben unter 11. Ausge- flihrte).
Insofern blieb fir die Anordnung von prozessual en Sdumnisfolgen und damit auch fir die
Anwendbarkeit von § 196 GV G gar kein Raum (zutreffend Be- schwerdeantwort S. 5f.,
Ziff. 3). Hingegen wurde im Sinne einer Vollstreckungs- massnahme die alféllige
Missachtung dieses Sachurteils mit der Sanktion der Ungehorsamsstrafe verkntipft, und nur
im Hinblick auf die Verwirklichung dieser Androhung erging im Teilurteil vom 3. Juni
2005 eine (zul&ssige) Fristansetzung. Ob im Ubrigen die Vorinstanz im Hinblick auf die
Verwirklichung der Andro- hung der Klagerin vorerst noch eine Nachfrist hétte ansetzen
mussen, betrifft die richterliche Fragepflicht (nachfolgend c). b) Die Klagerin beanstandet
alerdings auch, dass sie die Vorinstanz mit weiteren V orbringen und Beweismitteln zur
Frage der Bemessung des herauszu- gebenden Gewinns ausgeschlossen habe. Hier geht es
somit nicht um die nach- tragliche Erfullung der Vorlegungs- oder Editionspflicht, sondern
darum, ob sich die Kl&gerin in jenem Zeitpunkt noch zur insoweit hangigen Sache —d.h.
zum vom



- 17 - Beklagten im Rahmen der Widerklage bezifferten Gewinnherausgabebegehren —
aussern konnte. Dazu ergibt sich folgendes: Mit seiner Eingabe vom 11. September 2006
(HG act. 169) hatte der Be- klagte zur Auskunftserteilung der Klagerin Stellung genommen
und dabei seine Forderung betreffend Gewinnherausgabe (unter Vorbehalt der Nachklage)
bezif- fert. Mit Verfligung vom 24. September 2007 wurde der Klagerin Frist angesetzt, um
"im Sinne der Erwagungen” zum Quantitativ der beklagtischen Forderung Stellung zu
nehmen (HG act. 181). In den Erwdgungen dazu wird prézisierend festgehalten, die
Kl&gerin kdnne sich nunmehr noch "zum Quantitativ der erhobe- nen Forderung éussern,
aber nur gestiitzt auf den bisher behaupteten Sachver- halt" (HG act. 181 S. 4). Mit Eingabe
vom 15. November 2007 dusserte sich die Kl&gerin in diesem Sinn zum Quantitativ (HG
act. 185). Somit steht fest, dass die Klagerin im September 2007 effektiv Gelegenheit
erhielt, um sich zur Frage der Bemessung des gegnerischen Anspruchs zu dussern und dies
auch tat. Insofern erweist sich die Riige jedenfalls im Ergebnis al's unbegriindet. Immerhin
ist der Kl&gerin darin zu folgen, dass es die Begriindung des angefochtenen Entscheides
insoweit an der winschbaren Klarheit fehlen lasst, als aufgrund der Erwégungen auf Seite
16/17 der Eindruck entstehen konnte, die Kl&agerin sel nach Ablauf der 60-tagigen Frist
auch mit Vorbringen zum verbleibenden Teil der Stufenklage (Quantitativ des
Herausgabebegehrens) ausgeschlossen gewesen, was jedoch nicht der Fall war. ¢) Im
gleichen Zusammenhang riigt die Kl&gerin eine Verletzung der rich- terlichen Fragepflicht
(Beschwerde Ziff. 47 ff., S. 12 ff.). Wenn — so begriindet sie die Rige — das Handel sgericht
zum Schluss gekommen sai, ihre Auskunftsertei- lung sei in mehreren Punkten ungentigend
bzw. unvollsténdig gewesen, so wére es verpflichtet gewesen, ihr in Anwendung von § 55
ZPO Frist zu einer Ergéan- zungseingabe zwecks Behebung der Méngel anzusetzen.
Abgesehen von der genannten zivil prozessualen Bestimmung habe das Bundesgericht in
BGE 124 IV 311 im Anwendungsbereich von Art. 292 StGB ein Recht auf Nachbesserung
an- erkannt. Indem die Vorinstanz ihr keine Gelegenheit gegeben habe, um vorab zu
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den Anspruch der Kl&gerin auf rechtliches Gehor verletzt. VVorab ist festzustellen, dass die
Vorinstanz, wie vorstehend bereits erwahnt, der Klagerin Gelegenheit gegeben hat, um zur
Frage einer Uberweisung an die Strafbehdrden Stellung zu nehmen. Zu mehr war die
Vorinstanz nicht verpflichtet. Die richterliche Fragepflicht geméss 8§ 55 ZPO dient — als
kompensatorische Er- génzung der V erhandlungsmaxime — der Gewahrleistung eines
maoglichst sachge- rechten Prozessergebnisses und bezieht sich damit in erster Linie auf das
Er- kenntnisverfahren. Im vorliegenden Zusammenhang geht es demgegeniiber um die
Vollstreckung des Teilurteils vom 3. Juni 2005 und nicht um eine Prozess- handlung
wahrend eines hangigen Verfahrens (vgl. auch angefochtenes Urteil S. 18). Nachdem die
Kl&gerin innert der ihr mit Teilurteil vom 3. Juni 2005 ange- setzten (und mit Zustellung
des bundesgerichtlichen Urteils in Gang gesetzten) Frist von 60 Tagen zur Erfillung des

V orlegungsbegehrens ihren Pflichten nach Auffassung der Vorinstanz nicht nachgekommen
war, bestand kein Anlass fir die Anwendung von 8§ 55 ZPO. Die Riige ist daher
unbegriindet. Ob im Ubrigen eine weitere Nachfrage seitens des Handel sgerichts
Voraussetzung fir die Erfillung des Straftatbestandes von Art. 292 StGB ist, ist nicht
Gegenstand des vorliegen- den Verfahrens. 3. Gleichfalls im Zusammenhang mit der Frage
der Nachreichung von Ur- kunden zur Auskunftserteilung macht die Klagerin die
"willkurliche Nichtbertick- sichtigung" von nachtréglich eingereichten Dokumenten und
insofern eine Verlet- zung des Anspruchs auf rechtliches Gehor geltend (Beschwerde Ziff.
56 ff., S. 15 ff.).



E.3

Mit Eingabe vom 11. September 2006 (HG act. 169) nahm der Beklagte Stellung und stellte
die Antrége, es sei die Kl&gerin "— unter Vorbehalt der Nach- klage —" zu verpflichten, ihm
die Betrage von Fr. 1'196'000.--, 1'486'000.-- sowie 30'000.--, je zuzlglich Zins von 5%
gestaffelt ab 1. Januar 1994, 1995 und 1996, herauszugeben. Weiter beantragte der Beklagte
die Vervollstandigung und voll- standige Offenlegung der dem Handel sgericht
eingereichten Unterlagen. Die Klagerin ausserte sich mit Eingabe vom 29. September 2006
(act. 4/5in Kass.-Nr. AA080020 = HG act. 173) zur Frage der Uberweisung an die Strafbe-

- 4 - horden; sie beantragte Absehen von einer Uberweisung und reichte gleichzeitig
Beweismittel fur die Richtigkeit der von ihr mit ihrer Eingabe vom 19. Juni 2006 genannten
Zahlen ein und beantragte eventualiter Einholung eines gerichtlichen Gutachtens.

E.31

Das Handel sgericht hat ein Ausserungsrecht der Klagerin nach Ablauf der 60-tagigen Frist
insoweit verneint, als diese nachtraglich unter Berufung auf 8§ 138 in Verbindung mit 8 115
ZPO weitere Dokumente einreichte. Es fuhrt dazu aus, der Prozess habe sich zu diesem
Zeitpunkt nicht im Stadium des Beweis- verfahrens, geschweige denn —was die
Anwendbarkeit von 8§ 138 ZPO voraus- setze — im Stadium nach der Bewei sauflage und
erfolgtem Ablauf der Beweismit-

- 19 - telnennungsfrist befunden. Somit fehle eine prozessuale Grundlage fir das Nach-
reichen dieser Dokumente (Urtell S. 16).

E.3.2

Die Kl&gerin macht diesbeztiglich geltend, im fraglichen Zeitpunkt sei erst der
Hilfsanspruch betreffend Rechnungslegung erledigt gewesen, wogegen die Bestimmung
des geltend gemachten Gewinnes nach wie vor pendent gewe- sen sei. Diesbeziiglich habe
sich die Klage erst im Stadium des Behauptungs- verfahrens befunden, weshalb eine
Nachreichung von Bewei smitteln sehr wohl zul&ssig gewesen sai.

E.33

Auch hier geht die Klagerin — allerdings wiederum verursacht durch die insoweit
missverstandliche Formulierung der Vorinstanz — zunéchst zu Unrecht davon aus, dass sich
die angefochtenen Feststellungen auf das Verfahren zur Be- stimmung des Quantitativs des
Gewinnherausgabegehrens beziehen. Das Han- delsgericht hat den Ausschluss der Klagerin
mit neuen Beweismitteln auf die Fra- ge, ob diese ihrer Auskunftspflicht gemass Teilurteil
nachgekommen sei, bezogen (vgl. Untertitel 2., Urteil S. 14). Diesbezuglich trifft zu, dass
kein Raum mehr fir eine Anwendung von § 138 ZPO bestand, weil sich der Prozess
insoweit nicht mehr im Stadium des Erkenntnisverfahrens, sondern des
Vollstreckungsverfah- rens befand. Umgekehrt hat das Handel sgericht aber, wie oben
gezeigt, mit Verfigung vom 24. September 2007 der Klagerin Frist angesetzt, um "im
Sinne der Erwé gungen” zum Quantitativ der beklagtischen Forderung Stellung zu
nehmen, was diese mit Eingabe vom 15. November 2007 getan hat. Insoweit ist die Rlge
un- begriindet. 3.4a) Weiter macht die Klagerin in diesem Zusammenhang geltend (Be-
schwerde Ziff. 64 ff., S. 16 f.), das Handel sgericht sei in der Folge (bel der Be- messung des
Gewinnherausgabeanspruchs) hinsichtlich der behaupteten Fixko- sten von einem
willkurlichen Sachverhalt ausgegangen. Insbesondere gehe es willkirlich davon aus, die
Kl&gerin habe keinerlei konkrete Angaben beziiglich der fir die Rohrschellen gehabten



(bzw. als Folge der verletzenden Tétigkeit erhdh- ten) Aufwendungen gemacht. Tatsachlich
fanden sich aber konkrete Angaben zu

- 20 - den entsprechenden Fixkosten sowohl in der Eingabe vom 16. Juni 2006 wie auch im
Privatgutachten Z. Auf Grund dieser Vorbringen sei denn auch strittig gewesen, ob die
geltend gemachten Fixkosten direkt mit dem Verkauf der streit- gegensténdlichen
Rohrschellen zusammenhingen, weshalb dartber hétte Beweis abgenommen werden
mussen. Insofern erhebt die Klagerin die weitere Rlge, es sei zu Unrecht tiber erhebliche,
streitige Tatsachen die Abnahme von Bewelsen unterlassen worden (Beschwerde Ziff. 71
ff., S. 18). b) Der Klégerin war mit dem Teilurteil vom 3. Juni 2005, Disp.-Ziff. 1 lit. aund
b, aufgegeben worden, tber die "einzelnen Verwaltungs-, Vertriebs- und Ge- meinkosten”
Auskunft zu geben, worauf sie mit ihrer Eingabe vom 19. Juni 2006 pro Jahr und
Gesellschaft eine einzige a's Fixkosten bezeichnete Zahl nannte. Das Handel sgericht geht
im angefochtenen Entscheid davon aus (Urteil S. 36), massgeblich seien nicht solche
(etnem bestimmten Prozentsatz des Umsatzes entsprechende) Zahlen, sondern es gehe um
die Frage, inwiefern sich die Ge- meinkosten wegen der verletzenden Tétigkeit erhéhten.
Die Beantwortung dieser Frage wiederum hétte es dem Gericht ermdglicht, bezlglich jeder
einzelnen kon- kret angefhrten Aufwendung zu entscheiden, ob und in welchem Umfang
diese Aufwendung als aus dem Vertrieb der fraglichen Rohrschellen resultierender zu-
sétzlicher Aufwand als abzugsfahig zu betrachten sei. Weiter heisst es (Urteil S. 37): "Waell
die Klagerin aber schlicht keinerlei konkrete Angaben bezuglich fir diese Rohrschellen
gehabter Aufwendungen vorbringt, liegt keine Behaup- tung der Klé&gerin vor, auf Grund
derer auf eine hier abzugsfahige Aufwen- dung erkannt werden kénnte." Anschliessend
geht das Gericht davon aus, dass mangels konkret geltend gemachter einzelner
Verwaltungs-, Vertriebs- und Gemeinkosten auch kein Ab- zug vom ermittelten Rohertrag
von Fr. 2'731'000.-- gemacht werden kénne; dieser Betrag sei dem Beklagten deshalb
zuzusprechen. c) Die Feststellung, die Kl&gerin habe es unterlassen, konkrete Angaben be-
zuglich ihrer Aufwendungen zu machen, ist nicht willkdrlich, sondern trifft zu. Wie bereits
erwdhnt, hat die Kl&gerin in ihrer Eingabe vom 19. Juni 2006, auf die sich

- 21 - ausdrucklich beruft, lediglich in pauschaler Weise Fixkosten fur sich und fir die B.
(Schweiz) AG, aufgeschliisselt nach den Geschéftgahren 1993, 1994 und 1995, genannt.
Etwas anders ergibt sich auch nicht aus dem von der Kl&gerin angerufe- nen Gutachten Z.
(HG act. 176 [= KG act. 4/6] S. 9 ff.). Dariiber, wie sich diese Fixkosten aber konkret
zusammensetzten, machte die Klagerin keinerlei ndhere Angaben. Nachdem insoweit keine
geniigend substanziierten Behauptungen vor- lagen, blieb auch kein Raum fir die
Durchfiihrung eines Beweisverfahrens. Die Riigen der willkirlichen tatsachlichen
Annahme und der Gehérsverwei- gerung zufolge Unterlassung eines Beweisverfahrens
gehen somit fehl.

E.4

Mit Urteil vom 6. Dezember 2007 (KG act. 2) verpflichtete das Handelsge- richt die
Klagerin, dem Beklagten Fr. 1'196'000.-- zuzuglich Zins von 5% ab 1. Ja- nuar 1994, Fr.
1'486'000.-- zuzlglich Zins von 5% ab 1. Januar 1995 sowie Fr. 30'000.-- zuzuglich Zins
von 5% ab 1. Januar 1996 zu bezahlen. Die Kosten des Verfahrens wurden zu 90% der
Klagerin und zu 10% dem Beklagten auferlegt, und die Klagerin wurde verpflichtet, dem
Beklagten elne reduzierte Prozessent- schadigung von Fr. 186'000.-- zu bezahlen und
Patentanwaltskosten in der Hohe von Fr. 108'230.-- zu ersetzen. Mit Beschluss vom
gleichen Tag ordnete das Ge- richt sodann an, dass die von der Kl&gerin eingereichten



Urkunden act. 165/1 und 2, act. 174/2A und 6 sowie act. 177/1-2 weiterhin verschl ossen bei
den Akten bleiben. Nicht im Urteilsdispositiv, wohl aber in den Urteilserwagungen halt das
Han- delsgericht ferner fest, dass mit Bezug auf die Auskunftserteilung gemass Teilur- teil
durch die Kl&gerin die Voraussetzungen fiir eine Uberweisung an die Strafun-
tersuchungsbehdrden im Hinblick auf den Straftatbestand von Art. 292 StGB er- fullt sind
(Urtell S. 22 ff., 33). Die entsprechende Anzeige erfolgte mit Schreiben vom 12. Dezember
2007 an die Staatsanwaltschaft (HG act. 188).

E.41

Schliesslich rigt es die Klagerin als aktenwidrige tatsachliche Feststel- lung bzw. as
willkdrliche Beweiswirdigung (Beschwerde Ziff. 74 ff., S. 191.), dass die Vorinstanz auf
Seite 36 des angefochtenen Urtells offensichtlich doch auf An- gaben aus dem Gutachten Z.
abstelle, daraus aber falsche Schltisse ziehe. Einer- seits sel aktenwidrig, wenn die
Vorinstanz davon ausgehe, die Kl&gerin habe le- diglich behauptet, die Fixkosten beliefen
sich auf 12% des Nettoumsatzes, ande- rerseits liege willkurliche Beweiswirdigung vor,
indem das Handel sgericht das fragliche Gutachten zunéchst als verspétet und daher

unzul assig bezeichne, um es dann in selektiver Weise dennoch zu berticksichtigen.

E.42

Die (zulassige, vgl. ZR 107 Nr. 21) Aktenwidrigkeitsriige ist unbegriindet. Die Vorinstanz
hat nicht verkannt, dass die Kl&gerin in der Eingabe vom 19. Juni 2006 zwar (absol ute)
Zahlen fur die Fixkosten genannt hat, hat aber weiter aus- gefuhrt, dabel handle es sich um
einen bestimmten Prozentsatz des jeweiligen Jahresumsatzes der Klagerin bzw. der B.
(Schweiz) AG, weshalb sich im Ergeb- nis die Auskunft auf die blosse Behauptung dieser
Prozentzahl beschrénkt habe (Urteil S. 36).

E.43

Unbegriindet ist auch die Riige der willkurlichen Bewelswirdigung. Wie bereits (oben Ziff.
3) erwahnt, hat die Vorinstanz die Kl&gerin mit VVorbringen zur zweiten Stufe der Klage
ohne Einschrénkungen zugelassen, weshalb insoweit auch auf das von ihr eingereichte
Gutachten abzustellen war. Dieses war entge- gen den Vorbringen in der Beschwerde nicht
faktisch aus dem Recht gewiesen

- 22 - worden, sondern lediglich als fur die Frage der Vollstreckung des Teilurteils unbe-
achtlich erachtet worden. Inwiefern eine willkirliche Wirdigung des Gutachten vorliegen
soll, ist nicht ersichtlich (vgl. auch vorstehend Ziff. 3.4c). 5. Zusammenfassend erweist sich
auch die Beschwerde der Klagerin als un- begriindet und ist abzuweisen. Damit entféllt die
ihr verliehene aufschiebende Wirkung. 1V. 1. Beide Seiten unterliegen mit ihrer
Beschwerde und werden insoweit ko- sten- und entschadigungspflichtig. Fur die
Berechnung des Streitwertes kann auf die beiden im Zusammen- hang mit der
Kautionsbemessung ergangenen Einspracheentscheide vom 14. Mai 2008 verwiesen
werden (Streitwert der Beschwerde des Beklagten Fr. 3 Mio., Streitwert der Beschwerde
der Klagerin Fr. 2,712 Mio.), wobei weiter berticksich- tigt wurde, dass es sich bel der
ersten Beschwerde um die Anfechtung eines pro- zessleitenden Entscheides handle. Es
rechtfertigt sich, die Gerichtsgebuhr (mit welcher auch die Kosten der beiden erwadhnten
Zwischenbeschl Uisse abgegolten sind) fur beide Verfahren gesamthaft auf Fr. 60'000.--
anzusetzen, wobel Fr. 25'000.-- auf das Verfahren AA080016 entfallen und damit dem
Beklagten aufzu- erlegen sind, wahrend die restlichen Fr. 35'000.-- auf das Verfahren
AA080020 entfallen und der Kl&gerin aufzuerlegen sind. 2. Hinsichtlich der



Prozessentschadigungen fr die jeweils obsiegende Seite ergibt sich die gleiche Rechnung,
womit unter Verrechnung des kleineren Betra- ges (Fr. 25'000.--) die Kl&gerin zu
verpflichten ist, dem Beklagten noch eine Pro- zessentschadigung von Fr. 10'000.-- zu
bezahlen. Auch insoweit sind die anwalt- lichen Aufwendungen im Rahmen der beiden
Einspracheentscheide abgegolten.

- 23 - Das Gericht beschliesst:

E.5

Gegen den Entscheid vom 6. Dezember 2007 haben beide Seiten recht- zeitig
Nichtigkeitsbeschwerde erhoben. 5.1a) Der Beklagte beantragt mit seiner Beschwerde, es
sel der prozessle- tende Beschluss betreffend Schutzmassnahmen (Aktenverschluss)
aufzuheben und es sei das Handel sgericht anzuweisen, die beiden Liefervertrage mit den
Unternehmen X. und Y. (act. 165/1 und 165/2) an den Beklagten herauszugeben. Weiter sei
das Handel sgericht anzuweisen, dem Beklagten Gelegenheit zu ge- ben, nach Einsicht in
die Vertrdge mit dem spanischen und den beiden deut- schen Lohnherstellern
(Hervorhebung durch den Beklagten) den gegebenenfalls

- 5 - Uber das Urteil vom 6. Dezember 2007 hinausgehenden Gewinnherausgabe- anspruch
zu beziffern (KG act. 1 S. 2in Kass.-Nr. AA080016). Zum Nachweis seines
Rechtsschutzinteresses reichte der Beklagte mit Ein- gabe vom 11. Juni 2008 (KG act. 21)
nachtraglich einen Beschluss des firstlichen Landgerichts Liechtenstein vom 2. Juni 2008
(betreffend Vollstreckung) ein. Diese Eingabe wurde der Gegenseite zur Kenntnisnahme
und freigestellten Stellung- nahme zugestellt (KG act. 24). Weiter reichte der Beklagte mit
Eingabe vom 25. August 2008 zwei weitere Aktenstiicke zu den Akten, unter gleichzeitiger
(vor- sorglicher) Ankindigung eines Revisionsverfahrens gegen das rechtskréftige En-
durteil (KG act. 29 und 30/1-2). Diese Eingabe ging gleichzeitig in Kopie an die Gegenseite
und an die Vorinstanz (KG act. 29 S. 3). b) Nachdem dem Beklagten eine Prozesskaution
von Fr. 120'000.-- fur das Beschwerdeverfahren auferlegt worden war (KG act. 8), ersuchte
dieser mittels Einsprache um Herabsetzung der Kaution (KG act. 10). Mit Beschluss vom
14. Mai 2008 (KG act. 16) gab das Gericht der Einsprache statt und setzte die Pro-
zesskaution neu auf Fr. 50'000.-- fest. Diese wurde in der Folge rechtzeitig gelei- stet (KG
act. 18). ¢) Die Kl&gerin beantragt mit ihrer Beschwerdeantwort Abweisung der Be-
schwerde, soweit darauf eingetreten werden kann. Mit der Beschwerdeantwort reichte sie
den Rekursentscheid des furstlichen Obergerichts Liechtenstein vom 27. Juni 2008 ein (KG
act. 26). Die Vorinstanz verzichtete auf Vernehmlassung (KG act. 13). d) Seitens des
Beklagten ging nach Ablauf der Beschwerdefrist eine weitere, vom 25. August 2008
datierte Eingabe ein, mit welcher er ein Revisionsverfahren gegen das handel sgerichtliche
Urtell anktndigte (KG act. 29). Nach Hinweis dar- auf, dass diese Eingabe (schon wegen
Verspatung) fir den Ausgang des vorlie- genden Beschwerdeverfahrens ohne jede
Bedeutung ist, verzichtete die Kléagerin auf Stellungnahme zu dieser Eingabe (Prot. KG S.
10).

- 6 - 5.28) Die Klagerin beantragt mit ihrer Beschwerde die Aufhebung des han-
delsgerichtlichen Urtells vom 6. Dezember 2007 (KG act. 1 S. 2 in Kass.-Nr. AA080020).
Nachdem ihr zun&chst eine Prozesskaution von Fr. 170'000.-- aufer- legt worden war,
wurde auch diese Kaution auf Einsprache hin mit Beschluss vom 14. Mai 2008 neu auf Fr.
70'000.-- festgesetzt (KG act. 14). Diese Kaution wurde ebenfalls rechtzeitig geleistet. b)
Der Beklagte beantragt seinerseits Abweisung der Beschwerde der K1& gerin (KG act. 20).



Die Vorinstanz verzichtete auf Vernehmlassung (KG act. 9). Weitere Stellungnahmen
gingen nicht ein. c) Der Beschwerde der Kl&gerin wurde mit Verfligung vom 11. Februar
2008 aufschiebende Wirkung verliehen.

E.6

Da beide Beschwerden dasselbe Verfahren betreffen, sind die Beschwer- deverfahren
Kass.-Nrn. AA080016 und AA080020 zu vereinigen und unter der Kass.-Nr. AA080016
welterzuftihren bzw. zu erledigen. Il . Verfahren Kass.-Nr. AA080016 1. Die
Nichtigkeitsbeschwerde des Beklagten richtet sich gegen den (in Ver- bindung mit dem
Urtell vom 6. Dezember 2007 ergangenen) Beschluss, womit das Handel sgericht anordnete,
dass gewisse von der Kl&gerin eingereichte Ur- kunden (darunter act. 165/1 und 165/2)
verschlossen bel den Akten bleiben. Das Handel sgericht hat diese Schutzmassnahme damit
begriindet, dass — nachdem die Forderung des Beklagten ohne Einsicht in die fraglichen
Vertrége vollumfang- lich zu seinen Gunsten habe entschieden werden kénnen — kein
schitzenswertes I nteresse an der Einsichtnahme mehr bestehe, wahrend umgekehrt ein
Geheim- haltungsinteresse der Klagerin durchaus gegeben scheine (Urteil S. 40). 2. Der
Beklagte macht geltend, mit dieser Auffassung verletze das Handels- gericht einen
wesentlichen Verfahrensgrundsatz im Sinne von § 281 Ziff. 1 ZPO.

- 7 - Zur Begrindung fuhrt er aus (Beschwerde Ziff. 5, S. 7 ff.), das Handel sgericht
verweigere ihm damit die Durch- bzw. Umsetzung des bereits rechtskréftig er- strittenen
und materiellrechtlich begrindeten Auskunfts- und Rechnungslegungs- anspruchs, dies
unter Berufung auf eine offensichtlich nicht anwendbare zivilpro- zessuale
Verfahrensnorm. 8§ 145 ZPO stehe im Kontext eines hangigen zivilpro- zessualen
Beweisverfahrens; bel der im ersten Urteil der Stufenklage zugespro- chenen
Auskunftserteilung und Rechnungslegung handle es sich aber um einen auf materielles
Recht gestiitzten Rechtsanspruch, der real vollstreckt werden kénne. Ein solcher
rechtskréftig zugesprochener Anspruch kénne nicht nachtrag- lich unter Hinweis auf eine
bewei srechtliche Bestimmung wieder vereitelt werden. Sodann hétten die fraglichen
Unterlagen im Rahmen der Urteil sumsetzung dem Beklagten und nicht dem Handel sgericht
herausgegeben werden miissen; diese Herausgabepflicht kdnne nicht dadurch umgangen
werden, dass die Unterlagen stattdessen dem Gericht unter Hinweis auf § 145 ZPO
eingereicht wirden. Welter gelte der Grundsatz, dass das Gericht nicht auf sein eigenes
Urtell zuriickkom- men kénne; mit seinem prozessl eitenden Beschlussin der zweiten Stufe
der Stufenklage verweigere aber das Handel sgericht im Ergebnis das, was esin der ersten
Stufe dem Beklagten bereits rechtskréftig zugesprochen habe. Dies kom- me einem
Verstoss gegen 8§ 191 ZPO gleich (Beschwerde Ziff. 5.5). Solange — so der Beklagte weliter
(Beschwerde Ziff. 5.2) — er die fraglichen Unterlagen nicht selber prifen konne, konne er
auch nicht deren Richtigkeit und Uberzeugungskraft beurteilen und auch nicht
abschliessend seinen Gewinnher- ausgabeanspruch beziffern oder schdtzen. Insofern sei er
offensichtlich durch das beanstandete V orgehen beschwert. Er habe auch ein rechtlich
schitzenswertes Interesse, den Umfang und die Art und Weise der Geschéftsanmassung der
Kl& gerin anhand der zugesprochenen Offenlegungspflicht Gberprifen zu lassen (Be-
schwerde Ziff. 5.3). Dem Hinweis der Vorinstanz, wonach er auf die Einsichtnah- mein die
Vertrége nicht mehr angewiesen sal, weil seine Forderung vollumfang- lich geschitzt
worden sei, tritt der Beklagte mit dem Argument entgegen (Be- schwerde Ziff. 5.5, Rz 48
ff.), die Forderung sel nicht in dem von ihm geltend ge- machten, sondern im von der
Klagerin behaupteten Umfang zu seinen Gunsten entschieden worden, ohne dassihm je



Gelegenheit gegeben worden sei, anhand

- 8 - des ihm zugesprochenen Offenl egungsanspruchs die Behauptung der Klégerin auch
nur ansatzwei se Uberprifen zu kdnnen.
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