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Besprechung / Compte rendu

Schweizerisches und europaisches Patentrecht

CHRISTOPH BERTSCHINGER / PETER MUNCH / THOMAS GEISER (HG.)

Handbucher fiir die Anwaltspraxis, Bd. VI
Helbing & Lichtenhahn, Basel 2002, 1064 Seiten, CHF 298.—, ISBN 3-7190-1819-9

Der sechste Band der Handbiicher fur die Anwaltspraxis (CHRISTOPH BERTSCHINGER, PETER
MUNCH, THOMAS GEISER, Hg.) widmet sich dem Thema schweizerisches und européisches Pa-
tentrecht und stellt sich wie die ganze Reihe ein hohes Ziel, ndmlich die Brauchbarkeit in der Anwalts-
praxis. Ansatz und Aufbau des Buches sind somit mehr praxisorientiert denn wissenschaftlich oder
dogmatisch. Das Patentrecht ist ein interdisziplindres Rechtsgebiet. Dies widerspiegelt sich auch im
Autorenkollegium, das sich aus Rechts- und Patentanwdlten zusammensetzt. Die besprochenen
Themen reichen von grundlegenden Uberlegungen zum Patentsystem und zum Verhéltnis Patentan-
walt und Rechtsanwalt, Uber die Voraussetzungen des Patentschutzes und die Patenterteilung zu den
Wirkungen des Patents und zu einem Kapitel Uber Patentstreitigkeiten. Das umfangreiche Buch endet
mit Uberlegungen zum Patentmanagement.

Bei den einzelnen Beitrdgen handelt es sich um abgeschlossene Aufséatze, was den Vorteil hat, dass
sie ein Thema abgerundet behandeln. Nachteilig bei diesem Ansatz ist, dass Uberlappungen nicht
auszuschliessen sind und der Aufbau der Aufsatze differiert. Hervorragend ist die Zusammenfassung
des Geschriebenen am Ende einiger Paragraphen in der Art einer Checkliste. Eine durchgangige
Verwendung von Checklisten hatte den Wert fiir den Praktiker, der sich nur kurz orientieren méchte,
noch wertvoller gemacht.

Der erste Teil «Grundlagen» umfasst die Paragraphen «System des Patentrechts» (CHRISTOPH
BERTSCHINGER), «Patent und Patentlizenz in ihren internationalen Beziigen» (FRANK VISCHER)
sowie einen interessanten Exkurs zum Verhaltnis zwischen Patentanwalt und Rechtsanwalt (CHRIS-
TIAN HILTI und OTTO MUNCH). Das aktuelle und viel diskutierte Thema der nationalen oder interna-
tionalen Erschdpfung des Patentrechts wird im zweiten Paragraphen «Patent und Patentlizenz in ihren
internationalen Bezligen» bereits ein erstes Mal angesprochen. Hier zeigt sich ein kleines Problem
beim gewéhlten Buchaufbau: Schlagt man im Index unter «Erschdpfung» nach, so finden sich nicht
weniger als 29 Spiegelstriche mit mindestens einem Verweis. Fir den Bentitzer des Buches wird es
somit relativ aufwandig, ein umfassendes Bild zu diesem oder anderem Thema zu gewinnen. Es bleibt
ihm letztlich nicht viel Anderes (ibrig, als jedem Verweis nachzugehen. Dies ist wohl der Preis, der fir
den aufsatzartigen Aufbau eingegangen werden musste.

Der zweite Teil «Voraussetzungen des Patentschutzes» befasst sich mit den Paragraphen «Patentfa-
hige Erfindungen» (CHRISTOPH BERTSCHINGER) und «Berechtigung an der Erfindung» (PETER
MUNCH, NICOLAS HERZOG). Dass trotz des praxisorientierten Ansatzes grundlegende Uberlegun-
gen nicht zu kurz kommen, sei am Beispiel des vierten Paragraphen «Patentfahige Erfindungen» il-
lustriert, in dem das schwierige Thema «was ist eine Erfindung?» sorgféltig abgewogen und abge-
grenzt wird. Eine interessante Ansicht zum Thema der gemeinsamen Erfindungen wird in Paragraph 5
vertreten. Der Tatbestand der Gesamterfindung oder Gesellschafterfindung wird nicht anerkannt.
Vielmehr wird im Zusammenhang mit Art. 33 Il PatG nur von Miterfinderschaft im Sinne einer Bruch-
teilsgemeinschatft (in Anlehnung an Art. 646 ZGB) gesprochen. Auch wenn der gedusserten Ansicht,
dass die patentrechtliche Konzeption der Miterfinderschaft als Bruchteilsgemeinschaft dem Erfinder-
prinzip besser gerecht werde, im Ergebnis durchaus zuzustimmen ist, sei der Hinweis gestattet, dass
in der Praxis zum Beispiel bei Entwicklungsgemeinschaften zunéchst einmal dennoch sehr oft von
Gesamteigentum ausgegangen wird. Entgegen der gedusserten Ansicht, dass grundsatzlich von Mi-
terfinderschaft auszugehen und den Parteien anheim gestellt sei, Gesamthandeigentum zu bestim-
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men, erscheint es aus verhandlungstaktischen Griinden vorsichtiger, im Zweifelsfalle vom unbeque-
meren Gesamthandeigentum auszugehen und dafirr zu sorgen, dass die einfacher zu handhabende
Miterfinderschaft vertraglich klar bestimmt wird. In demselben Paragraphen wird andererseits die flr
die Praxis relevante, in der Literatur jedoch untervertretene Ansicht vertreten, dass auf bestellte tech-
nische Erfindungen nicht Auftragsrecht, sondern Werkvertragsrecht anzuwenden sei. Im Falle von
Auftragsrecht wirden die Erfinderrechte namlich nach Art. 401 OR auf den Auftraggeber Ubertragen;
das Werkvertragsrecht hingegen enthélt keine Vorschriften Giber die Zuordnung der Rechte an Erfin-
dungen. In diesem Fall wurde somit diejenige Variante bevorzugt, die einen grésseren vertraglichen
Regelungsbedarf benétigt.

Im dritten Teil werden die Themata «Patentanmeldung», «schweizerisches, europdisches und PCT
Patenterteilungsverfahren» (JEAN-LOUIS COMTE, BEAT SCHACHENMANN, FELIX A. JENNY, JAN
D’HAEMER) sowie die ergédnzenden Schutzzertifikate (CHRISTOPH BERTSCHINGER) behandelt. In
diesem Teil sind insbesondere die erwdhnten Checklisten lobend hervorzuheben. Gut gefallen hat
auch die Tatsache, dass der Aufbau der Beschreibung des schweizerischen und européischen Ertei-
lungsverfahrens einheitlich ausgefallen ist. Dies erleichtert einen direkten Vergleich ungemein. Der
erste Paragraph zur Patentanmeldung wartet mit wertvollen Anregungen fur den Praktiker zu strategi-
schen Fragen wie zum Beispiel anmelden oder verdffentlichen, wann und wo anmelden oder zu den
Kosten einer Patentanmeldung auf.

Das schweizerische Patenterteilungsverfahrens wird von JEAN-LOUIS COMTE, dem ehemaligen
Direktor des Instituts flir Geistiges Eigentum (damals BAGE) in illustrativer und pragnanter Art und
Weise auf 25 Seiten beschrieben. Die Beschreibung des européischen Erteilungsverfahrens umfasst
naturgemass einiges mehr an Seiten. BEAT SCHACHENMANN und FELIX JENNY gelingt es jedoch,
das nicht unkomplizierte Verfahren verstandlich und ohne sich in den Artikeln und Regeln zu verlieren,
umfassend darzustellen und mit einer ausgezeichneten Checkliste abzurunden. Kurzer und auch all-
gemeiner gehalten ist der Paragraph 9 zum PCT-Verfahren. Bei vielen Aussagen zum PCT handelt es
sich offenbar um personliche Meinungen des Autors. Die kritische Frage sei erlaubt, ob dem Praktiker
nicht besser gedient gewesen wéare, wenn das PCT-Verfahren in der Art des schweizerischen oder
europaischen dargestellt worden wére. Dies insbesondere auch aus dem Grund, dass das PCT-Ver-
fahren als Gesetzestext mit verschlungenen Artikeln und Regeln nicht sehr verstandlich daherkommt
und eine zusammenfassende und strukturierte Behandlung des PCT fiir den Praktiker von grossem
Nutzen gewesen ware.

Der dritte Teil schliesst mit Ausfiihrungen zu den ergénzenden Schutzzertifikaten ab. Diese Zertifikate
sind im Bereich zwischen den Patent- und Zulassungsbehérden angesiedelt. Der Autor weist zu Recht
auf die Gefahren hin, die z.B. durch zu spéates oder unvollstéandiges Beantragen der Zertifikate einge-
handelt werden kdnnen. Fir dieses fir viele eher ungewohnte Thema sind demzufolge die «Hinweise
fur die Praxis» und die Checkliste sehr wertvoll.

Der vierte Teil befasst sich mit den Wirkungen und Schranken des Patents und der Patentanmeldung,
den Zwangslizenzen, dem Schutzbereich und der Nichtigkeit. WERNER STIEGER verfasste die ers-
ten drei Paragraphen. Dies hat den Vorteil — abgesehen davon, dass es sich beim Autor um einen
erstklassigen Experten fur diese Themata handelt —, dass diese eng verkniipften Bereiche einheitlich
abgehandelt werden. Gerade in der aktuellen Diskussion um die Patentierbarkeit von genveranderten
Organismen ist es wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, dass dem Patent durchaus auch
Schranken gesetzt sind und ein Patent keinesfalls das beriihmt-beriichtigte positive Benutzungsrecht
darstellt. Die Ausfihrungen zu den Rechten aus dem Patent sind ausfuhrlich aber tbersichtlich darge-
stellt und damit gut verstandlich auch fur nicht Patentspezialisten. Gut gefallen hat der rechtsverglei-
chende Ansatz (insbesondere zwischen CH PatG, DE PatG, EPU). Anhand von Vergleichen werden
wichtige Unterschiede und Nuancen herausgearbeitet, so z.B. die Unterschiede beziglich der mittel-
baren Patentverletzung zwischen Deutschland und der Schweiz. Die Ausfilhrungen zu den Schranken
des Patentes sind klar und verstandlich dargestellt. Von besonderem Interesse sind die vergleichen-
den Ausfuhrungen zu den Themen «Versuche und Verwendung von geschiitzten Erfindungen in Zu-
lassungsverfahren» und «Erschopfung», letztere inklusive einer ausfuhrlichen Darstellung samt kriti-
scher Wurdigung des viel diskutierten Kodak-Urteils des schweizerischen Bundesgerichts. Paragraph
13 widmet sich einem roten Tuch fir Patentinhaber: den Zwangslizenzen. Es wird zu Recht darauf
hingewiesen, dass die Anzahl Falle von Zwangslizenzen in der Schweiz gering ist und die Praxis in
Deutschland noch strenger ist.
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Paragraph 14, verfasst von FRITZ BLUMER, hat das fur die Beurteilung einer Patentverletzung wich-
tige Thema der Definition des Schutzbereichs eines Patents zum Gegenstand. Das Thema wird aus-
fuhrlich und facettenreich dargestellt und zieht insbesondere schweizerische und deutsche Recht-
sprechung in Betracht. Wichtige Unterschiede zur angelséachsischen Rechtsprechung (UK und USA)
werden herausgestrichen. Dem Praktiker steht mit diesem Paragraphen eine gute Zusammenfassung
zum Schutzbereich von Patenten zur Verfiigung, die so wichtige Aspekte wie Aquivalenz und Form-
stein-Einwand pragnant erlautern. Von grossem praktischem Wert ist ferner die «Checkliste zum Vor-
gehen bei der Untersuchung, ob eine Patentverletzung vorliegt», die am Ende angefugt ist.

Der letzte Paragraph des vierten Teils ist der Patentnichtigkeit gewidmet. Er wurde von CHRISTOPH
BERTSCHINGER und BEAT SCHACHENMANN verfasst und gibt einen guten Uberblick Gber die
Nichtigkeitsgrinde geméss schweizerischem PatG und EPU.

Der fiinfte Teil des Handbuches befasst sich mit der Durchsetzung von patentrechtlichen Anspriichen.
DOMINIK RUBLI setzt sich in Paragraph 16 mit den vorsorglichen Massnahmen auseinander. Seine
Ausfiihrungen weisen einige Beispiele auf, was dem Anwalt, der mit dem Abfassen eines Antrags auf
eine vorsorgliche Massnahme beschaftigt ist, sicherlich sehr hilfreich ist. FRITZ BLUMER erlautert in
Paragraph 17 «Patentverletzungsprozesse» unter anderem auch die Neuerungen beziiglich Gerichts-
stand, die sich aus der Einfiihrung des GestG seit dem 1. Januar 2001 ergeben haben. Ein eigenes
Kapitel ist der sog. «Transborderrechtsprechung» («crossborder injunctions») gewidmet. Zur Sprache
kommt auch die «Torpedoproblematik.» Ebenfalls von grossem praktischem Nutzen sind die Ausfiih-
rungen zum Geltendmachen von Unterlassungs- und Beseitigungsanspriichen, so z.B. zur Formulie-
rung von Unterlassungsbegehren. Dieser gut strukturierte Paragraph schliesst mit einer praktischen
Checkliste. Von demselben Autor stammt der folgende Paragraph 18 zum Thema des Patentnichtig-
keitsprozesses. Dies hat den Vorteil, dass Wiederholungen des vorstehend Gesagten zum gréssten
Teil vermieden werden kénnen. Der folgende Paragraph 19 ist den so wichtigen Sachverstandigen-
Gutachten gewidmet (Autor: JOHANN ZURCHER). Der Autor ist am Handelsgericht Ziirich tatig und
mithin ein erstklassiger Experte zum Thema. Aus praktischer Sicht lobend hervorzuheben sind die
Beispiele haufiger Fragen an die Sachverstandigen.

Teil sechs ist dem Thema Patentmanagement gewidmet. Dabei geht es nicht darum — wie der Titel
vermuten liesse —, wie Patente in einem Unternehmen geschaffen, durchgesetzt, verwertet und be-
wirtschaftet, d.h. «gemanagt» werden, sondern der Themenkreis ist beschréankt auf die Patentver-
wertung, Lizenzvertradge und Arbeitnehmererfindungen. Dies ist fir Leser aus der Industrie etwas
schade, da Literatur zum Patentmanagement rar ist. Der 20. Paragraph von PIERRE HUG behandelt
die Themen «Patentverwertung und Lizenzvertrage.» Dabei geht es nicht um eine theoretische Ab-
handlung des Lizenzvertragsrechts, zu dem es gentigend Literatur gibt, sondern um eine praxis-, d.h.
verhandlungsorientierte Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Im Anhang ist eine nutzliche
Checkliste Uber die zulassigen und unzuléssigen Klauseln der Technologietransfer-Verordnung EU
240/ 96 angefugt. Praktiker werden froh sein, beim Abfassen von Vertragen auf diese Checkliste zu-
rickgreifen zu kénnen, da sich der Verordnungstext nur sehr miihsam liest. Der Paragraph endet mit
einem Gerdust fur einen Muster-Lizenzvertrag. Der letzte und 21. Paragraph des umfangreichen Hand-
buches befasst sich mit dem Thema der Arbeitnehmererfindungen (Autoren: PETER MOSIMANN und
THOMAS GRAF). Dieser Paragraph tberlappt teilweise mit Paragraph 5. Die ausfiihrliche Bespre-
chung von Arbeitnehmererfindung ware vermutlich besser in Paragraph 5 aufgehoben gewesen als in
einem separaten Paragraphen.

Benutzer des Buches werden erfreut sein tGber den breiten Reigen von besprochenen Themata, der
von den Voraussetzungen des Patentschutzes bis zur Patentverwertung reicht. Die Starken des Bu-
ches liegen im Bereich schweizerisches und européisches Patentrecht, der Wirkung, den Schranken
und der gerichtlichen Durchsetzung von Patenten. Bei den Patentverfahren héatte das PCT-Verfahren
durchaus umfangreicher, weniger summarisch und wissenschaftlicher gestaltet werden kdnnen. Die
Uberschrift «<Patentmanagement» verspricht meines Erachtens zuviel; «Lizenzvertrage und Arbeit-
nehmererfindungen» héatte dem gebotenen Inhalt eher entsprochen. Das insgesamt lesenswerte Buch
stellt Patent- und Rechtsanwalten einen umfangreichen Schatz an wertvollen Praxistipps zur Verfu-
gung. Gerade Anwalte, die nur hin und wieder mit dem Patentrecht in Beriihrung kommen, werden
von der leichten Lesbarkeit profitieren. Ich kénnte mir vorstellen, dass das Werk nicht nur in der An-
waltspraxis zum Zuge kommen wird, sondern auch fiir Lernende gut geeignet ist. Insgesamt handelt
es sich bei dem Handbuch um ein fiir Praktiker sehr zu empfehlendes Werk, das das gesetzte Ziel der
Brauchbarkeit in der Anwaltspraxis auf jeden Fall erreicht.
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