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Vorwort / Préface

Eine der ersten Fragen, die sich bei der Einreichung einer Klage stellen, ist 
die, vor welchem Gericht dies erfolgen kann bzw. muss. Je nach Streitgegen-
stand können mehrere Gerichtsstände zur Auswahl stehen – und der Prozess-
anwalt oder die Prozessanwältin hat die sog. Qual der Wahl, das aus taktischer 
Sicht vorteilhafteste Forum zu bestimmen. Dabei können ganz unterschiedli-
che Aspekte eine Rolle spielen: die Amtssprache des Gerichts, unterschiedli-
che kantonale Praxen zu bestimmten Themen (bekanntlich im Vollstreckungs-
bereich) sowie erhoffte Heimvorteile.

In anderen Fällen kann ein sog. negativer Kompetenzkonflikt drohen: Kein 
Gericht sieht sich zuständig bzw. die angerufenen Gerichte erachten je ein 
anderes Gericht für zuständig. Oft handelt es sich hierbei um Fälle, in denen 
die sachliche Zuständigkeit umstritten ist. In solchen Konstellationen schafft 
nur eine endgültige Klarstellung durch die Rechtsprechung Abhilfe. Seit dem 
Inkrafttreten der eidgenössischen Zivilprozessordnung ist eine Reihe von 
Fragen zur sachlichen Zuständigkeit durch die Rechtsprechung geklärt wor-
den, insbesondere in Bezug auf die Streitgenossenschaft, die Widerklage, lis 
pendens in Adhäsionsklagen und die Abgrenzung der Zuständigkeit in betrei-
bungs- sowie mietrechtlichen Angelegenheiten. Die Anwaltspraxis zeigt je-
doch, dass erstaunlich viele Fragen noch ungelöst sind, unter anderem in ar-
beitsrechtlichen Angelegenheiten und im Verhältnis zur Zuständigkeit des 
Bundespatentgerichts. Auch die auf den 1. Januar 2025 anstehende Teilrevisi-
on der Zivilprozessordnung, welche die Rechtsprechung der letzten Jahre zu 
diesen Fragen weitgehend kodifizieren wird, wird nicht alle Lücken schlie-
ssen.

Welche verhängnisvollen Folgen ein Streit über die Zuständigkeit für einen 
Prozess haben kann, zeigte sich in den letzten Jahren eindrücklich im Verfah-
ren um die (Nicht-)Verlängerung des Mietvertrags des Warenhauses «Manor» 
in Zürich. 

Positive Kompetenzkonflikte können – vor allem in Fällen mit internationalen 
Berührungspunkten – gegebenenfalls in Verbindung mit einer negativen Fest-
stellungsklage ausgenutzt werden, um der Klientschaft einen strategischen 
Heimvorteil durch ein sog. «forum running» zu sichern.
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VI

Auch im Verhältnis zu Schiedsgerichten können knifflige Kompetenzkonflik-
te auftreten – der bekanntlich als Folge des «Fomento»-Entscheids des Bun-
desgerichts1 eingefügte Art. 186 Abs. 1bis IPRG vermag dabei nicht sämtliche 
Konstellationen abzudecken und im Rahmen der anstehenden Revision soll 
zusätzlich Art. 372 Abs. 2 ZPO ersatzlos gestrichen werden. Die parallele 
Zuständigkeit staatlicher Gerichte für den Erlass von vorsorglichen Mass-
nahmen birgt das Potenzial widersprechender Entscheide und hält die Rechts-
vertreter jeweils zu sorgfältigen taktischen Überlegungen an.

Gespannt erwartet man schliesslich die ersten Klarstellungen der Rechtspre-
chung im Zusammenhang mit der Abgrenzung der Zuständigkeit von staatli-
chen Gerichten und Schiedsgerichten im Zusammenhang mit gesellschafts-
rechtlichen Streitigkeiten, dies, nachdem der Gesetzgeber mit der Einführung 
von Art. 697n OR per 1. Januar 2023 eine eindeutige gesetzliche Grundlage 
für statuarische Schiedsklauseln geschaffen hat. 

Cinzia Catelli & Predrag SunariC

1  BGE 127 III 279. 
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A Einleitung

Mit Inkrafttreten des Bundesgesetzes über das Bundespatentgericht (PatGG; 
SR 173.41) am 1. Januar 2012 trat für Patentstreitigkeiten ein Systemwechsel 
ein. Mit dem Ziel, kantonale Gerichte zu entlasten und die patentrechtliche 
Rechtsprechung zu vereinheitlichen und zu professionalisieren, schuf der 
Gesetzgeber auf Bundesebene ein erstinstanzliches Patentgericht.1

Das seit 2012 bestehende Bundespatentgericht ist nach Art. 26 Abs. 1 PatGG 
ausschliesslich zuständig für Bestandes- und Verletzungsklagen sowie Klagen 
auf Erteilung einer Lizenz betreffend Patente (lit. a); die Anordnung vorsorg-
licher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage nach Buch-

1 Botschaft PatGG 2007, S. 462, 496.



marKuS Wang & ChriStine SChWeiKard

84

stabe a (lit. b); die Vollstreckung seiner in ausschliesslicher Zuständigkeit 
getroffenen Entscheide (lit. c). 

Anders als in anderen Rechtsordnungen, wie etwa der deutschen, erfolgt damit 
keine Rechtswegspaltung zwischen Bestandes- und Verletzungsklagen.2 Das 
Bundespatentgericht ist vielmehr (wie die bereits früher zuständigen kantona-
len Gerichte) für beide Klagebegehren gleichermassen ausschliesslich zustän-
dig.

Künftig soll das Bundespatentgericht komplementär zum vorgesehenen erwei-
terten Prüfungsumfang des IGE in patentrechtlichen Erteilungsverfahren in 
einer neu zu bildenden Fachabteilung auch als ausschliessliche Instanz über 
Beschwerden gegen patentrechtliche Verfügungen des IGE urteilen können 
(Art. 26 Abs. 5 revPatGG3).

Nach Art. 26 Abs. 2 PatGG ist das Bundespatentgericht daneben «auch für 
andere Zivilklagen, die in Sachzusammenhang mit Patenten stehen, insbeson-
dere betreffend die Berechtigung an Patenten oder deren Übertragung» sach-
lich zuständig. Die Zuständigkeit nach Art. 26 Abs. 2 PatGG ist eine konkur-
rierende; sie schliesst diejenige der kantonalen Gerichte nicht aus (Art. 26 
Abs. 2 Satz 1 PatGG). 

Wie weit der zuständigkeitsbegründende «Sachzusammenhang mit Patenten» 
in concreto reichen kann und wo die Literatur und Rechtsprechung die Gren-
zen ziehen, soll im Folgenden beleuchtet werden.

B Zivilklagen im Sachzusammenhang mit Patenten

I Zivilklagen

Die konkurrierende Zuständigkeit bezieht sich auf Zivilklagen, die im Sach-
zusammenhang mit Patenten stehen. Die Beschränkung auf «Zivilklagen» 
schliesst die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für Verwaltungsbe-
schwerdeverfahren (etwa die Erteilung von ergänzenden Schutzzertifikaten 

2 rigamonti, S. 8.
3 BBl 2024, S. 685.
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oder die Wiedereinsetzung in Bezug auf die rechtzeitige Zahlung der Jahres-
gebühren) sowie – praktisch wenig bedeutsame – Strafverfahren nach 
Art. 81 ff. Patentgesetz (PatG; SR 232.14) derzeit aus.4 

Hat das Bundespatentgericht auf Grundlage seiner konkurrierenden Zustän-
digkeit entschieden, ist es – trotz der anders als in Art. 26 Abs. 1 PatGG nicht 
ausdrücklich getroffenen Regelung – auch für die Vollstreckung zuständig.5 

Auch für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen ist das Bundespatentge-
richt trotz des insoweit lückenhaften Gesetzeswortlauts im Rahmen seiner 
konkurrierenden Zuständigkeit unbestrittenermassen zuständig.6

II Sachzusammenhang mit Patenten

1 Sachzusammenhang als doppelrelevante Tatsache

Der Sachzusammenhang mit Patenten ist eine doppelrelevante Tatsache, die 
sowohl prozessrechtlich als auch materiell relevant wird. Für die Zuständig-
keitsbegründung genügt eine (nicht offensichtlich unbegründete bzw. miss-
bräuchliche) Behauptung des Klägers.7 Ein materiellrechtlicher Tatsachenvor-
trag des Beklagten bleibt in der Beurteilung der Zuständigkeit grundsätzlich 
ausser Betracht.8

2 Berechtigung an Patenten oder deren Übertragung

Zur Umschreibung des erforderlichen Sachzusammenhangs nennt das Gesetz 
beispielhaft Klagen betreffend die Berechtigung an Patenten oder deren Über-
tragung (Art. 26 Abs. 2 Satz 1 PatGG).

4 Kommentar PatGG-Stieger, N 90; SChWeizer, rz. 5; rigamonti, S. 7.
5 Beschluss BPatGer S2020_001 vom 25. August 2020 E. 9 f.
6 Beschluss BPatGer S2012_009 vom 12. Juni 2012 E. 3; Urteil BPatGer S2019_001 

vom 25. März 2019 E. 3; Verfügung BPatGer S2022_006 vom 12. Oktober 2022 E. 4; 
Urteil BPatGer S2023_001 vom 11. April 2023 E. 7.

7 S. Beschluss BPatGer O2012_021 vom 7. Juni 2012 E. 13.
8 S. Verfügung BPatGer S2022_006 vom 12. Oktober 2022 E. 5. S. zu den Grundsätzen 

BGE 137 III 32 E. 2.4.1; BGE 119 II 66, 69 E. 2b.
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Zu den «Klagen betreffend die Berechtigung» gehört der Klaganspruch auf 
Feststellung im Sinne von Art. 74 Nr. 6 PatG, dass der Kläger die Erfindung 
gemacht hat, die Gegenstand eines bestimmten Patentgesuchs oder Patents 
ist.9 Gegenstand der konkurrierenden Zuständigkeit sind auch etwa Klagen, 
die sich auf die Wirksamkeit der Rechtsnachfolge nach Art. 33 PatG oder die 
Feststellung der Mitinhaberschaft10 beziehen. 

Patentabtretungsklagen im Sinne von Art. 29 ff. PatG, mit der originär und de-
rivativ materiell Berechtigte die (Teil-)Übertragung der Patentanmeldung erwir-
ken können, sind dagegen nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts 
als Bestandesklagen zu qualifizieren, wobei die Qualifizierung in der Literatur 
und kantonalen Rechtsprechung strittig ist.11 Die Bezeichnung als Bestandeskla-
ge führt zur ausschliesslichen Kompetenz nach Art. 26 Abs. 1 PatGG. Das ist 
insofern konsequent, als die Abtretungsklage auch auf Nichtigkeit des Patents 
lauten kann (s. Art. 29 Abs. 1 a.E. PatG, Art. 26 Abs. 1 lit. d PatG).

3 Sonstige Klagen im sachlichen Zusammenhang

3.1 Klagen basierend auf patentrechtlichen Bestimmungen

Klar ist, dass sich die Zuständigkeit auf Streitgegenstände erstreckt, die die 
Auslegung bzw. Anwendung patentrechtlicher Bestimmungen voraussetzen. 
Dazu gehören etwa Rechtsfragen über die Auslegung von Art. 34 PatG, der 
die vertragliche Einräumung von Lizenzen und ihre Wirksamkeit gegenüber 
Dritten regelt. 

9 Kommentar PatGG-Stieger, N 93.
10 S. Urteil BPatGer O2012_001 vom 6. Dezember 2013 E. 23.
11 Urteil BPatGer S2014_008 vom 28. Oktober 2014 E. 2.2. Anders noch, allerdings für 

einen Feststellungs- und Mitwirkungsanspruch Urteil BPatGer S2012_001 vom 6. 
Dezember 2013 E. 23. In einem späteren Entscheid hat das Bundespatentgericht hingegen 
wiederum Art. 26 Abs. 2 PatGG zitiert, s. Urteil BPatGer O2019_001 vom 16. März 2022 
E. 17. Für eine konkurrierende Zuständigkeit de lege lata Kommentar PatGG-Stieger, 
N 91; heinriCh, Exkurs anstelle von Art. 76 N 6; david et al., Rz. 52. Krit. bertholet/
KilliaS, S. 116; Kommentar PatGG-Stieger, N 92, die (de lege ferenda) für eine auss-
chliessliche Zuständigkeit plädieren. Differenzierend danach, ob im Schwerpunkt paten-
trechtliche oder allgemein zivilrechtliche Rechtstragen im Vordergrund stehen, hilti et 
al., S. 397. S. auch Urteil AGer BS AG.2013.2162 vom 2. Januar 2013 E. 2.2 f., 4, das eine 
ausschliessliche Zuständigkeit für gegeben hielt, sowie Urteil KGer GR ZK2 19 20 vom 
7. August 2020 E. 1.1, das eine konkurrierende Zuständigkeit annahm.
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Klagen auf eine (Zwangs-)Lizenzerteilung nach Art. 36 ff. PatG fallen dage-
gen in die ausschliessliche Zuständigkeit nach Art. 26 Abs. 1 PatGG. Unter 
die ausschliessliche Zuständigkeit fällt auch die Feststellung, dass die Voraus-
setzungen einer Lizenzerteilung nach Art. 36 PatG vorliegen oder nicht vor-
liegen (Art. 74 Nr. 5 PatG).12 

Erfasst sind nach allgemeiner Ansicht auch Zivilklagen im Sachzusammen-
hang mit ergänzenden Schutzzertifikaten.13 Dies soll in der laufenden Patent-
rechtsreform in Art. 26 Abs. 2 PatGG ausdrücklich klargestellt werden (Art. 26 
Abs. 2 revPatGG).14

Nach der Gesetzesbotschaft bezieht sich die konkurrierende Zuständigkeit 
auch auf Streitigkeiten über die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen nach 
Art. 332 OR.15

Zu den Klagen im Sinne von Art. 26 Abs. 2 PatGG zählen zudem: 

 – Klagen auf Schadenersatz infolge unbegründeter Zollhilfeleistungen 
(Art. 86b PatG),16

 – Klagen im Sinne von Art. 66 lit. c bzw. Art. 11 f. PatG wegen Entfernung 
oder Anbringung des Patentzeichens oder anderer Hinweise.17

3.2 Klagen aus Verträgen und anderen Schutzrechten 

Die Botschaft nennt darüber hinaus exemplarisch «vertragsrechtliche Klagen, 
die sich auf Fragen der Erfüllung eines Übertragungs- oder Lizenzvertrags 
beziehen […]».18 Zur Begründung führt die Botschaft aus, zivilrechtliche 
Streitigkeiten in Patentsachen hätten «in vielen Fällen» einen schutz- und 
vertragsrechtlichen Hintergrund; auch rein vertragliche Ansprüche würfen 

12 boSShard, S. 196.
13 Kommentar PatGG-Stieger, N 90; SChWeizer, rz. 5; rigamonti, S. 7. S. auch BGE 144 

III 285; BGE 145 III 451.
14 BBl 2024, S. 685.
15 Botschaft PatGG 2007, S. 483.
16 Hilti et al., S. 396 Fn. 1261. So auch Urteil BPatGer O2020_018 vom 4. Januar 2022 

E. 8. Nach heinriCh, Exkurs anstelle von Art. 76 N 4, fällt die Schadenersatzklage 
dagegen in die ausschliessliche Zuständigkeit.

17 heinriCh, Exkurs anstelle von Art. 76 N 7.
18 Botschaft PatGG 2007, S. 483.
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«oft» schutzrechtliche Vorfragen auf, namentlich betreffend die Gültigkeit des 
Patents.19 

Ob auch vertragliche Ansprüche, die keine schutzrechtlichen Vorfragen auf-
werfen, in die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts fallen, präzisierte der 
Gesetzgeber hingegen nicht.

Die Literatur legt Art. 26 Abs. 2 PatGG «sehr weit» aus.20 Sie überlässt den 
Klägern die Wahl21 und zählt zu den Gegenständen der konkurrierenden Zu-
ständigkeit auch Klagen, die sich auf vertragliche Vereinbarungen stützen, 
«vorausgesetzt, dass der Vertrag eine Berührung mit Patenten hat»22 oder «in 
denen Patente eine Rolle spielen».23 

Das Bundespatentgericht hat diese Formulierungen in einem Entscheid aus 
2014 aufgegriffen und an eine «Berührung» mit Patenten angeknüpft.24 

Dass sich bei der Beurteilung des Klaganspruchs materiell-patentrechtliche 
Vorfragen stellen, soll nach der Literatur hingegen nicht erforderlich sein.25 
Die konkurrierende Zuständigkeit beschränkt sich nach dieser Ansicht na-
mentlich – anders als die ausschliessliche – nicht auf Klagen, die die Anwen-
dung materiellen Patentrechts bedingen, sondern setzt nur einen irgendwie 
gearteten Sachzusammenhang voraus.26 Ausreichend ist, dass der Vertrag, auf 
den sich die Klage stützt, «im Zusammenhang mit einem Patent, einer Erfin-
dung oder einer zukünftigen oder hängigen Patentanmeldung steht».27 Mit 
anderen Worten bedarf es keines rechtlichen Zusammenhangs mit Patenten; 
ein tatsächlicher Zusammenhang genügt.28 Die Auslegung findet sich im Wort-

19 Botschaft PatGG 2007, S. 483.
20 Stieger, S. 12; Kommentar PatGG-Stieger, N 94; hilti et al., S. 396; david et 

al., rz. 52. In diesem Sinne auch rigamonti, S. 8.
21 rigamonti, rz. 29.
22 S. Kommentar PatGG-Stieger, N 94.
23 david et al., rz. 52.
24 Urteil BPatGer S2014_007 vom 30. Oktober 2014 E. 2.1.
25 S. Kommentar PatGG-Stieger, N 95 f. 
26 Arg. e. Botschaft PatGG 2007, S. 483; bertholet/KilliaS, S. 115 f.
27 Urteil BPatGer S2014_007 vom 30. Oktober 2014 E. 2.1; hilti et al., S. 396. In diesem 

Sinne auch rigamonti, rz. 28 f.
28 Stieger, S. 11.
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laut des Art. 26 Abs. 2 PatGG wieder, der von einem Sachzusammenhang 
spricht.

Konsequenterweise legen die Literatur – und ihr in einem Entscheid aus 2014 
folgend auch das Bundespatentgericht – Art. 26 Abs. 2 PatGG extensiv aus.29 
In der Literatur wird festgehalten, es falle schwer, sich überhaupt eine zivil-
rechtliche Streitigkeit mit Berührung zu Patenten vorzustellen, die nicht we-
nigstens in die konkurrierende Zuständigkeit des Bundespatentgerichts falle.30 

Hinter der weiten Auslegung steht der Gedanke der Prozessökonomie31 und 
die Erwägung, dass es den Klägern nach ihrer Wahl freistehen soll, die sach-
spezifische technische Expertise des Patentgerichts abzurufen.32 Die Ausle-
gung lehnt sich an Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO an, die für Streitigkeiten im Zusam-
menhang mit geistigem Eigentum die Zuständigkeit der einzigen kantonalen 
Instanz statuiert.33

Die Literatur nennt beispielhaft:

 – Klagen auf Bezahlung ausstehender Lizenzgebühren,34

 – Streitigkeiten über vertragliche Fragen im Zusammenhang mit Patenten 
oder Erfindungen, die im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsver-
trägen oder Beratungsverträgen auftreten können, wenn die im Rahmen 
dieser Verträge erbrachten Dienstleistungen erfinderische Tätigkeiten 
umfassen,35

 – Klagen aus der Verletzung von Computerprogrammen, Designrechten oder 
UWG-Bestimmungen, wenn die Begründung der Klage sowohl patent-
rechtlich als auch urheber-, design- bzw. lauterkeitsrechtlich ist,36

29 Urteil BPatGer S2014_007 vom 30. Oktober 2014 E. 2.1; Kommentar PatGG-Stieger, 
N 96; heinriCh, Exkurs anstelle von Art. 76 N 7; hilti et al., S. 396. Nur noch «weit» 
versteht das Bundespatentgericht den Zusammenhang dagegen 2022, s. Verfügung 
BPatGer S2022_006 vom 12. Oktober 2022 E. 4.

30 Stieger, S. 12.
31 Kommentar PatGG-Stieger, N 96; heinriCh, Exkurs anstelle von Art. 76 N 7.
32 rigamonti, S. Rz. 29.
33 Kommentar PatGG-Stieger, N 91; heinriCh, Exkurs anstelle von Art. 76 N 7.
34 Kommentar PatGG-Stieger, N 95.
35 rigamonti, S. Rz. 28.
36 heinriCh, Exkurs anstelle von Art. 76 N 7.
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 – Verfahren auf Mitwirkung eines Arbeitnehmers bei der Patentanmeldung37 
sowie Klagen betreffend die Vergütung für Arbeitnehmerfindungen.38

Die Zuständigkeit kann sich danach etwa auch auf rein vertragliche Streitge-
genstände erstrecken, die keinen patentrechtlichen Sachverstand erfordern, 
wie etwa Kündigungsrechte infolge Konkurs, die Ausübung von Auditrechten, 
die Zulässigkeit vertriebsrechtlicher Gebietsschutzbeschränkungen, kaufver-
tragliche Abnahmepflichten oder gesellschaftsrechtliche Bestimmungen im 
Rahmen eines Joint Ventures über die Entwicklung patentgeschützter Produk-
te.39 Die Auslegung hat für sich, dass typische Vertragsgestaltungen im Patent-
bereich, etwa Patentlizenzen oder Forschungs- und Entwicklungsverträge, 
oftmals gleichlautende und bereichsspezifische Fragen aufwerfen, die eine 
materienbezogene Expertise voraussetzen und sinnvollerweise bei einem pa-
tentrechtsversierten Spruchkörper angesiedelt sind, wie etwa «commercially 
reasonable efforts»-Klauseln oder Regelungen über das technische Lizenzfeld 
und die Zuordnung und Verwertung gemeinsamer Erfindungen. Dabei kommt 
den Parteien auch zugute, dass Verfahren vor dem Bundespatentgericht – an-
ders als bislang vor den kantonalen Instanzen40 – auch in englischer Sprache 
geführt werden können (Art. 36 Abs. 3 PatGG).

Andererseits ist fraglich, ob eine derart weite Auslegung vom Sinn und Zweck 
des Art. 26 Abs. 2 PatGG und der gesetzgeberischen Motive getragen wird. 
Der konkurrierenden Zuständigkeit liegt die Erwägung zugrunde, den patent-
rechtlichen Sachverstand zu konzentrieren und eine einheitliche Rechtspre-
chung in Patentsachen zu gewährleisten.41 Die auf Patentsachen beschränkte 
Zuständigkeit soll auch die effiziente Erledigung patentrechtlicher Streitigkei-
ten fördern und innovationshemmenden Verzögerungen entgegenwirken.42 Sie 
dient nicht der Einführung einer weiteren allgemeinen zivilrechtlichen Ins-

37 Urteil BPatGer S2014_007 vom 30. Oktober 2014 E. 2.1.
38 heinriCh, Exkurs anstelle von Art. 76 N 7.
39 S. für das Beispiel eines Joint Ventures david et al., rz. 52.
40 S. aber Art. 129 Abs. 2 lit. b revZPO, der zum 1. Januar 2025 in Kraft treten wird und 

es den Kantonen erlauben wird, Englisch als Verfahrenssprache in internationalen 
handelsrechtlichen Streitigkeiten zuzulassen.

41 Botschaft PatGG 2007, S. 462, 496.
42 Botschaft PatGG 2007, S. 497. S. auch SChWeizer, rz. 16 f.
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tanz.43 Auch die Gesetzesbotschaft spricht eher für eine engere Auslegung. 
Zwar hielt der Gesetzgeber fest, auch rein vertragliche Ansprüche würfen 
«oft» schutzrechtliche Vorfragen auf,44 ohne ausdrücklich Fallgruppen auszu-
grenzen, in denen sich keine schutzrechtlichen Vorfragen stellen. Umgekehrt 
lässt sich allein aus der Formulierung «oft» nicht ableiten, dass der Gesetzge-
ber bezweckte, auch Fälle einzubeziehen, die keine patentrechtlichen Vorfra-
gen aufwerfen. Entsprechend gibt auch der Wortlaut des Gesetzes nichts für 
Sachverhalte her, die Patente nur irgendwie «berühren» bzw. in denen Patente 
nur eine irgendwie geartete «Rolle spielen». 

In einem gewissen Spannungsverhältnis steht eine auf patentrechtliche Rechts-
fragen und damit einen rechtlichen Zusammenhang beschränkte konkurrieren-
de Zuständigkeit allerdings mit den gesetzgeberischen Motiven für die aus-
schliessliche Zuständigkeit: In der Botschaft hielt der Gesetzgeber fest, dass 
nur diejenigen Klagen in die ausschliessliche Zuständigkeit des Bundespatent-
gerichts fallen, «welche die Anwendung materiellen Patentrechts bedingen».45 
Arg. e. fallen in die konkurrierende Zuständigkeit auch solche Klagen, die 
nicht die Anwendung materiellen Patentrechts bedingen. Dass der Gesetzge-
ber die ausschliessliche Zuständigkeit nur auf einen Teilausschnitt patentrecht-
licher Klagen bezog – und etwa Fragen der Patentberechtigung und Rechts-
nachfolge ausklammerte –, legt allerdings – ebenso wie die Formulierung 
«bedingen» statt «betreffen» oder «berühren» – nahe, dass die Botschaft nur 
zum Ausdruck bringen sollte, dass die originär technischen Fragen wie die 
Patentierbarkeit, Auslegung des Schutzbereichs und Patentverletzung in die 
Kompetenz des dafür geschaffenen sachverständigen Patentgerichts fallen. 
Den Fallgruppen der ausschliesslichen Zuständigkeit ist denn auch – im Un-
terschied zu den Klagen der konkurrierenden Zuständigkeit – gemein, dass 
regelmässig der besondere juristisch-technische Sachverstand gefordert ist, 
mit dem das Bundespatentgericht ausgestattet ist.  

In neueren Entscheiden hat das Bundespatentgericht die in der Literatur und 
ersten Entscheiden betonte weite Auslegung des Art. 26 Abs. 2 PatGG zwar 

43 Krit. auch rigamonti, Rz. 34.
44 Botschaft PatGG 2007, S. 483: («([…] auch rein vertragliche Ansprüche werfen oft 

schutzrechtliche Vorfragen auf» [Herv. d. Verf.]).
45 Botschaft PatGG 2007, S. 483. Die ausschliessliche Zuständigkeit darauf basierend 

extensiv auslegend heinriCh, Exkurs anstelle von Art. 76 N 4.
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bekräftigt, hat aber auch angeführt, dass die konkurrierende Zuständigkeit 
dann gegeben sei, «wenn sich materiell patentrechtliche Fragen stellen, sei es 
auch nur vorfrageweise».46 Darin deutet sich eine engere Auslegung an. Auch 
die Fallgestaltungen, in denen das Bundespatentgericht seine Zuständigkeit in 
seiner Rechtsprechung angenommen bzw. verneint hat, zeigen die Tendenz, 
die sachliche Zuständigkeit mit der Beantwortung patentrechtlicher Vorfragen 
zu begründen. 

C Auslegung in der Praxis des Bundespatentgerichts

I Patentrechtliche Vorfragen und Anspruchskonkurrenz

In der Praxis bejahte das Bundespatentgericht seine Zuständigkeit bislang nur 
dann, wenn der jeweilige Klagantrag patentrechtliche Rechtsfragen aufwarf 
bzw. materielles Patentrecht anzuwenden war.

So hat es festgestellt, dass sich seine Zuständigkeit auch auf Ansprüche aus 
dem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241) er-
streckt, die aus einer Verletzung des PatG herrühren.47 In casu stützte die 
Klägerin sich ausschliesslich auf Art. 2 UWG, ihrem Anspruch zugrunde lag 
allerdings eine Marktverhaltensregel aus Art. 9 Abs. 1 lit. g PatG und die Fra-
ge, ob die Beklagte den Sinngehalt von Art. 9 Abs. 1 lit. g PatG irreführend 
dargestellt hat.48 Die Anhandnahme durch das Bundespatentgericht ist konse-
quent, weil die Auslegung des Art. 9 Abs. 1 lit. g PatG entscheidungserheblich 
war.

Weiter hielt sich das Bundespatentgericht für zuständig, über Ansprüche aus 
unerlaubter Handlung zu urteilen, die auf einem patentrechtlich unbegründe-
ten Zollhilfegesuch nach Art. 86b PatG beruhten.49 Auch dieser Entscheid ist 

46 Verfügung BPatGer S2022_006 vom 12. Oktober 2022 E. 4.
47 Verfügung BPatGer S2022_006 vom 12. Oktober 2022 E. 4.
48 S. Verfügung BPatGer S2022_006 vom 12. Oktober 2022 E. 5.
49 Urteil BPatGer O2020_018 vom 4. Januar 2022 E. 8. S. auch Hilti et al., S. 396 

Fn. 1261.
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konsequent, da sich materielle Fragen der Haftung nach Art. 86k PatG stell-
ten.50

Folgerichtig ist auch der Entscheid, wonach das Bundespatentgericht für An-
sprüche nach dem UWG wegen unrichtiger Äusserungen über die streitgegen-
ständliche Patentinhaberschaft konkurrierend zuständig ist.51 Die geltend ge-
machten Ansprüche aus Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG gründeten auf der Vorfrage 
der materiellen Berechtigung am Streitpatent. 

Auch die Zuständigkeit für eine Entscheidung über eine vorsorgliche Beweis-
führung nach Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO im Zusammenhang mit einer behaup-
teten Patentverletzung ergibt sich ohne Weiteres aus Art. 26 Abs. 2 PatGG.52

Unstrittig zuständig ist das Bundespatentgericht auch in Fällen der Anspruchs-
grundlagenkonkurrenz, in der ein Klaganspruch rechtlich auf mehrere alterna-
tive Rechtsgrundlagen gestützt wird, etwa Schadenersatzansprüche, die alter-
nativ auf Art. 73 PatG oder OR gründen, oder Patentabtretungsbegehren, die 
sich auf die originäre Berechtigung nach Art. 3 PatG und (Vertrags-)Rechts-
verletzungen stützen.53 Klagen aus der Verletzung von UWG-Bestimmungen, 
die im Sinne einer Anspruchsgrundlagenkonkurrenz aus demselben Sachver-
halt wie eine patentrechtliche Verletzungsklage herrühren, fallen daher unstrit-
tig in die Zuständigkeit nach Art. 26 Abs. 2 PatGG.54

II Kompetenzattraktion, Widerklagen und Klagehäufung 

Die Zuständigkeit für patentrechtliche Vorfragen und Fälle der Anspruchs-
grundlagenkonkurrenz steht im Gegensatz zur Klagehäufung nach Art. 90 
ZPO, die die Verbindung mehrerer Streitgegenstände in einem Verfahren er-

50 Entsprechend bereits Hilti et al., S. 396 Fn. 1261.
51 Urteil BPatGer S2012_005 vom 13. Juni 2012 E. 6. S. auch Urteil KGer NE CCIV.2014.3 

vom 6. September 2016 E. 19 f., in der sich der Kläger auf einen Anspruch aus unlaut-
erem Wettbewerb beschränkte.

52 Urteil BPatGer S2023_009 vom 31. Januar 2024 E. 7.
53 Beschluss BPatGer S2023_004 vom 18. Oktober 2023 E. 10; heinriCh, Exkurs anstelle 

von Art. 76 N 7; Hilti/henneberger-SudJana, S. 87 f.; Kommentar PatGG-Stieger, 
N 183 f.; david et al., Rz. 59.

54 heinriCh, Exkurs anstelle von Art. 76 N 7; Hilti/henneberger-SudJana, S. 87 f.; 
Kommentar PatGG-Stieger, N 183 f.; david et al., Rz. 59
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laubt, sofern das gleiche Gericht zuständig und die gleiche Verfahrensart an-
wendbar ist.55 Der Streitgegenstand wird durch die Klaganträge und den Tat-
sachenkomplex definiert, auf den sich die Klagebegehren beziehen.56 

In seinem Pedelec-Entscheid erörterte das Bundespatentgericht erstmals die 
Frage, inwiefern das Bundespatentgericht über im Wege der Klagehäufung 
geltend gemachte Rechtsbegehren zuständig ist.57 Im zugrunde liegenden 
Verfahren hatte der Kläger ein Patentverletzungsbegehren mit einem design-
rechtlichen Rechtsbegehren verbunden. Zur Begründung berief sich der Klä-
ger auf den einheitlichen Verletzungsgegenstand, nämlich ein Streitpatent, das 
eine Kombinationsstruktur aus Fahrradrahmen und Motornabe beanspruchte, 
sowie ein Design, das sich auf denselben Fahrradrahmen bezog. Massgebend 
für das Streitpatent war die Anordnung einer E-Bike-Motornabe zwischen 
zwei Gabeln des Fahrradrahmens.

Das Bundespatentgericht stellte fest, dass sich das Streitpatent und das Streit-
design in den Gabeln überschnitten, mit denen die Motornabe befestigt wür-
de.58 Das führe aber nicht dazu, dass das designrechtliche mit dem patentrecht-
lichen Begehren im Sinne von Art. 26 Abs. 2 PatGG im Zusammenhang stehe. 
Das ist insofern folgerichtig, als die Gabeln des Fahrradrahmens, d.h. die 
Teilmenge des geschützten Designs und Patentgegenstands, keinen prägenden 
Bestandteil des Designrechts bildeten. Zudem lautete das Rechtsbegehren 
betreffend das Designrecht auch auf solche Fahrradrahmen, die nicht in den 
Schutzbereich des Patents fielen, und stützte sich auf ein entsprechend anderes 
Tatsachenfundament.59 Die Frage der Verletzung des Patents bildete mithin 
keine entscheidungserhebliche Vorfrage des Design-bezogenen Begehrens 
bzw. die Verletzung des Streitpatents bedingte keine Verletzung des Designs. 

55 S. dazu im Kontext des PatGG Hilti/henneberger-SudJana, S. 85.
56 St. Rspr. s. BGE 139 III 126 E. 3.2.3.
57 Beschluss BPatGer S2023_004 vom 18. Oktober 2023 E. 10 f. 
58 Beschluss BPatGer S2023_004 vom 18. Oktober 2023 E. 11.
59 Beschluss BPatGer S2023_004 vom 18. Oktober 2023 E. 11.



Konkurrierende Zuständigkeit in der Recht sprechungspraxis des Bundespatentgerichts 

95

Der Pedelec-Beschluss bestätigt die bereits zuvor60 angedeutete Tendenz, dass 
das Bundespatentgericht seine zunächst «sehr weite»61 und dann «weite»62 
Auslegung der konkurrierenden Zuständigkeit relativiert. Auch wird ersicht-
lich, dass die Zuständigkeit von materiellen Wertungsfragen über den Schutz-
bereich der beanspruchten Rechte abhängig ist, die in der summarischen 
Prüfung der prozessualen Zuständigkeit grundsätzlich ausser Betracht blei-
ben.63 

Zugleich spricht sich das Bundespatentgericht implizit gegen eine Kompeten-
zattraktion nach Art. 15 Abs. 2 ZPO analog aus, die in der Literatur umstritten 
war.64 Danach kann das Bundespatentgericht nicht über im Wege der Klage-
häufung geltend gemachte Ansprüche entscheiden, die nicht in seine Zustän-
digkeit nach Art. 26 PatGG fallen.65 

Offengelassen hat das Bundespatentgericht bislang, ob es neben Ansprüchen 
betreffend die Rechte an einer Patentanmeldung auch für die geltend gemach-
te Verfügungsbeschränkung betreffend die Abtretung von Geschäftsanteilen 
zuständig ist.66 In dem zugrunde liegenden Massnahmeverfahren hatte der 
Gesuchsteller neben Verfügungsbeschränkungen über Patentanmeldungen 
auch das einstweilige Verbot begehrt, Geschäftsanteile zu übertragen oder zu 
belasten. Mit Blick auf den Pedelec-Entscheid dürfte das Bundespatentgericht 
für diese gesellschaftsrechtlichen Verfügungsbeschränkungen nur dann zu-
ständig sein, wenn sich bei der Beurteilung des geltend gemachten Anspruchs 
patentrechtliche Vorfragen stellen bzw. materielles Patentrecht anzuwenden 
ist. 

Strittig ist in der Literatur, ob dies auch für Widerklagen gilt, etwa wenn der 
Beklagte eine Widerklage aus UWG erhebt. Da Art. 224 Abs. 1 ZPO nur ver-

60 S. Verfügung BPatGer S2022_006 vom 12. Oktober 2022 E. 4.
61 Urteil BPatGer S2014_007 vom 30. Oktober 2014 E. 2.1.
62 Verfügung BPatGer S2022_006 vom 12. Oktober 2022 E. 4.
63 S. oben B.I.1 sowie BGE 137 III 32 E. 2.4.1. Krit. Hilti/henneberger-SudJana, S. 84.
64 S. für eine Kompetenzattraktion und Anwendung von Art. 15 Abs. 2 ZPO analog 

Hilti/henneberger-SudJana, S. 86 ff., S. 89. In diese Richtung auch Kommentar Pat-
GG-Stieger, N 186. Krit. rigamonti, rz. 33 f.

65 david et al., Rz. 452. A.M. Hilti/henneberger-SudJana, S. 86 ff., S. 89. In diese Rich-
tung auch Kommentar PatGG-Stieger, N 186.

66 Urteil BPatGer S2022_004 vom 24. August 2022 E. 5.
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langt, dass der geltend gemachte Widerklaganspruch nach der gleichen Ver-
fahrensart wie die Hauptklage zu beurteilen ist, und anders als Art. 90 ZPO 
keine sachliche Zuständigkeitsbedingung aufstellt, kann der Widerkläger 
konsequenterweise auch Ansprüche geltend machen, die nicht in die aus-
schliessliche oder konkurrierende sachliche Zuständigkeit nach Art. 26 PatGG 
fallen (aber einen Konnexitätszusammenhang mit der Klage aufweisen).67 Die 
Frage stellt sich auch im Rahmen der sachlichen Zuständigkeit der Handels-
gerichte nach Art. 6 ZPO.68 Das Bundesgericht hat die handelsgerichtliche 
Zuständigkeit indessen bereits für den Fall bejaht, in dem ein nicht im Han-
delsregister eingetragener und daher in der Beklagtenrolle nicht in die Zustän-
digkeit des Handelsgerichts fallender Kläger und Widerbeklagter von seinem 
Wahlrecht nach Art. 6 Abs. 3 ZPO Gebrauch gemacht hatte.69 Das dürfte ent-
sprechend auch für Fälle gelten, in denen ein Kläger von seinem Wahlrecht 
nach Art. 26 Abs. 2 PatGG Gebrauch gemacht hat.

D Zusammenfassung 

Die Erwartungen, dass mit dem neuen Bundespatentgericht «für die Patent-
gerichtsbarkeit in der Schweiz eine neue Ära an[breche]»70 und der Patentpro-
zess «ab 2011 in der Schweiz kaum wiederzuerkennen sein» werde,71 haben 
sich fraglos bewahrheitet. Nicht alle Rechtsbeziehungen, die Patente berühren, 
wurden hingegen von diesen Rechtsentwicklungen gleichermassen miterfasst. 
Dass es mit Blick auf die neu geschaffenen Zuständigkeiten schwerfällt, sich 
überhaupt eine zivilrechtliche Streitigkeit mit Berührung zu Patenten vorzu-
stellen, die nicht wenigstens in die konkurrierende Zuständigkeit des Bundes-
patentgerichts fällt,72 hat sich mit Blick auf die Praxis des Bundespatentge-
richts nicht bestätigt. 

67 david et al., Rz. 452; Kommentar PatGG-Stieger, N 187 ff., N 189. A.M. rigamonti, 
rz. 34.

68 Zum Ganzen BGE 143 III 495 E. 2.2.
69 BGE 143 III 495 E. 2.2.2.2 ff.
70 SChWeizer, Rz. 24.
71 Stieger, S. 3.
72 Stieger, S. 12.
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Das Bundespatentgericht betonte in seiner Rechtsprechung – der Literatur 
folgend – zwar mehrfach die extensive Auslegung des Art. 26 Abs. 2 PatGG. 
In der Praxis deutet sich indessen eine engere als die zunächst propagierte 
«sehr weite» Auslegung an. Im Ergebnis begründet das Bundespatentgericht 
seine konkurrierende Zuständigkeit bislang mit entscheidungserheblichen 
patentrechtlichen Vorfragen und führt seine Zuständigkeit auf die Auslegung 
materiellen Patentrechts zurück. Darin drückt sich ein rechtlicher und weniger 
rein tatsächlicher «Sachzusammenhang mit Patenten» aus. Nicht der Zustän-
digkeit unterliegen dürften damit rein vertragsrechtliche Streitigkeiten, in 
denen ausschliesslich allgemeines Zivil- bzw. Wettbewerbsrecht zur Anwen-
dung gelangt, wie etwa die Gültigkeit einer absoluten Gebietsbeschränkung, 
die Ausübung eines Auditrechts oder die Beendigung eines Forschungs- und 
Entwicklungsvertrags wegen vertragswidriger Nutzung der bereitgestellten 
R&D-Kapazitäten. Die Zahlung ausstehender Patentlizenzgebühren kann 
dagegen durchaus in die konkurrierende Zuständigkeit fallen, etwa wenn die 
Gebühren – wie üblich – an den Schutzbereich eines lizenzierten Patents 
(«products covered by a valid claim») anknüpfen. 

Die Auslegung deckt sich mit dem gesetzgeberischen Motiv, den patentrecht-
lichen und technischen Sachverstand zu bündeln und keine allgemeine imma-
terialgüter- bzw. weitere zivilrechtliche Instanz zu schaffen.73

Andererseits belegen die bislang ergangenen Entscheide und Literaturmeinun-
gen, dass die konkurrierende Zuständigkeit einige ungeklärte Graubereiche 
umfasst und eine fallweise Betrachtung angezeigt ist. Der Fall Pedelec illust-
riert, dass Rechtswegzersplitterungen unvermeidlich sind. Diese aufzulösen 
ist dem Gesetzgeber vorbehalten.74 Die Regelungen in Art. 26 PatGG bleiben 
dann auch auslegungsbedürftig und sind als bislang «verunglückt» bezeichnet 
worden.75 Letztlich ist auch in der «neuen Ära» der Patentstreitigkeiten in 
Vertragssachen eine Schiedsvereinbarung empfehlenswert, um eine einheitli-
che Erledigung aller vertraglichen Streitigkeiten zu erreichen.76 

73 S. dazu auch rigamonti, S. 9.
74 Beschluss BPatGer S2023_004 vom 18. Oktober 2023 E. 11.
75 BK ZPO I/II-berger, Art. 5 N 15.
76 BK ZPO I/II-berger, Art. 5 N 15.
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In Verfahren vor den staatlichen Gerichten dürften Kläger derzeit noch gut 
beraten sein, bei der Annahme eines patentrechtlichen Sachzusammenhangs 
Zurückhaltung zu üben, um keinen Nichteintretensentscheid mit den entspre-
chenden Kostenfolgen zu ihren Lasten zu riskieren. Mit der Reform der Spra-
chenregelungen der internationalen Handelsgerichtsbarkeit im Zuge der ZPO-
Reform77 dürfte sich teilweise auch das Motiv für ein bundespatentgerichtli-
ches Verfahren erledigen, von der fakultativen englischsprachigen Verfahrens-
führung nach Art. 36 Abs. 3 PatGG Gebrauch zu machen. 

77 Art. 129 Abs. 2 lit. b revZPO (AS 2023 491), der zum 1. Januar 2025 in Kraft treten 
wird, erlaubt es den Kantonen, Englisch als Verfahrenssprache in internationalen han-
delsrechtlichen Streitigkeiten zuzulassen. 




