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Abb. 1

Werbe- und Vertriebsverbot

Ln

~«— Nichtigkeitsklage

\

Lizenzvertrag

Lg

Ludowitsch AG (Ln) mit Sitz in Zirich schloss am
1. September 2002 mit der Fa. Silly-Top Inc. (Lg)
mit Sitz in Palo Alto/CA einen Lizenzvertrag flr

* Dr. Bernhard Berger, LL.M./Dr. Andreas Glingerich, Rechtsan-
walte bei Kellerhals & Partner in Bern. Die Namen der Verfasser
stehen in alphabetischer Reihenfolge.

den Vertrieb eines modularen Taschencomputers,
der wegen seines besonderen Aussehens in der
Schweiz unter anderem designrechtlichen Schutz
geniesst (CH-Design Nr. 121 682).

Bereits im Winter 2002/2003 stellt Ln fest, dass
die in Bern ansassige Fa. Modularo GmbH (M)
Computerzubehér (Hardware-Peripheriegerate) ver-
treibt, deren Aussehen verwechselbar stark dem-
jenigen des Taschencomputers aus dem Hause
Silly-Top nachempfunden ist.

Nach erfolgreich erwirktem einstweiligem Rechts-
schutz (Werbe- und Vertriebsverbot) klagt Ln am 1.
April 2003 vor dem Handelsgericht des Kantons
Bern und verlangt, es sei M zu verbieten, ihre Pro-
dukte im Gebiet der Schweiz anzupreisen, zu ver-
kaufen oder sonst wie zu verdussern. Der Rechts-
vertreter der beklagten M verlangt kostenfallige
Abweisung der Klage und stellt eventualiter das
Begehren, es sei festzustellen, dass das von der
Klagerin behauptete Schutzrecht nicht bestehe. In
der Begriindung der Klageantwort und Widerklage
steht zusammengefasst: Die Klage sei abzuwei-
sen, weil Ln als blosse Lizenznehmerin gar nicht
Inhaberin des umstrittenen Immaterialgutes sei;
es fehle Ln mithin die Aktivlegitimation. Sollte das
Gericht — wider Erwarten — die Aktivlegitimation
von Ln bejahen, misse ihr — M — im Gegenzug
auch das Recht gewahrt werden, in dem nam-
lichen Prozess widerklageweise die Bestandesfra-
ge zu stellen, sei doch offensichtlich, dass das De-
sign des Taschencomputers gar nicht schitzbar
sel.

Wie entscheidet das Berner Handelsgericht?

2. Thematik

Gegenstand des vorliegenden Beitrages ist, wie
das vorstehende fiktive Beispiel zeigt, die Pro-
zessflhrungsbefugnis des Lizenznehmers. Ge-
meint ist die Prozessflihrungsbefugnis des Li-
zenznehmers in Zivilverfahren, die ein lizenziertes
Immaterialgtiterrecht zum Prozessthema haben,
vornehmlich im Zusammenhang mit einer Klage
auf Unterlassung oder Beseitigung einer drohen-
den oder bestehenden Schutzrechtsverletzung.

Die Frage, ob und inwieweit ein Lizenznehmer be-
rechtigt sei bzw. sein solle, derartige Prozesse
Uber fremde Rechte in eigenem Namen zu fhren,
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wird seit langem diskutiert!. Auch die Rechtspre-
chung hatte sich wiederholt mit dem Thema der
prozessrechtlichen Legitimation eines Lizenzneh-
mers zu befassen. Praktischen Uberlegungen ge-
horchend und ohne nédhere Auseinandersetzung
mit den zu Grunde liegenden zivilprozessrecht-
lichen Fragen hat das Bundesgericht insbesonde-
re die Aktivlegitimation des Exklusivlizenzneh-
mers von Urheberrechten zu deren Verteidigung
im bekannten Le Corbusier-Entscheid? ausdriick-
lich bejaht.

Die rechtsdogmatische Erfassung der lizenzneh-
merischen Prozessflihrungsbefugnis ist sowohl in
der Lehre als auch in der Rechtsprechung un-
durchsichtig geblieben. Ebenso unklar ist, ob und
inwieweit der Lizenznehmer in Prozessen, die das
lizenzierte Recht zum Gegenstand haben, auch
beklagt werden kann (Passivlegitimation). Aktiv-
und Passivlegitimation sind in der Regel mit dem
Recht zur Prozessflhrung untrennbar verbunden3.
Ungeklart ist schliesslich, ob und inwiefern der
wahre Rechtsinhaber, d.h. der Lizenzgeber, das
Ergebnis eines Prozesses gegen sich gelten las-
sen muss, dessen Urteil ihn weder als Haupt-
noch als Nebenpartei auffihrt (Ausdehnung der
Ausschlusswirkung)4. Diese Fragen sollen im Fol-
genden vertieft werden.

3. Neuland DesG?

Mit dem Bundesgesetz Uber den Schutz von De-
sign (Designgesetz; DSG) vom 5. Oktober 20015
ist die vorstehend erwahnte Diskussion um die
Prozessflhrungsbefugnis des Lizenznehmers neu
belebt worden. Art. 35 Abs. 4 DesG bestimmt un-
ter dem Titel «Leistungsklage»:

«Wer Uber eine ausschliessliche Lizenz verfligt, ist un-
abhangig von der Eintragung der Lizenz im Register selbst-
standig zur Klage berechtigt, sofern dies im Lizenzvertrag
nicht ausdricklich ausgeschlossen worden ist. Alle Lizenz-
nehmerinnen und Lizenznehmer kénnen einer Verletzungs-
klage beitreten, um ihren eigenen Schaden geltend zu ma-
chen.»

Auf Einzelheiten des Inhaltes und auf die Ent-
stehungsgeschichte der Norm wird weiter unten
eingetreten®. Bereits nach einer flichtigen LektU-
re wird indessen deutlich, dass Art. 35 Abs. 4
DesG samtliche oben aufgeworfenen Fragen
(Rechtsstellung des Lizenznehmers im Prozess im
Verhéltnis zum Rechtsinhaber; Passivlegitimation;

1 Vgl. die umfassende Darstellung von Reto M. Hilty, Lizenzver-
tragsrecht, Systematisierung und Typisierung aus schutz- und
schuldrechtlicher Sicht, Bern 2001, 771 ff.

2 BGE 713 11 190.

3 Dazu unten Ziff. 1l 2.

4 Dazu unten Ziff. IV.

5 SR 232.12. In Kraft seit 1. Juli 2002; vgl. BRB vom 8. Marz 2002
(AS 2002 1468).

materielle Rechtskraft) offen lasst. Die Bestim-
mung schreibt lediglich gesetzlich fest, was ge-
stltzt auf die bisherige bundesgerichtliche Recht-
sprechung zum Urheberrecht’” ohnehin per
analogiam auf die Ubrigen ImmaterialgUter Uber-
tragbar sein dirfte. Die neue Regelung ist vor die-
sem Hintergrund nicht geeignet, die mit der Zu-
lassung des Lizenznehmers zum Prozess
verbundenen Probleme zu I6sen. Unverstandlich
ist auch, dass die anderen immaterialguterrecht-
lichen Erlasse® keine entsprechende Anpassung
bzw. Ergédnzung erfahren haben. So erweckt Art.
35 Abs. 4 DesG den Eindruck, nur exklusive De-
signlizenznehmer seien (aktiv) zur Prozessflihrung
befugt.

Il.  Zur Rechtsstellung des Lizenz-
nehmers im Prozess

1. Legitimation zur Sache

Legitimation zur Sache ist die Berechtigung des
Klagers, das eingeklagte Recht geltend zu machen
(Aktivlegitimation) gegen den aus diesem Recht
Verpflichteten (Passivlegitimation)®. Das Vorhan-
densein der Sachlegitimation ergibt sich grund-
satzlich aus dem materiellen Recht™. Aktivlegiti-
miert ist im Regelfall nur, wer selber Trager
(Inhaber/Glaubiger) des eingeklagten Rechts ist.
Folglich sind fur den vorliegend interessierenden
Fall zunachst die materiellrechtliche(n) Rechtsposi-
tion(en) des Lizenznehmers zu untersuchen.

2. Rechtsnatur des Lizenzvertrages
bzw. der Lizenz

Durch den Lizenzvertrag verpflichtet sich der
Lizenzgeber, dem Lizenznehmer den Gebrauch
und die Nutzung eines immateriellen Gutes zu
erlauben, in der Regel gegen Bezahlung einer
Lizenzgebihr. Der Lizenzvertrag ist, obwohl
verschiedentlich in Gesetzen erwéhnt'?, ein Inno-

6 Vgl. unten Ziff. Il 7und Il 2 c.

7 BGE 713 11 190.

8 BG vom 28. August 1992 Uber den Schutz von Marken und
Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG), SR 232.11; BG
vom 25. Juni 1954 Uber die Erfindungspatente (Patentgesetz,
PatG), SR 232.14; BG vom 20. Mérz 1975 Uber den Schutz von
Pflanzenzlichtungen (Sortenschutzgesetz), SR 232.16; BG vom
9. Oktober 1992 Uber das Urheberrecht und verwandte Schutz-
rechte (Urheberrechtsgesetz, URG), SR 231.1; BG vom 9. Oktober
1992 Uber den Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnis-
sen (Topographiengesetz, ToG), SR 231.2.

9 Oscar Vogel/Karl Sptihler, Grundriss des Zivilprozessrechts,
6. Aufl., Bern 2001, N 89 zu Kap. 7.

0 Vgl.z.B. BGE 707 11 85 E. 2a; 100 Il 169 E. 3; 9711 100; 86 |l
45 E. 4a.

" Vogel/Spihler (0. Fn. 9) N 91 zu Kap. 7.

2Vgl. z.B. Art. 34 Abs. 1 PatG; Art. 18 Abs. 1 MSchG; Art. 15
DesG.
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minatkontrakt®3. Die den Lizenzvertrag charakteri-
sierenden vertraglichen Hauptpflichten des Li-
zenzgebers werden eingeteilt in die Pflicht zur Ver-
schaffung der Nutzungsmaglichkeit sowie in die
Pflicht zur Erhaltung derselben™. Gelaufig wird
zwischen einfachen und ausschliesslichen Lizenz-
vertragen unterschieden, je nach dem ob der Li-
zenznehmer das fragliche Immaterialgut exklusiv
gebrauchen und nutzen darf oder nicht.

Die Rechtsnatur der Lizenz, d.h. des durch den
Lizenzvertrag gewahrten Rechts an sich, ist in der
Schweiz seit langem umstritten. Heute geht die in
der Lehre Uberwiegende Ansicht davon aus, dass
sowohl der einfachen wie der ausschliesslichen Li-
zenz lediglich obligatorische Wirkung zukommt?s,
Die Rechtsprechung des Bundesgerichts scheint
ebenfalls eher dieser Auffassung zuzuneigen’s.
Die gegenteilige, namentlich in Deutschland vor-
herrschende Ansicht'”, wonach (wenigstens den
ausschliesslichen) Lizenzen eine dingliche oder
quasi-dingliche Wirkung zukommt, ist abzulehnen,
ist doch der Lizenzvertrag dem Wesen nach kein
Verausserungsgeschaft's.

Aus der rein obligatorischen Wirkung folgt je-
doch, dass dem Lizenznehmer bloss relative
Rechte zustehen, mithin Rechte, die er grundséatz-
lich allein gegenlber seinem Vertragspartner (Li-
zenzgeber) hat und die ihn folglich nicht berechti-
gen, Ansprlche aus der Lizenz gegen Dritte zu
stellen. Letzteres ware lediglich dann anzuneh-
men, wenn die Lizenz entgegen der herrschenden
Schweizer Doktrin als dingliches (oder quasidingli-
ches) Recht mit absoluter Wirkung (erga omnes)
aufgefasst wirde'®.

8 Vgl. etwa Roland von Bliren/Eugen Marbach, Immaterialgiter
und Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Bern 2002, Rz. 765; Kamen Troller,
Grundzlige des schweizerischen Immaterialglterrechts, Basel
2001, 288; OR-Schluep/Amstutz, N 296 zur Einl. vor Art. 184 ff. OR
m.Nw.

14 Vgl. OR-Schluep/Amstutz, N 304 zur Einl. vor Art. 184 ff. OR
m.Nw.

5 Vgl. statt vieler Hilty (0. Fn. 1) 136 ff., 147 f.; Troller (0. Fn. 13)
288 f. Gl. M. schon Rudolf E. Blum/Mario M. Pedrazzini, Das
schweizerische Patentrecht, 2. Aufl., Bern 1975, Anm. 42-44 zu
Art. 34 PatG, mit der Prézisierung, die Lizenz sei «obligatorischer
Natur ..., u.U. aber mit verstarkter Wirkung ausgestattet» (vgl. S.
402). AA. insbes. Lucas David, Markenschutzgesetz, Muster und
Modellgesetz, Basel 1998, N 5 zu Art. 18 MSchG.

6 Vgl. die umfassende Rechtsprechungsilbersicht bei Hilty
(0. Fn. 1) 122 ff.

7 Vgl. statt vieler Ginter Henn, Patent- und Know-how-Lizenz-
vertrag, 4. Aufl., Heidelberg 1999, Rz. 71 zu 8 5 m.w.Nw.; Rudolf
Busse et al., Kommentar zum Patentgesetz, 5. Aufl., Berlin 1999,
Anm. 19 zu § 139 mit umfangreichen Nw. zur Rechtsprechung.

'8 So weist insbes. Hilty (0. Fn. 1) 83 f. darauf hin, dass zwischen
Lizenzerteilung und Ubertragung eines Immaterialglterrechts zu
unterscheiden ist.

9 Immerhin sieht z.B. Art. 105 Abs. 3 PatV fir im Register ein-
getragene ausschliessliche Patentlizenzen zumindest indirekt eine
Wirkung gegenuber Dritten vor: «Solange eine ausschliessliche Li-
zenz im Register vorgemerkt oder eingetragen ist, werden fir das
gleiche Patent keine weiteren Lizenzen vorgemerkt oder eingetra-
gen, die mit der ausschliesslichen Lizenz nicht vereinbar sind.» Ef-
fektiv handelt es sich um eine Art «Realobligation»: Der Patentin-
haber kann keine weitere, in das Register einzutragende,
ausschliessliche Lizenz fir dasselbe Patent gewéhren.

3. Zwischenergebnis

Aus den bisherigen Ausfiihrungen folgt, dass dem
Lizenznehmer jedenfalls fir die aus dem lizenzier-
ten Immaterialgiiterrecht fliessenden Leistungsan-
spriiche auf Unterlassung oder Beseitigung einer
Stérung oder Verletzung des Schutzrechts grund-
satzlich keine Sachlegitimation zukommen kann,
gilt er doch materiellrechtlich gesehen gerade nicht
als Trager des geschltzten Rechtsgutes20.

4. Der Lizenznehmer als Prozess-
standschafter

Ungeachtet des vorstehenden Zwischenergebnis-
ses steht fest, dass das Bundesgericht im Le Cor-
busier-Entscheid, der wohl Uberwiegenden Lehr-
meinung folgend und praktischen BedUrfnissen
gehorchend, einem Lizenznehmer das Recht zuer-
kannte, gegenlber einem Dritten in eigenem Na-
men auf Unterlassung bzw. Beseitigung einer
Schutzrechtsverletzung zu klagen2'.

Im Ergebnis wurde im Le Corbusier-Urteil so-
mit zugelassen, dass eine Person trotz fehlender
materieller Berechtigung in eigenem Namen als
Partei den Prozess flihren durfte. Eine Konstella-
tion, welche die Dogmatik des Zivilprozessrechts
mit dem Institut der Prozessstandschaft erfasst:
Prozessstandschaft liegt vor, wenn eine Person
befugt ist, den Prozess anstelle des Berechtigten
oder Verpflichteten, jedoch in eigenem Namen als
Partei zu fihren22, Sie bildet eine Ausnahme zum
Grundsatz, wonach das Prozessflhrungsrecht nur
dem Trager des eingeklagten Rechts zusteht23.

Das Bundesgericht hat folglich im Le Corbu-
sier-Entscheid einen Fall von Prozessstandschaft

20 Diese Konsequenz hat z.B. bereits Alois Troller, ImmaterialgU-
terrecht, 3. Aufl., Basel 1971, Bd I, 1017 erkannt. Der Autor lehnt
die Annahme einer Prozessstandschaft explizit, jedoch ohne wei-
tere Begriindung ab. Auch Blum/Pedrazzini(o. Fn. 15) Anm. 42 und
105 zu Art. 34 PatG (insbes. S. 505 f.) haben die Aktivlegitimation
des Lizenznehmers dezidiert abgelehnt: Der Lizenznehmer habe
«kein eigenes Recht [...], gegen Dritte auf Patentverletzung zu kla-
gen» (S. 505). Diejenigen Félle, in denen der Lizenznehmer kraft Li-
zenzvertrags zur Klage erméchtigt wird, fassen die Autoren aber
als auftragsrechtliches Verhéltnis auf. Soweit damit gemeint ist,
dass der Lizenznehmer das fremde Recht in fremdem Namen
(Art. 32 ff. OR) geltend machen soll, halten Blum/Pedrazzini zu
Recht fest, dass die Zuldssigkeit dieser Konstruktion vom jeweils
anwendbaren kantonalen Prozessrecht abhangt. Die Zivilprozess-
ordnungen der Kantone lassen — unbedeutende Ausnahmen vor-
behalten — die gewillkirte Prozessvertretung durch andere Perso-
nen als zugelassene Rechtsanwalte bekanntlich nicht zu (vgl. z.B.
Art. 83 ff. ZPO BE und allgemein Vogel/Spihler [o. Fn. 9] N 110 ff.
zu Kap. 5). Nicht erwahnt wird von Blum/Pedrazzini die kraft Auf-
trags denkbare Alternative, dass der Lizenznehmer als Beauftrag-
ter sinngemaéss «flr Rechnung des Auftraggebers [hier: der Li-
zenzgeber] in eigenem Namen Forderungsrechte gegen Dritte
erwirbt» (Art. 401 Abs. 1 OR). Dies entsprache wiederum einer ge-
willkirten Prozessstandschaft (so zutreffend Hilty [o. Fn. 1] 786).

21 Konkret verlangte die Lizenznehmerin als Klagerin in eigenem
Namen, es sei dem Beklagten der Handel mit den fraglichen M6-
beln bei Strafe zu verbieten; vgl. BGE 77311 190, 192.

22 Vlogel/Splihler (0. Fn. 9) N 37 zu Kap. 5.

23 Vogel/Spuihler (0. Fn. 9) N 92 zu Kap. 7.
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anerkannt. Gegen dieses Ergebnis wirden keine
Bedenken bestehen, hatte sich das Gericht in den
Erwagungen mit dem Institut der Prozessstand-
schaft tatsachlich befasst. Das Bundesgericht be-
schrankte sich indessen auf die positive Feststel-
lung, dass der Lizenznehmer vom Lizenzgeber
vertraglich zur Fihrung von Prozessen berechtigt
und verpflichtet wurde?4. Es anerkannte mithin
(implizit) einen Fall von gewillkirter Prozessstand-
schaft?s.

5. Zum Institut der gewillkiirten Prozess-
standschaft

Die soeben erwahnte Anerkennung eines Falles
gewillkiirter Prozessstandschaft steht im Wider-
spruch zu der in der Lehre zum schweizerischen
Zivilprozessrecht verbreiteten Meinung, dass die-
se Rechtsfigur dem Schweizer Recht nicht be-
kannt sei bzw. vom Bundesgericht abgelehnt wer-
de?6. Die genannten Autoren berufen sich dazu auf
ein Urteil aus dem Jahre 195227, in welchem das
Bundesgericht in Anlehnung an einen Entscheid
des deutschen Reichsgerichts eine Zession flr un-
wirksam erklart hatte, in deren Zusammenhang
ein Einziehungsrecht des Zedenten vorbehalten
worden war.

Dem fraglichen Urteil lag der folgende Sachver-
halt zu Grunde (vgl. Abb. 2):

P S.A. hatte G.F am 20. Mai 1948 eine ihr
gegeniber der konkursiten T. S.A. zustehende, in
der 5. Klasse kollozierte Forderung abgetreten.
ZweiTage danach hob P S.A. gegen die Schweize-
rische Volksbank einen Kollokationsprozess an

24 Die entsprechenden Bestimmungen im Lizenzvertrag konnten
«nur dahin verstanden werden, dass die Kldgerin nicht bloss ver-
pflichtet wurde, jede Rechtsverletzung zu verfolgen, [...], sondern
dass ihr damit auch alle notwendigen Befugnisse Ubertragen wur-
den, um sich Nachahmungen durch Dritte erwehren zu kénnen.
[...]. Als Lizenznehmerin konnte die Klagerin somit bezlglich der
ihr Gbertragenen Rechte in die Stellung der Urheber treten, sich
folglich insoweit auf ein eigenes Klagerecht berufen». BGE 713 Il
190, 195 (Hervorhebung hinzugeflgt).

25 Hilty (0. Fn. 1) 779 ff. interpretiert die in Fn. 24 hievor zitierte
Textstelle demgegeniber dahin gehend, dass das Bundesgericht
im Sinne der von diesem Autor vertretenen Theorie der qualitati-
ven gebundenen Teilibertragung des Schutzrechts (Hilty, a.a.O.,
86 ff.) ein Klagerecht qua absoluter Rechtsposition des Lizenz-
nehmers angenommen habe. Diese Auslegung geht u.E. ange-
sichts der summarischen hochstrichterlichen Begriindung zu
weit.

26 \/gl. etwa Vogel/Spihler (0. Fn. 9) N 41 zu Kap. 5; Hans Ulrich
Walder, Zivilprozessrecht nach den Gesetzen des Bundes und des
Kantons Zlrich unter Bericksichtigung anderer Zivilprozessord-
nungen, 4. Aufl., Zirich 1996, N 5 zu § 9. Ebenso, jedoch kritisch
Walter J. Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichts-
organisationsrecht, 2. Aufl., Basel 1990, Rz. 277. Auch Max Kum-
mer, Grundriss des Zivilprozessrechts nach den Prozessordnun-
gen des Kantons Bern und des Bundes, 4. Aufl., Bern 1984, 67 ff.
ldsst Prozessstandschaft nur ausnahmsweise kraft gesetzlicher
«Sonderregel» zu; gl. M. Max Guldener, Schweizerisches Zivilpro-
zessrecht, 3. Aufl., Zurich 1979, 142 1.

27 BGE 7811 265 (274).

Abb. 2

Forderung —h/

b

,
Zession und V
«cession interne»

G.F

mit den Begehren, es sei ein von dieser behaup-
tetes Pfandrecht ungultig zu erklaren, die Forde-
rung der Bank in der 5. Klasse zu kollozieren und
der Pfanderlds ihrer (an G.F abgetretenen) Forde-
rung anzurechnen. lhr Klagerecht stitzte die P
S.A. auf eine ebenfalls das Datum 20. Mai 1948
tragende Vereinbarung zwischen P S.A. und G.F,
die das Bundesgericht als «cession interne» be-
zeichnete. Nachdem am 2. April 1949 auch P S.A.
in Konkurs gefallen war, wollte G.F. (als Zessionar)
an Stelle von P S.A. (Zedentin) den hangigen (aber
eingestellten) Kollokationsprozess gegen die
Volksbank fortsetzen. Die Volksbank widersetzte
sich diesem Begehren. Zur Begriindung fiihrte sie
an, P S.A. sei zufolge Zession ihrer Forderung an
G.F. schon bei Einleitung des Kollokationsprozes-
ses nicht mehr aktivlegitimiert gewesen. Trete
nunmehr G.F als Klager aus eigenem Recht auf,
sei die Frist zur Anhebung des Kollokationspro-
zesses verpasst. Wolle G.F hingegen im Namen
von P S.A. in den Prozess eintreten, fehle ihm die
Aktivlegitimation, wie sie schon jener gefehlt ha-
be. Das Bundesgericht verwirft diese Einwande
mit folgender Begriindung:

«[Lle Tribunal fédéral part manifestement de I'idée que
la clause selon laquelle la qualité pour agir reste au cédant
empéche le transfert de la créance au cessionnaire; c'est
ainsi que le Tribunal d’empire allemand a jugé qu’un acte
de «cession» attribuant de fagcon durable au cédant le droit
d’encaisser la créance en son propre nom n'était pas une
cession, n'avait pas d'effet translatif (...). [...]

D’une fagon générale, la créance ne peut pas étre scin-
dée en une prétention de fond et un droit d'action (Klage-
recht). Le droit suisse ne connait pas une cession portant
sur la seule faculté de déduire une créance en justice; il
connait seulement la cession de la créance comme telle,
qui fait passer au cessionnaire la qualité pour intenter ac-
tion. En conséquence, une personne ne peut pas étre char-
gé de faire valoir en son propre nom le droit d'autrui.»?8

28 BGE 78 11 265, 274. Obwohl G.F. die Forderung nach Meinung
des Bundesgerichts nie erworben hatte, konnte er den Prozess
alsdann doch fortsetzen, weil er sich hierzu den bisher von P S.A.
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Diesen Erwagungen zufolge war die fragliche
Zession unwirksam. Zu diesem Ergebnis und zu
den vom Bundesgericht daraus gezogenen Folge-
rungen erscheinen die folgenden Uberlegungen
und Bemerkungen hilfreich:

(1) Angenommen, die Zession ware in Respek-
tierung des Parteiwillens fir wirksam gehalten
worden. Das hatte bedeutet, dass P S.A. schon bei
Klageanhebung nicht mehr aktivlegitimiert war.
Die Begriindung einer gesetzlichen Prozessstand-
schaft nach dem Vorbild von Art. 21 Abs. 2 Satz 2
BZP2° ware dadurch von vornherein ausgeschlos-
sen gewesen, da diese voraussetzt, dass der An-
spruch im Zeitounkt der Abtretung im Streit lag,
d.h. Gegenstand eines rechtshangigen Prozesses
war. P S.A. hatte folglich nur als gewillkiirter Pro-
zessstandschafter aufgefasst werden kénnen. Vor
diesem Hintergrund wére an die Stelle der Frage
der Zulassigkeit einer Spaltung von Klagerecht und
Anspruch im Rahmen einer Zession eine ganz an-
dere Frage getreten, namlich ob und inwieweit die
Volksbank als Beklagte in einem hédngigen Prozess
einen Parteiwechsel auf der Klagerseite hinneh-
men muss. Diese Frage ist ausschliesslich pro-
zessrechtlicher Natur, steht mithin in keinem Zu-
sammenhang mit dem Zessionsrechtso.

gegeniber derVolksbank geltend gemachten Anspruch von der fr
die Konkursmasse der P S.A. zustandigen Konkursverwaltung im
Verfahren nach Art. 260 SchKG hatte abtreten lassen (BGE
78 11269, 275).

29 «Die Verausserung der im Streit liegenden Sache oder die Ab-
tretung des streitigen Anspruchs wéahrend der Rechtshangigkeit
bleibt ohne Einfluss auf die Legitimation zur Sache.»

30 [llustrativ hierzu BGE 778 la 129: P hatte bei der I. AG am
8. Mai 1984 ein Auto gemietet und dieses beschéadigt. I. AG be-
langte ihn deswegen mit Klage vom 8. Mai 1985 auf Schadener-
satz von CHF 7999.— nebst Zins. Der Gerichtsprésident | von Kon-
olfingen schitzte das Begehren am 26. Oktober 1987 imTeilbetrag
von CHF 5340.— nebst Zins. P zog dieses Urteil an den Appella-
tionshof des Kantons Bern weiter. Kurz darauf wurde Uber die |. AG
der Konkurs eréffnet und das Verfahren eingestellt. Mit Eingaben
vom 3. Oktober 1990 und 22. Mé&rz 1991 ersuchte N.T. AG um Fort-
setzung des Verfahrens. Zur Begrindung flihrte sie an, die streiti-
ge Forderung sei von der Konkursverwaltung freigegeben worden,
da sie von der I. AG im Rahmen einer Globalzession bereits vor Be-
ginn des Prozesses an die N.T. AG abgetreten worden sei. N.T. AG
erklare auf Seiten der Klagerin die Rechtsnachfolge im Prozess.
Der Appellationshof gab diesem Begehren statt und bestétigte zu
Gunsten der N.T. AG das erstinstanzliche Urteil. Die dagegen er-
hobene staatsrechtliche Beschwerde heisst das Bundesgericht
gut. Zunéchst halt das Gericht (mit Recht) fest, Parteiwechsel nen-
ne «man den prozessualen Vorgang, bei dem in einem héngigen
Verfahren eine Hauptpartei ausscheidet und durch einen Dritten
ersetzt wird» (S. 131). Weiter halt das Bundesgericht zutreffend
fest, dass die bernische Zivilprozessordnung die Rechtsnachfolge
im Prozess nur fir zwei bestimmte Félle (Art. 40, 41 ZPO BE) aus-
drlcklich regelt, welche beide notwendig voraussetzen, dass «der
ausscheidenden Partei ... die Sachlegitimation bei oder nach ein-
getretener Rechtshangigkeit zustand», was vorliegend zu keiner
Zeit der Fall war (S. 131). Es kénne offen bleiben, ob das bernische
Prozessrecht den sog. gewillkirten oder schlichten Parteiwechsel
zulassen wiirde. Fest stehe, dass dessen Durchsetzung ohne Zu-
stimmung des Beklagten wegen der Gefahr einer erheblichen Er-
schwerung seiner Verteidigungsposition «mit den Gedanken des
Rechtsstaats nicht zu vereinbaren» ware (S. 132). Dem Zustim-
mungserfordernis komme «Uber Art. 4 BV Verfassungsrang zu» (S.
132). Da der beklagte P dem Parteiwechsel nie zugestimmt hatte,
war das Urteil der Vorinstanz wegen Verletzung des Willktrverbo-
tes aufzuheben.

(2) Im Weiteren hatte das deutsche Reichsge-
richt tatsachlich in mehreren (vom Bundesgericht
im fraglichen Entscheid zitierten) Urteilen ent-
schieden, eine Zession sei unwirksam, solange
sich der Zedent die Geltendmachung des An-
spruchs in eigenem Namen vorbehalte3!. In kei-
nem dieser Urteile des Reichsgerichts stellte die-
ses jedoch einen Zusammenhang her zu dem vom
namlichen Gericht bereits friher anerkannten In-
stitut der Einziehungsermaéchtigung3? und der da-
mit verbundenen Anerkennung des Instituts der
gewillkiirten Prozessstandschaft. Anders gespro-
chen: Eine Einziehungsermachtigungs3, die losge-
|6st von einer Zession erteilt wird, kann nach deut-
schem Recht von dem Ermaéchtigten in
gewillkirter Prozessstandschaft eingeklagt wer-
den. Beruht die Einziehungsermachtigung hinge-
gen auf einer Abrede, die im Rahmen einer Zes-
sion zwischen Zedent und Zessionar getroffen
wurde, wird die Geltendmachung der Forderung
durch den Zedenten fir Rechnung des Zessionars
abgelehnt. Diese Ablehnung ist somit nicht gegen
die Zulassigkeit des Instituts der Einziehungser-
machtigung an sich gerichtet. Vielmehr ist sie le-
diglich mittelbare Folge des reichsgerichtlichen Er-
kenntnisses, wonach eine Spaltung von
Forderung und Klagerecht im Rahmen der Zession
nicht zulassig ist. An diesem Ergebnis halt die
deutsche Rechtsprechung bis heute fest.

(3) Die vorstehenden Ausfihrungen belegen,
dass die vom Bundesgericht in BGE 78 1l 274 ab-
gelehnte Berechtigung des Klagers (P S.A.), die
ihm nicht mehr gehérende Forderung einzuziehen
und zu diesem Zweck gerichtlich geltend zu ma-
chen, allein auf einer rezipierten zessionsrecht-
lichen, d.h. materiellrechtlichen Uberlegung des
deutschen Reichsgerichts beruhte. Die zitierte Er-
wagung (BGE 78 Il 274) kann daher namentlich
nicht als generelle Ablehnung des Instituts der
Einziehungserméachtigung verstanden werden.
Noch weniger sachgerecht erscheint es uns, ge-
stitzt auf BGE 78 Il 274 anzunehmen, das pro-
zessrechtliche Institut der gewillklrten Prozess-
standschaft werde im Schweizer Recht nicht
anerkannt34, Letzteres umso weniger, als das

31 RGZ 90, 276; 92, 108; 92, 238, 240.

32 RGZ 53, 408 (411); 64, 165; 73, 306 (308). S. auch BGHZ 4, 153,
164. Zur Zulassigkeit der Einziehungsermachtigung z.B. Wolfram
Henckel, Einziehungsermachtigung und Inkassozession, in: Pau-
lus/Diederichsen/Canaris (Hrsg.), FS fur Karl Larenz zum 70. Ge-
burtstag, Minchen 1973, 643 ff. und neuerdings Wolfgang Wie-
gand, Die Einziehungsermachtigung im deutschen,
Osterreichischen und schweizerischen Recht, in: Harrer/Port-
mann/Zach (Hrsg.), Besonderes Vertragsrecht — aktuelle Probleme,
FS fir Heinrich Honsell zum 60. Geburtstag, Ztrich 2002, 119 ff.

33 Die einem Dritten erteilte Befugnis, eine fremde Forderung in
eigenem Namen einzuziehen.

34 So sinngeméss schon Hilty (o. Fn. 1) 787 f.
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Bundesgericht die Geltendmachung einer frem-
den Forderung in eigenem Namen kraft einer In-
kassovollmacht, welche vom Schuldner anerkannt
war, in einem Entscheid aus dem Jahre 1993 aus-
drlcklich als zulassig erachtet hat3s.

(4) Trotz allem muss festgehalten werden, dass
der Le Corbusier-Entscheid bezlglich der Frage der
Anerkennung gewillklirter Prozessstandschaften
in einem gewissen Spannungsverhaltnis zur frihe-
ren Rechtsprechung (BGE 78 Il 265) und den ge-
stUtzt darauf vertretenen prozessrechtlichen Lehr-
meinungen steht36. Das Bundesgericht hat seine
diesbezigliche Auffassung bisher nicht verdeut-
licht: Das Handelsgericht ZUrich bejahte in einem
Entscheid aus dem Jahre 1997 die auf einen Li-
zenzvertrag gestltzte Legitimation eines Patent-
lizenznehmers, patentrechtliche Anspriiche geltend
zu machen, mit dem ausdrtcklichen Hinweis, eine
«solche gewillkiirte Prozessstandschaft» sei zulds-
sigd’. In der gegen diesen Entscheid erhobenen
staatsrechtlichen Beschwerde machte die Be-
schwerdeflhrerin geltend, das «schweizerische
Recht kenne die Rechtsfigur der gewillkirten Pro-
zessstandschaft nicht», weshalb die Annahme der
Klageberechtigung der Beschwerdegegnerin in Er-
mangelung einer Abtretung des Patents willkUrlich
sei®8. Das Bundesgericht verwarf diesen Einwand
mit Hinweis auf den Le Corbusier-Entscheid, ohne
jedoch seine dortige Begrindung naher zu erlau-
ternse,

6. Stellungnahme

Das Schweizer Recht anerkennt die Rechtsfigur
der gesetzlichen Prozessstandschaft in verschie-
densten Konstellationen40. Gewillklrte Prozess-

35 BGE 779 11452 = Pra 83 Nr. 225: X. S.A. war Inhaberin der For-
derung. Sie hatte J. AG zum Inkasso bevollmachtigt. Schuldner S.
hatte zu Gunsten der J. AG schriftlich anerkannt, den von dieser
schliesslich in eigenem Namen eingeklagten Betrag zu schulden.
Den Einwand des Schuldners, J. AG sei nicht anspruchsberechtigt,
verwirft das Bundesgericht diskussionslos: «En signant la recon-
naissance de dette dans laquelle la défenderesse était désignée
en qualité de créanciere, le demandeur a admis devoir s'exécuter
entre les mains de la représentante. Ce faisant, il a permis a la dé-
fenderesse de recouvrer la créance litigieuse en son nom a elle,
mais pour le compte de la créanciére, alors que, faute d'une telle
reconnaissance de dette, la représentante n'e(it pu agir qu'au nom
de la créanciere.» BGE 779 Il 452, 454. Oscar Vogel, Die Recht-
sprechung des Bundesgerichts zum Zivilprozessrecht im Jahre
1993, ZBJV 1317 (1995) 453 kommentierte das Urteil dahin gehend,
dass das Bundesgericht damit «eine vom Schuldner gewillkirte
Art der Prozessstandschaft» anerkannt habe.

36 Vgl. die Nachweise oben in Fn. 26.

37 Urteil des Handelsgerichts Zdrich vom 2. Juli 1997 SIC 1997
208, 209 (Hervorhebung hinzugefligt). Ebenso schon der Ent-
scheid des Handelsgerichts Zirich vom 23. Dezember 1992, ZR
91/92 Nr. 40 E.2.a.

38 Urteil des Bundesgerichts 4P 91/1998 vom 18. Dezember
1998, SIC 1999 444, 447

39 SIC 1999 444, 447.

40 Exemplarisch etwa Art. 21 Abs. 2 Satz 2 BZP und sinngeméss
Art. 41 ZPO BE. Weitere Falle: Willensvollstrecker (Art. 518 ZGB);
Erbschaftsverwalter (Art. 554 ZGB); amtlicher Erbenvertreter

standschaften werden demgegeniber verbreitet
fr nicht zuldssig erachtet4!. Begriindet wird
diese Ablehnung von den meisten Autoren nicht.
In einer neueren Abhandlung zur Rechtsfigur der
Einziehungsermachtigung wendet Wiegand ge-
gen die Zulassigkeit gewillkirter Prozessstand-
schaften ein, die Klagebefugnis sei ein dffentlich-
rechtlicher und unverzichtbarer  Anspruch,
welcher nicht ohne den zu Grunde liegenden
materiell-rechtlichen Anspruch abgetreten oder
Ubertragen werden kénne42. Dieser Ansicht steht
zum einen entgegen, dass es besonders bei der
(in Deutschland anerkannten43) Einziehungser-
machtigung und der damit ebenfalls gebilligten
gewillklrten Prozessstandschaft gerade nicht da-
rum geht, dass eine Abtretung oder Ubertragung
des Einziehungsrechts bei Rickbehalt des Lei-
stungsanspruches stattfindet, sondern lediglich
darum, dass ein Dritter die Befugnis erhalt, das ei-
nem anderen zustehende Recht in eigenem Na-
men geltend zu machen44. Zum anderen vermag
das Argument der Offentlich-rechtlichen, zwin-
genden Natur der Klagebefugnis als solches nicht
zu Uberzeugen. Das Klagerecht steht demjenigen
zu, der zur Sache legitimiert ist. Die Legitimation
zur Sache im Zivilprozess ergibt sich aber aus-
schliesslich aus dem materiellen Zivilrecht. Damit
steht nichts entgegen, dass im Rahmen der Ver-
tragsfreiheit auch Uber das Recht zur gericht-
lichen Geltendmachung eines Anspruches dispo-
niert werden kann4®. So war die auf vertraglicher
Vereinbarung beruhende prozessuale Geltendma-
chung fremder Anspriche in eigenem Namen un-
ter anderem bereits dem romischen Recht be-

(Art. 602 Abs. 3 ZGB); Aktionére (Art. 678 Abs. 3, Art. 756 Abs. 1
OR); Abtretungsglaubiger gemass Art. 260 SchKG. lllustrativ auch
BGE 700 11 52, 63: Anerkennung des Rechts der Sachwalterin ei-
nes Anlagefonds (trotz fehlender gesetzlicher Regelung) in eige-
nem Namen einen Prozess Uber streitige Schadenersatzanspri-
che zu flhren und dabei Leistung an sich selbst zu verlangen.

41 Vgl. die in Fn. 26 oben genannten Autoren sowie zuletzt Wie-
gand (o. Fn. 32) 131.

42 Wiegand (o. Fn. 32) 131. Die Auffassung von Wiegand stltzt
sich auf ein Urteil des &sterreichischen OGH vom 22. Februar
1995, SZ 68/36, 213. Mit &hnlicher Begriindung fiir das deutsche
Recht abl. Wilhelm Kisch, Die gewillkirte Prozessstandschaft, in:
Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, Padova 1950,
Bd. II, 401 ff.

43 Vgl. statt vieler Karl Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts, Allge-
meiner Teil, Bd. |, 14. Aufl., Minchen 1987 & 34/V/c.

44 Diese (zutreffende) Umschreibung findet sich auch bei Wie-
gand (o. Fn. 32) 125.

45 Die Sachlegitimation gehdrt nicht zu den Prozessvorausset-
zungen. Das Gericht muss sie daher nicht wie diese von Amtes
wegen prifen. Da die Sachlegitimation nicht Tatfrage, sondern
Rechtsfrage ist, findet aber im Rahmen des Grundsatzes der rich-
terlichen Rechtsanwendung (iura novit curia) immerhin eine be-
schrankte Amtsprifung der Legitimation zur Sache statt: Das Ge-
richt hat die Frage der Aktiv- oder Passivlegitimation selbst bei
unbestrittener oder Ubereinstimmender Rechtsausfihrung der
Parteien von Amtes wegen zu prifen (und ggf. zu verneinen),
sofern die von den Parteien vorgetragenen Tatsachen Uberhaupt
eine rechtliche Beurteilung der Sachlegitimation zulassen. Vgl.
zum Ganzen ausf. Walter Ott, Die unbestrittene Sachlegitimation,
SJZ 78 (1982) 17 ff. Ebenso das Bundesgericht, z.B. in BGE 7781a
129 (130) und in BGE 775 |l 464 (465).
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kannt46. Vertragsfreiheit stosst im Verhaltnis zu
Dritten (hier der kiinftige Prozessgegner) erst dort
an Grenzen, wo durch die Parteivereinbarung
gleich- oder héherwertige Drittinteressen berhrt
werden4’. Dieser Einsicht folgend wurden im
deutschen Recht, wo das Institut der gewillkirten
Prozessstandschaft anerkannt wird48, einschran-
kende Voraussetzungen flr die Zulassigkeit die-
ser Rechtsfigur entwickelt. Diese lauten summa-
risch wie folgt:
a) Der Prozessstandschafter muss vom An-
spruchsberechtigten zur Prozessflhrung hin-
sichtlich eines Ubertragbaren Rechts erméach-
tigt worden sein. Prozessstandschaft scheidet
daher bei Rechten aus, die ihrem Wesen nach
nur vom Rechtsinhaber geltend gemacht wer-
den kdnnen (z.B. héchstpersonliche Rechte).

Der Klager muss ein schutzwdrdiges Eigenin-

teresse an der Prozessflihrung haben. Der Aus-

gang des Prozesses muss unmittelbar die

Rechtslage des Prozessstandschafters beein-

flussen kénnen.

c) Die Geltendmachung eines Anspruches in ge-
willkUrter Prozessstandschaft darf keine unge-
bihrende Benachteiligung des Prozessgegners
zur Folge haben. Auf dieses Kriterium ist unten
in Ziff. 11l 2 ndher einzugehen.

b

Vor dem Hintergrund des bisher Gesagten und
mit Ricksicht auf die soeben erwahnten, im deut-
schen Recht entwickelten Einschrankungen be-
stehen gegen die allgemeine Zulassung gewillkir-
ter Prozessstandschaften keine Bedenken. Dies
umso mehr, als die wirklich zentralen Fragen im
Zusammenhang mit der (auf gesetzlicher Basis
ohnehin zugelassenen) Rechtsfigur der Prozess-
standschaft nicht so sehr in ihrer Zulassigkeit
bestehen, sondern vielmehr in den Folgen ihrer
Zulassung. Angesprochen sind damit die Wirkun-
gen, die einem in Prozessstandschaft angeho-

46 Sje diente dort als «Ersatz» fir die in der heutigen Form nicht
ausgebildete Forderungsabtretung. Ein Wechsel des Glaubigers
war grundsatzlich nur durch Novation moglich. Da das die Zustim-
mung des Schuldners voraussetzte, behalf man sich zur Vermei-
dung der Einholung dieser Zustimmung mit dem Institut der Pro-
zessvertretung (vgl. Max Kaser, Rémisches Privatrecht, 16. Aufl.,
1992, § 55 Il 2). Der Glaubiger («Zedent») bestellte den Erwerber
(«Zessionar») zu seinem cognitor oder procurator in rem suam.
Dadurch wurde der Letztere erméchtigt, die Forderung des Glau-
bigers in eigenem Namen einzuklagen und das Erstrittene zu be-
halten (Kaser, a.a.0., § 82 IV). Diese Befugnis einer Person, einen
Prozess anstelle des Berechtigten in eigenem Namen als Partei zu
fihren und dabei das fremde Recht geltend zu machen, entspricht
prézise der heutigen Umschreibung des Instituts der Prozess-
standschaft; vgl. nur Vogel/Spuhler (0. Fn. 9) N 37 zu Kap. 5.

47 Exemplarisch dazu Wolfgang Wiegand, Die Entwicklung des
Sachenrechts im Verhaltnis zum Schuldrecht, AcP 790 (1990) 112,
134 1.

48 \/gl. die Nw. oben in Fn. 32.Vgl. ferner Stein/Jonas/Bork, Kom-
mentar zur Zivilprozessordnung, 21. Aufl., Tibingen 1993, Vorbem.
vor 8 50, Rn. 41 ff.; MinchKommZPO-Lindacher, 2. Aufl., Minchen
2000, Vorbem. vor § 50, Rn. 55 ff.

benen Zivilprozess bzw. einem in Prozessstand-
schaft erfochtenen Entscheid zukommen. Fragen,
die durch das Zivilprozessrecht beantwortet wer-
den muissen:

a) Wurde in Prozessstandschaft Klage erhoben,
so ist sicherzustellen, dass einer identischen
Zweitklage des Rechtsinhabers die Einrede der
Rechtshangigkeit entgegensteht.

Wurde in Prozessstandschaft ein Urtell erstrit-
ten, so ist — soweit sachgerecht — sicherzustel-
len, dass die materielle Rechtskraft in Abwei-
chung vom Grundsatz eadem res inter easdem
partes auch fir und gegen den Rechtsinhaber
wirkt49. Darauf ist zurlckzukommen (vgl. unten
Ziff. V).

c

7 Der Designlizenznehmer als gesetz-
licher Prozessstandschafter?

Mit Art. 35 Abs. 4 DesG lasst sich im Designrecht
die Diskussion um die Zulassung der gewillkirten
Prozessstandschaft (scheinbar) vermeiden. Nach
dieser Vorschrift ist der Exklusiv-Designlizenzneh-
mer von Gesetzes wegen «selbststandig zur Kla-
ge berechtigt». Der im Gesetz enthaltene Zusatz
(«... sofern dies im Lizenzvertrag nicht ausdrick-
lich ausgeschlossen worden ist») weist jedoch un-
missverstandlich darauf hin, dass auch der De-
signlizenznehmer sein Klagerecht trotz
gesetzlicher Regelung letztlich nur aus der jeweili-
gen Vereinbarung mit dem Lizenzgeber ableiten
kann.

Unter dem (bisherigen) Regime des Le Corbu-
sier-Entscheids muss der prozessfihrende Li-
zenznehmer beweisen, dass ihn der Lizenzgeber
tatsachlich vertraglich zur Prozessflhrung berech-
tigt und verpflichtet hat. Unter dem Regime des
DesG wird dem Lizenznehmer dieser Beweis ab-
genommen. Sobald er sein Exklusivrecht nachge-
wiesen hat, ist er laut Art. 35 Abs. 4 DesG auto-
matisch zur Prozessfihrung berechtigt, selbst
wenn ihn der Vertrag dazu nicht ausdricklich er-
machtigen sollte. Indem die Parteien die gesetz-
lich normierte Klageberechtigung des Lizenzneh-
mers aber vertraglich wegbedingen konnen,
schliesst sich der Kreis. Auch der Designlizenz-
nehmer, der sich fir sein Klagerecht auf Art. 35
Abs. 4 DesG beruft, bleibt nach der hier vertrete-
nen Auffassung bei Lichte betrachtet gewillkiirter
Prozessstandschafter.

49 Schon im romischen Recht, welchem die Ausdehnung der
Ausschlusswirkung eines Urteils auf am Prozess nicht beteiligte
Dritte génzlich fremd war, wurde die Bedeutung dieser Problema-
tik erkannt. Man behalf sich mit der durchaus kreativen Losung,
dass z.B. der zur Prozessflihrung in eigenem Namen bestellte pro-
curator in rem suam Sicherheit dafur leisten musste, dass der
wahre Rechtsinhaber die Prozessflhrung genehmigen werde,
d.h., nicht seinerseits die Klage noch einmal anheben werde (cau-
tio ratam rem dominum habiturum; G. 4, 98).
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lll. Umfang der Prozessfiihrungs-
befugnis

Ist die Prozessfuhrungsbefugnis des Lizenzneh-
mers kraft gewillkirter Prozessstandschaft einmal
anerkannt, so ist in einem zweiten Schritt deren
Umfang zu betrachten. Dazu geben in erster Linie
die Bestimmungen des DesG Anlass. Unter ge-
bUhrender Mitberlcksichtigung des Ubrigen Im-
materialglterrechts sollen sie insbesondere auf
ihre Vereinbarkeit mit allgemein anerkannten
Grundsatzen des Zivilprozessrechts Uberprift
werden.

1. Aktivlegitimation

a) Leistungsklage

Die Vorschrift von Art. 35 Abs. 4 DesG steht unter
dem Randtitel «Leistungsklage». Die nunmehr
ausdrtcklich dem Lizenznehmer zuerkannte Be-
fugnis betrifft folgerichtig das Erheben von Lei-
stungsklagen gegen den mutmasslichen Schutz-
rechtsverletzer. In Betracht kommen namentlich
die in Art. 35 Abs. 1 lit. a und b DesG erwahnten
Klagen auf Unterlassung einer drohenden und auf
Beseitigung einer bestehenden Verletzung. Ferner
sind Klagen auf Leistung von Schadenersatz denk-
bar (Art. 35 Abs. 2 DesG), womit der Lizenzneh-
mer den eigenen —d.h. den ihm durch die Schutz-
rechtsverletzung zugeflgten — Schaden geltend
machen kann®0. Die Botschaft fiihrt aus, dass eine
«umfassende Legitimation des Lizenznehmers
zur Erhebung einer Leistungsklage»®' normiert
werde, sofern dies im Lizenzvertrag nicht aus-
dricklich ausgeschlossen sei.

Der Umfang der Aktivlegitimation eines De-
signlizenznehmers deckt sich daher mit demjeni-
gen, wie er in der bundesgerichtlichen Praxis fir
einen Lizenznehmer im Bereich des Urheber-
rechts entwickelt wurde®? und heute im gesam-
ten ImmaterialgUterrecht anerkannt sein dirftes3.
Zu beachten sind jedoch nochmals die unter-
schiedlichen Voraussetzungen: Wahrend im De-
signrecht gemass Gesetzeswortlaut jeder aus-
schliessliche Lizenznehmer aktivlegitimiert ist,
sofern dies im Lizenzvertrag nicht ausdricklich
ausgeschlossen ist, gilt im Ubrigen Immaterialgu-
terrecht, dass der ausschliessliche Lizenznehmer
immer nur dann als aktivlegitimiert anzuerkennen

50 Hierzu sei angemerkt, dass sich der Lizenznehmer zur Anhe-
bung einer Schadenersatzklage so lange nicht auf das Institut der
gewillkirten Prozessstandschaft zu stlitzen braucht, als er «nur»
den eigenen Schaden geltend macht.

51 BBl 2000 2759.

52 BGE 7713 11190 ff.

53 \/gl. dazu David (o. Fn. 15) N 5 zu Art. 18 MSchG; von Bdren/
Marbach (o. Fn. 13) Rz. 873.

ist, wenn er sich vertraglich zur Verteidigung des
Schutzrechts verpflichtet hat4.

b) Feststellungsklage

Der Lizenznehmer ist aktivlegitimiert, auch eine
Feststellungsklage zu erheben®5. Dazu bedarf es
indessen weder einer besonderen gesetzlichen
Regelung noch der Anerkennung des Lizenzneh-
mers als Prozessstandschafter. Zur Feststellungs-
klage ist vielmehr jede Person aktivlegitimiert, die
ein rechtlich schitzenswertes Interesse nach-
weist®. Kann der Lizenznehmer ein solches Inte-
resse dartun, ist er befugt, das Bestehen oder
Nichtbestehen eines Rechts oder Rechtsverhalt-
nisses gerichtlich feststellen zu lassen. Daran hat
das neue DesG nichts geandert®’. Die Feststel-
lungsklage des Lizenznehmers ist im gesamten
Immaterialglterrecht anerkannts,

2. Passivlegitimation

a) Ausgangslage

Mit der Anerkennung der Legitimation des Lizenz-
nehmers zur Geltendmachung von Leistungskla-
gen in aktiver Prozessstandschaft stellt sich ge-
wissermassen von selbst die Frage nach seiner
Passivlegitimation.

Die Frage, ob der Lizenznehmer auch einge-
klagt werden kann, hat durchaus praktische Rele-
vanz: Im eingangs dargestellten Fallbeispiel®® will
sich die Beklagte als angebliche Verletzerin eines
Immaterialglterrechts mit einer Widerklage zur
Wehr setzen, die auf Feststellung des Nichtbe-
standes des behaupteten Immaterialguterrechts
gerichtet ist. Es dirfte sich dabei um den in der
Praxis bedeutsamsten Fall handeln, in welchem
ein Bedurfnis des Dritten bestehen kann, gegen
den Lizenznehmer klageweise vorzugehen. Solan-
ge der Lizenznehmer nicht gegen den Dritten und
angeblichen Verletzer Klage erhebt, wird dieser re-
gelmassig ebenfalls keine eigenen Anspriche
durchsetzen, sondern lediglich seine Tatigkeit fort-
setzen wollen. Wenn aber der Lizenznehmer
Massnahmen trifft, um dem Dritten die behaupte-
ten Verletzungen gerichtlich untersagen zu lassen,
wird dieser u.U. den Bestand des Immate-
rialgUterrechts Uberhaupt in Frage stellen. Erweist

54 BGE 7713 11 194 und dazu von Biren/Marbach (o. Fn. 13) Rz.
873.

56 So zutreffend schon Blum/Pedrazzini (0. Fn. 15) Anm. 105 zu
Art. 34 PatG (S. 505). Vgl. auch Hilty (0. Fn. 1) 778; Troller (0. Fn. 15)
383.

56 S. Vogel/Spuhler (0. Fn. 9) N 23 zu Kap. 7.

57 S. BBl 2000 2757 mit Verweis auf Art. 13 des nunmehr auf-
gehobenen Bundesgesetzes betr. die gewerblichen Muster und
Modelle vom 30. Marz 1900.

58 Von Biren/Marbach (o. Fn. 13) Rz. 867; Hilty (0. Fn. 1) 778.

59 S. Ziff. | 1 oben.
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sich das behauptete Immaterialglterrecht namlich
als nichtig, so kann der Lizenznehmer daraus auch
keine (Abwehr)Rechte geltend machen.

b) Einrede und Widerklage

Bei der Betrachtung der Passivlegitimation sind
zwei Falle zu unterscheiden:

aa)  Nichtigkeitseinrede

Das Erheben der Nichtigkeitseinrede (Einrede,
dass das behauptete Immaterialgtterrecht nicht
bestehe, weshalb die Klage abgewiesen werden
musse) steht dem Dritten in jedem Fall offen. Die-
ser Grundsatz ist in der Lehre® anerkannt und
durch die Rechtsprechung®' bestatigt. Ob die
Nichtigkeitseinrede begriindet ist oder nicht, fin-
det indessen nicht Eingang in die Urteilsformel,
sondern nur in die Erwagungen. Die entsprechen-
den Feststellungen Uber den Bestand oder Nicht-
bestand des Immaterialglterrechts haben damit
nicht Teil an der Rechtskraft des Urteils®2.

bb)  Widerklage

Will der Dritte indessen selbststandig den Nicht-
bestand des Immaterialglterrechts feststellen
lassen (und damit insbesondere die Loschung des
Rechts aus einem Register erwirken®3), so muss
er dies widerklageweise verlangen (sog. Nichtig-
keitswiderklage®4). Nur in diesem Fall stellt sich
folglich die hier interessierende Frage, ob diese
Klage statt gegen den Rechtsinhaber auch gegen
den Lizenznehmer erhoben werden kann.

c) Materialien zum DesG

Die Botschaft zum DesG enthalt zur Frage der Pas-
sivlegitimation des Lizenznehmers keinerlei Hin-
weise. Sowohl der Gesetzeswortlaut wie auch die
Botschaft befassen sich einzig mit der Klagebe-
fugnis des Lizenznehmers, also mit dessen Aktiv-
legitimation.

Im Rahmen der parlamentarischen Beratung wur-
de die Frage der Passivlegitimation des Lizenz-
nehmers im Zusammenhang mit der Frage nach
den Wirkungen des zwischen dem Lizenznehmer
und dem Dritten erstrittenen Urteils aufgegriffen.
Ein Gegner der neuen Regelung machte namlich

60 So bereits Richard Weidlich/Eugen Blum, Das schweizerische
Patentrecht, Bern 1934, Anm. 17 zu Art. 9 PatG.

61 Vgl. den Le Corbusier-Entscheid, wo die Beklagte (erfolglos)
die urheberrechtliche Schutzwiirdigkeit und Schutzfahigkeit der
fraglichen Mobelentwdirfe in Frage stellte; BGE 77311 190, E.2.

62 S. Georg Leuch/Omar Marbach/Franz Kellerhals/Martin Sterchi,
Die Zivilprozessordnung fir den Kanton Bern, 5. Aufl., Bern 2000,
N 12 c aa zu Art. 192 ZPO. Eine Ausnahme von der Regel, dass die
Rechtskraft die Urteilsbegriindung nicht erfasst, ist lediglich fir die
Verrechnungseinrede anerkannt (s. dazu auch Vogel/Spdhler [o.
Fn. 91 N 72 f. zu Kap. 8).

63 S. Art. 28 lit. d DesG.

64 S. zum Begriff von Blren/Marbach (o. Fn. 3) Rz. 827

geltend, ein durch den Lizenznehmer geflihrter
Prozess kdnnte verheerende Folgen fir den Li-
zenzgeber haben®. Die Beflrworter der neuen
Regelung erklarten hierauf ohne néhere Begrin-
dung, dass der Lizenznehmer bezlglich des ei-
gentlichen Bestandes des Designrechts nicht pas-
sivlegitimiert seifs.

d) Stellungnahme

Der parlamentarischen Debatte lasst sich wie er-
wahnt keine Begrindung flr die Ablehnung der
Passivlegitimation des Lizenznehmers in Bestan-
desprozessen entnehmen. Eine Praxis zur Frage
der Passivlegitimation des Designlizenznehmers
besteht — soweit ersichtlich — in der Schweiz noch
nichté?, Lehrmeinungen fehlen weitgehend. Ob
die Gerichte auf Grund der erwahnten Ausserun-
gen in der parlamentarischen Debatte tatsachlich
die Passivlegitimation verneinen werden, ist aus
folgenden Griinden zweifelhaft:

aa)  Wirkungen der Prozessstandschaft

Der Lizenznehmer tritt — wie ausgefihrt — als Pro-
zessstandschafter auf. Ein solcher handelt anstel-
le derjenigen Person, die materiell berechtigt oder
verpflichtet ist. Er nimmt in eigenem Namen de-
ren Rechte und Pflichten im Prozess wahr. So ist
etwa im Falle der amtlichen Erbschaftsverwaltung
(Art. 554 ZGB; auch dies ein Fall der Prozess-
standschaft®8) anerkannt, dass diese sowohl in
Prozessen Uber die zum Nachlass gehérenden Ak-
tiven als auch in solchen Uber die dazugehorigen
Passiven zur Prozessfihrung befugt ist und dem-
zufolge sowohl aktiv- wie auch passiviegitimiert
sein kann®, Vor diesem Hintergrund ist nicht ein-
zusehen, weshalb dem Lizenznehmer nur die Ak-
tivlegitimation eingerdaumt werden sollte. Wenn er
schon an Stelle des materiell Berechtigten han-
deln darf, soll er dies in umfassender Weise tun
dirfen und missen, d.h. er hat neben der Gel-
tendmachung der fremden Rechte auch die damit
verbundenen Pflichten zu Ubernehmen.

Die Rechtsfigur der Prozessstandschaft soll die
Rechtsausiibung erleichtern?0, indem ein anderer

65 S. Amtl. Bull. NR 2001, 193 (Votum NR Suter); s. dazu auch Ste-
phan Beutler/Robert Stutz, Revision eines Jahrhundertwerks. Kri-
tische Anmerkungen zum neuen Designgesetz, in: NZZ vom
25.4.2001, 17 und Reto M. Hilty, Besserer Schutz vor Nachah-
mung/Eine Entgegnung auf die Kritik am neuen Designgesetz, in:
NZZ vom 15.5.2001, 17; vgl. dazu Ziff. IV unten.

66 S. Amtl. Bull. NR 2001, 194 (Votum Bundesrétin Metzler);
Amtl. Bull. SR 2001, 271 (Votum SR Schweiger). GI.M. (mit Hin-
weis auf diese Ausserungen in der Parlamentsdebatte) Andreas
Jermann, in: Roger Staub/Alessandro L. Celli (Hrsg.), Designrecht,
Zlrich 2003, N 68 zu Art. 35 DesG.

67 Vgl. demgegenuber zum Patentrecht immerhin den bei Fn. 72
unten zitierten Entscheid des Zlrcher Handelsgerichts aus dem
Jahr 1940.

68 S. Vogel/Spuhler (0. Fn. 9) N 39 zu Kap. b.

69 S. dazu ZK-Escher, N 15 zu Art. 554 ZGB.

70 Kummer (0. Fn. 26) 67.
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anstelle des materiellrechtlich Legitimierten den
Prozess fluhren darf. Diese Erleichterung muss
dort ihre Grenzen haben, wo Dritte in ungerecht-
fertigter Weise benachteiligt werden?!. Wird dem
Lizenznehmer die Klagebefugnis zuerkannt, so
darf nicht gleichzeitig dem mutmasslichen Schutz-
rechtsverletzer zugemutet werden, sich mit einer
Gegenklage an den Lizenzgeber halten zu mus-
sen. Die Erleichterung der Rechtsausibung soll
gegenseitig wirken.

Diese Gegenseitigkeit hat das Handelsgericht
des Kantons Zlrich bereits in einem Entscheid
vom 23. Dezember 1940 festgehalten?2: In die-
sem Urteil wurde die Aktivlegitimation einer aus-
schliesslichen Patentlizenznehmerin anerkannt.
Diese berief sich bezlglich des auf Feststellung
der Nichtigkeit lautenden Widerklagebegehrens
des Beklagten auf ihre angeblich fehlende Passiv-
legitimation. Zu Unrecht: «[S]o wie jedenfalls die
Aktivlegitimation der Klagerin, als Inhaberin eines
ausschliesslichen Lizenzrechtes zur Geltendma-
chung der Patentrechte, zu bejahen war, so muss-
te es dem Beklagten auch ermdglicht sein, die
Nichtigkeit des Patentes widerklageweise ihr
gegenUber, nicht nur gegeniber der Patentinha-
berin geltend zu machen [...]»73. Es besteht u.E.
kein Anlass, diese Aussage auf das Patentrecht
beschranken zu wollen. Sie sollte vielmehr allge-
mein fir jeden prozessfihrungsberechtigten Li-
zenznehmer gelten.

bb)  Bedeutung der Widerklage

Die Widerklage ist die vom Beklagten gegen den
Klager erhobene selbststédndige Klage. Sie dient
dem Beklagten, um im namlichen Verfahren
Gegenansprlche, die mit der Vorklage in sachli-
chem Zusammenhang stehen”, geltend zu ma-
chen.

Die dem Lizenznehmer zuerkannte Aktivlegiti-
mation raumt diesem bedeutende Vorteile ein.
Wirde die Aktivlegitimation verneint, so musste
der Lizenznehmer den Lizenzgeber als seinen Ver-
tragspartner angehen, damit dieser den Dritten
einklagt. Gerade in internationalen Verhaltnissen
(z.B. Lizenzgeber mit Domizil im Ausland, Lizenz-
nehmer mit schweizerischem Domizil; vgl. das
Fallbeispiel in Ziff. | 1 oben) bringt die Anerken-
nung der Aktivlegitimation eine bedeutende Ver-
besserung der Rechtsstellung des Lizenznehmers
mit sich. Der Lizenznehmer ist nicht darauf ver-
wiesen, erst im Ausland den Lizenzgeber zu ei-
nem Tatigwerden zu veranlassen, worauf dieser

71 S. Ziff. 1l 6 oben.

72 ZR 1941, Nr. 141.

73 ZR 1941, Nr. 141, S. 24.

% So die bundesrechtliche Voraussetzung fir die Widerklage ge-
maéss Art. 6 Abs. 1 GestG.

seinerseits ausserhalb des eigenen Landes einen
Prozess gegen den Dritten einzuleiten hatte. Viel-
mehr kann der Lizenznehmer unmittelbar gegen
den Dritten im eigenen Land, d.h. in der Schweiz,
vorgehen.

Umgekehrt wirde das Verneinen der Passivle-
gitimation des Lizenznehmers den Dritten in nicht
gerechtfertigter Weise benachteiligen. Dieser
musste sich vom Lizenznehmer wegen angeb-
licher Schutzrechtsverletzung einklagen lassen.
Maochte er jedoch den Bestand bzw. die Nichtig-
keit des fraglichen Immaterialguterrechts ein flr
alle Mal geklart wissen, mUsste er gegen den Li-
zenzgeber in einem zweiten Prozess vorgehen.
Soweit der Lizenzgeber sein Domizil im Ausland
hat, konnen — selbst wenn flr den zweiten Pro-
zess ein Gerichtsstand in der Schweiz gegeben
ist’> — weitere praktische Probleme hinzukom-
men, wie bspw. die Erforderlichkeit der Vollstre-
ckung (z.B. der Prozesskostenforderungen) im
Ausland oder die Notwendigkeit von Zustellungen
ins Ausland.

Gerade in immaterialglterrechtlichen Prozes-
sen stellt die widerklageweise erhobene Nichtig-
keitsklage ein effizientes Abwehrmittel dar. Wird
sie gutgeheissen, ist definitiv erstellt, dass das
Immaterialglterrecht nicht besteht. Die Widerkla-
ge stellt damit in der Praxis ein aus prozesstakti-
scher Sicht wichtiges Instrument dar. Der Klager
muss grundsatzlich damit rechnen, dass er mit ei-
ner Widerklage konfrontiert wird, soweit die pro-
zessualen Voraussetzungen der Widerklage” er-
fallt sind. Der Klager wird dadurch gezwungen,
sich das Einleiten eines Prozesses reiflich zu lber-
legen, da u.U. am Ende nicht nur die eigene Klage
abgewiesen, sondern womaoglich durch Gutheis-
sung einer Widerklage auch gleich noch festge-
stellt wird, dass das behauptete Schutzrecht gar
nicht besteht. Es widerspricht jeglicher Logik,
dem Dritten dieses Verteidigungsinstrument ab-
sprechen zu wollen, solange er nicht vom Inhaber
des fraglichen Schutzrechts direkt, sondern «nur»
von dessen Lizenznehmer eingeklagt wird. Eine
Auslegung von Art. 35 Abs. 4 DesG, wonach der
Lizenznehmer nur klagen, nicht aber verklagt wer-
den kann, wirde nach der hier vertretenen An-
sicht einen ungerechtfertigten Eingriff in den
Grundsatz der Waffengleichheit’” durch unhaltba-
re Einschrankung der Mdaglichkeit der Widerklage-
anhebung bedeuten.

75 Ein Forum in der Schweiz dlrfte regelmassig zur Verfligung
stehen, etwa am Ort der schweizerischen Registerbehérde (vgl.
Art. 109 Abs. 3 IPRG oder Art. 16 Ziff. 4 LugU).

7 Gleiche Zusténdigkeit und gleiche Verfahrensart wie fir die
Vorklage; Konnexitat der Vor- und Widerklageanspriiche; s. dazu Vo-
gel/Spuhler (0. Fn. 9) N 53 ff. zu Kap. 7.

77 Aus Art. 8 BV abgeleitet; s. Vogel/Sptihler(o. Fn. 9) N 74 zu Kap.
6.
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Schliesslich ist die Widerklage nicht nur schlich-
tes Verteidigungsmittel, sondern dient auch dem
Anliegen der Prozessékonomie. Die Widerklage
soll ermdglichen, in sachlichem Zusammenhang
stehende Ansprlche in einem Verfahren zu beur-
teilen’8, um so Uber wechselseitige Ansprlche ge-
meinsam zu befinden und weitere Prozesse zu ver-
hindern. Die Zulassung von Widerklagen gegen
den Lizenznehmer wirde daher auch dem Gebot
der Prozessdkonomie Rechnung tragen. Hinzu ka-
me, dass mit der (abzulehnenden) Verneinung der
Passivlegitimation des Lizenznehmers und dem
damit verbundenen Erfordernis eines zweiten Pro-
zesses gegen den Lizenzgeber die Gefahr sich in-
haltlich widersprechender Urteile in Kauf genom-
men werden musste.

e) Zwischenergebnis

Das DesG enthalt lediglich eine ausdrlckliche Vor-
schrift Uber die Aktivlegitimation des Lizenzneh-
mers, nicht aber Uber dessen Passivlegitimation.
Die Frage der Passivlegitimation ist insbesondere
im Fall einer widerklageweise erhobenen Nichtig-
keitsklage von Bedeutung. Die Stellung des Li-
zenznehmers als Prozessstandschafter, das Prin-
zip der Waffengleichheit im Prozess und das
Gebot der Prozessdokonomie sprechen dafdr,
Art. 35 Abs. 4 DesG in der Praxis so auszulegen,
dass der zur Leistungsklage berechtigte Lizenz-
nehmer auch beklagt werden kann. Alles andere
wurde den (angeblich rechtsverletzenden) Dritten
in ungerechtfertigter Weise benachteiligen. Die
Anwendung dieses Grundsatzes auch in Prozes-
sen um andere Immaterialglter als Designs er-
scheint sachgerecht. Einzuhalten sind selbstver-
standlich die prozessualen Voraussetzungen der
Widerklage, namentlich das Erfordernis der glei-
chen Prozessart wie die Vorklage und des sach-
lichen Zusammenhanges der gegenseitigen An-
spriiche.

IV. Materielle Rechtskraft

1. Begriff

Materielle Rechtskraft bedeutet, dass das Urteil
fur spatere Prozesse zwischen denselben Par-
teien Uber denselben Streitgegenstand verbind-
lich ist?®. Das rechtskraftig Beurteilte ist mithin un-
bestreitbar (res iudicata). Die materielle
Rechtskraft wird als «eigentliche Saule der
Rechtssicherheit»80 bezeichnet.

78 S. dazu Guldener (o. Fn. 26) 216.
79 S. dazu statt vieler Vogel/Spdihler (0. Fn. 9) N 66 ff. zu Kap. 8.
80 Kummer (0. Fn. 26) 146.

2. Wirkung des Urteils gegeniiber Dritten

a) Grundsatz

Die materielle Rechtskraft eines Urteil wirkt im All-
gemeinen nur unter den Prozessparteien und ent-
faltet gegenliber am Prozess nicht beteiligten Drit-
ten keine Wirkungen8'. In einem spateren
Verfahren, das sich zwischen anderen Prozesspar-
teien abspielt, hat das vormals ergangene Urteil
keine bindende Wirkung. Es vermag lediglich bei
der Rechtsfindung oder bei der Beweiswirdigung
ein mitbestimmendes Element zu sein.

b) Ausnahmen

Das soeben Gesagte gilt nicht ausnahmslos. Es
gibt Falle, in denen es erforderlich ist, die Rechts-
kraftwirkungen Uber die Prozessparteien hinaus
auf Dritte zu erstrecken. Die Frage, wann vom
Grundsatz abgewichen werden darf, bestimmt
sich auf Grund einer Interessenabwéagungs2: Die
nicht am Prozess beteiligte Person soll grundsatz-
lich nicht durch die Prozessflihrung eines anderen
in ihrer eigenen Rechtslage beeintrachtigt werden.
Dieses Interesse der Nicht-Prozesspartei ist abzu-
wagen gegen das Bedlrfnis an der einheitlichen
Anwendung materiellen Rechts, weil das Zulassen
von mehreren Prozessen (ber denselben Gegen-
stand zu widersprichlichen Resultaten flhren
kann. Die Ausdehnung der Rechtskraftwirkungen
ist bspw. im Falle von Gestaltungsurteilen aner-
kannt83: So gilt das von Aktiondr A gegen die Ge-
sellschaft erstrittene Urteil, wonach ein Beschluss
der Generalversammlung aufgehoben wirdg4, auch
gegenUber Aktionar B, selbst wenn dieser (u.U.
sogar willentlich) keine Klage eingereicht hat.
Auch die hier interessierende Prozessstand-
schaft ist als Ausnahme zum Grundsatz der Nicht-
ausdehnung anerkannt8®. Da der Prozessstand-
schafter anstelle des Berechtigten oder des
Verpflichteten den Prozess flhrt, muss das zwi-
schen dem Prozessstandschafter und einem Drit-
ten ergangene Urteil auch fir und gegen den Ver-
tretenen Wirkung entfalten. Andernfalls wirde
gerade der Zweck der Prozessstandschaft, nam-
lich die Erleichterung und/oder Beférderung der
Rechtsausiibungss, vereitelt: Stets misste damit
gerechnet werden, dass entweder der Vertretene
gegen den Dritten oder der Dritte gegen den Ver-
tretenen das bereits einmal Beurteilte zum Ge-

81 S. BGE 9311 333; res iudicata ius facit nisi inter partes.

82 | euch/Marbach/Kellerhals/Sterchi (o. Fn. 62) N 12 d aa zu
Art. 192 ZPO.

8 Kummer (0. Fn. 26) 147.

84 Art. 706 Abs. 5 OR: «Das Urteil, das einen Beschluss der Ge-
neralversammlung aufhebt, wirkt fir und gegen alle Aktionare.»

85 S. Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi (0. Fn. 62) N 12 d aa Abs.
2 zu Art. 192 ZPO; Vogel/Sptihler (0. Fn. 9) N 83 zu Kap. 8.

86 Kummer (o. Fn. 26) 67.
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genstand eines Zweitprozesses macht, der ggf.
mit einem abweichenden Urteil enden kénnte.
Das vom Prozessstandschafter erstrittene Urteil
muss daher auch und vor allem die eigentlich zur
Sache legitimierte Partei binden.

Dieser Umstand wurde im Rahmen der parla-
mentarischen Beratung verkannt. So hat der Ver-
treter der vorberatenden nationalratlichen Kom-
mission Folgendes ausgeflihrt:

«lm Zusammenhang mit der Aktivlegitimation der Li-
zenznehmer sind verschiedene Sorgen gedussert worden.
Eine Sorge war es, dass ein unglinstiger Entscheid in einem
Prozess zwischen dem Lizenznehmer und dem Verletzer
des Designrechtes den Rechtsinhaber schadigen konnte,
falls entschieden wiirde, das Designrecht besteht gar nicht.
Diese Sorge konnten wir in der Zwischenzeit ausraumen.
Wenn ein Prozess zwischen dem Lizenznehmer und einem
Verletzer des Designrechtes stattfindet, hat dieser Prozess
nur Wirkungen zwischen diesen Parteien und kann sich
nicht auf die Stellung des Rechtsinhabers auswirken.»87

Wird die Rechtsstellung des aktivlegitimierten
Lizenznehmers nach der hier vertretenen Auffas-
sung als Prozessstandschafter verstanden, kann
an einer solchen Ansicht nicht festgehalten wer-
den. Vielmehr ist der Lizenzgeber eben nicht
aussenstehender Dritter, sondern er muss sich
das vom Lizenznehmer erwirkte Urteil als in Pro-
zessstandschaft vertretene materiell berechtigte
Partei anrechnen lassenss,

Das Gesagte lasst sich anhand des eingangs
aufgefihrten Fallbeispiels8® verdeutlichen: Wird
die Klage des Lizenznehmers Ln abgewiesen, et-
wa weil das Gericht zur Auffassung gelangt, die
Designs wurden sich hinreichend unterscheiden
und ein gleicher Gesamteindruck (Art. 8 DesG) re-
sultiere nicht, so steht u.E. fest, dass nun nicht der
Lizenzgeber Lg nochmals mit denselben Vorbrin-
gen ein Werbe- und Vertriebsverbot gegen die an-
gebliche Schutzrechtsverletzerin M verlangen
kann. Die gegenteilige Ansicht wirde bedeuten,
dass stets die Gefahr von zwei Prozessen Uber
denselben Streitgegenstand besteht. Der Lizenz-
geber hatte also gewissermassen eine zweite
Chance, um dem vom Lizenznehmer (ggf.
schlecht) geflihrten Prozess — u.U. vor einem an-
deren Gericht — doch noch zum Erfolg zu verhel-
fen%. Dies ware eine fur den Dritten unzumutbare
Situation und wirde sowohl dem BedUrfnis nach
Rechtssicherheit als auch dem Anliegen nach ko-
harenter Verwirklichung materiellen Rechts zu-
widerlaufen. Die Materialen zum DesG enthalten

87 S. dazu Amtl. Bull. NR 2001, 1082 (Votum NR Baumann). Ahn-
lich Amtl. Bull. SR 2001, 271 (Votum SR Schweiger). ;

88 GI. M. Michael A. Meer, Das neue Designgesetz — Ein Uber-
blick, AJP 2002 944.

89 S. Ziff. | 1 oben.

9 Bzw. umgekehrt, falls zunachst der Lizenzgeber und spater der
Lizenznehmer klagt.

denn auch keine Hinweise, wonach der Dritte einen
Zweitprozess hinnehmen miusste. Es versteht sich
von selbst, dass umgekehrt auch der Lizenznehmer
(oder der Lizenzgeber) an einer solchen Rechtslage
kein Interesse haben kann: War der Lizenznehmer
in dem gegen den Dritten gefilihrten Prozess er-
folgreich, so musste er dennoch gewartigen, dass
der Dritte in einem Zweitprozess gegen den Li-
zenzgeber (bspw. mittels negativer Feststellungs-
klage) vorgehen konnte, womit der gesetzgeberi-
sche Wille, die Position des Lizenznehmers zu
starken, wiederum unterlaufen wurde.

Wird der Lizenznehmer — wie in Ziff. lll 2 hievor
vertreten — flr die von einem Dritten erhobene
Nichtigkeitsklage als passivlegitimiert erachtet, so
sind die vorstehenden Ausflhrungen zur Erstre-
ckung der Rechtskraftwirkungen auch hier zu be-
achten. Denn auch in diesem Fall handelt der Li-
zenznehmer als (beklagter) Prozessstandschafter.
Wiederum nimmt er in eigenem Namen die Rech-
te und Pflichten des Lizenzgebers wahr. Das vom
Dritten gegen den Lizenznehmer erstrittene Urteil
muss daher auch fur und gegen den Lizenzgeber
verbindliche Wirkung entfalten.

3. Schutz des Lizenzgebers

Der vom Lizenznehmer gegen den Dritten gefiihr-
te Prozess hat — wie aufgezeigt — Auswirkungen
auf die Rechtsstellung des Lizenzgebers, indem
dieser das ergangene Urteil auch gegen sich gelten
lassen muss. Wird die Passivlegitimation des Li-
zenznehmers flr eine widerklageweise erhobene
Nichtigkeitsklage bejaht, kann dies — bei Gutheis-
sung der Nichtigkeitsklage — zur Loschung des ein-
getragenen ImmaterialgUterrechts fihren. Der Li-
zenzgeber kann sich davor wie folgt schiitzen:

a) Vertragliche Absicherung

Die Aktivlegitimation des Designlizenznehmers
kann vertraglich ausgeschlossen werden (s. Art. 35
Abs. 4 DesG) bzw. der Lizenzgeber erteilt dem
Lizenznehmer keine Prozessfliihrungsbefugnis im
Ubrigen Immaterialglterrecht. Durch einen sol-
chen Ausschluss entzieht der Lizenzgeber die
Grundlage fir eine Prozessstandschaft. Allféllige
Nichtigkeitsklagen des Dritten missten sich aus-
schliesslich gegen den Lizenzgeber richten.

Will der Lizenzgeber nicht soweit gehen, kann
im Lizenzvertrag immerhin eine Informations-
pflicht Uber allfallige (Aktiv- oder Passiv-)Prozesse
des Lizenznehmers stipuliert werden. Damit
raumt sich der Lizenzgeber die Moglichkeit ein,
durch Intervention®' dem Verfahren beizutreten.

91 S.z.B. Art. 47 ZPO BE oder § 44 ZPO ZH.
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b) De lege ferenda

De lege ferenda sind «flankierende» Massnah-
men ins Gesetz aufzunehmen. Ein Blick Uber die
Grenze zeigt, dass den Interessen des Lizenzge-
bers durchaus Rechnung getragen werden kann:
Als Vorbild kénnte das EU-Markenrecht dienen:
Art. 96 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 des Rates
vom 20. Dezember 1993 Uber die Gemeinschafts-
marke enthélt folgende Regelung:

«Wird die Widerklage [Widerklage auf Erklarung des
Verfalls oder der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke] in ei-
nem Rechtsstreit erhoben, in dem der Markeninhaber noch
nicht Partei ist, so ist er hiervon zu unterrichten und kann
dem Rechtsstreit nach Massgabe des nationalen Rechts
beitreten.»

Eine entsprechende Regelung kénnte auch fir
die Schweiz erlassen werden. Das Gericht wére ge-
setzlich zu verpflichten, nach Eingang einer Klage,
die den Bestand des ImmaterialgUterrechts zum In-
halt hat, dem Lizenzgeber die Klageanhebung mit-
zuteilen und ihn auf die Moglichkeit des Prozessbei-
tritts (wie auch auf die Folgen des Abseitsstehens)
aufmerksam zu machen. Damit ware sicherge-
stellt, dass der Lizenzgeber seine Interessen im
Prozess zwischen dem Lizenznehmer und dem
Dritten wahren kann®2, Diese Regel ware auch dann
sinnvoll, wenn der Lizenznehmer nur auf der Kl&-
gerseite auftritt, mithin nicht nur flr den Fall, dass
der Dritte gegen den Lizenznehmer widerklage-
weise auf Nichtigerklarung des Schutzrechts klagt.
Das Verfahren sollte in jedem Fall erst dann fortge-
setzt werden, wenn sich der Lizenzgeber Uber ei-
nen allfalligen Prozessbeitritt ausgesprochen hat
oder sich dazu innert gerichtlich bestimmter Frist
nicht hat vernehmen lassen®s.

V. Zusammenfassung und Ergebnis

1. Es ist allgemein anerkannt, dass ein Lizenzge-
ber dem Lizenznehmer vertraglich die Pflicht zur
Verteidigung des Schutzrechts Ubertragen kann,
womit dieser legitimiert ist, im eigenen Namen

92 Habscheid (0. Fn. 26) Rz. 295 stellt (im Zusammenhang mit
Einzelrechtsnachfolgen) die u.E. berechtigte Frage, ob der in Pro-
zessstandschaft Vertretene zur Wahrung seines Anspruches auf
rechtliches Gehdr «nicht von dem Gericht ex officio zum Prozess
beizuladen» sei.

93 Die durch das Gericht vermittelte Orientierung Uber den Pro-
zess wirde einen Sonderfall der Streitverkindung (s. dazu Vo-
gel/Splihler[o. Fn. 91 N 81 zu Kap. b) darstellen. Die materiellen Wir-
kungen einer Streitverkiindung bestimmen sich grundsatzlich nach
Art. 193 OR (s. Vogel/Sptihler [o. Fn. 9] N 87 zu Kap. 5): Der Litis-
denunziat muss sich danach das Urteil entgegenhalten lassen,
ausser er kann nachweisen, dass der Lititsdenunziant den Streit zu
spét verkiindet hat oder dass der unglinstige Ausgang des Prozes-
ses durch grobes Verschulden des Litisdenunzianten verursacht
worden ist (s. dazu BK-Giger, N 16 zu Art. 193 OR). Im hier interes-
sierenden Fall wiirden aber — infolge der Prozessstandschaft und
der damit verbundenen Vertretung des Lizenzgebers durch den Li-
zenznehmer — auch diese Einwendungen ausgeschlossen bleiben.

gegen den verletzenden Dritten zu klagen. Im Fal-
le des Designschutzes gilt darliber hinaus neu die
gesetzliche Spezialregelung von Art. 35 Abs. 4
DesG, wonach der ausschliessliche Lizenznehmer
immer dann selbststandig zur Klage berechtigt ist,
wenn dies im Lizenzvertrag nicht ausdrtcklich aus-
geschlossen worden ist.

2. Durch die vorstehend beschriebene vertrag-
liche Erméachtigung wird der Lizenznehmer nach
der hier vertretenen Auffassung zum gewillklrten
Prozessstandschafter. Er ist mithin legitimiert, an-
stelle des materiell berechtigten Lizenzgebers als
Partei einen Prozess zur Verteidigung des Schutz-
rechts zu flhren.

3. Die Wirkung dieser Prozessstandschaft ist
nach der hier vertretenen Ansicht (trotz des durch
Art. 35 Abs. 4 DesG erweckten Anscheins) nicht
auf das Recht zur Klageanhebung (Aktivlegitima-
tion) beschrankt. Die Rechtsstellung des Lizenz-
nehmers als Prozessstandschafter, das Prinzip der
Waffengleichheit im Prozess sowie das Gebot der
Prozessdkonomie verlangen, dass der (vertraglich)
zur Prozessflhrung legitimierte Lizenznehmer
nicht nur klagen, sondern auch verklagt werden
kann. Insbesondere ist der von einem Lizenzneh-
mer beklagte angebliche Schutzrechtsverletzer in
seinem Interesse zu schlitzen, sich direkt gegent-
ber dem Lizenznehmer mittels Gegenklage auf
Feststellung des Nichtbestandes aktiv verteidigen
zu kénnen.

4. Das Urteil eines Prozesses, an welchem der
Lizenznehmer, sei es auf der Aktiv- oder der Pas-
sivseite, in gewillkirter Prozessstandschaft als Par-
tei mitgewirkt hat, bindet nach dem Verstandnis der
Autoren auch den Lizenzgeber, selbst wenn dieser
nicht, auch nicht als Nebenpartei, am Prozess be-
teiligt war. Das Bedurfnis nach Rechtssicherheit,
das Interesse an einer koharenten Verwirklichung
des materiellen Rechts, vor allem aber das Interes-
se der jeweils obsiegenden Partei an der Dauerhaf-
tigkeit des erstrittenen Urteils verlangen, dass die
Ausschlusswirkungen eines zwischen Lizenzneh-
mer und einem Dritten ergangenen Entscheids auf
den Lizenzgeber ausgedehnt werden.

5. Es ist bedauerlich, dass fur den Bereich des
Designrechts eine gesetzliche Sonderlésung ge-
troffen wurde, ohne dass der Gesetzgeber (weder
im Erlass selbst noch in den Materialien) Uber die
Folgen der dem Lizenznehmer eingeraumten
Rechtsstellung als Prozessstandschafter eine Kla-
rung herbeigefihrt hat. Die Thematik betrifft letz-
ten Endes eine allgemeine zivilprozessrechtliche
Fragestellung, namlich ob und inwieweit gewill-
kirte Prozessstandschaften zuldssig sein sollen
oder nicht. Gelegenheit zur weiteren Diskussion
bieten vor diesem Hintergrund die Gesetzge-
bungsarbeiten flr eine Eidg. Zivilprozessordnung.
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