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44, Auszug aus dem Urteil der Il. zivilrechtlichen Abteilung i.S. Schweizerische Eidgenossenschaft
gegen A. (Beschwerde in Zivilsachen) 5A_652/2015 vom 13. Mai 2016

Regeste (de):

Arrestvollzug (Art. 275 SchKG); Patentschutzvertrag mit Liechtenstein; Verarrestierung von
Patenten.

Belegenheit von Patenten, wenn der Inhaber und Arrestschuldner Wohnsitz im Furstentum
Liechtenstein hat (E. 3.2).

Das Patent kann nach Ablauf der Schutzdauer nicht mehr als Vermdgensbestandteil des
Schuldners betrachtet werden, welcher durch Zwangsverwertung auf einen Dritten Ubertragen
werden kann (E. 3.3 und 3.4).

Schadenersatz- und Gewinnherausgabeanspriiche aus Patentverletzung bestehen als
selbstandige Rechte und missen spezifiziert sein, um verarrestiert werden zu kdnnen (E. 3.6).

Regeste (fr):

Exécution du séquestre (art. 275 LP); Traité avec le Liechtenstein sur la protection conférée
par les brevets dinvention; séquestre de brevets.

Localisation du brevet, lorsque le titulaire et débiteur a son domicile dans la Principauté de
Liechtenstein (consid. 3.2).

Aprés la durée de protection, un brevet ne peut plus étre considéré comme un élément du
patrimoine du débiteur, qui peut étre transféré a un tiers dans le cadre d'une réalisation forcée
(consid. 3.3 et 3.4).

Les créances en dommages-intéréts et en remise du gain constituent des prétentions
indépendantes et doivent étre spécifiquement désignées pour pouvoir étre séquestrées
(consid. 3.6).

Regesto (it):

Esecuzione del sequestro (art. 275 LEF); Trattato sui brevetti con il Liechtenstein; sequestro
di brevetti.

Localizzazione di brevetti, quando il titolare e debitore sequestrato & domiciliato nel Principato
del Liechtenstein (consid. 3.2).

Dopo lo scadere della durata di protezione, il brevetto non pud piu essere considerato quale
elemento della sostanza del debitore che pud essere trasferito ad un terzo mediante
realizzazione forzata (consid. 3.3 e 3.4).

Le pretese di risarcimento danni e di consegna dell'utile derivanti dalla violazione di un brevetto

sussistono quali diritti autonomi e devono essere specificate per poter essere sequestrate
(consid. 3.6).
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A.

A.a Am 31. Mérz 2015 erliess das Regionalgericht Bern-Mittelland als Arrestgericht auf Antrag der
Schweizerischen Eidgenossenschaft, vertreten durch die Oberzolldirektion (Arrestgldubigerin),
gestutzt auf Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG (definitiver Rechtséffnungstitel) einen Arrestbefehl
gegenlber A. (Arrestschuldner), mit Wohnsitz im Flrstentum Liechtenstein, fir eine Forderung im
Umfang von Fr. 360'000.-. Als Forderungsgrund und -urkunde wurde die Parteientschadigung gemass
Beschluss des Handelsgerichts des Kantons Zirich vom 11. Mai 2011 genannt. Als

Arrestgegenstand wurde "der Schweizer Teil des europdischen Patents EP sowie das Schweizer
Patent CH, eingetragen im Patentregister auf den Namen des Schuldners, einschliesslich aller Rechte
und Anspriche daraus" bezeichnet.

A.b Das Betreibungsamt Bern-Mittelland, Dienststelle Mittelland, hielt in der Arresturkunde vom 23.
April 2015 betreffend Arrestvollzug bzw. Anzeige der Verarrestierung an das Eidgendssische Institut

fur Geistiges Eigentum (IGE) fest, dass die beiden Patente im Jahre 2012 bzw. 2013 nach Ablauf der

20-jahrigen Schutzfrist geléscht worden seien, weshalb der Arrest als fruchtlos erachtet werde. Das
Betreibungsamt werde ohne gegenteiligen Bericht innert 10 Tagen die Verarrestierungsanzeige beim
IGE zuriickziehen und das Verfahren einstellen.

B. Gegen die Arresturkunde erhob die Arrestglaubigerin betreibungsrechtliche Beschwerde beim
Obergericht des Kantons Bern, Aufsichtsbehérde in Betreibungs- und Konkurssachen. Sie verlangte,
dass in der Arresturkunde als verarrestierte Gegenstande aufzufihren sei, was im Arrestbefehl
bezeichnet worden sei ("der Schweizer Teil des europdischen Patents EP sowie das Schweizer
Patent CH,

BGE 142 |ll 348 S. 350

eingetragen im Patentregister auf den Namen des Schuldners, einschliesslich aller Rechte und
Anspriiche daraus"). Weiter sei der Schatzungswert der Arrestgegenstande auf Fr. 50'000.-
festzusetzen und von der Verfahrenseinstellung wegen angeblicher Fruchtlosigkeit abzusehen.
Eventuell sei die Schatzung durch die Aufsichtsbehdrde bzw. einen Sachversténdigen festzulegen.
Mit Entscheid vom 12. August 2015 wurde die Beschwerde von der Aufsichtsbehérde abgewiesen.

C. Mit Eingabe vom 24. August 2015 hat die Arrestglaubigerin Beschwerde in Zivilsachen erhoben.
Die Beschwerdeflhrerin beantragt, den Entscheid des Obergerichts des Kantons Bern,
Aufsichtsbehdrde in Betreibungs- und Konkurssachen, vom 12. August 2015 aufzuheben und die
Arresturkunde (geméss Antrdgen im kantonalen Verfahren) dahingehend abzu&ndern, dass die
verarrestierten Gegenstande gemass Arrestbefehl zu bezeichnen und zu schétzen seien. Eventualiter
sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurlickzuweisen. (...)

Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.

(Auszug)

Erwagungen
Aus den Erwégungen:

3. Anlass zur vorliegenden Beschwerde gibt der Vollzug des Arrestbefehls im Hinblick auf die dort
bezeichneten Patente. Die Aufsichtsbehérde hat den Nichtvollzug des Arrestbefehls durch das
Betreibungsamt im Wesentlichen mit dem Hinweis bestatigt, dass die Patente erloschen und andere
Anspriiche mangels Spezifizierung nicht verarrestiert werden kénnten. Die Beschwerdeflihrerin macht
eine Verletzung der bundesrechtlichen Regeln (ber Bestand und Umfang von Patentrechten sowie
Uber den Arrestvollzug geltend.

3.1 Nach der Rechtsprechung fallen sdmtliche Rilgen, welche die materiellen Voraussetzungen des
Arrestes zum Gegenstand haben, namentlich solche, die das Eigentum oder die Inhaberschaft an den
zu arrestierenden Gegenstanden betreffen oder mit denen Rechtsmissbrauch geltend gemacht wird, in
die Zustandigkeit des Einspracherichters gemass Art. 278 SchKG (BGE 129 Il 203 E. 2.2 und 2.3
S. 206 f.). Das Betreibungsamt hat einen Arrestbefehl daher grundséatzlich zu vollziehen, ohne die
materiellen Voraussetzungen des Arrestes zu Uberprifen. Nur wenn sich der Arrestbefehl als
unzweifelhaft nichtig erweist, muss der Vollzug verweigert werden, denn
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der Vollzug eines nichtigen Befehls wére nach Art. 22 SchKG ebenfalls nichtig (BGE 129 11l 203 E.
2.3 S. 207; BGE 136 111 379 E. 3.1 S. 382). Ein solcher Fall liegt u.a. vor, wenn der Arrestrichter oder
das Betreibungsamt &rtlich unzustandig ist oder sich der Arrestbefehl auf einen offensichtlich nicht
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existenten Gegenstand bezieht oder wenn der Arrestgegenstand unzureichend spezifiziert ist (BGE
129 111 203 E. 2.3 S. 207; BGE 136 11l 379 E. 3.1 S. 382).

3.2 Wohnt ein Patentinhaber in der Schweiz , so sind Immaterialgiterrechte grundsatzlich an seinem
Wohnsitz in der Schweiz zwangsvollstreckungsrechtlich belegen (vgl. STAEHELIN, Die internationale
Zustandigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, AJP 1995 S. 268). Wohnt der
Inhaber im Ausland, so sind seine in einem schweizerischen Register eingetragenen
Immaterialgiterrechte - hier Patente - am Sitz des IGE in Bern gelegen (BGE 112 Il 115 E. 3b S.
119); das gilt auch fir schweizerische Teile européischer Patente (HEINRICH, PatG/EPU, 2. Aufl.
2010, N. 36 zu Art. 33 PatG). Der Beschwerdegegner und Arrestschuldner hat Wohnsitz im
Flrstentum Liechtenstein. Die Schweiz und das Furstentum Liechtenstein bilden zwar ein
einheitliches Schutzgebiet fur Erfindungspatente, d.h. die vom IGE erteilten Erfindungspatente haben
einheitliche Rechtswirkungen im Schutzgebiet (Art. 1, Art. 4 Abs. 1, Art. 5 und Art. 7 des
Patentschutzvertrages vom 22. Dezember 1978 zwischen der Schweiz und dem Flrstentum
Liechtenstein [SR 0.232.149.514]; vgl. BGE 127 lll 461 E. 3d S. 466). Damit ist das IGE in der Lage,
die im Zusammenhang mit einem - nicht nur schweizerischen, sondern auch liechtensteinischen -
Arrest erforderlichen Verflgungsbeschrankungen durch entsprechende Eintrdge im Patentregister
wirksam anzuordnen (vgl. BGE 112 IIl 115 E. 3b S. 119). In Anwendung des SchKG bzw. der
Zwangsvollstreckung gegen einen Patentinhaber bleibt es indes beim Recht des Staates, wo die
Vollstreckung beantragt wird (vgl. auch Botschaft vom 9. Mai 1979 Uber den Patentschutzvertrag mit
Liechtenstein, BBI 1979 Il 257, 265 zu Art. 13 Abs. 1: Keine Anwendung des SchKG im Firstentum
Liechtenstein). Dies legt nahe, dass der Beschwerdegegner in zwangsvollstreckungsrechtlicher
Hinsicht im Ausland domiziliert ist und die Patente in der Schweiz beim IGE belegen sind. Die
internationale bzw. 6rtliche Zusténdigkeit zur Zwangsvollstreckung muss indes nicht weiter erértert
werden, da - wie im Folgenden darzulegen ist - andere Griinde dem Arrestvollzug entgegenstehen.
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3.3 Nach Lehre und Rechtsprechung kénnen - anders als nicht zur Patentierung angemeldete
geheime Erfindungen (BGE 75 111 89 S. 91 ff.) - die zur Patentierung angemeldeten Erfindungen (BGE
75 1l 5 S. 6) sowie die patentierten Erfindungen Gegenstand der Zwangsvollstreckung sein (vgl. u.a.
TROLLER, Immaterialgiterrecht, 3. Aufl. 1985, Bd. Il, S. 874 f.). Das Patent verschafft seinem
Inhaber das Recht, anderen zu verbieten, die Erfindung gewerbsmassig zu benitzen (Art. 8 Abs. 1
PatG [SR 232.14]). Das Recht am Patent - die dem Patentinhaber ausschliesslich zukommende
Rechtsstellung - gehért zu den Vermdgensrechten eines Schuldners (BGE 24 | 145 S. 146), welches
Ubertragbar (Art. 33 Abs. 1 PatG) und daher ptandbar sowie (i.V.m. Art. 275 SchKG) verarrestierbar
ist (u.a. VON BUREN, Der Ubergang von Immaterialgtterrechten, in: SIWR Bd. 1/1 2. Aufl. 2002, S.
278; BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, Bd. Il, 2. Aufl. 1975, Anm. 2, 11 zu Art.
33 PatG; CORNAZ, L'exécution forcée des droits de propriété intellectuelle, 2002, Rz. 129 ff., 143).
3.4 Die als Arrestgegenstande bezeichneten Patente (Schweizer Teil des europdischen Patents EP
sowie das Schweizer Patent CH) sind im Patentregister des IGE am 6. September 2012 bzw. 6.
September 2013 wegen Ablaufs der gesetzlichen Schutzfrist geléscht worden. Dass die Patente
erloschen sind, geht aus dem angefochtenen Entscheid hervor und wurde bzw. wird auch von der
Beschwerdeflhrerin nicht in Frage gestellt. Mit dem Erldschen des Patents u.a. durch Ablauf der
maximalen Schutzdauer (Art. 14 PatG und Art. 63 EPU[SR 0.232.142.2])endet das exklusive Recht
des Patentinhabers (mit Wirkung ex nunc), d.h. nach Ablauf des Patents wird die Erfindung frei
verfugbar bzw. Teil des public domain: Jeder kann sie verwenden, es besteht kein absolutes
subjektives Recht mehr an ihr (HEINRICH, a.a.0., N. 4 zu Ar. 14 PatG; STIEGER, in:
Schweizerisches und européisches Patentrecht, Bertschinger/Minch/Geiser[Hrsg.], 2002, Rz.
11.6;LUGINBUHL, in: Patentrecht und Know-how, SIWR Bd. [V, 2006, S. 329;
PERRET/AEGERTER, Brevets dinvention, SJK Nr. 519, 1995, S. 3; DUCOR, in: Commentaire
romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 82 zu Art. 8 PatG). Daraus folgt ohne weiteres, dass das
Patent nach Ablauf der Schutzdauer - d.h. die frei verfligbare Erfindung - nicht mehr als
Vermégensbestandteil des Schuldners betrachtet werden kann, welcher durch Zwangsverwertung auf
einen Dritten Ubertragen werden kann. Damit ein Patentrecht gepféndet bzw. verarrestiert und
verwertet werden kann, muss
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eine Aneignung mdglich sein (BETTSCHART, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N.
32 zu Art. 132 SchKG). Entgegen der Darstellung der Beschwerdeflihrerin ist daher nicht zu
beanstanden, wenn die Vorinstanz zum Ergebnis gelangt ist, die fraglichen Patente seien wegen
Ablaufs der Schutzdauer keine existenten Vermdgensrechte des Schuldners, weshalb sie nicht
verarrestiert werden kénnen.

3.5 An diesem Ergebnis vermégen die weiteren Vorbringen der Beschwerdefiihrerin nichts zu andern.
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3.5.1 Zu Recht wird in der Beschwerde (unter Hinweis auf HEINRICH, a.a.O., N. 9 zu Art. 33 PatG)
im Wesentlichen festgehalten, dass das Recht auf das Patent und das Recht am Patent als
subjektive Vermdgensrechte unbeschrankt Ubertragbar und vererblich seien. Zu Recht halt die
Beschwerdefihrerin weiter fest, dass im Falle des Erldschens des Patents nach Ablauf der
Patentdauer (wie erwadhnt mit Wirkung ex nunc) nicht ausgeschlossen ist, dass der Patentinhaber
nach dem Erléschen des Patents noch Anspriche aus dem Patent, insbesondere Schadenersatz-
und Gewinnherausgabeanspriiche, geltend machen kann, allerdings fir vorher (d.h. wahrend der
Schutzdauer) begangene Patentverletzungen (STIEGER, a.a.O., Rz. 11.6). Zutreffend beschreibt die
Beschwerdefuhrerin unter Hinweis auf TROLLER (a.a.O., Bd. Il, S. 1014) die Aktivlegitimation,
wonach "jeder Trager eines Exklusivrechts an einem Immaterialgut sich mit den ihm zivil- und
strafrechtlich zur Verflgung gestellten Mitteln gegen die Verletzung seines Rechts und die
Gefahrdung seiner Rechtsposition wehren kann". Zutreffend halt die Beschwerdefihrerin auch fest,
dass ein Teilverzicht auf das Patent sowohl nach dem PatG wie nach dem EPU rickwirkend (ex
tunc) mdglich ist, d.h. mit der gleichen Wirkung, wie wenn das Patent von Anfang an mit den
eingeschrankten Anspriichen bestanden hatte (SCHEUCHZER, in: Commentaire romand, Propriété
intellectuelle, 2013, N. 19 zu Art. 24 PatG), wobei ein Antrag gemass Lehre auch nach dem
Erléschen des Patents gestellt werden kann (HEINRICH, a.a.O., N. 36 zu Art. 24 PatG).

3.5.2 Mit dieser Argumentation kann die BeschwerdefUhrerin nichts fir sich ableiten. Die u.a.
erwahnte Mdéglichkeit des Patentinhabers, auf das Patent mit Wirkung ex tunc (d.h. rickwirkend fr
die Schutzdauer) zu verzichten, erlaubt nicht den Umkehrschluss, dass nach Ablauf der Schutzdauer
die Erfindung nicht gemeinfrei sei und als zwangsweise verwertbaren Vermdgensbestandteil des
Schuldners
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dienen koénnte. Aus dem gleichen Grund ist (als Umkehrschluss) unbehelflich, wenn die
Beschwerdefihrerin aus dem Umstand, dass ein Patentinhaber nach Patentablauf frihere - d.h.
wahrend der Schutzdauer - begangene Patentverletzungen geltend machen kann, auf die
Verarrestierbarkeit des Patents schliessen will. Diese und die weiteren Ausfuhrungen beziehen sich
auf das Patentrecht vor Ablauf der Schutzdauer, stellen indes nicht in Frage, dass nach Ablauf der
Patentdauer - wie erwahnt - kein subjektives Recht bzw. Exklusivrecht des Schuldners mehr besteht ,
das durch Zwangsverwertung auf einen Dritten Ubertragen werden kénnte.

3.6 Schliesslich macht die Beschwerdefiihrerin im Wesentlichen geltend, dass reparatorische
Forderungen, welche den verarrestierten Patenten zugrunde liegen, mit den betreffenden "Spezies"
zusammenhangen bzw. genlgend spezifiziert seien und kein eigenes rechtliches Schicksal
aufweisen wirden. Die Vorbringen gehen fehl.

3.6.1 In der von der Beschwerdefiihrerin erwadhnten Rechtsprechung (BGE 112 1l 115 E. 3b S. S.

118) wird festgehalten, dass bei der Verarrestierung eines Patents nicht etwa die Patenturkunde,
sondern das Recht als solches mit Beschlag belegt wird. Dass aus einer Patentverletzung
entstandene reparatorische Forderungen mitverarrestiert wirden, lasst sich dem zitierten Urteil nicht
entnehmen. Die Beschwerdeflhrerin Ubergeht, dass Schadenersatz- und
Gewinnherausgabeanspriiche vom Patentrecht als "Stammrecht" unterschieden werden; sie
bestehen, sobald sie entstanden sind, als selbsténdige Rechte (TROLLER, a.a.O., Bd. I, S. 112/113;

HEINRICH, a.a.O., N. 8 zu Art. 33 PatG; vgl. SCHLOSSER, in: Commentaire romand, Propriété
intellectuelle, 2013, N. 2 zu Art. 73 PatQG).

3.6.2 Im vorliegenden Arrestbefehl werden derartige Rechte durch die Bezeichnung "[Patente]
einschliesslich aller Rechte und Ansprlche daraus" offensichtlich nicht spezifiziert; selbst der
Drittschuldner wird nicht benannt (vgl. GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5.
Aufl. 2012, Rz. 2245). Wenn das Obergericht reparatorische Forderungen aus allfalliger friherer (vor
Ablauf begangener) Patentverletzung als nicht spezifizierte Forderungen betrachtet hat, die einer
Verarrestierung vom Betreibungsamt nicht zuganglich sind (BGE 132 11l 281 E. 1 S. 283), ist dies
keiner Weise zu beanstanden.

3.7 Nach dem Dargelegten ist mit Bundesrecht vereinbar, wenn die Aufsichtsbehdrde zum Ergebnis
gelangt ist, dass das Betreibungsamt den Vollzug des Arrestbefehls vom 31. Marz 2015 verweigern
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durfte, weil die darin bezeichneten Arrestgegenstande zum einen (geschitzte Patente) offensichtlich
nicht mehr existieren bzw. zum anderen (reparatorische Forderungen) nicht spezifiziert sind. Anlass
zur verlangten Schéatzung von Arrestgegenstéanden besteht nicht. (...)



