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Klage

Sehr geehrter Herr Président
Sehr geehrte Damen und Herren

In Sachen

Marcel Riendeau, Schlossgasse 4, 35423 Lich, Deutschland
Klager

vertreten durch RA Stefan Kohler und/oder RA Delia Fehr-Bosshard,
VISCHER AG, Schiitzengasse 1, Postfach 1230, 8021 Ziirich,

patentanwaltlich beraten durch Benoit Yelle und Matthew Finn, Gowling Lafleur
Henderson, 3700-1 Place Ville Marie, Montréal (Québec) H3B 3P4, Canada.

gegen
Zehnder Group International AG, Moortalstrasse 1, 5722 Grénichen,

Schweiz
Beklagte

betreffend

Patentanmeldungen EP 2829834 (enthalpy exchanger and element and
method for the production) und EP 2829836 (enthalpy exchanger and
element and method for the production) sowie darauf basierende
Folgeanmeldungen
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reichen wir namens und im Auftrag des Kidgers

KLAGE

ein mit folgenden

RECHTSBEGEHREN

"1, Die Beklagte sei zu verpflichten, die Patentanmeldungen

EP 2829834 (Anmelde-Nr. 13003672) "enthalpy exchanger and
element and method for the production” und EP 2829836
(Anmelde-Nr. 13003673) "enthalpy exchanger element and
method for the production” innert zehn Tagen ab Rechtskraft des
Urteils auf den Kléger zu (ibertragen.

2. Eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechtsbegehren 1,
sej festzustellen, dass der Anspruch auf Erteilung der Patente aus
den Patentanmeldungen geméss Rechtsbegehren 1 alleine dem
Kldger zusteht.

3. Die Beklagte sei zu verpflichten, alle auf den
Patentanmeldungen nach Rechtsbegehren 1 basierenden
Folgeanmeldungen, insbesondere die PCT-Anmeldungen
W02015/011543 und W0O2015/011544, innert zehn Tagen ab
Rechtskraft des Urteils auf den Kldger zu Ubertragen.

4. Eventualiter, im Falle der Abweisung von Rechtsbegehren 3,
sei festzustellen, dass alle auf den Patentanmeldungen nach
Rechtsbegehren 1 basierenden Folgeanmeldungen, insbesondere
die PCT-Anmeldungen W02015/011543 und W0O2015/011544,

alleine dem Kldger zustehen.

5. Die Beklagte sei zu verpflichten, in den PCT-Anmeldungen
W02015/011543 und WO2015/011544 die Léschung des Eintrags
von Erhard Krumpholz und Christian Hirsch als Miterfinder innert
zehn Tagen ab Rechtskraft des Urteils zu beantragen.

6. Fventualiter, im Falle der Abweisung von Rechtsbegehren 5,
sei festzustellen, dass Erhard Krumpholz und Christian Hirsch
nicht Miterfinder der Patentanmeldungen hach Rechtsbegehren 5
sind.

7. Die Beklagte sei zu verpflichten, dem Kléger innert zehn Tagen
ab Rechtskraft des Urteils alle im Zusammenhang mit den
Patentanmeldungen gemédss Rechtsbegehren 1 und 3 stehende
Korrespondenz mit den zustdndigen Anmeldestellen

auszuhéndigen,
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VORSORGLICHE MASSNAHMEBEGEHREN

8. Es sei der Beklagten zu verbieten, wéhrend der Dauer dieses
Verfahrens die Rechte an oder aus den Patentanmeldungen
geméss Rechtsbegehren 1 und 3 ganz oder teilweise auf Dritte zu
(ibertragen, insbesondere zu Eigentum oder durch Einrdumung
von Lizenzen oder Belastungen.

9. Fs sei der Beklagten zu verbieten, wéhrend der Dauer dieses
Verfahrens an den Patentanmeldungen geméss Rechtsbegehren 1
und 3 inhaltliche Anderungen vorzunehmen, ohne dem Klédger
wenigsten 15 Arbeitstage vorab schriftlich Gelegenheit zu geben,
sich dazu zu dussern oder gerichtliche Sicherungsmassnahmen zu

beantragen.

10. Die Anordnungen geméss Rechtsbegehren 8 und 9 seien als
vorsorgliche Massnahme zu erlassen, jeweils mit Androhung einer
Ordnungsbusse von CHF 5’000 geméss Art. 236 Abs. 3 i.V.m.

Art. 343 Abs. 1 lit. b. ZPO sowie der Bestrafung ihrer Organe
wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfiigung nach

Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall zu versehen.

Alles unter Kosten- und Entschédigungsfolgen, einschliesslich der
Patentanwaltskosten, zulasten der Beklagten.”
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BEGRUNDUNG

DEFINITIONEN UND ABKURZUNGEN

Anerkennungsprotokoll

BPatGer

EPU

IPRG

LugU

MoU-2012

Patentanmeldung 1

Patentanmeldung 2

Patentanmeldung 3

Protokoll vom 5. Oktcber 1973 iiber die
gerichtliche Zustdndigkeit und die
Anerkennung von Entscheidungen ber
den Anspruch auf Erteilung eines
europaischen Patents, in Kraft getreten fur
die  Schweiz am 7. Oktober 1977
(SR 0.232.142.22)

Eidgendssisches Bundespatentgericht

Européisches Patentliibereinkommen,
revidiert in Minchen am 29. November
2000, Revision in Kraft getreten fiir die
Schweiz am 13. Dezember 2007
(SR 0.232.142.2)

Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987
Uber das Internationale Privatrecht
(SR 291)

Ubereinkommen iiber die gerichtliche
Zustindigkeit und die Anerkennung und
Volistreckung von Entscheidungen in Zivil-
und Handelssachen, Lugano-
Ubereinkommen, in Kraft getreten fir die
Schweiz am 1. Januar 2011 (SR 0.275.12)

Memorandum of Understanding vom
19. Januar 2012 (einseitige Erkl&rung der
Beklagten)

Patentanmeldung EP 2618090 (Anmelde-
Nr. 12000365) "Heat exchanger element
and method for the production”

Patentanmeidung EP 2829834 (Anmelde-
Nr. 13003672) "enthalpy exchanger
element and method for the production”

Patentanmeldung EP 2829836 (Anmelde-
Nr. 13003673) "enthalpy exchanger
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PatG

PatGG

PCT

PCT-Anmeldungen

Westwind

Zehnder-Gruppe

ZPO

ZVV-AG

element and method for the production”

Bundesgesetz vom 25. Juni 1954(iber die
Erfindungspatente, Patentgesetz
(SR 232.14)

Bundesgesetz vom 20. Marz 2009 {iber das
Bundespatentgericht, Patentgerichtsgesetz
(SR 173.41)

Patent Cooperation Treaty; Vertrag Uber
die Internationale Zusammenarbeit auf
dem Gebiet des Patentwesens

(SR 0.232.1741.1)
W02015/011543 und W02015/011544

Westwind Limited, 35, Ballards Lane,
London, N3 1XW, UK; Gesellschaft des
Klagers

Alle mit der Beklagten verbundenen
Gesellschaften, inklusive alle von der
Beklagten abhdngigen und/oder
kontroilierten Gesellschaften oder die
Beklagte haltende oder kontrollierende
Gesellschaften.

Schweizerische Zivilprozessordnung vom
19. Dezember 2008 (SR 272)

Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG
(liguidiert)
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FORMELLES
Vollmacht
Die Unterzeichnenden sind gehdrig bevoliméachtigt.

BO: Vollmacht des Klagers vom 8. Juni 2015
Beilage 1

Zustandigkeit
Die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in 5722 Granichen,
Kanton Aargau, Schweiz. :
BO: Handelsregisterauszug der Beklagten vom 23. Juni 2015
Beilage 2
Urspriinglich war die Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG
Anmelderin der Patentanmeldungen EP 2829834 (Anmelde-
Nr. 13003672) "enthalpy exchanger and element and method for the
production” und EP 2829836 (Anmelde-Nr. 13003673) "enthalpy
exchanger and element and method for the production”.
BO: Européaische Patentanmeldung EP 2829834
Beilage 3

Européische Patentanmeldung EP 2829836
Beilage 4
Die Beklagte ist aufgrund einer Fusion mit Ubernahme der Aktiven und
Passiven der Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG, in Granichen
(CHE-103.951.381), gemadss Fusionsvertrag vom 19. Februar 2014 und

Bilanz per 01.Januar 2014 Rechtsnachfolgerin der zwischenzeitlich
aufgeldsten Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG.

BO: Handelsregisterauszug Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-
AG vom 20. Mai 2015
Beilage 5
Die Beklagte ist auch Anmelderin der PCT-Anmeldungen
W02015/011543 und W02015/011544 Beanspruchung der Prioritat
der Patentanmeldungen 2 und 3.
BO: PCT-Patentanmeldung W02015/011543
Beilage 6

PCT-Patentanmeldung W02015/011544
Beilage 7

Es liegt ein internationaler Sachverhalt vor, da der Kldger Wohnsitz in
Deutschland hat und die Beklagte Sitz in der Schweiz. Die
Zustandigkeit richtet sich nach IPRG (Art. 1), das vélkerrechtliche
Vertrage vorbehdlt (Art. 1 Abs. 2 IPRG). Einschldgig ist das EPU und
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das Anerkennungsprotokoll, das Bestandteil des EPU bildet (Art. 164
EPU), sowie das LugU (Art. 1 LugU).

Der Kldger bestreitet die Berechtigung der Beklagten und der Zehnder
Verkaufs- und Verwaltungs-AG an den Patentanmeldungen. Fir Klagen
gegen die Anmelderin, mit denen die Berechtigung an einer
europdischen Anmeldung und der Anspruch auf Erteilung eines
europdischen Patents geltend gemacht wird, bestimmt sich die
Zusténdigkeit nach dem EPU und nach dem Anerkennungsprotokoll
(Art. 1 Anerkennungsprotokoll; Urteil BPatGer 02012_001 vom
6. Dezember 2013, E. 24), das dem LugU vorgeht (Art. 11 Abs. 1

Anerkennungsprotokoll).

Die Anmelderin der europaischen Patentanmeldung mit Sitz in einem
Vertragsstaat des EPU ist vor den Gerichten dieses Vertragsstaats zu
verklagen (Art. 2 Anerkennungsprotokoll). Schweizerische Gerichte
sind daher zur Klage des Kligers gegen die Beklagte mit Sitz in der
Schweiz betreffend die Beurteilung der Berechtigung an der
europdischen Patentanmeldung 6rtlich zusténdig.

In der Schweiz ist das Bundespatentgericht sachlich zustdndig fur
Klagen betreffend die’' Berechtigung an Patenten oder deren
Ubertragung (Art. 26 Abs. 2 PatGG). Die sachliche Zusténdigkeit ist fir
alle Anmeldungen gleich zu beurteilen (vgl. auch Urteil BPatGer
02012_001 vom 6. Dezember 2013, E. 23).

Die Zustandigkeit des Bundespatentgerichts erstreckt sich auch auf das
mit der Klage anhéngig gemachte Gesuch um vorsorgliche
Massnahmen (vgl. Art. 2 Anerkennungsprotokoll, Art. 10 lit. a IPRG,
Art. 31 LugU, Art. 26 Abs. 2 PatGG).

Damit ist das Bundespatentgericht &rtlich und sachlich zusténdig fur
die Klage des Kldgers gegen die Beklagte betreffend die fehlende
Berechtigung der Beklagten an den streitgegenstandlichen
patentanmeldungen, sowie fiir das damit zusammenhéangende Gesuch

um vorsorgliche Massnahmen.

Anwendbares Recht

Im internationalen Verhéltnis regelt das IPRG das anwendbare Recht
(Art. 1 IPRG). Immaterialgliterrechte unterstehen dem Recht des
Staates, fiir den der Schutz der Immaterialglter beansprucht wird
(Art. 110 IPRG; Urteil BPatGer 02012_001 vom 6. Dezember 2013,

E. 25).

Die europdische Anmeldung hat Wirkung in allen benannten
Vertragsstaaten (Art. 66 EPU; Einheit der europaéaischen
Patentanmeldung). Vorliegend ist auch die Schweiz als Schutzland
benannt. Im Falle einer Abtretungsklage vor einem zusténdigen
nationalen Gericht wendet das Bundespatentgericht fir die européische
Anmeldung das nationale Recht am Gerichtsort an (Urteil BPatGer
02012_001 vom 6. Dezember 2013, E.25). Far europdische
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Patentanmeldungen bestimmen Art. 109-130 PatG das anwendbare
Recht (Art. 109 Abs. 1), soweit sich aus dem EPU nichts anderes ergibt

(Art. 109 Abs. 2 und 3).

Das Recht auf das europaische Patent regelt Art., 60 EPU. Fiir die Frage
der Geltendmachung des Abtretungsanspruchs sind Art. 29-31 PatG
sowie Art. 61 EPU einschldgig (Urteil BPatGer 02012_001 vom

6. Dezember 2013, E. 25).

Die Folgepatentanmeldungen W02015/011543 und WO02015/011544
(vgl. Beilage 6 und 7) beanspruchen die Prioritét der
streitgegensténdlichen Patentanmeldungen 2 und 3 und beinhalten
dieselbe technische Lehre bzw. Erfindung.

Aktivlegitimation des Kldgers

Das Recht auf das Patent umfasst die Befugnis die Patentanmeldung
einzureichen und sich das Patent erteilen zu lassen (HEINRICH, Art. 3
und Art, 58, 59, 60 EPU N 1). Dieses Recht steht dem Erfinder vom
Zeitpunkt der Erfindung an zu (Schopfer- oder Erfinderprinzip; Art. 61
Abs. 1 EPU, siehe auch Art. 3 Abs. 1 PatG; PETER HEINRICH, Kommentar
PatG/EPU, 2.A. Bern 2010, Art. 3 und Art. 58, 59, 60 EPU N 1; PETER
MUNCH/NICOLAS HERZOG, in: Christoph Bertschinger/Thomas
Geiser/Peter Miinch [Hrsg.], Schweizerisches und europdisches
Patentrecht, Bd VI, Basel 2002, § 5 Berechtigung an der Erfindung,

Rz. 5.3 f.).

Aktiv legitimiert zur Klage beziiglich des Rechts auf die Erfindung, d.h.
dem Recht auf das Patent, ist damit der Berechtigte, d.h. der wahre
Erfinder (HEINRICH, Art. 29 PatG Art. 61 EPU N 5).

Erfinder ist der origindre Schépfer einer patentfdhigen Lehre (HEINRICH,
Art. 3 und Art. 58, 59, 60 EPU N 3). Erfinden bedeutet der
schépferische Akt, namlich das Erkennen einer neuen, nicht nahe
liegenden Lehre zum technischen Handeln (MUNCH/HERZOG, § 5
Berechtigung an der Erfindung, Rz. 5.6).

Der Klager ist alleiniger Erfinder der den streitgegensténdlichen
Patentanmeldungen zugrunde liegenden technischen Lehre (vgl.
Beilagen 3 und 4). Die Beklagte hat den Kldger denn auch im Rahmen
der prioritatsgegenstandlichen Patentanmeldungen als alleiniger
Erfinder eintragen lassen (vgl. Beilagen 3 und 4). Damit ist der Klager
als originar Berechtigter aktivlegitimiert zur Klage, um seinen Anspruch
auf die streitgegenstdndlichen Patentanmeldungen und die Patente

geltend zu machen.
Passivlegitimation der Beklagten

Die Klage kann sich gegen denjenigen richten, der nichtberechtigt ist
(THIERRY CALAME, die Berechtigung an der Erfindung, in: Roland von
Diren/Lucas David [Hrsg.], SIWR IV Basel 2006, 173 ff. 207), d.h.
insbesondere gegen denjenigen, der die Veruntreuung der Erfindung
zur unberechtigten Anmeldung (Patentanmassung) begangen hat
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(HEINRICH, Art. 29 PatG Art. 61 EPU N 6; MUNCH/HERZOG, §5
Berechtigung an der Erfindung, Rz.5.54 f.). Die Beklagte ist
Rechtsnachfolgerin  der Anmelderin  der streitgegenstandlichen
europédischen Patentanmeldungen und hat alle Aktiven und Passiven
der Anmelderin ibernommen (vgl. oben Rz. 3 f.). Sie ist Anmelderin
der Folgepatente (vgl Beilagen 6 und 7). Sie ist im Zuge der
Verhandlungen mit dem Beklagten auch als potentielle Vertragspartei
aufgetreten und versteht sich selbst als Inhaberin der
streitgegensténdlichen Patentanmeldungen. Damit ist die Beklagte
passivlegitimiert und die Kiage des Kldgers hat sich gegen die Beklagte

zu richten.

Streitwert

Der Klager ist Erfinder der relevanten Erfindungsgegenstande und
alleiniger Berechtigter an den streitgegensténdlichen
Patentanmeldungen. Der Entzug der in den Patentanmeldungen
verkdrperten Vermégenswerte durch die Beklagte fihrt zu erheblichen
wirtschaftlichen Nachteilen des Klagers. Der Streitwert belduft sich auf
geschéatzte CHF 100'000.

MATERIELLES
Sachverhalt
Die Parteien

Der Klager

Der Kldger ist eine aus Kanada stammende natiirliche Person,
Jahrgang 1945. Er studierte in Quebec Paddagogik und Philosophie und
war von 1971 bis 1979 als Professor an der Universitdt von Sherbrooke
tatig.

Der Klager interessierte sich stets auch fiir Technik. So erfand er ein
neuartiges Audiosystem, welches patentiert wurde und verschiedene
Auszeichnungen erhielt. Zu dessen Vermarktung griindete der Klager
1979 die Oracle Audio Corporation Inc., welche bis heute weltweit in
20 L&ndern operiert (zur Oracle Audio Corporation Inc. und zum vom
Klager erfundenen Audio-System siehe www.oracle-audio.com).

Ab 1994 fokussierte sich der Kléger auf Heiz-, Llftungs- und
Klimatechnik (HLK) und griindete in Kanada die Westwind Strategic
Export Inc., fiir welche er als Berater fir verschiedene kanadische

HLK-Firmen tatig war.

Nach 1995 erbrachte der Kldger zunehmend Beratungsdienstleistungen
in Europa, was ihn 2003 zur Griindung von Westwind Ltd. in London
(GB) und eines Biros in Lich (DE) bewegte. Im Rahmen der sog.
"EnviroHaus Initiative" bot der Kl&ger (bzw. seine Westwind Ltd.)
koharente kosten- und energieeffiziente Systeme zu
Warmeriickgewinnung und LUftung an. Verschiedene Unternehmen
nahmen diese Dienstleistungen in Anspruch, so die Venmar Ventilation
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(CAN), die Vent-Axia (UK) sowie auch die niederléndische Vertretung
der Zehnder Group. Der Kldger war mit seinen Systemen involviert in
diversen Bauprojekten, unter anderem in Deutschland, England,
Dénemark, Irland und Russiand.

2004 lancierte die Westwind Ltd. ein Programm fiir "Innergytech
Enthalpy Exchangers". Daraus ergab sich im Jahre 2005 der erste
"high performace enthalpy plate exchanger”, welcher von der StorkAir
(NL) und spater im Jahr 2007 auch von den HLK-Firmen Helios, Brink
und Vallox eingesetzt wurde.

In der Folge setzte sich der Kldger weiterhin mit der Enthalpie-
warmeaustausch-Technologie auseinander und brachte weitere
diesbeziiglich innovative Ideen hervor, woraus sich schliesslich die fir
diese Streitsache relevante Faktenlage ergab (dazu unten Rz. 30 ff.).

Die Beklagte

Die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Granichen. Sie
gehért der an der SIX Swiss Exchange kotierten Zehnder-Gruppe an.

Die Zehnder-Gruppe ist aktiv in der Entwicklung und globalen
Vermarktung von technischen Geraten zur Regulierung des Klimas und
der Pflege der Luftqualitdt in R&umen, sowohl im Industriebereich wie
im Bereich privater Haushalte (mehr zur Zehnder-Gruppe unter

www.zehndergroup.com).

Beklagte ist interessiert am kldagerischen Enthalpie-
Warmetauschsystem

In den Jahren vor dem Zusammenkommen mit der Beklagten im
September 2009 setzte sich der Kléger in seiner Eigenschaft als der
technischen Innovation zugewandte Privatperson intensiv mit der
Enthalpie-W&rmeaustausch-Technologie auseinander. In dieser Zeit
erfand er ein innovatives Enthalpie-Warmetauschsystem zur Pflege der
Luftqualitdt in Raumen.

Am 8. September 2009 unterzeichneten der Kldger (flir seine
Einzelfirma Westwind Limited) und die Beklagte (fiir "Zehnder Group,
on behalf of itself and its direct and indirect affiliates and subsidiaries")
ein "Confidential Disclosure Agreement". Dieses sollte es dem Klager
erlauben, der Beklagten sein geheimes und proprietéres technisches
Wissen insbesondere zu “Energy Recovery Ventilation, manufacturer of
Aluminium Heat Exchangers (Prospect for Acquisition) and innovative
Hybrid Component Design Concept to increase the capabilities of plate
exchangers" mit Blick auf eine diesbeziigliche Geschéftsbeziehung

offen zu legen.

BO: Confidential Disclosure Agreement zwischen Westwind und
der Beklagten vom 7. September 2011

Beilage 8



VISCHER

12

25, Junl 2015

32

33

34

35

36

Es folgten eine Reihe von initialen Meetings zwischen dem Kldger und
Reprdsentanten der Beklagten bzw. der Zehnder-Gruppe, so am
8. September 2009 in Reinsdorf (mit Stefan Wiesendanger, damals
Managing Director Zehnder-NL), am 3. Oktober 2011 in Florida (mit
Hans-Peter Zehnder, damals Verwaltungsratsprasident) und am
15. Oktober 2011 in London (mit Steve Grau, damals President
Zehnder-Group England, Nordamerika und China).

Gegenstand dieser Meetings war einerseits die Offenlegung des
innovativen Enthalpie-Wé&rmetauschsystems durch den Kldger und die
Diskussion der Idee, aus dieser neuartigen Technologie in der Zehnder-
Gruppe Produkte zu entwickeln und weltweit zu vermarkten. Ferner
verhandelten die Parteien (iber mégliche Beratungsaufgaben des
Klagers im Bereich Geschéfts-- und Unternehmensentwicklung,

vorwiegend der Zehnder-Gruppe in den USA,
Andererseits besprachen die Parteien in diesen Treffen, wie die
Beklagte den Kldger vertraglich an sich binden und unter welchen

Bedingungen die Beklagte die Nutzung des vom  Klager
hervorgebrachten innovativen Enthalpie-Wé&rmetauschsystems fur sich
sichern kénnte.

Aus den Besprechungen ergaben sich Eckwerte eines anzustrebenden
Vertragsverhéltnisses. Angedacht wurden zwei Vertage. Der eine solite
die Kompensation des Klégers fiir dessen gesitigen Eigentums regeln,
der andere die Beratertétigkeit des Ki&gers fir die Beklagte.

Die Beklagte (durch Stefan Wiesendanger) schiug sodann den
sofortigen Beginn der Zusammenarbeit vorerst "without contract” vor.
Der Klidger liess sich darauf ein und beendete in gutglaubiger
Erwartung einer erfolgreichen zukunftigen Geschéaftsbeziehung mit der
Beklagten sein damals bestehendes Vertragsverhéltnis mit der Aldes-

Gruppe.
BO: E-Mail des Kldgers an Stefan Wiesendanger vom 15.
September 2011 (inkl. Anhang)
Beilage 9

E-Mail des Klégers an Hans-Peter Zehnder vom 30. Oktober
2011 (inkl. Anhang)
Beilage 10

E-Mail von Stefan Wiesendanger an den Kldger vom
22. November 2011
Beilage 11

E-Mail von Stefan Wiesendanger an den Klager vom
29. November 2011 ‘
Beilage 12
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Einreichung von Patentanmeldung 1

Umgehend nach Aufnahme der Beratertdtigkeit flr die Beklagte
arbeitete der Kldger eine erste Patentanmeldung aus, namlich zu
seiner FErfindung "Heat exchanger element and method for the
production". Diese hat der Kldger an einem Meeting am 6. Dezember
2011 in Disseldorf mit Stefan Wiesendanger besprochen und
anschliessend bis zum 16. Januar 2012 finalisiert,

Da weiterhin kein formeller Vertrag zwischen Beklagter und Klagerin
bestand, unterbreitete Stefan Wiesendanger dem Kldger am 24. Januar
2012 eine einseitige Erklarung mit dem Titel "Memorandum of
Understanding” (MoU-2012). Diese einseitige Erkldrung trug die
Unterschrift von Stefan Wiesendanger unter der "Zehnder Nederland" —
eine Gruppengesellschaft der Beklagten -, datiert vom 19, Januar
2012. Die Beklagte (bzw. die Zehnder-Gruppe) zielte damit darauf ab,
dass die Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG (ZVV-AG) diese erste
Patentanmeldung trotz Fehlens einer vertraglichen Abrede bis auf
Weiteres treuh&nderisch in eigenem Namen einreichen konnte.

BO: Memorandum of Understanding vom 19. Januar 2012
Beilage 13

Das MoU-2012 enthielt wortwortlich die Klarstellung, dass diese
Erméachtigung nur in Antizipation der Vertragsbeziehung zwischen der
Beklagten und dem rechtmassigen Inhaber, d.h. dem Kl&ger, erfolgte:

"in anticipation of a contractual arrangement to take place
between the legitimate owner of the IP, Marcel Riendeau,

and Zehnder"”

Ferner stellte das MoU-2012 explizit klar, dass die Erméchtigung der
Beklagten zur treuh&nderischen Patentanmeldung in eigenem Namen
nur unter der resolutiven Bedingung des Vertragsschlusses Uber einen
alifalligen Kauf oder eine Lizenzierung gelten sollte:

"This agreement will set a value for the eventual Patent to
be issued and determine the terms and conditions for the
purchase of the right to exploit the patent.

It is understood that this agreement cannot take place
separately and independently from the broader cooperation
agreement which is yet to be finalized between the two

parties.”

Falls der Vertrag nicht bis 20. Februar 2012 zustande kommen sollte,
verpflichtete sich die Beklagte, die Anmeldung - ohne weitere
Bedingung — auf den Namen des Klégers zu lberschreiben:

"Should any of these two agreements fail to materialize
before February 20, Zehnder commit to have the
registration name of the Patent Application changed from
Zehnder to Marcel Riendeau.”
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Konzeptionell sicherte die Beklagte im MoU-2012 dem Klager also zu,
mit dem Klager zwei Vertridge abzuschliessen: ein "agreement [...] for
the purchase of the right to exploit the patent" und ein "cooperation
agreement".

Auf dieser Grundlage ermichtigte der Kléger die Beklagte zur
Einreichung der Patentanmeldung 1 ("Heat exchanger element and
method for the production"), was am 20.Januar 2012 beim
Européischen Patentamt erfolgte.

BO: EP 2618090 (Anmelde-Nr. 12000365) "Heat exchanger
element and method for the production”

Beilage 14
Von Bedeutung fiir diese Streitsache ist, dass der Kldger - als
unbestrittenermassen einziger Erfinder — in der Beschreibung zu

Patentanmeldung 1 die erfinderischen Uberlegungen, welche spéter zu
den Patentanmeldungen 2 und 3 fiihren sollten, bereits manifest
machte. Namentlich wies er bereits in .der Beschreibung der
Patentanmeldung darauf hin, dass das Wéarmetauschelement auch
mittels Lamination hergestellt werden kann. Entsprechend ist unter
Absatz [00016] von Patentanmeldung 1 zu lesen:

"According to the inventions, the polymer is supplied as a
dispersion. The dispersion can be brought to the plate by
thereby filling or covering the holes or perforations with
the polymer solution by way of spray, dipping, serigraphy
or any other lamination method.”

[Hervorhebung durch den Unterzeichneten]

Beratertitigkeit des Klagers

Wenngleich liber die gesamte Dauer der Geschéftsbeziehung zwischen
der Beklagten und dem Kldger keiner der im MoU-2012
vorgezeichneten Vertrdge — also weder ein "agreement [...] for the
purchase of the right to exploit the patent" noch ein "cooperation
agreement" - zustande kam, vermochten sich die Streitparteien
immerhin (iber das Beraterhonorar des Klégers zu einigen. Auf der
Grundlage eines Pensums von 4 Tagen pro Woche sollte der Klager
(bzw. Uber seine Westwind Ltd.) eine Monatspauschale von EUR 16'500

erhalten.
(vgl. Beilage 11)

Inhaltlich umfasste die Beratertdtigkeit des Klégers fur die Beklagte
eine Reihe von Aufgaben. Die eine Halfte der Zeit sollte er flr die
Produktentwicklung auf der Basis der vom ihm erfundenen und in die
Geschiftsbeziehung eingebrachten Warmetauschtechnologie
verwenden. Die andere Hélfte der Zeit sollte der Klager Marktanalysen
durchfithren, mit Technologiepartnern der Zehnder-Gruppe verhandeln,
die Zehnder-Gruppe bei Unternehmensiibernahmeprojekten in
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Nordamerika assistieren und Steve Grau (Rz. 32) in dessen
Fihrungsaufgaben in Nordamerika unterstitzen.

Die Beklagte zahite die monatlich gestellten Rechnungen des Klagers
(mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen) jedoch in den meisten Féllen
nur auf wiederholte Mahnung hin. Die Zahlungen der Rechnungen des
Klagers fiir seine Tatigkeiten zwischen Juni und Oktober 2014 blieben
dann ganzlich aus. Insbesondere auch die Arbeiten des Klédgers,
zusammen mit dem Patentanwalt der Beklagten, Erhard Krumpholz,
die streitgegenstindlichen Patentanmeldungen 2 und 3 vorzubereiten
(dazu unten Rz. 62 ff.), blieben bis heute unbezahlt.

Andauernde Vertragsverhandlungen

Die Parteien verhandelten in der Folge weiter Uber zwei Vertrage,
entsprechend der im MoU-2012 von der Beklagten zugesicherten
Konzeption. Neben einem Vertrag beziiglich die Beratertatigkeit des
Kldgers stand ein Vertrag zur Nutzung der kldgerischen proprietaren
Technologie zur Debatte. Der Kléger unterbreitete der Beklagten am
15. Februar 2012 seine diesbeziiglichen Vorstellungen in einem
Dokument "FRAMEWORK FOR CONTRACTUAL AGREEMENT". Dariiber
tauschte sich der Kldger mit dem Vertreter der Beklagten nachfolgend

aus.
BO: E-Mail des Klidgers an Stefan Wiesendanger vom 15.
Februar 2012 (inkl. Anhang)
Beilage 15
BO: E-Mails zwischen Kldger und Beklagter vom 20. und 21.
Februar 2012
Beilage 16

Vorschlag des Kligers fiir Erweiterung von Patentanmeldung 1

Parallel zu den Vertragsverhandlungen machte sich der Klager
Gedanken, wie der Schutzgegenstand von Patentanmeldung 1
erweitert werden kénnte, so dass eine Umgehung durch Konkurrenten
méglichst verhindert werden kann. Zunutze machte er sich dabei, was
er bereits in der Beschreibung zu Patentanmeldung 1 manifest machte.
Namentlich wies der Kléger ja bereits in der dort eingereichten
Beschreibung darauf hin, dass die Poren der perforierten
Warmetauscherelemente nicht nur durch aufsprayen, "dipping" oder
Durchdruckverfahren mit der Polymerdispersion gefiillt werden kénnen,
sondern auch mittels Lamination (Patentanmeldung 1, Absatz [00016],

vgl. dazu oben Rz, 43):

"According to the inventions, the polymer is supplied as a
dispersion. The dispersion can be brought to the plate by
thereby filling or covering the holes or perforations with

the polymer solution by way of spray, dipping, serigraphy



25. Juni 2015

VISCHER

50

51

52

53

16

or any other lamination method."
[Hervorhebung durch den Unterzeichneten]

Am 6. Mai 2013 schlug der Klager der Beklagten entsprechende
Erweiterungen der urspriinglichen Patentanmeldung 1 vor. Der Klager
ging dabei vom Wortlaut der Patentanmeldung 1 aus und erweiterte
diesen in der Weise, dass in den Schutzbereich seiner Erfindung
explizit auch Wérmetauscherelemente fallen soliten, deren perforierte
Platten ("over entire plate") mit einem Poylmerfilm ("casted film")
liberzogen werden, um SO die - luftdichten aber
wasserdampfdurchldssigen - Poren zu versiegeln.

BO: E-Mail des Klagers an Stefan Wiesendanger vom 6. Mai
2013, inkl. Entwurf erweiterte Patentanmeldung

Beilage 17

Der interne Patentanwalt der Beklagten, Erhard Krumpholz, legte nach
einer Diskussion mit dem Kléger in der Folge zwei Szenarien fiir die

Anmeldestrategie vor:
"Scenario 1" "amending our existing application”

"Scenario 2" "filing a second priority-establishing
application"

Angesichts des Umstands, dass die Beschreibung des Klagers in
Patentanmeldung 1 die vorgeschlagene erweiterte Patentanmeldung
bereits vorwegnahm, bestand das Risiko, dass die Publikation von
Patentanmeldung 1 mit Blick auf diese Erweiterung neuheitsschadlich
sein kénnte. Ausdriicklich wies der Patentanwalt der Beklagten auf das
frithestmégliche Publikationsdatum der Patentanmeldung 1 am 20. Juli

2013 hin:

“"For scenario 2), we have to file the second patent
application with a new priority date on or before
July 20, 2013 which is the earliest possible publication
date of our parent application from scenario 1.”

BO: Emails zwischen Erhard Krumpholz und Kidger vom 8. und
17. Mai 2013
Beilage 18.

Beklagte stellt Beratungsverhdltnis mit Kldger in Frage

Der Beklagte, wiederum vertreten durch Stefan Wiesendanger, stellte
dem Klager am 16. Mai 2013 am Flughafen Ziirich mindlich die
einseitige Beendigung des Beraterverhéltnisses in Aussicht. Der Klédger
zeigte sich dariiber erstaunt und wies darauf hin, dass die Beklagte
sich damit die Méglichkeit nehmen wiirde, die vom Klager entwickelten
Warmetauschertechnologie und das zugehdrige geistige Eigentum zu
nutzen.
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Die Beklagte liberlegte es sich dann nochmals anders. Mit Email vom
20. Mai 2013 (vgl. Beilage 19) liess Stefan Wiesendanger den Kléger
wissen, dass er ein Gesprdach mit Hans-Peter Zehnder (Prasident der
Verwaltungsrats der Zehnder-Gruppe) fiihrte, woraus sich Folgendes
ergeben habe:

"As a result of that conversation, I confirm our
continuing interest in the realization of the heat
exchanger based on your initial IP and the further
additions to that IP.”

Um das Ziel der "realization of the heat exchanger based on your initial

IP and the further additions to that IP" zu verfolgen, schlug Stefan
Wiesendanger den raschen Abschluss eines diesbezlglichen Vertrags

vor:
"Two things therefore become urgent:
1. to conclude the contract with the reduced scope as stated
above, pre-dated to May 1%
L.]"

BO: E-Mail von Stefan Wiesendanger an den Kidger vom 20. Mai

2013
Beilage 19

Der Kldger nahm diesen Vorschlag zuriickhaltend auf. Er brachte zum
Ausdruck, dass er am Konzept von zwei Vertrdgen, wie vom MoU-2012
von der Beklagten zugesichert (dazu oben Rz. 42), festhalten wolle.
Der Klager wies darauf hin, nicht nur die Beratertétigkeit, sondern
auch die Bedingungen, unter welchen die Beklagte das geistige
Eigentum des Kldgers nutzen durfte, vertraglich geregelt werden
missen:
"Assignment and/or transfer of all rights and claims with respect
to the invention should have been done only after terms and
conditions of purchase and/or exploitation of IP were duly agreed
upon and relevant contracts signed by both parties.
Unfortunately, it wasnt."
"As for the Cooperation Agreement, significant changes are
needed to make it adequate for justifying current anticipated IP
ownership status at ZG."
"T presented to ZG a second Patent Application to be filed before
end of June. It will need to be integrated in Chapter 1 of the
Cooperation Agreement.”
BO: E-Mail des Kldgers an Stefan Wiesendanger vom 22. Mai
2013 (inkl. MoU-2012 als Anhang)
Beilage 20
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Am folgenden Tag, d.h. am 23. Mai 2013, unterbreitete der Kiager der
Beklagten eine Ubersicht seiner Vorstellungen der "terms and
conditions" fir das bisher zwischen den Parteien
verhandlungsgegegenstindliche "Cosulting Agreement” und das
"Cooperation Agreement".

BO: E-Mail des Kl&gers an Stefan Wiesendanger vom 23. Mai
2013
Beilage 21

Die Beklagte reagierte auf diese Email des Klégers nicht.

Zwischenzeitlich beglich die Beklagte aber das Beraterhonorar des
Kldgers fiir die Monate Januar und Februar 2013.

Mit Email vom 14. Juni 2013 an Stefan Wiesendanger bedankte sich
der Klager fiir die Begleichung dieser Rechnungen. Der Kl&ger zeigte
sich im Weiteren besorgt dariiber, dass die Beklagte offenbar keinen
klaren Plan habe beziiglich des unternehmerischen Ziels seiner
Beratertatigkeit. Der Klager wies darauf hin, dass er es jedenfalls als
prioritdr ansehe, die ergénzende Patentanmeldung vor Ende Juni
einzureichen. Damit er (bzw. seine Westwind Ltd.) diese erweiterte )
Anmeldung in Abstimmung mit Patentanmeldung 1 vor deren
Publikation (dazu oben Rz. 51) einreichen koénne, verlangte er die
umgehende Riickiibertragung von Patentanmeldung 1:

"Short of contractual agreements as anticipated and given
the current cooperation context, I do not wish to proceed
with further IP matters based on current conditions

(anticipated contract).

I belief this duty belongs to Westwind /MR until
purchase/license terms and conditions are duly agreed
upon. In order to proceed with the new (interconnected)
patent application, we urgently need to revert back the
registration name on the current ("mother”) Patent
Application to Westwind Ltd (MR) as per January 19, 2012
Memorandum of Understanding.”

BO: E-Mail des Klagers an Stefan Wiesendanger vom 14. Juni
2013
Beilage 22

Der Uberschreibung der Patentanmeldung 1 durch die Beklagte auf den
Klager stimmte die Beklagte allerdings nicht zu. Vielmehr wirkte sie
darauf hin, dass der Kléger - in seiner Eigenschaft als privater
Einzelerfinder — weiterhin im Glauben blieb, doch noch mit der -
bérsenkotierten und miltinationalen - Beklagten ins Geschaft zu

kommen.
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Einreichung von Patentanmeldungen 2 und 3

Das Verhalten der Beklagten gab dem Klidger Anlass zur Sorge, dass
die Beklagte die von ihm vorgeschlagene erweiterte Patentanmeldung
womdéglich unabhéngig von ihm in eigenem Namen vornehmen kénnte.
Der Kléager kontaktierte daraufhin den erstunterzeichneten Anwalt.

In der Folge forderte der erstunterzeichnete Anwalt am 28. Juni 2013
die Beklagte schriftlich auf, dem Klédger uneingeschrénkt Zugang zu
gewdhren zu allen Unterlagen betreffend die ersteingereichte
Patentanmeldung 1. Zudem solite die Beklagte alles erforderliche
vornehmen, um dem Kldger die Anmeldung der erweiterten

Patentanmeldung zu ermdglichen.

BO: Schreiben des Rechtvertreters des Klégers an die Beklagte
vom 28. Juni 2013

Beilage 23

Das vorgenannte anwaltliche Schreiben filihrte zu einem Treffen
zwischen der Beklagten (vertreten durch Stefan Wiesendanger und
Patentanwalt FErhard Krumpholz) und dem Klager in den
Raumlichkeiten des erstunterzeichneten Anwalts am 9. Juli 2013 in
Ztrich. Die Beklagte bekréaftigte ihr Interesse an einer weiteren
Zusammenarbeit mit dem Klager. Es wurde Folgendes erklért:

— Die Beklagte anerkannte, dass die Erfindung, welche Gegenstand
der erweiterten Patentanmeldungen 2 und 3 werden sollte, allein
von Klager gemacht wurde.

"It is acknowledged that the invention of such Second
Patent Application was made by marcel
Riendeau/Westwind"

— Die entsprechend erweiterte Patentanmeldung sollte von der
Beklagten bis spatestens am 20. Juli 2013 treuhanderisch
eingereicht werden, wobei vorausgesetzt wurde, dass im Nachgang
dazu innert 14 Tagen die Beklagte und der Kil&dger einen Vertag
(einschliesslich Kompensationsregelung) betreffend Ubertragung
der Eigentumsrechte an den erweiterten Patentanmeldungen sowie
betreffend Beratungstétigkeit des Kldgers abschliessen sollten.

Der zusammengefasste Inhalt der anldsslich des Treffens vom 9. Juli
2013 getroffenen Vereinbarung wurde vom erstunterzeichneten Anwait
per Email vom 10. Juli 2013 der Beklagten (Stefan Wiesendanger)
unterbreitet und von dieser unter Anbringung von Kommentaren zu

zwei Punkten gleichentags bestétigt.

BO: E-Mails zwischen dem Rechtsvertreter des Klégers und
Stefan Wiesendanger vom 10, Juli 2013

Beilage 24

Entsprechend dieser Korrespondenz arbeitete der Kl&dger zusammen
mit dem Patentanwalt der Beklagten (Erhard Krumpholz) im Rahmen
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vom Treffen am 15. bis 17. Juli 2013 die Erweiterung zur
Patentanmeldung 1 aus. Gewé&hlt wurde "Scenario 2" der urspringlich
besprochenen Alternativen der Anmeldestrategie (dazu oben Rz. 51),
also "filing a second priority-establishing application”

Allerdings zogerte sich die Einreichung der Anmeldung durch die
Beklagte hinaus. Es drohte die Publikation von Patentanmeldung 1,
welche hinsichtlich der geplanten, erweiterten Patentanmeldung ja
neuheitsschéadlich gewesen ware (dazu oben 49 ff.).

Zur Sicherung seiner immaterialgiiterrechtlichen Schutzposition und
angesichts des Umstands, dass die Beklagte ihn iber das konkret
vorgesehene Einreichungsdatum im Dunkeln liess, reichte der Klager
fiir die Erweiterung von Patentanmeldung 1 mit Prioritétsdatum vom
19. Juli 2013 in seinem eigenen Namen eine Patentanmeldung in den

USA ein.

BO: US 2013/0269906 Heat/Enthalpy Exchanger Element and
method for the Production

Beilage 25

Die Beklagte liess das am Treffen vom 9. Juli 2013 dem Klager
zugesicherte spéateste Anmeldedatum vom 20. Juli 2013 tatséchlich
verstreichen. Die Anmeldung der Beklagten erfolgte erst zwei Tage
spater, namlich am 22. Juli 2013. Die Erweiterung zu Patentanmeldung
1 fasste die Beklagte in zwei neue Europdische Patentanmeldungen
(Patentanmeldungen 2 und 3; vgl. Beilagen 3 und 4). Als -
unbestrittenermassen — einziger Erfinder wurde fiir beide Anmeldungen
der Klager benannt. Mit jeder dieser beiden Anmeldungen reichte die
Beklagte das MoU vom 19. Januar 2012 (dazu oben Rz. 38 ff.) ein.
Damit bekréftige die Beklagte gegeniiber dem Européischen Patentamt
explizit, dass sie auch diese beiden Anmeldungen bloss treuhanderisch
vornahm (vgl. Beilage 3)(vgl. Beilage 4)(vgl. Beilage 13):

"in anticipation of a contractual arrangement to take place
between the legitimate owner of the IP, Marcel Riendeau,

and Zehnder"

Definitives Scheitern der Vertragsverhandlungen

Die Streitparteien versuchten in der Folge, doch noch eine vertragliche
Regelung ihrer Rechtsbeziehung und insbesondere auch beziglich der
von der Beklagten treuhdnderisch angemeldeten Patentanmeldungen
zu erzielen. In seiner Eigenschaft als Einzelerfinder und —unternehmer
wurde eine Abkehr von der mit der Beklagten initiierten
Geschéaftsbeziehung selbstredend stets schwieriger.

Unter anderem fand am 13. September 2013 abermals ein Treffen
zwischen dem Klager und der Beklagten (Stefan Wiesendanger) in
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Giessen statt. Eine Einigung ergab sich daraus und auch aus den
nachfolgenden Verhandlungen aber nicht.

Mit Brief vom 27. November 2013 zeigte der Klager der Stefan
Wiesendanger an, dass er die Vertragsverhandlungen als gescheitert
ansehe. Mit demselben Brief verlangte der Kléger von der Beklagten
die Ubertragung der drei européischen Patentanmeldungen 1, 2 und 3
innert 14 Tagen, die Unterlassung der Nutzung seiner von diesen drei
Patentanmeldungen beanspruchten Erfindungen und des zugehérigen
proprietdren Know-hows, die Einhaltung der vertraglich vereinbarten
Geheimhaltung geméss der vereinbarten Geheimhaltungsvereinbarung
(Rz. 31) sowie die Bezahlung der noch ausstehenden Beraterhonorare
fiir die Monate Juli bis Oktober 2013,

BO: Brief des Kldgers (bzw. Westwind Ltd.) an die Beklagte vom
27. November 2013

Beilage 26

Auch diesen Brief liess die Beklagte unbeantwortet. Der Kiéger
instruierte den erstunterzeichneten Anwalt, der Beklagten die
entsprechenden Anliegen mittels anwaltlichem  Schreiben zu
unterbreiten. Dies erfolgte am 6. Januar 2014, wobei der Beklagten
wiederum eine Frist von 14 Tagen fiir die Ubertragung der in Frage
stehenden drei Patentanmeldungen angesetzt wurde.

BO: Schreiben des Rechtsvertreters des Kldgers an die Beklagte
vom 6. Januar 2014

Beilage 27

Auf dieses Schreiben hin meldete sich die Beklagte (wiederum
vertreten durch Stefan Wiesendanger) erst mit Email vom 24. Januar
2014 beim Kl&ger. Stefan Wiesendanger wies im Namen der Beklagten
darauf hin, wegen eines Umzugs den Brief des Rechtsvertreters des
Klagers erst verspétet erhalten zu haben. Mit seiner Email-Antwort
vom 27. Januar 2014 verldngerte der Kldger die Frist zur Ubertragung
der drei Patentanmeldungen auf den 31. Januar 2014,

BO: Email der Beklagten (Stefan Wiesendanger) an den Klager
vom 24, Januar 2014
Email des Klégers an die Beklagte (Stefan Wiesendanger)
vom 27. Januar 2014

Beilage 28

Am 29. Januar 2014 fand alsdann ein Telefonat zwischen dem Klager
und dem Beklagten statt. Die Beklagte bestétigte darin ihre
Bereitschaft, die Patentanmeldung 1 an den Klédger zu Ubertragen. Was
die Patentanmeldungen 2 und 3 anbelangte, knlpfte die Beklagte
deren Ubertragung an die Bedingung, dass der Kldger und die Beklagte
sich vorab Uiber die Bedingungen einer Nutzungslizenz einigten.
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BO: Emails zwischen Kl&ger und Beklagter vom 31. Januar 2014
Beilage 29

(Vermeintliche) Ubertragung der Patentanmeldung 1

Es folgten wiederum Verhandlungen zwischen den Parteien. Am 1. April
2014 setzte eine Kommunikation der Rechtsvertreter der beiden
Parteien Uber die Ubertragung der in Frage stehenden
Patentanmeldungen auf den Kléger ein. Es zeichnete sich ab, dass die
Beklagte zur Abtretung aller drei Patentanmeldungen nur dann bereit
war, wenn sie im Gegenzug vom Kl&ger die Nutzungsrechte fir die
infrage stehende Technologie eingerdumt erhielt. Die Beklagte stellte
sich ab diesem Zeitpunkt auf den Standpunkt, rechtsgeschéftlich
Figentiimerin der Patentanmeldungen 2 und 3 geworden zu sein.

"zehnder ist der Auffassung,  Eigentimerin der
Patentanmeldungen Nr. 2 und 3 zu sein, [...]"

BO: ~ Email des Rechtsvertreters der Beklagten an den
Rechtsvertreter des Kldgers vom 1. April 2014

Beilage 30

Auf die Frage des klagerischen Rechtvertreters, aus welchem
Rechtsgrund die Beklagte glaubt, Eigentimerin der
Patentanmeldungen 2 und 3 geworden zu sein, antwortete der
Rechtsvertreter der Beklagten:

"patente Nr. 2 und 3, und zumindest diese beiden, wurden
von Zehnder gemeinsam mit Ihrer Klientschaft entwickelt,
wobei Herr Riendeau als Beauftragter einer
Auftragsentwicklung fir seine Aufwédnde durch meine
Klientin entschédigt wurde, Darliber geben mehrere
Dokumente, welche zwischen den Parteien besprochen,
verhandelt, ausgetauscht und darauf Bezug genommen
wurde, klar Auskunft."

Was der Rechtvertreter der Beklagten unter "mehrere Dokumente”
meinte, welche Auskunft (ber die behauptete Rechtsiibertragung

geben sollte, blieb ganzlich unspezifiziert.

BO: Email-Kommunikation zwischen dem Rechtsvertreter des
Beklagten und dem Rechtsvertreter des Klégers zwischen 1.

und 14. April 2014
Beilage 31

Der Klager bestritt, dass eine rechtsgeschiftliche Ubertragung des
Eigentums an den Patentanmeldungen 2 und 3 auf die Beklagte jemals
stattfand oder die Beklagte anderweitig berechtigt wére an den
Patentanmeldungen. Derweil hatte die Ubertragung der
Patentanmeldung 1 hoéchste Prioritét fir den Kléger, da die Frist fur die
territoriale Ausdehnung anstand. Die Beklagte war nicht bereit, eine
Abtretungserkldrung zu Patentanmeldung 1 abzugeben, ohne in den
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Abtretungsvertrags eine Klausel 2 ("Limits") einzuflihren. Diese
klammerte Patentanmeldungen 2 und 3 ausdricklich aus dem
Geltungsbereich des Abtretungsvertrags aus und hieit fest, dass die
Parteien "in good faith" Uber ein "licensing agreement" zu diesen
beiden Patentanmeldungen verhandeln sollten. Wie sich spéater
herausstellen sollte (dazu untern Rz. 82 ff.), beharrte die Beklagte in
der Folge aber strikt auf ihremm Eigentumsrecht an den
Patentanmeldungen 2 und 3, was selbstredend Lizenzverhandlungen in
"good faith" zum Vornherein verunmaglichte.

Das "Agreement for Assignment of Intellectual Property Rights” wurde
schliesslich am 5. Mai 2014 von der ZVV-AG unterzeichnet.

BO: Email-Korrespondenz zwischen dem Rechtsvertreter des
Klagers und dem Rechtsvertreter der Beklagten zwischen
28. April und 1 Mai. 2014

Beilage 32

Agreement for Assignment of Intellectual Property Rights
vom 5./20. Mai 2014

Beilage 33

Der Klidger war nun fiirs erste in der Lage, aufgrund dieses
Abtretungsvertrags bei den betroffenen Amtern die Patentanmeldung 1
auf sich ibertragen zu lassen. Wie sich aber herausstellen sollte, hat
die ZVV-AG im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abtretungsvertrags
gar nicht mehr existiert. Die drei streitgegensténdlichen
Patentanmeldung wurden bereits vor diesem Zeitpunkt durch Fusion
(Ubernahme der Aktiven und Passiven) von der ZVV-AG auf die
Beklagte (Zehnder Group International AG) Ubertragen und die ZVV-
AG wurde im Nachgang dazu liquidiert (dazu unten Rz. 84 ff.).

Verweigerung der Ubertragung der Patentanmeldungen 1-3

Mit Schreiben vom 5. Juni 2014 an den Rechtsvertreter der Beklagten
forderte der Rechtsvertreter des Kldgers die Beklagte unter
Fristansetzung zur Ubertragung der Patentanmeldungen 2 und 3 auf.
Per Email vom 10. Juni 2014 verweigerte die Beklagte (iber ihren
Anwalt diese Ubertragung. Es folgte ein weiterer Austausch von Emails
zwischen den Rechtsvertretern, welcher aber wiederum keine Ldsung
brachte. Vielmehr bekréftigte die Beklagte ihre Auffassung,
rechtsgeschéftlich Eigentimerin der Patentanmeldungen 2 und 3

geworden zu sein.

Der Kldger wies die Beklagte darauf hin, flir denselben
Erfindungsgegenstand, wie von Patentanmeldungen 2 und 3
beansprucht, eine zeitlich prioritédre Anmeldung in den USA eingereicht
zu haben (dazu oben Rz. 66). Die Beklagte stellte daraufhin in
Aussicht, jede Beeintrdchtigung ihrer (vom Klager bestrittenen)
Figentiimerstellung bezliglich der Patentanmeldungen 2 und 3 "mijt
allen zur Verfligung stehenden rechtlichen Mitteln" zu bekédmpfen.
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BO: Korrespondenz zwischen dem klégerischen Rechtsanwalt
und dem Rechtsanwalt der Beklagten zwischen 5. Juni und

13. Juli 2014 (inkl. Anhang)
Beilage 34

Ubertragungserkldrung zu Patentanmeldung 1 stellt sich als
formell nichtig heraus

Im November 2014 stellte der Kldger fest, dass die ZVV-AG, welche
seitens der Beklagten das "Agreement for Assignment of Intellectual
Property Rights” am 5. Mai 2014 unterzeichnete, an selbigem Datum
gar nicht mehr existiert hatte. Per Fusionsvertrag vom 19. Februar
2014 wurden namlich alle Aktiven und Passiven der ZVV-AG,
einschliesslich der drei streitgegensténdlichen Patentanmeldungen, der
Zehnder Group International AG (die vorliegend beklagte Partei)
ibertragen. Die ZVV-AG wurde noch vor deren Unterzeichnung des
"Agreement for Assignment of Intellectual Property Rights" vom 5./20.

Mai 2014 liquidiert.

Nachdem sich die Beklagte wiederum weigerte, die fur die
Patentanmeldungen 1-3 erforderlichen Ubertragungserklarungen
bedingungslos abzugeben, setzte der Kldger der Beklagten mit
Einschreiben vom 8. Mai 2015 eine letztmalige Frist unter Androhung
prozessualer Schritte an.

BO: Schreiben des kldgerischen Anwalts an den Rechtsvertreter
der Beklagten vom 8. Mai 2015

Beilage 35

Dieses Schreiben blieb von der Beklagten bis dato unbeantwortet.

Folgeanmeldungen der Beklagten mit neuen Miterfindern

Schliesslich musste der Kldger auch noch realisieren, dass die Beklagte
- ohne jede Riicksprache mit ihm - basierend auf den
patentanmeldungen 2 und 3 am 17. Juli 2914 je eine PCT-
Anmeldungen eingereicht hatte.

In beiden PCT-Anmeldungen bennate die Beklagte nicht nur den Klager
als Erfinder, sondern fiigte kurzerhand auch noch zwei Miterfinder an,
namlich den hauseigenen Patentanwalt Erhard Krumpholz sowie
Christian Hirsch, der bei der Zehnder-Gruppe die Forschungs- und
Entwicklungsabteilung leitet. (vgl. Beilage 6) (vgl. Beilage 7)
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B. Begriindung

1. Kldger brachte technische Lehre aller Patente bereits vor
Beratertatigkeit fiir Beklagte hervor

89 Zwischen den Parteien unbestritten ist, dass der Klager alleiniger
Erfinder der technischen Lehre der Patentanmeldung 1 ist. Ebenfalls
unbestritten ist, dass der Klager die technische Lehre von
Patentanmeldung 1 bereits vor seinem Eintritt in die Beratertdtigkeit
fiir die Beklagte hervorgebracht hat (dazu oben Rz. 30 - 44).

90 Der Vergleich zwischen den unabhangigen Anspriichen der
Patentanmeldungen 1, 2 und 3 zeigt, dass Patentanmeldungen 2 und 3
die der Patentanmeldung 1 zugrunde liegende technische Lehre
vollstandig (bernehmen. Alle drei Anmeldungen beanspruchen ein
Wéarme- bzw. Enthalpie-Tauschsystem, das
x aus einem Plattenelement besteht,
=  welches perforiert ist
= und deren Poren mit einem luftdichten, aber wasserdurchldssigen

Polymer verschlossen werden.

91 Diese allen drei Anmeldungen immanente technische Lehre erlaubt den
Durchfluss von Luftfeuchtigkeit durch das Plattenelement, ohne dass
ein gleichzeitiger Durchfluss der Luft erfolgt.

BO: Vergleich der unabhéngigen Patentanspriiche
Beilage 36

92 Allen drei Anmeldungen liegt also dieselbe Aufgabe zugrunde, nadmlich
eine Anordnung zu schaffen, die den Austausch von Luftfeuchtigkeit
zwischen zwei R&umen ermdglicht, ohne dass gleichzeitig ein
Austausch der Luft selbst stattfindet. Die Erfindung zur L6sung dieser
Aufgabe ist in Patentanmeldung 1 bereits vollsténdig beschrieben und
beansprucht. Die Patentanmeldungen 2 und 3 Ubernehmen von
Patentanmeldung 1 die Erfindung zur Ldsung dieser Aufgabe.

93 Patentanmeldungen 2 und 3 bezwecken nichts anderes, als die
Erfindung von Patentanmeldung 1 um die Moglichkeit zu erweitern, die
Poren in den perforierten Plattenelementen mittels einem Polymer-
Films, der Uber die gesamte Platte gelegt wird, zu verschliessen.
Patentanmeldung 2 tut dies fiir Plattenelemente aus Metall,
Patentanmeldung 3 flr Plattenelemente aus Aluminium.

(vgl. Beilage 36)

94 Dass die Verschliessung der perforierten Plattenelemente nicht nur

mittels fiillen der Poren — wie von Patentanmeldung 1 beansprucht -
mittels eines viskosen Polymers mit nachirdglichem Austrocknen,
sondern — wie von Patentanmeldungen 2 und 3 beansprucht - auch
durch Bildung eines Polymerfilms (iber die gesamte Oberfldche des
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perforierten Plattenelements erfolgen kann, nimmt Patentanmeldung 1
in der Beschreibung in Absatz [00016] jedoch bereits vorweg:

"According to the inventions, the polymer is supplied as a
dispersion. The dispersion can be brought to the plate by
thereby filling or covering the holes or perforations with the
polymer solution by way of spray, dipping, serigraphy or
any other lamination method."
[Hervorhebung durch den Unterzeichneten]

Patentanmeldungen 2 und 3 beanspruchen also nichts weiter als eine
zuséitzliche Herstellungsmethode zur Umsetzung der technischen Lehre
der Patentanmeldung 1, wobei die Idee dieser zusatzlichen
Herstellungsmethode in Patentanmeldung 1 bereits beschrieben wurde,
jedoch nicht im unabhéngigen Anspruch explizit escheint.

Folglich wére die vorgéngige Publikation von Patentanmeldung 1 mit
Blick auf die Patentanmeldungen 2 und 3 neuheitsschéadlich gewesen.
Dies hat auch der Patentanwalt der Beklagten erkannt, weshalb die
Einreichung der Patentanmeldungen 2 und 3 vor dem erstmaoglichen
Publikationsdatum von Patentanmeldung 1 angestrebt wurde.

(vgl. Beilage 18)

Die Beklagte irrt, wenn sie davon ausgeht, Patentanmeldungen 2 und 3
wiirden Erfindungen betreffen, die wédhrend der Beratert&tigkeit des
Klagers fur die Beklagte hervorgebracht wurden. Zutreffend ist
vielmehr, dass der Kldger das von den Patentanmeldungen 2 und 3
beanspruchte Erfinderische bereits vor der Aufnahme seiner
Beratertatigkeit hervorgebracht hatte.

Angesichts diese Befundes erscheint es schlicht als unsinning, wenn die
Beklagte ihren Eigetumsanspruch unter Angabe folgender Grinden

behauptet:

"patente Nr. 2 und 3, und zumindest diese beiden, wurden
von Zehnder gemeinsam mit Ihrer Klientschaft entwickelt,
wobei Herr Riendeau  als Beauftragter einer
Auftragsentwicklung fir seine Aufwédnde durch meine
Klientin entschddigt wurde,

(vgl. Beilage 31)

Mit anderen Worten: Dadurch, dass die Beklagte das Recht an den
Patentanmeldungen 2 und 3 fir sich behauptet, entzieht sie dem
Klager geistiges Eigentum, welches dieser bereits vor Aufnahme der
Beratertitigkeit und ganz unabhéngig von der Beklagten
hervorbrachte. Sie ist zur bedingungslosen Herausgabe dieses

Eigentums verpflichtet.
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Kldger ist alleiniger Erfinder - Rechtsgeschiftliche Ubertragung
fehlt

Aber selbst wenn die den Patentanmeldungen 2 und 3
gegensténdlichen technischen Lehren wéhtend der Beratertétigkeit des
Klagers fiir die Beklagte geschaffen worden sein sollten (was
dokumentierterweise unzutreffend ist), kann die Beklagte das geistige
Eigentum daran nicht fiir sich beanspruchen.

Sofern keine anderslautende vertragliche Vereinbarung getroffen wird,
wird das geistige Eigentum aus einer Beratertdtigkeit grundsétzlich
nach dem Schopferprinzip zugeordnet. Weder das Werkvertragsrecht
noch das Auftragsrecht sehen eine abweichende Gesetzesbestimmung
vor (Mondini/Blrge, 7; Takei, 432; BGE 74 II 106 E. 4).

Es kann von der Beklagten nicht ernsthaft betritten werden, dass der
Klager alleiniger Erfinder sowohl hinsichtlich der Patentanmeldung 1 als
auch hinsichtlich der Patentanmeldung 2 und 3 ist. Beziiglich
Patentanmeldungen 2 und 3 hat die Beklagte die Stellung des Klagers
als Alleinerfinder aktiv bestétigt. So bestétigte Stefan Wiesendanger im
Namen der Beklagten ausdriicklich folgendes:

"Tt is acknowledged that the invention of such Second
Application was made by Marcel Rindeau/Westwind"

[mit “Second Application" gemeint war der
Erfindungsgegenstand, der spéter zu den Patent-
anmeldungen 2 und 3 flihren sollte]

(vgl. Beilage 24)

Entsprechend nannte die Bekiagte in den Patentanmeldungen 2 und 3
den Klager als alleinigen Erfinder. Mit  diesen beiden
Patentanmeldungen reichte sie (berdies jeweils auch das MoU-2012
ein, in welchem die Beklagte ausdriicklich erklart, der Kldger sei "the
legitimite owner oft he IP"

(vgl. Beilage 13)

Es ist schlichtweg treuwidrig, wenn die Beklagte die
Alleinerfinderstellung des Klagers bestreitet und liberdies behauptet,
die Patentanmeldungen 2 und 3 rechtsgeschéftlich erworben zu haben:

"2, Die Patentanmeldungen 2 und 3 sind das Ergebnis einer
in Zusammenarbeit mit Threm Klienten, in Form einer
Auftragsentwicklung (Ihr Klient wurde fiir seine T&atigkeit
filrstlich honoriert), von Zehnder verantwortlich
durchgefiihrten und finanzierten Weiterentwicklung von
Patentanmeldung 1."

(vgl. E-Mail des Rechtsvertreters der Beklagten an Rechtsvertreter des Klégers
vom 10. Juni 2014; Beilage 34)
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Diese Behauptungen blieben bis heute unsubstanziiert und vage. Einen
Anspruch auf die Patentanmeldungen 2 und 3 aber ganz pauschal
damit zu behaupten, diese seien das Ergebnis einer "Zusammenarbeit"
bzw. einer "finanzierten Weiterentwicklung von Patentanmeldung 1",
wobei der Kléger fiir seine Tatigkeit ja "fiirstlich honoriert" worden sei,
erscheint aber jedenfalls als rechtlich haltlos.

Auch daraus, dass der Klédger fiir die Beklagte gegen Bezahlung
Beratungsdienste mit Blick auf eine Produktentwicklung basierend auf
vorbestehendem geistigem Eigentum des Kldgers erbrachte, kann die
Beklagte unter keinem Titel einen Anspruch auf vom Kidger
hervorgebrachtes geistiges Eigentum ableiten. Dies gilt gleichsam bei
Anwendung der Regeln zum Auftrag wie zum Werkvertrag
(Blum/Pedrazzini, 283; Mondini/Blirge, 7; Takei, 432; BGE 74 II 106 E.
4).

Ferner ist klarzustellen, dass der Kldger von der Beklagten nie
“fiirstlich honoriert" wurde. Seine monatliche Entschadigung betrug
EUR 16'500, bei einem Engagement von 4 Tagen pro Woche. Dies
ergibt eine Tagespauschale von etwas lber EUR 1000, was einem weit
unterdurchschnittlichen Beraterhonorar entspricht.

(vgl Beilage 11)

Es ist treuwidrig, unsinnig und - insbesondere gegeniiber einem
Einzelerfinder und —unternehmer wie dem Klédger — nicht zuletzt auch
krass unfair zu behaupten, das dem Kldger bezahlte Beraterhonorar
wire "flrstlich" gewesen und hédtte den Preis flir das vom Klager
hervorgebrachte geistige Eigentum beinhaltet. Das Treuwidrige an
dieser Behauptung zeigt sich umso mehr, als die Beklagte die
Rechnungen fiir die Beratertéitigkeit des Kldgers - wenn {berhaupt -
nur auf wiederholte Mahnung hin bezahlte (dazu bereits oben Rz. 46
).

Eine rechtgeschaftliche Ubertragung des Eigentums an den
patentanmeldungen 2 und 3 vom Kldger auf die Beklagte hat nie
stattgefunden. Vielmehr sprechen alle dokumentierten Abreden
zwischen den Parteien dafiir, dass die Beklagte die Patentanmeldungen
2 und 3 bloss treuhdnderisch einreichte und diese auf den Klager
tibertragen sollte, wenn die Parteien sich Uber die Bedingungen einer
Eigentumslbertragung nicht einigen.

Die Klagerin ist zur bedingungslosen Herausgabe des geistigen
Eigetums des Klagers verpflichtet.
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Willkiirliche Miterfindernennung in den PCT-Anmeldungen

Auch  aus Miterfinderstellung steht der Beklagten kein
Eigentumsanspruch auf die Patentanmeldungen 1 und 2 zu. Dariiber
vermag auch nicht der Umstand hinwegzutduschen, dass die Beklagte
kurzerhand Erhard Krumpholz und Christian Hirsch als Miterfinder des
Klagers in den PCT-Anmeldungen Ww02015/011543 und

W02015/011544 eintragen liess.

Erhard Krumpholz ist der hausinterne Patentanwalt der Beklagten. Es
ist bestens dokumentiert, dass Erhard Krumpholz nichts anderes
gemacht hat, als anhand des Entwurfs des Klagers die
Patentanmeldungen 2 und 3 vorzubereiten. Einen erfinderischen
Beitrag zu Patentanmeldungen 2 und 3 hat Erhard Krumpholz nicht
erbracht. Die Beklagte weiss selbst ganz genau, dass das Schreiben
von Patentanmeldungen und die Implementierung einer
Anmeldestrategie keine erfinderische Téatigkeit darstellt. Trotzdem ist
sie sich nicht zu schade, ihren interen Patentanwalt Erhard Krumpholz
mir-nichts-dir-nchts als Miterfinder in die Patentanmeldung 2 und 3
hineinzusetzen. Es ist treuwidrig, sich auf diese Weise gestiges
Eigentum zu erschleichen.

(vgl. Beilage 17 und 18)

Ebenso wenig kommt Christian Hirsch eine Miterfinderstellung zu. In
seiner Position als Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung
der Beklagten war Christian Hirsch stets nur beildufig und punktuell
informiert (iber die Produktentwicklungsaktivitdten des Kldgers.

Der Klager informierte Christian Hirsch dann und wann Uber seine
Fortschritte bei der Produktentwicklung. Es ergab sich, dass Christian
Hirsch den Testldufen des Klédgers zur Applikation eines Polymerfilms
(ber eine perforierte Plastikfolie beiwohnte. Dieser Test stand im
Zusammenhang mit der Produktentwicklung zu Patentanmeldungen 2
und 3. Diese Tests fanden aber erst Ende Mai 2013 statt. Zu diesem
Zeitpunkt hatte der Kl&ger seinen Entwurf als Grundlage fir die
Patentanmeldungen 2 und 3 der Beklagten bereits offenbart (vgl
Beilage 17). Es ist rein vom zeitlichen Ablauf gar nicht mdglich, dass
Christian Hirsch daran einen erfinderischen Beitrag [eisten konnte.

Es ist eine faule Trickserei der Beklagten, durch die nachtrégliche -
willkiirliche - Nennung hauseigener Miterfindern in den PCT-
Anmeldungen eine Eigentliimerstellung erschechen zu wollen. Entlarvt
wird diese faule Trickserei vor allem auch, weil die Beklagte die
alleinige Erfinderstellung des Klédgers anfanglich - zutreffend -
ausdriicklich anerkannte und nie in Frage stellte (dazu oben Rz. 64 ff.;
Beilage 24) und zusammen mit den grundlegenden
Patentanmeldungen 2 und 3 beim EPO das MoU-2012 einreichte, in
welchem die Beklagte den Ki&ger ausdriicklich als alleinigen "/egitimite
owner of the IP" anerkannte (vgl. Beilage 13).
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Der Beklagten ist Bosglaubigkeit zu unterstellen

Es wurde in dieser Schrift dokumentiert dargelegt, dass die Beklagte
Eigentiimerin der Patentanmeldungen 2 und 3 zu sein behauptet,

obwohl

— der Klager die davon beanspruchten Erfindungsgegensténde
bereits vor seiner Aufnahme der Beratertétigkeit bei der Beklagten

hervorbrachte;

— die Beklagte vor ihrer Einreichung der Patentanmeldungen 2 und 3
wiederholt bestétgte (und nie in Frage stellte), dass der Kléger der
alleinige Erfinder der beanspruchten Erfindungsgegenstéande sei;

— die Beklagte ausdricklich best'étigte, die Patentanmeldungen 2 und
3 nur treuhanderisch einzureichen und diese bei
Nichtzustandekommen einer rechtsgeschéftlichen Ubertragung

dem Klager zu libergeben;

— eine rechtsgeschéftliche Ubertragung der Patentanmeldungen 2
und 3 nie stattfand, auch nicht implizit.

Hat die Beklagte vor der Einreichung der Patentanmeldungen 2 und 3
die Stellung des Klégers als alleiniger Erfinder noch ausdricklich
anerkannt und die Ubertragung der Anmeldungen bei Scheitern der
Vertragsverhandlungen noch ausdriicklich versprochen, erfolgte
danach Stiick fiir Stiick eine Abkehr von diesen Zusagen. Heute
begriindet die Beklagte den Rickbehalt des Eigentums an den
Patentanmeldungen 2 und 3 ohne jede Substanziierung damit, die
relevanten Erfindungsgegenstinde seien in "Zusammenarbeit" bzw. im
Rahmen einer "Arbeitsentwickiung" hervorgebracht worden, und der
Kldger wére fiir seinen Beitrag "fiirstlich honoriert” worden. Das
Ansinnen der Beklagten, dem Kldger sein ihm zustehendes
Eigentumsrechts buchstéblich wegzustehlen, gipfelt schiiesslich darin,
in den nachfolgenden PCT-Anmeldungen mir-nichts-dir-nichts zwei
hauseigene Miterfinder eintragen zu lassen - im Wissen, dass diese
keinerlei schépferischen Beitrag an die zugrundeliegenden Erfindungen

leisteten.

Aus diesen (dokumentierten) Vorkommnissen kann nichts anderes
geschlossen werden, als dass die Beklagte in bésglédubiger Absicht
systematisch darauf hinwirkt, dem Ki&ger sein geistiges Eigentum zu
entreissen. Als Einzelerfinder hatte der Klédger von einem
borsenkotierten internationalen Unternehmen, wie die Beklagte eines
ist, ein redlicheres Geschiftsgebaren erwartet — und wohl auch

erwarten dlirfen.
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C. Zu den Rechtsbegehren des Klagers

1. Zu Rechtsbegehren 1 und 2

119 Rechtsgrundlage fiir Rechtsbegehren 2 und 3 ist Art. 61 EPU. Art. 61
EPU sieht die gerichtliche Feststeliung des Anspruchs auf Erteilung vor,
worauf dann der Berechtigte seine Wah!l nach Art. 61 lit. a, b oder c
EPU treffen kann (HGer ZH vom 28. August 2007, ZR 107/2008 55, 56
E. 2.2.1).

120 Soweit ersichtlich ist es nicht zwingend ausgeschlossen, dass der
Klager die Rechtsfolge von Art. 61 lit. a EPU, n&dmlich die européische
Patentanmeldung anstelle des Anmelders als eigene Anmeldung
weiterzuverfolgen, im Rahmen eines Leistungsbegehrens, vorliegend
Rechtsbegehren 1, stellen kann.

2. Zu Rechtsbegehren 1 und 2

121 In gleicher Weise wie bei Rechtsbegehren 1 und 2 stelit der Klager
auch hinsichtlich der Ubertragung von bzw. Feststellung seiner
Berechtigung an den PCT-Anmeldungen in erster Linie ein
Leistungsbegehren (Rechtsbegehren 3), und in zweiter Linie -
evantualiter - ein Feststellungsbegehren gemass Rechtsbegehren 4.

3. Zu Rechtsbegehren 5 und 6

122 Die Ldschung der beiden von der Beklagten willkiirlich in die PCT-
Anmeldungen eingebrachten Miterfinder kann von der Beklagten selbst
beantragt werden. Dies wird im Sinne eines Leistungsbegehrens in
Rechtsbegehren 5 verlangt.

123 Evantualiter dazu ersucht der Kldger in Rechtsbegehren 6 darum, das
gericht mdge die fehlende Miterfinderstellung der willkiirlich
eingefihrten Herren Erhard Krumpholz und Christian Hirsch
feststellen. Dies wiirde es dem Beklagten erlauben, die Léschung selbst
vorzunehmen.

4, Zu Rechtsbegehren 7

124 Zur weiteren Handhabung der streitgegensténdiichen
Patentanmeldungen durch den Kléger ist es erforderlich, dass er mit
den diesbezliglichen Korrespondenzdossiers der Beklagten ausgestattet
wird. Darum ersucht der Klager in Rechtsbegehren 7.

5. Zu den Massnahmebegehren 8, 9 und 10

125 Das Gericht trifft die notwendigen vorsorglichen Massnahmen (Art. 261

Abs.1 ZPO, Art. 77 Abs. 1 lit. a PatG), wenn der Gesuchsteller (d.h. der
Klager) glaubhaft macht, dass ein ihm zustehender Anspruch verletzt
ist oder eine Verletzung zu befiirchten ist (Verfligunganspruch;
Art. 261 Abs.1 lit. a ZPO) und ihm aus der Verletzung ein nicht leicht
wiedergutzumachender Nachteil droht (Verfligungsgrund; Art. 261
Abs.1 lit. b ZPO). Letzter liegt insbesondere dann vor, wenn das
Abwarten des Entscheids im Hauptprozess mit der Gefahr verbunden
ist, den materiellen Hauptanspruch durch die bereits bestehende
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Verletzung bzw. Gefdhrdung zu vereiteln oder seine gehorige
Befriedigung wesentlich zu erschweren. Weiter droht ein nicht leicht
wiedergutzumachender Nachteil auch dann, wenn dem Klager
ungeachtet der Méglichkeit eines allfalligen nachtraglichen Vollzugs ein
nicht leicht zu ersetzender Schaden oder anderer Nachteil droht, d.h.
der Schadne bzw. Nachteil mdglicherweise spéter nicht mehr ermittelt,
bemessen oder ersetzt werden kann (JORG  SPRECHER, in:
Honsell/Vogt/Schnyder/Berti [Hrsg.], Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Basel 2013, Art. 261
N 16: vgl. MICHAEL LEuPOLD, Die Nachteilsprognose als Voraussetzung
des vorsorglichen Rechtsschutzes, sicl 2000, 268 ff.).

Weiter muss der einstweilige Rechtsschutz notwendig sein, weil er,
wenn er erst im Rahmen eines ordentlichen Prozesses gewahrt wiirde,

zu spat kdme (Dringlichkeit).

Glaubhaft gemacht ist eine Behauptung, wenn der Richter sie
tiberwiegend fiir wahr hélt, d.h. selbst wenn nicht alle Zweifel beseitigt
sind. Eine gewisse zeitliche Dringlichkeit muss gegeben sein und die
anzuordnende Massnahmen muss sich als verhdltnismassig erweisen
(Urteil des BPatGer 2014_008 vom 4. Februar 2015, E. 15 m.w.Hw.).

Vorsorgliche Massnahmen kann jede gerichtliche Anordnung sein, die
geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden, insbesondere u.a.
ein Verbot oder eine Anweisung an eine Registerbehdrde (Urteil des
BPatGer 2014 008 vom 4. Februar 2015, E. 15 m. Hw. auf Art., 262 lit.
a und ¢ ZPO). Das Patentrecht sieht insbsondere Massnahmen zur
Wahrung des bsetheneden Zustandes vor (Art. 77 Abs. 1 lit. a PatG).

Verfligungsanspruch

Wie gezeigt ist der Kl&ger alleiniger Erfinder der streitgegenstédndlichen
technischen Lehre (vgl. oben Rz. 89 ff., 99 ff.,, 112 ff.). Eine
Ubertragung des Rechts auf das Patent hat nicht stattgefunden (vgl.
oben Rz. 99 ff., 112 ff. und 120 ff.). Mit der Registrierung als
Nichtberechtigte und der Weigerung zur Ubertragung auf den Klager
verletzt die Beklagte den Anspruch des Klégers auf die Patente gemass
der streitgegenstandlichen Patentanmeldungen.

Sowoh! das Patentgesetz als auch das EPU verleihen dem Kléger einen
Anspruch auf Feststellung der tatséchlichen Berechtigung bzw.
Abtretung der Patentanmeldungen (Art. 29 PatG, Art. 61 EPU). Die
Beklagte hat sich trotz wiederholter Aufforderung durch den Kléger und
den erstunterzeichneten Anwalt geweigert, die streitgegensténdlichen
Anmeldungen auf den rechtméssigen Inhaber, den Klager, zu
ibertragen. Damit verletzt die Beklagte den Anspruch der Klagerin.
Gleichzeitig drohen ohne vorsorgliche Massnahmen Vereitelungen des
Hautpanspruchs durch Ubertragungen, Belastungen oder inhaltliche
Anderungen, die der Kldger mangels Kenntnis nicht verhindern kann.
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b) Verfiigungsgrund

131 Der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil resultiert aus drei

moglichen Handlungen der Beklagten, die mit den Massnahmen
gemaéass Rechtsbegehren 8 und 9 verhindert werden kann (vgl. dazu
Urteile des BPatGer S2014_008 vom 28. Oktober 2014, E. 3.3 und 4.2
sowie vom 4. Februar 2015, E. 16 f.):

. Die Ubertragung der streitgegensténdlichen Patentanmeldungen
auf einen Dritten zu Eigentum:
Die Passivlegitimation der Abtretungskiage ist auf die im
Patentregister eingetragene Inhaberin bzw. die Beklagte als
deren Rechtsnachfolgerin beschréankt. Durch die Ubertragung der
Streitpatentanmeldungen auf einen Dritten, in- oder ausserhalb
der Zehnder-Gruppe, kann die Beklagte die Durchsetzung der
Abtretungsklage erschweren oder gar verunmdglichen. Mit der
Ubertragung der Rechte an den Streitpatentanmeldungen entfallt
die Passivlegitimation und das héangige Verfahren waére
gegenstandslos. In der Folge wére ungewiss, ob der Klager
seinen Abtretungsanspruch gegeniiber der Beklagten bzw. dem
neuen Inhaber noch geltend machen kénnte. Auf jeden Fall wéare
eine neue Klage zu erheben, was die Rechtsverfolgung massiv
verzogert. Damit einhergehend kdnnten sowohl Beklagte als auch
Erwerber zwischenzeitlich neue Massnahmen zur Vereitelung der
Durchsetzung des Anspruchs des Klégers ergreifen. Der drohende
Nachteil lasst sich nicht finanziell quantifizieren und damit
nachtraglich auch nicht mehr wiedergutmachen. Daher resultiert
ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil fiir den Klager.

. Die Einrdumung von Rechten wie Lizenzen oder Belastungen
an den streitgegensténdlichen Patentanmeldungen zugunsten
Dritter:

Mit der Einrdumung von Rechten wie Lizenzen oder Belastungen
in Form von Verpfandungen wird die Verfligharkeit und
Verwendung sowie der Wert der Patentanmeldungen und Patente
massiv beschrankt. Sofern Dritte von der Beklagten oder de-ren
Gruppengesellschaften gutglédubig solche Rechte erworben sowie
genutzt oder besondere Vorbereitungshandlungen getroffen
haben, besteht die Gefahr, dass sich der Klager den
Rechtserwerb entgegenhalten lassen muss und selbst zur
Lizenzeinrdumung verpflichtet wird (vgl. Art. 29 Abs. 3 PatG).
Der durch eine derartige Lizenzerteilung drohende Nachteil l&sst
sich finanziell nicht quantifizieren und deshalb nachtréglich auch
nicht mehr leicht wiedergutmachen.

. Die inhaltlichen Anderungen der streitgegensténdlichen
Patentanmeldungen:
Die Beklagte kann vor Erteilung der Patente die
streitgegensténdlichen  Patentanmeldungen ab&ndern  (vgl.
Art. 123 und 105b EPU). Durch zwischenzeitliche inhaltliche
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Anderungen an den Streitpatentanmeldungen kann die Beklagte
den Ausgang des Prozesses beeinflussen und/oder dem Klager
die Rechtsdurchsetzung erschweren. Der durch Anderungen der
Streitpatentanmeldungen drohende Nachteil lasst sich finanziell
nicht quantifizieren, weshalb er nachtrdglich auch nicht mehr
[eicht wiedergutgemacht werden kann.

Dringlichkeit

Die geschilderte Sachverhalt hat gezeigt, dass die Beklagte Uber jahre
immer wieder vom Know-How des Klédgers profitiert hat. Neben der
Beratungstétigkeit, die der Kldger nur im Vertrauen auf die zugesagten
Vertragsabschliisse geleistet hat, konnte die Beklagte durch unbefugte
Verwendung der streitgegensténdlichen Erfindung Vorteile erlangen
(oben Rz. 89, 99, 112 ff.). Nur durch das Ausnutzen der kidgerischen
Offenbarungen konnte sie die streitgegenstandlichen
Patentanmeldunen vornehmen. Da die Beklagte mit Zustellung der
Klage bzw. des Massnahmegesuchs davon Kenntnis erhalt, dass der
Klager seine Anspriiche auf die Patentanmeldungen 2 und 3 gerichtlich
durchsetzen méchte, wichst die Gefahr von Vereitelungen seitens der
Beklagten durch Verdusserungen, gruppeninternen Ubertragungen,
Belastungen oder inhaltlichen Anderungen der streitgegenstdndlichen
Patentanmeldungen; vgl. dazu Urteil des BPatGer S2014_008 vom 28.

Oktober 2014, E. 4.2).

Die beantragten Massnahmen geméass Rechtsbegehren 8 und 9 dienen
dazu, den Status quo aufrecht zu erhalten, solange Uber die
Abtretungsklage noch nicht rechtskréftig entschieden ist (Urteile des
BPatGer S2014_008 vom 28. Oktober 2014, E. 3.2, Art. 262 ZPO;
Art. 77 Abs. 1 lit. a PatG). Nur mit dem beantragten Verbot der
Ubertragung und/oder Belastung gemé&ss Rechtsbegehren 8 und dem
Verbot der inhaltlichen Anderung vor Méglichkeit der Stellungnahme
des Beklagten, kann die drohende Gefahr der Vereitelung abgewendet
werden (Urteil des BPatGer S2014_008 vom 28. Oktober 2014, E. 4.2).

Die Massnahmen sind dariiber hinaus auch verhéltnisméassig, da kein
Nachteil seitens der Beklagten  vorliegt, wenn sie  die
Patenanmeldungen vorldufig wéahrend der Dauer des Verfahrens nicht
ibertragen bzw. belasten oder ohne vorgédngige Moglichkeit der
Stellungnahme des Klagers inhaltlich &ndern kann (Urteil des BPatGer
52014008 vom 28. Oktober 2014, E. 4.2).

Es ist der Beklagten daher vorsorglich zu verbieten, wéhrend der Dauer
dieses Verfahrens die Rechte an oder aus den Patentanmeldungen
geméass Rechtsbegehren 1 und 3 ganz oder teilweise auf Dritte zu
ibertragen, insbesondere zu Eigentum oder durch Einrdumung von
Lizenzen oder Belastungen. Es ist der Beklagten zudem vorsorglich zu
verbieten, wéhrend der Dauer dieses Verfahrens an den
Patentanmeldungen geméss Rechtsbegehren 1 und 3 inhaltliche
Anderungen vorzunehmen, ohne dem Kléger schriftlich Gelegenheit zu
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geben, sich dazu zu dussern. Die Anordnungen sind zudem jeweils mit
Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 5'000 gemaéss Art. 236 Abs.
3 i.V.m. Art. 343 Abs. 1 lit. b. ZPO sowie der Bestrafung ihrer Organe
wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfligung nach Art. 292
StGB im Widerhandlungsfall zu versehen.

Kosten und Entschéidigungsfolgen

Das Gericht wird ersucht, die Kosten- und Entschédigungsfolgen,
einschliesslich der Patentanwaltskosten, zulasten der Beklagten
festzusetzen. Zu den Prozesskosten sind die Gerichtskosten und die
Parteientschédigung zu zéhlen (Art. 30 PatGG). Die
Parteientschéadigung richtet sich nach dem Tarif (Art. 32 PatGG) und
umfasst insbesondere den Ersatz der notwendigen Auslagen, die
Entschadigung flir die berufsméassige rechtsanwaltliche Vertretung
(Art. 3 KR-PatGer).

Die Entschddigung fiir die berufsméassige rechtsanwaltliche Vertretung
richtet sich in der Regel nach dem Streitwert und dem Tarif (Art. 4 f.
KR-PatGer). Fir die patentanwaltliche Vertretung bzw. Beratung sind
deren Aufwendungen als notwendige Auslagen geltend zu machen
(Art. 9 Abs. 2 KR-PatGer). Flr die patentanwaltliche Beratung wird die

Honorarnote nachgereicht.

Aus diesen Griinden ersuchen wir Sie um antragsgemasse Beurteilung.

i

Mit vorz ghcher Hoghachtung

S/tefan Koh

Dreifach

Beweismittel gemass separatem Verzeichnis
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Beweismittelverzeichnis zur Klage
vom 25.06.2015

Marcel Riendeau / Zehnder Group International AG

Beilage 1:
Beilage 2:
Beilage 3:
Beilage 4:
Beilage 5:

Beilage 6:
Beilage 7:
Beilage 8:

Beilage 9:

Beilage 10:

Beilage 11:

Beilage 12:

Beilage 13:
Beilage 14:

Beilage 15:

Beilage 16:

Beilage 17:

Beilage 18.

Beilage 19:
Beilage 20:

Vollmacht des Kldgers vom 8. Juni 2015
Handelsregisterauszug der Beklagten vom 23. Juni 2015
Europdische Patentanmeldung EP 2829834

Européische Patentanmeldung EP 2829836

Handelsregisterauszug Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG
vom 20. Mai 2015

PCT-Patentanmeldung W02015/011543
PCT-Patentanmeldung W02015/011544

Confidential Disclosure Agreement zwischen Westwind und der
Beklagten vom 7. September 2011

E-Mail des Kldgers an Stefan Wiesendanger vom 15. September
2011 (inkl. Anhang)

E-Mail des Kldgers an Hans-Peter Zehnder vom 30. Oktober 2011
(inkl. Anhang)

E-Mail von Stefan Wiesendanger an den Klager vom
22. November 2011
E-Mail von Stefan Wiesendanger an den Kidger vom

29. November 2011
Memorandum of Understanding vom 19. Januar 2012

EP 2618090 (Anmelde-Nr. 12000365) "Heat exchanger element
and method for the production”

E-Mail des Klidgers an Stefan Wiesendanger vom 15. Februar
2012 (inkl. Anhang)

E-Mails zwischen Klager und. Beklagter vom 20. und 21. Februar
2012

E-Mail des Klagers an Stefan Wiesendanger vom 6. Mai 2013,
inkl. Entwurf erweiterte Patentanmeldung

Emails zwischen Erhard Krumpholz und Kldger vom 8. und 17.
Mai 2013

E-Mail von Stefan Wiesendanger an den Kldger vom 20. Mai 2013

E-Mail des Klagers an Stefan Wiesendanger vom 22. Mai 2013
(inkl. MoU-2012 als Anhang)



v

VISCHER

25. Junl 2015

Beilage 21.:
Beilage 22:
Beilage 23:

Beilage 24:
Beilage 25:
Beilage 26:
Beilage 27:

Beilage 28:

Beilage 29:
Beilage 30:

Beilage 31:

Beilage 32:

Beilage 33:

Beilage 34:

Beilage 35:

Beilage 36:

37

E-Mail des Klagers an Stefan Wiesendanger vom 23. Mai 2013
E-Mail des Kl&gers an Stefan Wiesendanger vom 14. Juni 2013

Schreiben des Rechtvertreters des Klagers an die Beklagte vom
28. Juni 2013

E-Mails zwischen dem Rechtsvertreter des Kldgers und Stefan
Wiesendanger vom 10. Juli 2013

US 2013/0269906 Heat/Enthalpy Exchanger Element and method
for the Production

Brief des Klagers (bzw. Westwind Ltd.) an die Beklagte vom 27.
November 2013

Schreiben des Rechtsvertreters des Klagers an die Beklagte vom
6. Januar 2014
Email der Beklagten (Stefan Wiesendanger) an den Klager vom

24, Januar 2014
Email des Klégers an die Beklagte (Stefan Wiesendanger) vom

27. Januar 2014

Emails zwischen Kldager und Beklagter vom 31. Januar 2014

Email des Rechtsvertreters der Beklagten an den Rechtsvertreter
des Kldgers vom 1. April 2014

Email-Kommunikation zwischen dem Rechtsvertreter des
Beklagten und dem Rechtsvertreter des Kidgers zwischen 1. und
14. April 2014

Email-Korrespondenz zwischen dem Rechtsvertreter des Klagers
und dem Rechtsvertreter der Beklagten zwischen 28. April und 1
Mai. 2014

Agreement for Assignment of Intellectual Property Rights vom
5./20. Mai 2014

Korrespondenz zwischen dem kldgerischen Rechtsanwalt und
dem Rechtsanwalt der Beklagten zwischen 5. Juni und 13. Juli
2014 (inkl. Anhang)

Schreiben des klagerischen Anwalts an den Rechtsvertreter der
Beklagten vom 8. Mai 2015

Vergleich der unabhéngigen Patentanspriiche






