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Erwagungen

E.1l

Das Bundesgericht pruft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel
zuldssigist (vgl. Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 149 111 277 E. 3.1; 1481V 155 E. 1.1; 14511
168 E. 1, je mit Hinweisen).

E.11

Die angefochtene Verfligung des Prasidenten des Bundespatentgerichts, mit der das
Rechtsbegehren 1 gemass beschrankter Klageantwort vom 29. April 2024, die
Beschrankung des Verfahrens auf die Zulassigkeit der Klage und die eventualiter verlangte
Sistierung des V erfahrens abgewiesen wurden, schliesst das Klageverfahren vor dem
Bundespatentgericht nicht ab. Es handelt sich mithin nicht um einen Endentscheid im Sinne
von Art. 90 BGG , ebenso wenig um einen Teilentscheid ( Art. 91 BGG ). Sodann betrifft
sie weder die Zustandigkeit noch den Ausstand, sodass auch ein Zwischenentscheid nach
Art. 92 BGG ausscheidet. Die angefochtene Verfligung stellt daher einen
Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG dar.

E.12

Gegen solche Zwischenentscheide ist die Beschwerde nur zuldssig, wenn sie einen nicht
wieder gutzumachenden Nachteil bewirken konnen ( Art. 93 Abs. 1 lit. aBGG ) oder wenn
die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeifihren und damit einen
bedeutenden Aufwand an Zeit "oder" Kosten fir ein weitldufiges Beweisverfahren ersparen
wurde ( Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG ). Entgegen dem deutschen (wie auch dem italienischen)
Wortlaut muss das durch den Endentscheid entfallende Beweisverfahren sowohl lang als
auch kostspielig sein, wie dies aus dem zutreffenden franzdsischen Wortlaut: "longue et
colteuse" [Hervorhebung nicht im Original] klar hervorgeht (Urteile 4A_605/2021 vom 5.
Mai 2022 E. 1.1; 5A_297/2021 vom 29. Oktober 2021 E. 3.1). Die selbstandige
Anfechtbarkeit von Zwischenentscheiden aus prozessbkonomischen Grinden bildet eine
Ausnahme vom Grundsatz, dass sich das Bundesgericht mit jeder Angelegenheit nur einmal
befassen soll (BGE 144 111 475 E. 1.2; 141 111 80 E. 1.2; 134 111 188 E. 2.2). Diese
Ausnahme st restriktiv zu handhaben, zumal die Parteien keiner Rechte verlustig gehen.
Wenn sie einen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG nicht selbsténdig anfechten,
konnen sie ihn mit dem Endentscheid anfechten, soweit er sich auf dessen Inhalt auswirkt (
Art. 93 Abs. 3BGG ; BGE 144 111 475 E. 1.2; 138111 94 E. 2.2). Dementsprechend obliegt
es der beschwerdefihrenden Partel darzutun, dass die V oraussetzungen von Art. 93 BGG
erflllt sind, soweit deren Vorliegen nicht offensichtlich in die Augen springt ( BGE 142 111



798 E. 2.2; 141111 80 E. 1.2; 137 111 324 E. 1.1). Macht der BeschwerdefUhrer geltend, die
Voraussetzung nach Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG sai erfullt, ist zu differenzieren: Geht bereits
aus dem angefochtenen Urteil oder der Natur der Sache hervor, dass ein bedeutender
Aufwand an Zeit und Kosten fir ein weitl8ufiges Beweisverfahren erforderlich sein wird,
darf auf lange Ausfiihrungen verzichtet werden. Andernfalls hat der Beschwerdefiihrer im
Einzelnen darzutun, welche Tatfragen offen sind und welche weitlaufigen

Bewel serhebungen in welchem zeit- und kostenmassigen Umfang erforderlich sind. Zudem
hat er unter Aktenhinweisen darzulegen, dass er die betreffenden Beweise im kantonalen
Verfahren bereits angerufen oder entsprechende Antrage in Aussicht gestellt hat ( BGE 133
IV 288 E. 3.2; Urteil 4A_89/2024 vom 13. Méarz 2024 E. 1.5.1 mit Hinweisen). Das
Bundesgericht prift nach frelem Ermessen, ob die VVoraussetzung, dass bei einer
Gutheissung der Beschwerde ein bedeutender Aufwand an Zeit und Kosten fir ein
weitléufiges Bewel sverfahren erspart werden kann, erfillt ist ( BGE 1331V 288 E. 3.2;

4A 89/2024 vom 13. Mérz 2024 E. 1.5.1).

E.21
Die Beschwerdefuhrerin beruft sich in erster Linie auf Art. 93 Abs. 1 1it. b BGG .

E.211

Zunéchst ist zu prifen, ob das Bundesgericht, sollte es die Rechtsauffassung der
Beschwerdefuhrerin teilen, einen verfahrensabschliessenden Endentscheid féllen kdnnte,
Dazu fuhrt die Beschwerdeflhrerin aus, das Bundesgericht konne sofort einen Endentscheid
fallen, ndmlich auf die Klage wegen fehlender Prozessvoraussetzungen nicht eintreten. Sie
vertritt den Standpunkt, den Beschwerdegegnerinnen mangle es am Rechtsschutzinteresse
im Sinne von Art. 28 PatG bzw. Art. 59 Abs. 2 lit. aZPO . Zudem liege eine abgeurteilte
Sache nach Art. 59 Abs. 2 lit. e ZPO vor. Beides habe die Vorinstanz jedoch verworfen und
daher ihr Rechtsbegehren 1 auf Nichteintreten auf die Klage zu Unrecht abgewiesen. Von
diesen zwei Prozessvoraussetzungen hange das Schicksal der ganzen Klage ab. Wenn das
Bundesgericht dem Standpunkt der Beschwerdeflhrerin folge, konne es deshalb sofort
einen Endentscheid féllen. Der Prasident des Bundespatentgerichts habe mit der Abweisung
des Rechtsbegehrens 1 gemass beschrankter Klageantwort zwar die Besetzungsvorschriften
verletzt, indem er as Einzelrichter Uber die Frage der Zulassigkeit der Klage entschieden
habe. Gemass Art. 21 PatGG hétte die Vorinstanz zumindest in Dreierbesetzung
entscheiden missen. Insofern habe sie Art. 35 PatGG i.V.m. Art. 23 Abs. 1 PatGG i.V.m.
Art. 21 PatGG und damit auch Art. 30 BV verletzt. Diesen formellen Mangel kdnne das
Bundesgericht aber heilen. Die von der Vorinstanz verletzten Vorschriften tber die
funktionelle Zustandigkeit, das Rechtsschutzinteresse der Beschwerdegegnerinnen und das
Thema einer bereits abgeurteilten Sache betréfen reine Rechtsfragen, die das Bundesgericht
frel prufen und daher ohne Riickweisung direkt selber entscheiden kénne. L etzterem kann
kaum gefolgt werden, auch wenn sich in der Tat primér Rechtsfragen stellen. Tréfe die
Rulge der Verletzung der Besetzungsvorschriften zu, ware mithin der Instruktionsrichter
effektiv Uber seine Zusténdigkeiten als Einzelrichter (vgl. Art. 23 PatGG ) hinausgegangen,
als er das Rechtshegehren 1 gemass beschrénkter Klageantwort vom 29. April 2024 abwies,
dann kénnte das Bundesgericht - entgegen der BeschwerdefUhrerin - nicht ohne Weiteres
reformatorisch entscheiden. Vielmehr wére die Sache in diesem Fall zur Wahrung des
Instanzenzuges an die Vorinstanz zurtickzuweisen, damit sie in der rechtmassigen
Besetzung Uber die Frage des Eintretens auf die Klage entscheide, zumal das
Bundespatentgericht in seinem Zusténdigkeitsbereich als einzige Instanz vor dem



Bundesgericht fungiert. In Betracht fallen zudem mehrere Versténdnisse von
Dispositivziffer 1 der angefochtenen Verfiigung. Darin wird das Rechtsbegehren 1 geméss
beschrankter Klageantwort vom 29. April 2024 abgewiesen, womit die Beschwerdefihrerin
Nichteintreten auf die Klage beantragte. Das kann zwar dahingehend aufgefasst werden,
dass der Einzelrichter sich die Kompetenz anmasste, fir den Endentscheid verbindlich
festzulegen, dass auf die Klage einzutreten sei, dadie Vorbringen der Beschwerdefhrerin
des fehlenden Rechtsschutzinteresses der Beschwerdegegnerinnen in Bezug auf EP 3 251
210 und der resiudicata beziiglich der anderen Streitpatente nicht zutrdfen. Denkbar ist aber
auch, dieser - zugestanden missverstandlich formulierten - Dispositivziffer 1 der
angefochtenen Verfligung lediglich die Tragwelte eines unndtigerweise in Dispositiviorm
gekleideten Beurteilungsergebnisses betreffend die Frage beizumessen, ob hinreichende
Griunde daf ir bestehen, um die von der Beschwerdefhrerin verlangte Beschrankung des
Verfahrens auf die Zuléssigkeit der Nichtigkeitsklage vom 14. Juni 2023 anzuordnen oder
nicht. Fir diese verfahrensrechtliche Anordnung (Verfahrensbeschrankung) ist der
Instruktionsrichter zusténdig ( Art. 35 PatGG , Art. 125 lit. aZPO i.V.m. Art. 27 PatGG ).
Fir ein solches Verstandnis spricht namentlich, dass die Begriindung der angefochtenen
Verfugung nicht klar unterscheidet, ob die Abweisung von Rechtsbegehren 1 gemass
beschrankter Klageantwort vom 29. April 2024 oder die Abweisung der prozessualen
Antrage begriundet wird. Vielmehr heisst esin der Schlussfolgerung in Erwagung 12:
"Rechtsbegehren Nr. 1 der beschrénkten Klageantwort vom 29. April 2024 ist daher
abzuweisen, daraus ergibt sich, dass die prozessualen Antrége ebenfalls abzuweisen sind.”
Danach scheint der Instruktionsrichter auf die beantragte V erfahrensbeschrankung deshalb
verzichtet zu haben, weil er die diesen Antrag stiitzenden Vorbringen der
Beschwerdefuhrerin betreffend die Zuléassigkeit der Klage fur unbegrindet hielt, ohne aber
bereits verbindlich Gber die betreffenden Prozessvoraussetzungen befunden zu haben. Bel
einem solchen Verstandnis der angefochtenen Verfligung ist ein reformatorischer Entscheid
des Bundesgerichts noch weniger angebracht. Wie es sich damit verhalt, braucht nicht
weiter vertieft zu werden, da es - wie nachfolgend dargelegt wird - ohnehin an der zweiten
Voraussetzung von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG fehlt.

E.212

Zu prufen ist weiter, ob mit einem Endentscheid ein bedeutender Aufwand an Zeit und
Kosten fur ein weitldufiges Beweisverfahren erspart werden konnte. Wie die
Beschwerdefuhrerin selber bemerkt, fallen die von ihr zur Begriindung dieser

V oraussetzung angefihrten Prozessschritte, mithin ein doppelter Schriftenwechsel, eine
Instruktionsverhandlung, das Fachrichtervotum des technischen Richters mit schriftlicher
Stellungnahme der Parteien ( Art. 37 PatGG ) in Verfahren vor dem Bundespatentgericht
ublicherweise an. Damit |&asst sich vorliegend keine erhebliche Kosten- und
Aufwandersparnisim Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG belegen. Allzu pauschal ist auch
das Vorbringen, die Beschwerdegegnerinnen hétten "z.B. mehrere Gerichtsgutachten™
beantragt. Damit vermag die Beschwerdefuhrerin nicht darzutun, dass das Einholen eines
bzw. mehrerer Gutachten von erheblicher Komplexitat gefordert ist, deren Erstellung mit
ausserordentlichem Kosten- und Zeitaufwand verbunden wére (vgl. Urteile 4A_250/2024
vom 16. Mai 2024 E. 4.3.1; 4A_288/2021 vom 13. Juli 2021 E. 2.3.2). Zudem fehlt
jeglicher Hinweis auf die Kosten der erwdhnten Bewel smassnahmen. |ndessen miissen auch
diese klar den tiblichen Rahmen sprengen, wobei auch hier die spezifischen Kosten eines
Patentnichtigkeitsverfahrens in Betracht zu ziehen sind.



E.213

Zusammenfassend vermag die Beschwerdefthrerin nicht hinreichend darzutun, dass ein
Endentscheid des Bundesgerichts einen bedeutenden Aufwand an Zeit und Kosten fur ein
weitlaufiges Beweisverfahren im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG ersparen wirde. Auf
die Beschwerde kann daher nicht eingetreten werden.

E.22

Die Beschwerdefiuhrerin schliesst ihre Ausfuhrungen zur Zuldssigkeit der Beschwerde mit
der Bemerkung, wenn das Bundesgericht die VVoraussetzungen von Art. 93 Abs. 1 lit. b
BGG verneinen sollte, so wéren auch digjenigen nach Art. 93 Abs. 1 lit. aBGG erflllt. Sie
begrindet jedoch nicht, jedenfalls nicht rechtsgentiglich, dass und inwiefern die
angefochtene Verfligung einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil rechtlicher Natur im
Sinnevon Art. 93 Abs. 1 lit. aBGG bewirken kann. Der Verweis auf ihre Ausfihrungen
zum Sistierungsantrag gendigt nicht, ergibt sich die Zuléssigkeit der unmittelbaren
Beschwerde gegen die angefochtene Zwischenverfligung doch auch daraus nicht.

E.3

Fir den Fall der mangelnden Anfechtbarkeit stellt die Beschwerdefihrerin den
Eventualantrag, es sei die Nichtigkeit der angefochtenen Verfligung festzustellen. Sie
begriindet diesen Antrag mit einem Besetzungsfehler (Einzelrichter statt Dreier- oder
FUnferbesetzung), worin sie eine Verletzung von Art. 35 Abs. 1 PatGG i.V.m. Art. 23 Abs.
1 PatGG i.V.m. Art. 21 PatGG sowie eine Verletzung von Art. 30 BV erblickt.
Zustandigkeitsfehler fuhren nur zur Nichtigkeit, wenn sie offensichtlich und besonders
schwerwiegend sind und die Rechtssicherheit durch die Annahme der Nichtigkeit nicht
gefahrdet ist (Urteil 4D_75/2020 vom 25. Januar 2021 E. 2; adlgemein BGE 145111 436 E. 4
mit Hinweisen). Das kann etwa zutreffen, wenn eine Behdrde ausserhalb jeglicher
sachlichen und funktionellen Zustandigkeit entscheidet (z.B. eine Baubewilligungsbehdrde
erlasst eine Steuerverfiigung), nicht aber wenn ihr im betreffenden Gebiet allgemein
Zustandigkeit zukommt ( BGE 137 111 217 E. 2.4.3; 129V 485 E. 2.3; 127 |1 32 E. 3g;
Urteile 5A_737/2014 vom 26. Mai 2015 E. 3.1; 2C_522/2007 vom 28. April 2008 E. 3.6).
Von einem derartigen Zustandigkeitsfehler kann vorliegend keine Rede sein. Der
Vorinstanz fehlt es keineswegs grundsétzlich an der Zustandigkeit, ist das
Bundespatentgericht doch klarerweise fir die Patentnichtigkeitsklage der
Beschwerdegegnerinnen zustandig ( Art. 26 PatGG ). Sodann obliegt dem Prasidenten als
Instruktionsrichter die Verfahrendeitung bis zum Entscheid ( Art. 35 PatGG ) und besitzt er
gewisse Einzelrichterkompetenzen ( Art. 23 PatGG ). Selbst wenn also Dispositivziffer 1
der Verfigung vom 1. Mai 2024 mit der Beschwerdefuhrerin als verbindlicher Entscheid
des Instruktionsrichters, dass auf die Klage einzutreten sel, aufgefasst wirde (vgl. aber zum
moglichen Verstéandnis al's blosse Beurtellung der Argumente betreffend die verlangte
Verfahrensbeschrankung, oben E. 2.1.1), wére der Besetzungsfehler (vgl. Art. 23 Abs. 1 lit.
aPatGG e contrario ) nicht derart offensichtlich und schwerwiegend, dass er geradezu zur
Nichtigkeit fuhren misste. Vielmehr bliebe es bei der Anfechtbarkeit mit dem Endentscheid
(Art. 93 Abs. 3BGG ), sofern der Fehler nicht ohnehin im zu Dritt oder zu Finft zu
treffenden Endentscheid korrigiert werden sollte. Nichts anderes ergibt sich aus dem von
der BeschwerdefUhrerin angerufenen BGE 127 11 32, bezeichnet das Bundesgericht die
dort angefochtene Verwaltungsverfiigung doch asin mehrerer Hinsicht "derart falsch, dass
sie geradezu als nichtig zu beurteilen” sai (E. 3b). Eine solche Konstellation liegt in casu
nicht vor. Kommt hinzu, dass die Beschwerdefuhrerin die Feststellung der Nichtigkeit der



ganzen Verfigung vom 1. Mai 2024 beantragt, dieses Begehren aber lediglich bezlglich
deren Dispositivziffer 1 begriindet. Damit mangelt esim Ubrigen an jeglicher Begriindung
fur die geltend gemachte Nichtigkeit. Aus diesen Grinden ist dem Eventual antrag, es sel
festzustellen, dass der Zwischenentscheid vom 1. Mai 2024 nichtig sei, keine Folge zu
geben.

E.4

Auf die Beschwerde ist mangels Vorliegens der V oraussetzungen nach Art. 93 BGG nicht
einzutreten. Dem Eventualbegehren auf Feststellung der Nichtigkeit der Verfigung vom 1.
Mai 2024 kann nicht stattgegeben werden. Bel diesem Verfahrensausgang wird die
Beschwerdefuhrerin kostenpflichtig ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Die reduzierte Hohe der
Gerichtsgebuhr berticksichtigt den geringen Aufwand fur diesen Nichteintretensentscheid.
Den Beschwerdegegnerinnen steht keine Parteientschadigung zu, daihnen aus dem
bundesgerichtlichen Verfahren kein Aufwand erwachsen ist ( Art. 68 Abs. 2 BGG ).
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