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Erwagungen

E. 1

Gegen das angefochtene Endurteil ( Art. 90 BGG ) des Bundespatentgerichts ( Art. 75 Abs.
1 BGG) ist die Beschwerde in Zivilsachen streitwertunabhangig zuldssig ( Art. 74 Abs. 2
lit. e BGG ). Die Beschwerdefhrerin ist mit ihrer Widerklage unterlegen und daher zur
Beschwerde legitimiert ( Art. 76 Abs. 1 BGG ). Die Ubrigen Sachurteil svoraussetzungen
geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Unter Vorbehalt einer hinreichenden Begriindung (
Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG) ist auf die Beschwerde einzutreten.

E.2

Eine Patentverletzung begeht, wer die patentierte Erfindung widerrechtlich benttzt, wobel
als Bentitzung auch die Nachahmung gilt ( Art. 66 lit. aPatG [SR 232.14]). Eine
Nachahmung im Sinne von Art. 66 lit. a zweiter Halbsatz PatG begeht, wer den
patentgemassen Erfolg im Wissen um die patentierte Lehre in abweichender oder
abgewandelter Form verwirklicht ( BGE 143111 666 E. 5.1; 142 111 772 E. 6.2 mit
Hinweisen). Nach Art. 2 des Protokolls Uber die Auslegung des Artikels 69 des

Europai schen Patenttibereinkommens vom 29. November 2000 (SR 0.232.142.25;
nachfolgend: Auslegungsprotokoll) ist bei der Bestimmung des Schutzbereichs des
européischen Patents solchen Elementen gebilhrend Rechnung zu tragen, die Aquivalente
der in den Patentanspriichen genannten Elemente sind ( BGE 143 111 666 E. 5.1).

Der Beurteilung, ob die patentierte Lehre mit aquivalenten Mitteln verwendet wird, werden
regelméssig drei Fragen zugrunde gelegt. Eswird erstens verlangt, dass das abgewandelte
Merkmal objektiv die gleiche Funktion fir die Verwirklichung der technischen Lehre
erzielen muss wie das im Patent beanspruchte (sog. Gleichwirkung); zweitens wird
gefordert, dass das abgewandelte Merkmal dem Fachmann durch die patentierte Lehre
nahegel egt sein muss (sog. Auffindbarkeit) und als drittes Kriterium wird die
Gleichwertigkeit verlangt in dem Sinne, dass der Fachmann die abgewandelte Ausfiihrung
als gleichwertige LAsung in Betracht zieht ( BGE 143 111 666 E. 5.1; 142111 772 E. 6.2).

Dabei ist stets zu berticksichtigen, dass nach Art. 1 des Auslegungsprotokolls unter dem
Schutzbereich des européi schen Patents nicht nur das zu verstehen ist, was sich aus dem
genauen Wortlaut der Patentanspriiche ergibt, dass aber ebenso wenig die Patentanspriiche
lediglich as Richtlinie dienen, und der Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, was sich
dem Fachmann nach Priifung der Beschreibung und der Zeichnungen al's Schutzbegehren
des Patentinhabers darstellt. Die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen
Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz fir den Patentinhaber mit
ausreichender Rechtssicherheit fur Dritte verbinden ( BGE 143 111 666 E. 5.1).

E.3



Die Vorinstanz hat das erste und das zweite Kriterium der Aquivalenzprifung bejaht, nicht
aber das dritte Kriterium (Gleichwertigkeit). Einzig dagegen richtet sich die Beschwerde.

E.31
Die Vorinstanz erwog hierzu was folgt (Erwégung 80) :

"Nach der dritten Frage ist eine Verletzung durch aquivalente Mittel ausgeschlossen, wenn
der Fachmann bel objektiver Lektire der Patentschrift zum Schluss gelangt, der
Patentinhaber habe den Anspruch - aus welchen Griinden auch immer - so eng formuliert,
dass er den Schutz fir eine gleichwirkende und auffindbare Ausfihrung nicht beansprucht.

Vorliegend offenbart die Beschreibung der Streitpatente einen bevorzugten Wirkstoffanteil
von 56% (Abs. [0016] von EP 202, Abs. [0017] von EP 018). Im Anspruch wird aber nicht
dieser Punktwert genannt, sondern eine erkennbar um diesen Punktwert gelegte Bandbreite
von 45% bis 60%. Unter diesen Umstanden nimmt der Fachmann an, dass die
Patentinhaberin den beanspruchten Bereich gezielt verbindlich um den bevorzugten
Zahlwert gelegt hat, mithin sich die Patentinhaberin bewusst entschieden hat, die Erfindung
auf diesen Bereich zu spezifizieren und somit auf den ausserhalb dieser Bandbreite
liegenden Schutzbereich zu verzichten. Es bleibt unter diesen Umsténden und im Lichte der
vorstehenden Erwagungen kein Raum, diese Bandbreite unter dem Titel der Aquivalenz
durch die Berticksichtigung dartiber noch weiter hinausgehender allgemein akzeptierter
Toleranzen zu erweitern, denn der Fachmann nimmt an, dass die Patentinhaberin mdgliche
Toleranzen bereits bei der Festlegung der beanspruchten Bandbreite berticksichtigt hat.
Wenn sie wollte, dass auch Ausfiihrungsformen, die noch weiter vom bevorzugten Wert
von 56% entfernt sind, vom Schutzbereich erfasst werden, so hétte sie die beanspruchte
Bandbreite weiter fassen miissen.

Obwonhl es regelméssig nicht darauf ankommen kann, wo innerhalb der beanspruchten
Bandbreite sich der bevorzugte Wert befindet, ist es vorliegend doch bemerkenswert, dass
die obere Grenze von 60% bedeutend naher am bevorzugten Wert von 56% liegt als die
untere Grenze von 45%. Hatte die Patentinhaberin einen gleich grossen Bereich ober- wie
unterhalb des bevorzugten Werts beansprucht, |&age die Bandbreite bei 46% bis 66%. Dass
der obere Wert ndher am bevorzugten Wert liegt, darf der Fachmann als weiteren Hinweis
darauf sehen, dass der Wirkstoffantell gerade eben nicht weiter gesteigert werden kann und
es sich bel 60% um eine kritische und einzuhaltende Grenze handelt.

Nach dem Gesagten ergibt sich, dass die angegriffenen Ausfthrungsformen, die gemass den
Produktinformationen 64,3 Gewichtsprozent Deferasirox enthalten, auch unter gebihrender
Beriicksichtigung solcher Elemente, die Aquivalente der in den Patentanspriichen
genannten Elemente sind, nicht in den Schutzbereich der geltend gemachten Anspriiche
fallen, denn der Fachmann darf annehmen, dass die Patentinhaberin auf den Schutz fir
Ausfuhrungsformen mit weniger als 45% oder mehr als 60% Wirkstoffanteil verzichtet hat.
Dies gilt selbst dann, wenn sie nur den zwischen den Parteien umstrittenen, von der
Beklagten angeblich gemessenen Wert von 60,8% Deferasirox enthielten, denn auch dies
liegt oberhalb der oberen Grenze von 60%."

In der Quintessenz hielt die Vorinstanz demnach fest, dass wenn ein bevorzugter Wert
offenbart und im Anspruch elne zahlenméssige Bandbreite prézisiert wird, die den
bevorzugten Wert umfasst, der Fachmann annimmt, dass die Patentinhaberin auf den
Schutz fir Werte ausserhalb der beanspruchten Bandbreite verzichtet hat. Da das
streitbetroffene Medikament der Beschwerdegegnerin einen Wirkstoffanteil oberhalb der



beanspruchten Bandbreite aufweist, verneinte die Vorinstanz die dritte Aquivalenzfrage,
mithin die Gleichwertigkeit.

E.3.2

Das wird von der BeschwerdefUhrerin angefochten. Sie rigt eine Verletzung von Art. 8,
Art. 51, Art. 66 lit. aPatG , Art. 69 des Europai schen Patenttibereinkommens vom 5.
Oktober 1973, revidiert in Miinchen am 29. November 2000 (EPU; SR 0.232.142.2) und
des Protokolls zur Auslegung von Art. 69 EPU sowie eine Verletzung von Art. 106 ZPO .
Sieist der Auffassung, bel bundesrechtskonformer Anwendung dieser Bestimmungen hétte
die Vorinstanz die dritte Aquival enzfrage dahingehend beantworten miissen, dass der
Fachmann bei objektiver Lektire der Patentschrift nicht zum Schluss gelangt, die
Patentinhaberin habe die Anspriiche so eng formuliert, dass sie auf den Schutz fir
Ausfuhrungsformen mit mehr als 60% Wirkstoffanteil verzichte.

Zur Begriindung macht sie geltend, die Vorinstanz verletze den Grundsatz des
Anspruchsprimats, indem sie ihren Erwégungen den in der Beschreibung enthaltenen
bevorzugten Wirkstoffanteil von 56% voranstelle, anstatt vom anspruchsgemassen Bereich
"45-60 Gewichtsprozent” auszugehen. Ausgehend von dem in der Beschreibung erwéhnten
Punktwert leite sie dann fal schlicherweise ab, der Fachmann erkenne, dass die
anspruchsgemasse Bandbreite von 45-60 Gewichtsprozent gezielt um diesen Punktwert
gelegt sei und folglich denkbare Toleranzen bereits beriicksichtige.

Ferner ignoriere die Vorinstanz mit ihrer Vorgehenswei se den Gesamtoffenbarungsgehalt
der Beschreibung, indem sie sich einseitig auf den einen ausgewahlten Hinweis in der
Beschreibung bezliglich eines bevorzugten Punktwerts konzentriere, aber die weiteren
Hinweise in den Streitpatenten beztiglich der Wirkstoffkonzentration in den
erfindungsgemassen Tabletten ignoriere. Aus der Gesamtoffenbarung werde deutlich, dass
der beanspruchte Bereich nicht in Abhangigkeit vom bevorzugten Wert definiert und um
diesen herum gelegt worden sei, und dass esin sich stimmig, konsequent und logisch sei,
dass der bevorzugte Wert von 56% gemass der Beschreibung néher an der oberen als an der
unteren Bereichsgrenze liege.

E.33

Dem kann nicht gefolgt werden. Die Angabe einer exakten und nicht bloss einer ungefahren
Bandbreite flr eine genau bestimmbare Grosse, wie sie hier fur den Wirkstoff Deferasirox
mit der genauen Bandbreite von 45-60% beansprucht wird, durfte von der V orinstanz ohne
Bundesrechtsverletzung als Verzicht auf Wirkstoffanteile ausserhalb der genau definierten
Bandbreite interpretiert werden. Dass der innerhalb dieser Bandbreite liegende
Préferenzwert von 56% nicht im Anspruch selbst, sondern in der Beschreibung enthalten
ist, &ndert daran nichts. Die Vorinstanz hat mit ihrer Argumentation den Grundsatz des
Anspruchsprimats nicht verletzt. Obwohl sie ihre diesbeziigliche Erwégung 80 mit dem in
der Beschreibung genannten Praferenzwert einleitete, wird aus den folgenden
Uberlegungen klar, dass sie sich auch bei der Prifung der dritten Aquivalenzfrage am
Anspruchswortlaut und dem dort zahlenmassig definierten Rahmen fur den Wirkstoffanteil
orientierte. Sie wirdigte diesen aber korrekterweise auch im Lichte der Beschreibung, um
festzustellen, dass der dort genannte Préferenzwert innerhalb des anspruchsgemassen
Zahlenrahmens liegt, und zwar deutlich mehr an der oberen Zahlengrenze. Entgegen der
Auffassung der Beschwerdeflhrerin leidet das angefochtene Urteil nicht "an demselben
Mangel, den das Bundesgericht in seinem Urteil ‘Urinalventil' ( BGE 142 I11 77 [2])



konstatieren musste”. Im genannten Entscheid ging es nicht um eine Zahlenangabe, sondern
um ein verbal umschriebenes Anspruchsmerkmal. Das Anspruchsprimat bedeutet nicht,
dass Hinweise in der Beschreibung bei der Auslegung unberticksichtigt bleiben missten.
Auch fir das dritte Kriterium der Gleichwertigkeit, mit dem gefragt wird, ob aus
fachmannischer Sicht der Patentinhaber, der die Anspriiche formuliert hat, auch fir die
abgewandelte Form Schutz beansprucht, muss der Wortlaut des Anspruchsim Lichte des
fachmannischen V erstandni sses von Beschreibung und Zeichnung ausgel egt werden (vgl.
dazu BGE 142 111 772 E. 6.2.3). Die Vorinstanz durfte daher im Lichte der Beschreibung
prufen, welche Bedeutung der Fachmann dem im Anspruch definierten Zahlenrahmen
beimisst. Eine Verletzung des Anspruchsprimats ist nicht ersichtlich.

Ebenso wenig Uberzeugt der Vorwurf, die Vorinstanz habe den Gesamtoffenbarungsgehalt
der Beschreibung ignoriert und sich einseitig auf den darin angegebenen Préferenzwert
konzentriert. Die BeschwerdefUhrerin unterbreitet dem Bundesgericht lediglich die eigenen
Schlisse, die sie aus den Hinweisen in der Beschreibung zieht, ohne aber aufzuzeigen, dass
die Auffassung der Vorinstanz bundesrechtswidrig wére, wonach der Fachmann unter den
festgestellten Umstanden annehme, dass die Patentinhaberin den beanspruchten Bereich
gezielt verbindlich um den bevorzugten Zahlwert gelegt habe. Namentlich erklart die
Beschwerdefuhrerin nicht, welchen Sinn die im Anspruch zahlenméssig genau definierte
Bandbreite, welche den préferierten Wert in der Beschreibung umfasst, sonst haben soll, als
den Verzicht auf Werte ausserhalb der exakten Bandbreite. Mdchte die Patentinhaberin sich
nicht auf eine solche festlegen lassen und dariiber hinausgehende allgemeine Toleranzen
nicht ausschliessen, hat sie es selbst in der Hand, ihren Anspruch entsprechend zu
formulieren. Die BeschwerdefUhrerin hat es sich selber zuzuschreiben, dasssieim
Anspruch keinen weiter gefassten bzw. offen formulierten Zahlenrahmen definiert hat, ohne
eindeutige Hinweise zu beschreiben, dass der Rahmen Uberschritten werden konne.

Die Vorinstanz hat zudem nicht ausschlaggebend einzig berlicksichtigt, dass der bevorzugte
Wert von 56% nadher an der oberen Bereichsgrenze liegt. Sie hat das bloss as

zusétzliches Argument angefuhrt, indem sie darin einen "weiteren” Hinwels an den
Fachmann erblickte, dass der Wirkstoffanteil nicht weiter gesteigert werden kann und es
sich bei 60% um eine kritische und einzuhaltende Grenze handelt. Die Beschwerdefihrerin
vermag nicht Uberzeugend zu widerlegen, dass die Tatsache, dass der Vorzugswert deutlich
ndher an der Obergrenze des beanspruchten Zahlenrahmens liegt, gerade im Hinblick auf
das angestrebte Ziel einer Erhohung des Wirkstoffanteils bemerkenswert ist und dem
Fachmann nahelegt, dass es oberhal b des Zahlenrahmens Probleme geben kénnte. Die
Beschwerdegegnerin bemerkt dies zutreffend.

E.34

Die Beschwerdeftihrerin moniert in diesem Zusammenhang einen Widerspruch in der
Begrundung des angefochtenen Entscheids, indem die Vorinstanz bei der Priifung der
zweiten Aquivalenzfrage (Auffindbarkeit) in den Erwagungen 77 und 78 ausgefiihrt habe,
der Antell in der angegriffenen Ausfihrungsform von 64,3% Deferasirox sei fir den
Fachmann sogar dann auffindbar, wenn die Streitpatente allein al's Ausgangspunkt
genommen wirden. Gemass BeschwerdefUhrerin ist damit erstellt, dass die technische
Anleitung in den Streitpatenten den Fachmann anwelse, dass die Erfindung tber den
Wortsinn hinaus mit einem Wirkstoffgehalt von 64,3% verwirklicht werden konne. In
einem solchen Fall musse nach BGE 143 |11 666 E. 5.5.3 Schutz gewahrt werden.



Auch die Beschwerdegegnerin, die ihrerseits die Bejahung der zweiten Aquivalenzfrage
bekampft, ist der Auffassung, dass die von der BeschwerdefUhrerin angerufenen
Erwégungen 77 und 78 des angefochtenen Urteils eine gewisse Inkonsistenz zu den tibrigen
Erwégungen aufweisen, wo die Vorinstanz durchgehend auf den im Anspruch definierten
Wirkstoffgehalt von 45-60% abstellt. Nachdem das Bundesgericht hier ausschliesslich zu
Uberpriifen hat, ob die Vorinstanz die dritte Aquivalenzfrage bundesrechtskonform verneint
hat, ist auf die diesbeziiglichen Feststellungen und Erwégungen der Vorinstanz abzustellen
und nicht auf die - von der Beschwerdegegnerin substantiiert bestrittenen - Ausfiihrungen
zur zweiten Aquivalenzfrage. Es bleibt somit dabei, dass die Vorinstanz bei der dritten
Aquivalenzfrage auf die eindeutige Zahlenangabe in den Patentanspriichen abstellen durfte.
Darauf muss sich die Beschwerdefuhrerin behaften lassen. Dem Patent ist nicht zu
entnehmen, dass es nicht auf die Einhaltung der spezifisch beanspruchten Zahlenwerte
ankomme. Insofern stimmt die vorinstanzliche Beurteilung mit dem angerufenen BGE 143
[11 666 E. 5.5.3 Uberein, wo ausgefuhrt wird, die Beschrankung des Schutzbereichs auf die
wortsinngemasse Ausfuhrung rechtfertige sich insoweit, als der fachmannische Dritte die
Patentschrift so verstehen darf, dass der Inhaber den Schutz fur die &quivaente Ausfiihrung
ausgeschlossen hat. Wer seinen Willen ausdriicklich oder sinngemass dussere, habe sich auf
dem Sinn seines Verhaltens behaften zu lassen, den der Adressat dieser Ausserung in guten
Treuen zumessen durfe. Das trifft hier auf die exakte zahlenméssige Definition der im
Anspruch genannten Bandbreite des Wirkstoffanteils zu, zumal der in der Beschreibung
bevorzugte Wert innerhalb dieser Bandbreite situiert ist.

E.35

Schliesslich beanstandet die Beschwerdefthrerin das angefochtene Urtell im Lichte von
Art. 69 EPU und des Auslegungsprotokolls, wonach ein angemessener Schutz fiir den
Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit fur Dritte verbunden werde. Der
Beschwerdefihrerin sei es mit der erfindungsgemassen Formulierung gelungen, die
Bioverfugbarkeit des Wirkstoffs Deferasirox erheblich zu steigern, was bedeute, dass neu
weniger Wirkstoff erforderlich sel, um in Patienten die gleiche therapeutische Wirkung zu
erzielen wie mit den friiheren Tabletten, was namentlich bei Langzeiteinnahmen fir die
Patienten bedeutsam sei. Die Formulierung des Generikums der Beschwerdegegnerin sel
nicht nur ohne weiteres als durch die patentierte Lehre inspiriert erkennbar, sie sei direkt der
beanspruchten L ehre entnommen. Sie habe lediglich den relativen Wirkstoffgehalt in der
Tablette leicht verandert, und zwar prézise in die Richtung, welche die Streitpatente |ehrten,
namlich nach oben, von beansprucht 60% auf 64,3%. Im Lichte der Umstande sel es
angemessen, den Schutz der Streitpatente auf die Formulierung der Beschwerdegegnerin zu
erstrecken. Dies sei auch mit dem Erfordernis einer ausreichenden Rechtssicherheit fur
Dritte vereinbar.

Die Beschwerdegegnerin bestreitet die von der Beschwerdefiihrerin angefihrten
"Umstande". Zu Recht macht sie in grundsétzlicher Hinsicht geltend, dass die
Beanspruchung eines "angemessenen Patentschutzes' (vgl. dazu E. 2 mit Hinwels auf BGE
143 111 666 E. 5.1) gerade nicht von der Aquivalenzpriifung entbindet und gewissermassen
Schutz fur einen algemeinen Erfindungsgedanken erheischt. Hat sich aber bei der dritten
Aquivalenzfrage ergeben, dass die Beschwerdefuhrerin nach fachmannischem Verstandnis
auf Schutz fur Ausfthrungsformen ausserhalb des beanspruchten Zahlenrahmens verzichtet
hat, bleibt auch im Lichte von Art. 69 EPU und des Auslegungsprotokolls kein Raum fiir
eine Ausweitung des Patentschutzes tUber den beanspruchten Bereich.



E.3.6

Zusammenfassend hat die Vorinstanz die dritte Aquivalenzfrage auch nach der Beurteilung
des Bundesgerichts zu Recht verneint, ohne die anwendbaren Normen zu verletzen. Damit
ertibrigt es sich, auf die Vorbringen der Beschwerdegegnerin einzugehen, die - fir den Fall,
dass das Bundesgericht die dritte Aquivalenzfrage bejahen sollte - die vorinstanzliche
Bejahung der ersten und der zweiten Aquivalenzfrage in Abrede stellt.

E. 4

Die Antrége betreffend K osten, Parteientschadigung und Patentanwaltskosten im
Massnahme- und im Hauptverfahren stellt die Beschwerdefthrerin nur fir den Fall der
Gutheissung der Beschwerde. Nachdem die Beschwerde abgewiesen wird, bleibt es auch
diesbeziiglich beim Entscheid der Vorinstanz.

E.5

Die Beschwerde ist abzuweisen. Bel diesem Ausgang des Verfahrenswird die
Beschwerdefihrerin kosten- und entschadigungspflichtig ( Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs.
2BGG).
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