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Erwagungen

E. 1

Das Bundesgericht pruft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel
zulassigist (Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 141 111 395 E. 2.1).

E.11

Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache ( Art. 72 BGG ), sierichtet sich gegen einen
Endentscheid ( Art. 90 BGG ) des Bundespatentgerichts ( Art. 75 Abs. 1 BGG ), die
Beschwerdefuhrerin ist mit ihren Antrgen nicht durchgedrungen ( Art. 76 Abs. 1 BGG),
ein Streitwert ist nicht erforderlich ( Art. 74 Abs. 2 lit. e BGG ) und die Beschwerdefrist ist
eingehalten ( Art. 100 Abs. 1 BGG).

Auf die Beschwerde ist unter VVorbehalt hinreichender Begriindung ( Art. 42 Abs. 2 und Art.
106 Abs. 2 BGG ) einzutreten.

E.12

Die Beschwerdefuhrerin formuliert hinsichtlich des vorinstanzlichen Kostenentscheids
separate Rechtsbegehren (Antrags-Ziffer 4). Ausihrer Beschwerdebegriindung, der sich
keine Rugen der bundesrechtswidrigen Festsetzung der Verfahrenskosten entnehmen
lassen, ergibt sich jedoch, dass sie den vorinstanzlichen Kostenentscheid nicht gesondert,
d.h. unabhangig vom Ausgang der Hauptsache, anfechten will.

E.13

Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG). Esist
somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die
Erwagungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als
dem angerufenen Grund gutheissen oder eine Beschwerde mit einer von der Argumentation
der Vorinstanz abwei chenden Begriindung abweisen. Mit Blick auf die Begrindungspflicht
der beschwerdefiihrenden Partel ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ) behandelt es aber
grundsétzlich nur die geltend gemachten Rlgen, sofern die rechtlichen Mangel nicht
geradezu offensichtlich sind; esist jedenfalls nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche
Behorde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu untersuchen, wenn diese vor
Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden ( BGE 140 111 115E. 2 S. 116; 137 111 580 E.
1.3; 135111 397 E. 1.4). Eine qualifizierte Rugepflicht gilt hinsichtlich der Verletzung von
Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht priift
eine solche Rige nur insofern, als sie in der Beschwerde préazise vorgebracht und begriindet
worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG ). Macht die beschwerdefihrende Partel beispielsweise
eine Verletzung des Willkurverbots ( Art. 9 BV ) geltend, gentigt es nicht, wenn sie einfach
behauptet, der angefochtene Entscheid sei willkUrlich; sie hat vielmehr im Einzelnen zu
zeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist ( BGE 141 |11 564



E.4.1; 140111 16 E. 2.1 S. 181., 167 E. 2.1; je mit Hinweisen). Stitzt sich der angefochtene
Entscheid auf mehrere selbsténdige Begriindungen, so muss sich die Beschwerde mit jeder
einzelnen auseinandersetzen, sonst wird darauf nicht eingetreten ( BGE 142111 364 E. 2.4
S. 368 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 143 1V 40 E. 3.4 S. 44).

Unerlésslich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG , dassdie
Beschwerde auf die Begriindung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen
aufzeigt, worin eine Rechtsverletzung liegt. Die beschwerdefiihrende Partei soll in der
Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die sie im vorinstanzlichen Verfahren
eingenommen hat, erneut bekréftigen, sondern mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft
erachteten Erwagungen der Vorinstanz ansetzen (BGE 140111 86 E. 2 S. 89, 115E. 2 S.
116). Die Begrundung hat ferner in der Beschwerdeschrift selbst zu erfolgen und der blosse
Verweis auf Ausfihrungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Akten reicht nicht aus (
BGE 14311 283 E. 1.2.3; 140111l 115E. 2 S. 116).

E.14

Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Dazu gehoren sowohl die Feststellungen Uber den
streitgegenstéandlichen Lebenssachverhalt als auch jene Uber den Ablauf des vor- und
erstinstanzlichen Verfahrens, also die Feststellungen Uber den Prozesssachverhalt ( BGE
140 111 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur
berichtigen oder ergénzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht; zudem muss die Behebung des
Mangels fur den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kénnen ( Art. 97 Abs. 1 und
Art. 105 Abs. 2 BGG). "Offensichtlich unrichtig" bedeutet dabei "willktrlich" ( BGE 140
11 115E. 2 S. 117; 135111 397 E. 1.5). Neue Tatsachen und Beweismittel durfen nur so
welt vorgebracht werden, as erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt ( Art. 99
Abs. 1 BGG).

Fir eine Kritik am festgestellten Sachverhalt gilt ebenfalls das strenge Rugeprinzip von Art.
106 Abs. 2 BGG ( BGE 140 111 264 E. 2.3 S. 266 mit Hinweisen). Die Partel, welche die
Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz anfechten will, muss klar und substanziiert
aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfiillt sein sollen (BGE 140 111 16 E. 1.3.1 S.
18 mit Hinweisen). Wenn sie den Sachverhalt erganzen will, hat sie zudem mit prézisen
Aktenhinwelsen darzulegen, dass sie entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und
taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen prozesskonform eingebracht hat ( BGE
140111 86 E. 2 S. 90). Genugt die Kritik diesen Anforderungen nicht, kbnnen Vorbringen
mit Bezug auf einen Sachverhalt, der vom angefochtenen Entscheid abweicht, nicht
berticksichtigt werden (BGE 140111 16 E. 1.3.1 S. 18).

E.15

Die Beschwerde ist innert der Beschwerdefrist vollstandig begriindet einzureichen ( Art. 42
Abs. 1 BGG ). Kommt es zu einem zweiten Schriftenwechsel, darf die beschwerdefihrende
Partei die Replik nicht dazu verwenden, ihre Beschwerde zu ergénzen oder zu verbessern
(vgl. BGE 1321 42 E. 3.3.4). Die Replik ist nur zu Darlegungen zu verwenden, zu denen
die Ausfuhrungen in der Vernehmlassung eines anderen V erfahrensbeteiligten Anlass
geben (vgl. BGE 1351 19 E. 2.2).

Soweit die Beschwerdeflhrerin in ihrer Replik dartiber hinausgeht, kénnen ihre
Ausfuhrungen nicht berticksichtigt werden.



E.21

Die Vorinstanz hielt zu aaa fest, das Streitpatent betreffe gemass Titel Steuerregeln und
-variablen fur Schneidverfahren. Beansprucht wirden aber nicht diese Regeln oder
Variablen an sich, oder ein reines Auslegungsverfahren fir einen Schneidprozess, sondern
vielmehr ein konkretes Verfahren zum maschinellen Schneiden von mehreren Teilen aus
einem Materialstiick (Anspruch 1) und ein System zur Durchfiihrung eines solchen
Verfahrens (Anspruch 19).

Als Hintergrund erlautere das Streitpatent Folgendes: Strahlschneideverfahren,

bei spiel sweise Laserschneiden, Plasmaschneiden etc., seien zu unterscheiden von
mechanischen Schneideverfahren, bei denen ein mechanisches Schneidmittel,
beispielsweise ein Schneidblatt eingesetzt werde. Es sei bekannt gewesen,

Arbeitsplanopti mierungswerkzeuge einzusetzen basierend auf
Nesting-Teilepositioniermethoden. Nesting basiere auf verschiedenen heuristischen
Suchalgorithmen, die Polygone in einem bestimmten Arbeitsbereich rotieren und packen.
Fur die Produktion sei dabei ein Sicherheitsabstand zwischen den Tellen erforderlich; dieser
sei abhangig von den Bedingungen und liege normalerweise im Bereich von 5-20 mm. Es
wurden weiter Beispiele fur Steuerungsregeln angegeben oder vielmehr die durch diese
Regeln erméglichten Schritte im Sinne von mdéglichen Schnittfthrungen und

Material berticksichtigungen. Es werde ausgefihrt, dass deswegen Ausschuss von Material
zwischen den ausgeschnittenen Teilen entstehe. Weiter werde dargel egt, dass die Dicke des
Schnittes gleich sei oder mit der Dicke des Strahls korrespondiere, der den Schnitt im
Material erzeuge, und deswegen misse die Dicke des Strahls beriicksichtigt werden, wenn
die Teile auf dem Material positioniert wirden und der Sicherheitsabstand zwischen den
Teilen festgelegt werde. In diesem Zusammenhang werde insbesondere weiter ausgefihrt,
dass es bekannt gewesen sei, Material-Ausschuss zu vermeiden, indem flr gerade Linien
zwischen zwei Punkten ein gemeinsamer Schnitt (common cut) eingesetzt werde. In einem
solchen gemeinsamen Schnitt sei der Abstand zwischen den beiden (quasi
aneinandergrenzenden) Teilen nur durch die Dicke des einen Schnittes gegeben und es
werde dann keine "tool radius compensation” elngesetzt.

Anspruch 1 des Streitpatents lautet gemass der Merkmal sgliederung der
Beschwerdefihrerin wie folgt:

"laMethod for machine cutting several parts out of a piece of material using a beam cutting
technology,

1b said method providing a set of controlling rules and variables for cutting two
dimensional shapes or patterns, where one rule or a combination of several rules are used
for the cutting operation depending on the shape or pattern to be cut,

1c said shape or pattern forming said parts out of said piece of material

1d characterised in, that said set of controlling rules comprises rules for the forming of a
cluster of partswith free form shapes,

le said parts being positioned so close to each other so that only the thick ness of one cut
made by the cutting beam is found between adjacent parts whenever the shape of said parts
alowsit."

Der Systemanspruch 19 beinhaltet im Wesentlichen die gleichen Merkmale in Kombination
mit den fUr die Umsetzung der Schritte erforderlichen strukturellen Mitteln.



E.22

Die Vorinstanz hielt zur Definition des massgebenden Fachmanns fest, bel diesem handle
es sich um einen Softwareentwickler mit einem Master-Abschluss in Mathematik oder
angewandter Physik, der zusétzlich Kenntnisse in Strahlschneidverfahren und den damit
zusammenhangenden Besonderheiten und Anforderungen habe.

Zur Auslegung der strittigen Patentanspriiche fuhrte die Vorinstanz aus, vorliegend seien im
Hinblick auf die Abgrenzung vom von der Beschwerdegegnerin vorgebrachten Stand der
Technik die Merkmale "cluster of parts with free form shapes' (Merkmal 1d) und
"whenever the shape of said parts allowsit" (Merkmal 1€) von Anspruch 1 umstritten und
damit auszulegen. Zu "with free form shapes® finde man in der Beschreibung in Absatz
[0052] die Definition, dieser Begriff bedeute, dass die Teile irgendeine beliebige Form
("any form or shape") in den zwei Dimensionen haben kdnnen, die aus dem Material
ausgeschnitten werden. Der Begriff werde weiter noch in den Absétzen [0018] und [0103]
gebraucht, dort aber hinsichtlich Bedeutung nicht weiter préazisiert. Teile mit einer
derartigen freien Form wuirden als "free shaped parts' bezeichnet und féanden Erwéahnung in
den Absétzen [0014], [0043] und [0045], aber auch dort werde die Bedeutung nicht weiter
prazisiert. Diverse Beispiele von derartigen freien Formen seien in den Figuren des
Streitpatents dargestellt, so zum Beispiel in den Figuren 2-5. Vom Begriff erfasst seien
damit auf jeden Fall auch Formen, deren Kontur lineare Abschnitte aufweise, die direkt
aneinandergrenzen konnen (beispielsweise entlang der Schnittlinie 35 oder 36 in Figur 3).
Es kdnne sich also beispielsweise bel einer "free form shape" auch um Rechtecke mit
abgerundeten Ecken handeln, wie Figur 3 des Streitpatents zeige. Das allgemeine
Verstandnis dieses Begriffs sei sehr breit und umfasse sémtliche moglichen 2D-Formen,
inklusive reguldre Formen, und schliesse mithin auch Rechtecke (ausdriicklich mit
abgerundeten Kanten in Figur 3), Parallelogramme (Figur 9) und Quadrate sowie Kreise
und Ovale (Figuren 7 und 9) ein.

Etwas anderes scheine auch die Beschwerdefihrerin in Bezug auf die Freiheit der
Konturwahl nicht behauptet zu haben. Sie behaupte aber wiederholt, die "free form shapes’
bezdgen sich nicht auf die Teile, sondern vielmehr auf die Art der Anordnung respektive
Clusterbildung, zur Abgrenzung von Rechteck-Schachtelungsverfahren, bel denen zunéchst
rechteckige "bounding boxes" um die zu erzeugenden Formen herumgel egt und dann diese
Objekte angeordnet wirden. Nach Ansicht der Beschwerdefthrerin werde kein
Rechteck-Schachtel ungsverfahren beschrieben (gemass ihrer Darstellung ein "Rectangular
Nesting"), wie diesin Absatz [0011] der Patentschrift dem Fachmann angegeben werde,
sondern eine Freiformschachtelung, oder von der Beschwerdefihrerin auch als " Free Form
Shape Nesting" bezeichnet, wie in Absatz [0004] beschrieben. Eine solche Auslegung
werde durch die Beschreibung nicht gestiitzt, sondern stehe im Gegenteil im Widerspruch
zum Anspruchswortlaut und zur Beschreibung. Die "free form shapes' wirden im
Anspruch 1 ausdrticklich auf die Teile bezogen. Es sel irrefihrend, wenn die
Beschwerdefiihrerin das Merkmal 1d wiedergebe als "forming a cluster with free form
shapes’, denn effektiv laute es "forming of a cluster

of partswith free form shapes'. Der Bezug der freien Form auf die Teile sei damit eindeutig
im Anspruch vorgegeben. Das werde auch beim Blick in die Beschreibung durch die
Absdtze [0018], [0052] und [0103] ausdricklich bestétigt, denn die freie Form werde in
allen diesen Textstellen ausdrticklich auf die Teile bezogen. Die von der
Beschwerdefiihrerin vertretene Auslegung des Teilmerkmals werde durch das Patent nicht



gestitzt. Insbesondere im zweiten Satz von Absatz [0052] werde aber im Patent selber
definiert, dass sich die "free form shapes' auf die "parts’ selber und nicht auf das "forming"
beziehen; die Auslegung der Beschwerdefiihrerin wirde zu einem inhaltlichen Widerspruch
fuhren. Weiter gefestigt werde dies durch die Terminologie der "free form parts’ wie
verwendet in den Absétzen [0014], [0043] und [0045]; die freie Form beziehe sich auf die
Teile und nicht auf die Clusterbildung.

Das Streitpatent beschreibe entgegen den wiederholten Behauptungen der
Beschwerdefiihrerin keineswegs fir den Fachmann eindeutig eine Rechteckschachtelung
(nach ihren Angaben ein "Rectangular Nesting") in Absatz [0011] der Patentschrift. In
diesem Absatz sei weder von "nesting” die Rede noch von "rectangular”, sondern
ausschliesslich davon, dass bel geraden Kanten ein "common cut” vorgesehen werden
konne. Auch sai es objektiv betrachtet nicht richtig, dass, wie von der Beschwerdefuhrerin
behauptet, in Absatz [0004] eine Freiformschachtelung beschrieben werde. An dieser Stelle
werde zwar "nesting" beschrieben, aber nicht von ausschliesslich freien Formen oder von
"free form shapes" im Sinne von unregel méssigen Formen, sondern vielmehr von
Polygonen, d.h. Vielecken. Der Absatz |ese sich mithin genauso auf Rechteckschachtelung
wie auf Freiformschachtelung.

Abgesehen davon, dass diese beiden Textstellen in den Absétzen [0004] und [0011] bei der
Beschreibung des Standes der Technik aufgefiihrt wiirden, und damit fraglich sei, wie und
in welchem Umfang diese Aussagen zur abgrenzenden Auslegung des Wortlauts des
Anspruchs Uberhaupt beigezogen werden konnten, liessen sie auf jeden Fall keine
Differenzierung zwischen einer angeblichen "Rechteckschachtelung” und einer
"Freiformschachtelung” zu. Die Begrifflichkeit im Anspruch "for the forming of a cluster of
parts with free form shapes' sei breit und auch die hauptséchlich von der
Beschwerdefiihrerin herangezogenen Referenzen (Wikipedia und Bennell) fihrten da nicht
weiter, denn der Wikipedia-Eintrag spreche im Zusammenhang mit "nesting" weder von
"free form shape nesting" wie behauptet, noch von "free form shapes’ generell in diesem
Zusammenhang, sondern vielmehr von "odd shapes® oder "irregular parts' und im
Zusammenhang mit deren Anordnung von "profile nesting” oder "shape nesting”, und keine
dieser Begrifflichkeiten lasse sich derjenigen des Anspruchs unmittelbar und eindeutig
zuordnen. Die beiden Artikel von Bennell seien wissenschaftliche Publikationen und
konnten schon deshalb nicht ohne Weiteres zum Beleg von Fachwissen beigezogen werden.
Auch darin werde aber weder von "free form shape nesting" wie von der
Beschwerdefuhrerin behauptet gesprochen, noch von "free form shapes' generell in diesem
Zusammenhang, sondern vielmehr von "irregular shapes" und "irregular shape packing".
Ein eindeutiger Anhaltspunkt, dass das allgemeine fachménnische V erstdndnis des
Anspruchswortlauts "for the forming of a cluster of parts with free form shapes’ von der
Rechteckschachtelung abgegrenzt verstanden werden musste, konne somit nicht erkannt
werden.

Die Vorinstanz fuhrte weiter aus, eine eigentliche direkte Definition des Begriffs "cluster of
parts' koénne dem Streitpatent nicht entnommen werden. Besonders interessant sei in
diesem Zusammenhang die Einleitung mit der Diskussion des Standes der Technik. In den
Absétzen [0004]-[0011] werde an keiner Stelle von "clustern” gesprochen, sondern nur von
"nesting”. Es bleibe also auf Basis dieser Erlauterung des Standes der Technik unklar, was
unter dem Begriff zu verstehen sei. Schaue man die spezifischen Beispiele und die
zugehorigen Figuren an, so falle Folgendes auf: In Figur 2 (zugehorige Beschreibung in



Absatz [0063]) werde ein Cluster beschrieben, der nur zwel Teile umfasse. Ein Teil davon
habe eine T-Form, sei also eine einfache geometrische Form mit ausschliesslich geraden
Begrenzungslinien. In Figur 3 (zugehdrige Beschreibung in Absatz [0064]) werde ein
Cluster mit vier Teilen beschrieben, wobel es sich bei zwei Teilen (32 und 33) um einfache
Rechtecke mit gerundeten Kanten handle. Im Zusammenhang mit Figur 5 (zugehdrige
Beschreibung in Absatz [0077]) werde ein Cluster beschrieben, der nur drei Teile umfasse.
Diese selen in einer einzigen Reihe angeordnet und verfugten in ihrer Peripherie
ausschliesslich Gber gerade Begrenzungslinien. Das einzige, was diese Formen in diesem
Cluster von einfachen Rechtecken unterscheide, sei, dass einzelne Kanten abgeschragt
seien. Da die Beispiele erfasst sein missten, kdnne man nur zum Schluss kommen, dass ein
Cluster aus Teilen mit freier Form bestehe, beispielsweise eine Gruppe mit zwei
Rechtecken mit abgeschrégten oder abgerundeten Kanten, die dann entsprechend der
Erfindung so nebeneinander angeordnet wirden, dass zwei gerade Randkanten
aneinandergrenzten und nur um die Schnittbreite voneinander beabstandet seien ("common
cut" dazwischen). Zudem konne dem Streitpatent nicht ausdriicklich entnommen werden,
was unter der Formulierung "Whenever the shape of said parts allowsit" zu verstehen sa,
die der gewlinschten Klarheit entbehre. Das Merkmal miisse deshalb so verstanden werden,
dass esimmer dann erfillt sei, wenn grundsétzlich eine Méglichkeit bestehe, zwei Teile mit
einem "common cut" nebeneinander anzuordnen, und diese Mdglichkeit auch dann
realisiert sel, wenn es sich dabei gegebenenfalls geometrisch betrachtet nur um einen Punkt
handle. Dartiber hinausgehende Anforderungen bestiinden im Lichte der Beschreibung im
Streitpatent selber nicht.

Zusammenfassend fur die verschiedenen ausgel egten Begriffe seien die Merkmale 1d und
le ("cluster of parts with free form shapes, said parts being positioned so close to each other
so that only the thickness of one cut made by the cutting beam is found between adjacent
parts whenever the shape of said parts allowsit") aso bereits dann erfillt, wenn es
irgendeinen Punkt oder eine gemeinsame gerade Konturlinie habe, an der die beiden Teile
nur durch einen "common cut” getrennt seien.

E.23

Zur Voraussetzung der Neuheit gemass Art. 7 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1954 Uber
die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG; SR 232.14) bzw. Art. 54 des Européischen
Patentibereinkommens vom 5. Oktober 1973, revidiert in Minchen am 29. November 2000
(EPU 2000; SR 0.232.142.2) erwog die Vorinstanz, die Beschwerdegegnerin mache unter
anderem mangelnde Neuheit gegentiber ttt (nachfolgend D1) geltend. Dieses Dokument
betreffe ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Ausschneiden von mehreren Teilen aus
einem flachen Material mit einem Laser (Absatz [0001], entspreche Merkmal 14). In diesem
Zusammenhang werde bei der Beschreibung des Standes der Technik auf die Méglichkeit
hingewiesen, Telle mit einem "common cut" nebeneinander anzuordnen (Absatz [0004],
entspreche Merkmal 1e). Um das effektiv umzusetzen, mussten zwingend Kontrollregeln
und Variablen zum Schneiden von diesen zweldimensionalen Formen implementiert sein
(Absatz [0003], entspreche Merkmal 1c). In diesem Zusammenhang werde in D1 unter
Bezugnahme auf Figur 8 dargelegt (Absétze [0005]-[0008]), wie zwei vorgegebene Teile
mit freler Form automatisch oder manuell bewegt werden bis zu einer Position, in der die
beiden Formen so aneinander grenzend angeordnet seien, dass dazwischen eine
gemeinsame Schnittlinie ("common cut") gegeben sei. Damit gebe es Kontrollregeln fir die
Ausbildung eines Clusters mit freien Formen, wobei die Formen derart angeordnet wiirden,



dass sie so nahe liegen, dass nur die Dicke eines Schnittes des Strahls zwischen
benachbarten Teilen liege (Merkmal 1d und 1€). Analoges sei im Zusammenhang mit Figur
6 in den Absétzen [0058]-[0062] beschrieben. Da der Anspruch des Streitpatents - wie
dargelegt - nicht auf eine Freiformschachtelung eingeschrankt auszulegen sei, eriibrigten
sich auch die diesbeztiglichen Ausfihrungen der Beschwerdefthrerin. Damit sei das
Dokument D1 neuheitsschadlich im Sinne von Art. 7 PatG bzw. Art. 54 EPU 2000 .

Die Beschwerdegegnerin mache sodann mangelnde Neuheit gegentiber der
wissenschaftlichen Publikation von Rao et a. geltend (nachfolgend Rao). Rao beschreibe
ein Verfahren zum automatisierten Anordnen und anschliessenden Schneiden von Teilen
aus Metallblech (vgl. Titel sowie Zusammenfassung, Merkmal 1aund 1c). Dabei werde
Strahlschneiden eingesetzt (Merkmal 1a). Beim sogenannten Nesting werde eine Zahl von
Regeln fir das Anordnen der Teile zum Schneiden vorgegeben sowie Regeln fir die
Ausbildung von Clustern (Merkmal 1d), dies fur verschiedene Formen, unter anderem auch
fur Teile mit beliebiger Form. Zwingend damit verbunden sei die Anwesenheit von Regeln,
die den anschliessenden Schneidprozess in Abhangigkeit der Formen kontrollierten
(Merkmal 1b und 1c). Wichtig sei nun die in der Publikation Rao angegebene Regel 3, dass
bei langen, geraden Abschnitten zweler Teile eine gemeinsame Schnittlinie angestrebt
werde, bei der fir die Ausbildung von benachbarten Teilen nur einmal geschnitten werden
musse (Merkmal 1e). Das Streitpatent umfasse auch Anwendungen, bei denen lange gerade
Kanten mit einem gemeinsamen Schnitt ausgefthrt werden. Der Anspruch sei keinesfalls
auf komplexe "common cut"-Angrenzungen beschrankt, sondern schliesse gerade
aneinandergrenzende Teile sowie sogar nur an einem Punkt aneinandergrenzende Teile ein.
Da - wie dargelegt - der strittige Anspruch nicht auf eine Freiformschachtelung
eingeschrankt auszulegen sei, ertibrigten sich auch die diesbeziiglichen Ausfihrungen der
Beschwerdefiihrerin. Der beanspruchte Gegenstand sei damit auch nicht neu gegentiber Rao
im Sinne von Art. 7 PatG bzw. Art. 54 EPU 2000 .

Die Beschwerdegegnerin mache zudem mangelnde Neuheit gegentiber dem Artikel
"Faszination Blech" geltend. Auch dieses Lehrbuch beschreibe ein Verfahren zum
maschinellen Schneiden mehrerer Teile aus einem Materialstiick unter Einsatz einer
Strahlen-Schneidtechnologie (Merkmal 1a), wobei das Verfahren einen Satz von
Steuerregeln und Variablen zum Schneiden zweidimensionaler Formen oder Muster
bereitstelle, bei dem eine Regel oder eine Kombination mehrerer Regeln fur den
Schneidvorgang in Abhangigkeit von der zu schneidenden Form oder den zu schneidenden
Mustern verwendet werde (Merkmal 1b); dabei bildeten die Form oder das Muster die Teile
aus dem Materiastiick (Merkmal 1c). Das beschriebene Verfahren sei weiter dadurch
gekennzeichnet, dass der Satz von Steuerregeln Regeln zum Bilden einer Gruppe von
Teilen mit freien Formen aufweise (Merkmal 1d), wobei die Teile so nahe aneinander
positioniert seien, dass nur die Stérke eines von dem Schneidstrahl herzustellenden Schnitts
zwischen den benachbarten Teilen gefunden werde, wenn die Form der Teile es erlaube
(Merkmal 1€). Der beanspruchte Gegenstand sei damit auch nicht neu gegeniiber dem
Dokument "Faszination Blech" im Sinne von Art. 7 PatG bzw. Art. 54 EPU 2000 .

E.3

Die Beschwerdefthrerin wirft der Vorinstanz vor, das Streitpatent rechtsfehlerhaft
ausgelegt zu haben.

E.31



Der sachliche Geltungsbereich bzw. Schutzbereich des Patents bestimmt sich geméss Art.
51 Abs. 2 PatG bzw. Art. 69 Abs. 1 Satz 1 EPU 2000 nach den Patentanspriichen. Diein
den Patentanspriichen umschriebenen technischen Anleitungen sind so auszulegen, wie der
Fachmann sie versteht. Ausgangspunkt jeder Auslegung bildet deren Wortlaut. Die
Beschreibung und die Zeichnungen sind zur Auslegung der Patentanspriiche heranzuziehen
( Art. 51 Abs. 3 PatG bzw. Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPU 2000 ). Das allgemeine Fachwissen
ist s sog. liquider Stand der Technik ebenfalls Auslegungsmittel ( BGE 143 111 666 E. 4.3
S. 674 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 144 |11 337 E. 2.2 S. 341).

Die Beschreibung und die Zeichnungen dienen nur zur Auslegung des Anspruchs, soweit
der Wortlaut unklar ist, nicht aber zu dessen Ergénzung. Der Patentinhaber hat daher den
Gegenstand der Erfindung im Patentanspruch genau zu umschreiben und trégt das Risiko
fur eine unrichtige, unvollstandige oder widersprichliche Definition (Urteil 4A_520/2016
vom 7. April 2017 E. 3.2 mit Hinweis auf BGE 95 |1 364 E. 4c; vgl. auch BGE 107 |1 366
E. 2 S 369).

E.32

Die Beschwerdeftihrerin beanstandet die Umschreibung des relevanten Fachmannsim
angefochtenen Entscheid ausdrticklich nicht. Sie bringt jedoch vor, die Vorinstanz habe die
beiden von ihr eingereichten Publikationen von Bennell et al. zu Unrecht nicht als Tell des
allgemeinen Fachwissens des Durchschnittsfachmanns berticksichtigt. Dabei zeigt sie keine
rechtsverletzende Definition des allgemeinen Fachwissens durch die Vorinstanz auf, indem
sie die Feststellungen im angefochtenen Entscheid kritisiert, wonach es sich bei den
fraglichen Artikeln um wissenschaftliche Publikationen handle, und dem Bundesgericht in
appellatorischer Weise ihre Sicht der Dinge zum Inhalt der fraglichen Artikel und deren
Auffindbarkeit im Rahmen einer Online-Recherche unterbreitet (zur Abgrenzung zwischen
allgemeinem Fachwissen und tbrigem Wissen etwa MARK SCHWEIZER/HERBERT
ZECH, in: Schweizer/Zech [Hrsg.], Patentgesetz [PatG], Handkommentar, 2019, N. 45 zu
Art. 1 PatG ). Abgesehen davon spricht der von ihr ins Feld geftihrte Umstand, dassin den
beiden Verdffentlichungen jeweils der Begriff "Tutorial" verwendet wird, nicht ohne
Weiteres fur die von ihr vertretene Auffassung, dass es sich dabei um blosse
Ubersichtsartikel handle, sagt der von der Autorenschaft verwendete Begriff doch nichts
Uber den konkreten Inhalt der Verdffentlichung aus und dient ein Tutorial Ublicherweise
gerade der Vertiefung und nicht der Vermittlung eines blossen Uberblicks. Die
Beschwerdefihrerin anerkennt zudem selber, dass es sich bei der Frage, welches Wissen
unter den Rechtsbegriff des allgemeinen Fachwissens zu subsumieren ist, um eine
Rechtsfrage handelt. Ihr Einwand, die Vorinstanz habe den Grundsatz der
Verhandlungsmaxime nach Art. 55 Abs. 1 ZPO verletzt, indem sie die beiden Artikel nicht
dem allgemeinen Fachwissen zugeordnet habe, stdsst daher ins Leere.

Soweit die Beschwerdeflhrerin nunmehr unter Berufung auf die Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Européi schen Patentamts (EPA) vorbringt, die beiden
Publikationen gehorten - selbst wenn es sich um Spezialliteratur handeln wirde - zum
allgemeinen Fachwissen, lassen sich ihre entsprechenden tatséchlichen Behauptungen nicht
auf die Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid stiitzen. Unter welchen

V oraussetzungen gegebenenfalls auch eine wissenschaftliche Publikation in einer
Fachzeitschrift ausnahmsweise dem allgemeinen Fachwissen zugerechnet werden kann,
braucht daher nicht vertieft zu werden (dazu etwa SCHWEIZER/ZECH, a.a.O., N. 45 zu
Art. 1 PatG ; vgl. auch Richtlinien fur die Prifung im EPA, 2019, Tell G - Kapitel VII-2



Ziffer 3.1). Ins Leere stdsst zudem der unter Berufung auf Art. 6 Ziff. 1 EMRK , Art. 29
Abs. 2 BV und Art. 53 Abs. 1 ZPO erhobene Vorwurf der Verletzung des rechtlichen
Gehors, der in der Beschwerde nicht hinreichend begrindet wird (vgl. Art. 106 Abs. 2 BGG
).

Der Vorinstanz ist keine Verletzung patentrechtlicher, zivilprozessualer oder
verfassungsrechtlicher Vorschriften vorzuwerfen, wenn sie die beiden von der
Beschwerdefuhrerin eingereichten Dokumente nicht als Teil des algemeinen Fachwissens
betrachtete und diese bei der Auslegung der strittigen Patentanspriiche unberticksichtigt
liess.

E. 331

Die Beschwerdefthrerin wirft der Vorinstanz eine rechtsverletzende Auslegung des
Streitpatents vor und rigt insbesondere eine Verletzung der Auslegungsregel von Art. 69
Abs. 1 EPU 2000, nach der die Zeichnungen eines Patents zur Auslegung der
Patentanspriiche heranzuziehen sind. Die Rechtsfehler der Vorinstanz hétten insbesondere
zu einer rechtsverletzenden Neuheitsprifung der ertellten Fassung des Streitpatents geftihrt,
indem die Vorinstanz die Neuheit des Streitpatents ausschliesslich gestitzt auf Dokumente
verneint habe, die kein Verfahren und kein System offenbart hatten, mit denen es mdglich
ware, die Teile 31 und 34 und die Teile 52 und 53 der Figuren 3 und 5 des Streitpatents so
anzuordnen, wie dies das Streitpatent verlange. Damit habe die Vorinstanz die Neuheit der
erteilten Fassung des Streitpatents auf rechtsverletzende Art und Welse geprft.

E.332

Objekt der Neuheitspriifung ist die Erfindung, wie sie im jeweiligen Patentanspruch
definiert wurde (ANDREAS DETKEN, in: Schweizer/ Zech [Hrsg.], Patentgesetz [PatG],
Handkommentar, 2019, N. 36 zu Art. 7 PatG ; PETER HEINRICH, PatG/EPU,
Kommentar, 3. Aufl. 2018, N. 19 zu Art. 7 PatG ). Hierzu ist der Patentanspruch
auszulegen. Die aufgefiihrten Auslegungsgrundsétze (E. 3.1) gelten zwar vornehmlich fir
die Beurteilung des Schutzumfangs, sind aber in gleicher Weise auch fur die
Neuheitsprifung anwendbar ( BGE 132 111 83 E. 3.4 S. 87). Dies hat die Vorinstanz
zutreffend erkannt und hat die in Anspruch 1 des Streitpatents umschriebenen technischen
Anleitungen nach dem Versténdnis des Fachmanns ausgelegt. Dabei hat siein
Ubereinstimmung mit den massgebenden Auslegungsgrundsitzen beim Wortlaut angesetzt.
Zudem hat sie neben der Beschreibung auch die Zeichnungen zur Auslegung herangezogen
(vgl. Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPU 2000 ). Wie auch die Beschwerdefiihrerin eingesteht, ging
die Vorinstanz im Weiteren zutreffend davon aus, dass der auszulegende Anspruch so
gelesen werden soll, dass die im Patent genannten Ausf iihrungsbei spi el e wortsinngemass
erfasst werden, dass jedoch andererseits der Anspruchswortlaut nicht auf die
Ausfuhrungsbei spiele einzuschranken ist, wenn er weitere Ausfihrungsformen erfasst.

Die BeschwerdefUhrerin wirft der Vorinstanz zu Unrecht vor, diesen Auslegungsgrundsatz
zwar anerkannt, ihn dann aber im konkreten Fall letztlich nicht angewendet zu haben.
Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht hat die Vorinstanz bel der Auslegung
von Anspruch 1 die Zeichnungen nicht unberiicksichtigt gelassen, sondern hat sieinihre
Beurteilung einbezogen. So hat sie bel der Auslegung des Anspruchsmerkmals 1d
("characterised in, that said set of controlling rules comprises rules for the forming of a
cluster of partswith free form shapes") berticksichtigt, dass verschiedene Beispiele von
derartigen freien Formen in den Figuren dargestellt sind, so etwa in den Figuren 2-5, 7 und



9, womit es sich bei einer "free form shape" auch um Rechtecke mit abgerundeten Ecken
(vgl. Figur 3) handeln kdnne, aber auch um Parallelogramme (vgl. Figur 9), Quadrate sowie
Kreise und Ovale (vgl. Figuren 7 und 9). Die Beschwerdefihrerin stellt die vorinstanzliche
Auslegung nicht in Frage, wonach das allgemeine Verstéandnis des Begriffs "free form
shapes' sehr breit ist und sémtliche moglichen 2D-Formen umfasst, bezeichnet diese
Ausfihrungen jedoch alsirrelevant. Sie verkennt jedoch ihrerseits die Bedeutung der
Zeichnungen im Rahmen der Anspruchsauslegung, wenn sie den Umfang des Streitpatents
auf Ausfuhrungsformen einschrénken will, welche die Figuren 3 und 5 realisieren konnen.
Dabei fuhrt sie auch vor Bundesgericht aus, lediglich eine bestimmte
Schachtelungsmethode, némlich die sog. Freiformschachtelung, hétte es dem Fachmann
ermoglicht, die Teile 31 und 34 der Figur 3 sowie die Teile 52 und 53 der Figur 5 des
Streitpatents anzuordnen. Abgesehen davon, dass sie sich hinsichtlich des allgemeinen
Fachwissens unzulassigerweise auf die beiden Publikationen von Bennell et al. beruft,
vermag sie mit ihren Ausfihrungen nicht aufzuzeigen, dass die VVorinstanz mit ihrem
Schluss, der strittige Anspruchswortlaut sei nicht von der Rechteckschachtelung abgegrenzt
zu verstehen, die beschriebenen Auslegungsgrundsatze missachtet hétte.

Entgegen ihrer Ansicht ging die Vorinstanz nicht davon aus, "die Erfindung des
Streitpatents verlange bloss, dass die patentgeméssen Regeln fir die Bildung eines Clusters
in der Lage sein missten, einige der im Streitpatent gezeigten Teile anzuordnen, aber nicht
ale". Mit der (weiten) Auslegung der Vorinstanz, nach der Anspruch 1 nicht auf die sog.
Freiformschachtelung eingeschrénkt ist, sondern der Anspruch die Art der Schachtelung
vielmehr offenlasst, werden auch die ins Feld gefiihrten Beispiele des Streitpatents umfasst,
weitere jedoch nicht ausgeschlossen. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen
Auffassung hat die Vorinstanz keine "Regel verletzt, dass die Anspriiche eines Patents so
auszulegen sind, dass sie in der Lage sind, die Ausfihrungsbeispiele des Streitpatents zu
verwirklichen™. Wie die Beschwerdegegnerin zutreffend einwendet, 1&sst sich auch unter
Berticksichtigung der Zeichnungen kein Anspruchsmerkmal " Freiformschachtelung” in den
Anspruch 1 des Streitpatents hineinlesen.

E.4

Die Beschwerdefthrerin wirft der Vorinstanz vor, die Neuheit der Erfindung unzutreffend
gepruft und damit Art. 26 Abs. 1 lit. aPatG in Verbindung mit Art. 138 Abs. 1 lit. aund
Art. 54 Abs. 1 EPU 2000 verletzt zu haben.

E. 41

Européi sche Patente werden nach Art. 52 Abs. 1 EPU 2000 fir Erfindungen auf allen
Gebieten der Technik ertellt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen
und gewerblich anwendbar sind (vgl. Art. 1 Abs. 1 PatG ). Nach Art. 138 Abs. 1 lit. aEPU
kann das europaische Patent mit Wirkung fUr einen Vertragsstaat unter anderem fr nichtig
erklart werden, wenn der Gegenstand des Patents nach Art. 52 EPU nicht patentierbar ist
(vgl. Art. 26 Abs. 1 lit. aPatG ). Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der
Technik gehort ( Art. 54 Abs. 1 EPU 2000 und Art. 7 Abs. 1 PatG ). Stand der Technik
bildet nach Art. 54 Abs. 2 EPU 2000 alles, was vor dem Anmeldetag der européischen
Patentanmeldung der Offentlichkeit durch schriftliche oder miindliche Beschreibung, durch
Benutzung oder in sonstiger Weise zuganglich gemacht worden ist (vgl. auch Art. 7 Abs. 2
PatG ). Eine Erfindung ist nur dann neuheitsschadlich vorweggenommen, wenn sie vor der
Patentanmel dung mit allen ihren Merkmalen veréffentlicht worden ist. Beim Entscheid, ob



das zutreffe, ist jede vorbekannte Ldsung einzeln mit der patentierten Erfindung zu
vergleichen. Nur wenn eine davon in alen Teilen mit den Merkmalen der Erfindung
identisch ist, fehlt dieser die Neuheit. Dabei geniigt, ist aber auch erforderlich, dass eine
vorbekannte Ausfihrung dem Fachmann die beanspruchte technische L ehre vermittelt (
BGE 133111 229 E. 4.1 S. 232 mit Hinweisen).

E.4.2

Die Beschwerdefthrerin bringt vor, von den drel angeblich neuheitsschédlichen
Dokumenten, welche die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid identifiziert habe,
offenbare kein einziges die Mdglichkeit, die Teile 31 und 34 bzw. 52 und 53 aus den
Figuren 3 und 5 des Streitpatents mittel s Steuerregeln zu einem patentgemassen Cluster
anzuordnen und dann die fraglichen Telle beim Ausschneiden des Materialstlicks mit einem
gemeinsamen Schnitt zu trennen. Damit sei aber keines der drei von der Vorinstanz
identifizierten Dokumente neuheitsschédlich flr das Streitpatent und der Schluss der
Vorinstanz, esfehle Anspruch 1 in der erteilten Fassung an der Patentféhigkeit, sei
rechtsverletzend.

E.43

Die BeschwerdefUhrerin geht in ihren Ausfihrungen zur Neuheit von einem unzutreffenden
Vergleichsmassstab aus, wenn sie die Entgegenhaltungen in Form von drel Publikationen
jeweils mit einzelnen Figuren in den Zeichnungen des Streitpatents in Bezug setzt und
vorbringt, das jeweilige Dokument erlaube nicht, einzelne Teile geméass den Figuren 3 und
5 anzuordnen. Wie die Beschwerdegegnerin zu Recht einwendet, ist massgebender
Vergleichspunkt bel der Neuheitspriifung der (korrekt ausgelegte) Patentanspruch (vgl.
DETKEN, a.a0., N. 36 zu Art. 7 PatG ; HEINRICH, a.a.O., N. 19 zu Art. 7 PatG ), und
nicht etwa Teile der Zeichnungen. Die BeschwerdefUhrerin stiitzt auch ihre Vorbringen zur
Neuheitspriifung darauf, Anspruch 1 des Streitpatents enthalte ein Anspruchsmerkmal
"Freiformschachtelung”; eine solche Auslegung hat sich jedoch al's unzutreffend erwiesen
(dazu vorn E. 3.3). Damit stossen die darauf gestitzten Vorbringen in der Beschwerde zur
Neuheitsprifung, die sich alle auf diese Annahme stiitzen, ins Leere. Dass die Beurteilung
der Neuheit des Streitpatents auch dann rechtsfehlerhaft erfolgt sein soll, wenn auf die
vorinstanzliche Auslegung von Anspruch 1 abgestellt wird, zeigt die Beschwerdefhrerin
nicht auf.

Der Vorwurf, die Vorinstanz habe Art. 26 Abs. 1 lit. a PatG in Verbindung mit Art. 138
Abs. 1 lit. aund Art. 54 Abs. 1 EPU 2000 verletzt, indem sie von der Nichtigkeit des
Schweizer Tells des Streitpatents ausging, ist unbegrindet.

E.5

Im Zusammenhang mit ihren zahlreichen Eventualantragen fir eingeschrénkte Fassungen
des Streitpatents wirft die Beschwerdefthrerin der VVorinstanz vor, die Kriterien der
Klarheit und Ausfihrbarkeit rechtsfehlerhaft gepriift zu haben.

E.51

Die Vorinstanz erwog, samtliche der 21 auf mehr als 120 Seiten zusammengestellten
Hilfsantrége der Beschwerdefthrerin, die mit der Duplik gestellt wurden, beinhalteten das
Merkmal 1d1 bzw. 2f1, daswie folgt lautet: "by positioning details against each other
which make it possible to use al tangent segments when clustering”. Dieses Merkmal sei
offensichtlich weder klar noch in ausfuhrbarer Weise offenbart: Zum ersten sei unklar, was



unter den in diesem Merkmal genannten "details’ zu verstehen sei. Die Beschreibung gebe
dazu keine niitzlichen Hinweise. In Absatz [0013] werde unter Details offenbar ein
Einzelteil verstanden, und in Absatz [0005] bei der Erlauterung des Standes der Technik
werde Bezug genommen auf vorgeschnittene Details, wobel nicht weiter erl&utert werde,
was darunter zu verstehen sei. Es bleibe entsprechend unklar, ob unter einem "detail”
einzelne Abschnitte der Konturen zu verstehen sind, wie dies von der Beschwerdefihrerin
behauptet werde, oder auch Punkte von einzelnen Abschnitten, beispielsweise individuelle
Eckpunkte oder dhnliches. Zum zweiten sei unklar, was unter einem "tangent segment” zu
verstehen ist. Der Begriff finde sich ausschliesslich in Absatz [0045] des Streitpatents, der
Textstelle, auf die sich diese Anderung auch in den urspriinglich eingereichten Unterlagen
stitze. "Segments" wirden nirgends sonst erwéhnt. Auf "tangents’ werde im Streitpatent in
den Absétzen [0028] und [0032] Bezug genommen, im Zusammenhang mit Figur 7 in den
Absétzen [0048], [0083] und [0084], weiter im Zusammenhang mit Figur 9 in den Absatzen
[0117] und [0118], sowie in den Ansprichen 12 und 30. Da gehe es tiberall um die Ubliche
Bedeutung einer Tangente, namentlich im Sinne einer Geraden, die eine gegebene Kurvein
einem bestimmten Punkt berdihrt. Nicht ganz so eindeutig sei zunéchst die Bezugnahmein
Absatz [0033] auf den Radius einer Tangente. Im Zusammenhang mit Absatz [0118] und
Figur 9 werde dann aber klar, dass es sich wohl um den Radius der Kurve am
BerUhrungspunkt der Tangente handeln durfte.

Grundsétzlich verstehe der Fachmann unter einem "segment” einer Geraden einen
Abschnitt einer Geraden, die von zwei Punkten begrenzt wird. Entsprechend sei ein
"tangent segment™ nach dem allgemeinen geometrischen Verstandnis des Fachmanns ein
Abschnitt einer Tangente. "Tangent" heisse im Englischen nach algemeinem sprachlichem
Verstandnis auch "bertihrend”. Damit konne nach allgemeinem sprachlichem Versténdnis
unter einem "tangent segment” auch ein berthrender Abschnitt einer Geraden verstanden
werden. Es fehlten Erlauterungen dieses Begriffs "tangent segment™ im Streitpatent. Die
Beschwerdefihrerin stelle sich auf den Standpunkt, dass unter "tangent segment” im
Zusammenhang mit diesem Merkmal zu verstehen seli, dass "Teilstlicke der Form beim
Bilden eines Clusters berticksichtigt werden kdnnen, reprasentiert durch die jeweilige
Tangente". DafUr fehle im Streitpatent jegliche Basis und die Beschwerdefthrerin zeige
auch nicht auf, warum und gestltzt auf welche Unterlagen (zum Beispiel Lehrbiicher oder
ahnliches) der Fachmann in diesem Gebiet in diesem Zusammenhang von diesem
Verstandnis ausgehen solle, das vom tblichen Verstandnis abweiche. In einer solchen
Situation musse dem Begriff das Ubliche Versténdnis zugeordnet werden, wonach "tangent
segment” die Bedeutung eines Abschnitts einer Tangente oder eines bertihrenden
Abschnitts einer Geraden habe.

Dann sal aber unklar, wie dieses Merkmal zu verstehen sei, denn es erschliesse sich dem
Fachmann nicht, wie solche Tangentensegmente oder ein berihrender Abschnitt einer
Geraden im konkreten Zusammenhang verstanden werden sollen (Wie sind solche
Abschnitte definiert? Welche Tangenten/Geraden sind gemeint und welche Punkte
definieren die Enden der entsprechenden Abschnitte?), geschweige denn, wie derartige
Segmente im Zusammenhang mit der Positionierung der Detailsim Sinne dieses Merkmals
eingesetzt werden. Es fehlten hierzu jegliche Anweisungen im Sinne von Kontrollregeln
oder Variablen. Entsprechend mangle es nicht nur an Klarheit, sondern auch an
Ausfuhrbarkeit, denn der Fachmann wisse nicht, wie er tiberhaupt solche
Tangentensegmente, einmal ausgehend von einigen Teilen, mit freier Form, die positioniert



werden sollen, zu definieren habe, und wie er diese dann fir die Positionierung von Details
(welchen?) einsetzen solle. Die Beschreibung gebe dem Fachmann diesbeziiglich keine
Hinweise. Die mangelnde Ausfuhrbarkeit werde akzentuiert durch die Formulierung in
diesem Merkmal, dass ale Segmente fir die Clusterbildung eingesetzt werden muissten. Es
sai nicht erkennbar, und die Beschreibung liefere diesbeziiglich auch keine Hinweise, wie
der Fachmann dann auch noch alle Segmente, selbst wenn man diese im Sinne der
Beschwerdefiihrerin auslege, fur die Positionierung der Details gegeneinander bei der
Clusterbildung einsetzen konne. Wenn tberhaupt, werde wiederum nur ein Ziel
vorgegeben, ohne aber die konkreten technischen Anweisungen, wie dieses Ziel erreicht
werden kdnne. Samtliche Hilfsantrage, die alle Giber dieses Merkmal verflgten, seien
demnach wegen mangelnder Klarheit und wegen mangelnder Ausfuhrbarkeit nicht
patentfahig.

E.5.2

Die Beschwerdefuhrerin beruft sich auch im Zusammenhang mit ihren Hilfsantrégen zu
Unrecht darauf, die Vorinstanz hétte als Teil des allgemeinen Fachwissens die beiden
Publikationen von Bennell et al. berticksichtigen missen. Sie rdumt dabei ausdriicklich ein,
ihre Eventualantrége liessen sich nur verstehen, wenn man sich mit den beiden Artikeln
auseinandersetze. Ihre Rigen zum allgemeinen Fachwissen des Durchschnittsfachmanns
haben sich as unbehelflich erwiesen (dazu vorn E. 3.3.2 aE.). Entsprechend stossen ihre
Ausfuhrungen zu den Hilfsantrégen ins Leere, in denen sie sich darauf beruft, der
Fachmann hétte das fragliche Merkmal mit Hilfe von Bennell et al. verstanden und er hétte
die patentierte Erfindung damit ausfihren kénnen, weil darin die dazu erforderliche
Methode erklart werde.

Abgesehen davon wirft die BeschwerdefUhrerin der Vorinstanz zu Unrecht vor, den von ihr
eingereichten Auszug aus einem Worterbuch zum Begriff "detall" in Verletzung des
Gehorsanspruchs ( Art. 6 Ziff. 1 EMRK , Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 53 Abs. 1 ZPO)
unbeachtet gelassen zu haben. Entgegen dem, was die Beschwerdeftihrerin anzunehmen
scheint, ist der Vorinstanz der allgemeine Wortsinn des englischen Begriffs "detail" nicht
entgangen, hat sie doch verschiedene Bedeutungen des Wortes in Betracht gezogen, wie
etwa Einzelteile, Details oder Abschnitte. Mit dem Vorbringen, sie habeim
vorinstanzlichen Verfahren gezeigt, dass sich der Begriff "detail" etwa mit "Detail”,
"Einzelheit" oder "Abschnitt" Ubersetzen lasse, zeigt die Beschwerdefiihrerin weder eine
Gehorsverletzung noch eine rechtsverletzende Auslegung des strittigen Merkmals auf.

Uberdies geht die Beschwerdefiihrerin nicht hinreichend auf die Erwégung im
angefochtenen Entscheid ein, wonach nicht erkennbar sei, wie der Fachmann dle
Segmente, selbst wenn diese in ihrem Sinne ausgel egt wiirden, fir die Positionierung der
Details gegeneinander bei der Clusterbildung einsetzen kénnte, sondern - wenn tberhaupt -
wiederum nur ein Ziel vorgegeben werde, ohne konkrete technische Anweisungen, wie
dieses Ziel zu erreichen sei. Sie hdlt der vorinstanzlichen Begriindung zur (fehlenden)
Ausfuhrbarkeit (zu dieser Gultigkeitsvoraussetzung BGE 144 111 337 E. 2.2.2 S. 342 f. mit
Hinweisen) lediglich in allgemeiner Weise entgegen, "[a]ngesichts der fachiiblichen
Polygon-Approximation” sei klar, "dass alle Tangentensegmente, und damit alle dadurch
reprasentierten Abschnitte einer Form, zum Clustern verwendet werden kénnen."
Abgesehen davon, dass das nunmehr als Gegenstand des allgemeinen Fachwissensins Feld
gefuhrte Konzept der Polygon-Approximation im angefochtenen Entscheid keine Stutze
findet, geht aus den entsprechenden Ausfihrungen in der Beschwerde nicht konkret hervor,



wie das vorgegebene Ziel erreicht werden kann. Die Beschwerdefiihrerin vermag nicht
aufzuzeigen, dass die Vorinstanz mit ihrer Beurteilung der (fehlenden) Ausfihrbarkeit der
eingeschrankten Fassungen des Streitpatents gemass den Hilfsantrégen patentrechtliche
Bestimmungen verletzt hdtte. Damit ist die im angefochtenen Entscheid verneinte
Patentfahigkeit nicht zu beanstanden.

E.6

Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Dem Ausgang des
Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdeftihrerin kosten- und entschédigungspflichtig
(Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG).
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