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Erwagungen

E.1

Das Bundesgericht pruft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel
zuldssigist (Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 1451 121 E. 1; 143111 140E. 1; 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
Beschwerdefihrerin ist mit ihren Antrégen tellweise 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 ). Die Beschwerdefuhrerin
formuliert hinsichtlich des vorinstanzlichen Kostenentscheids kein separates beziffertes
Rechtsbegehren. Aus ihrer Beschwerdebegriindung geht jedoch hervor, dass sie den

K ostenentscheid unabhangig vom Ausgang der Hauptsache anfechten will und in welchem
Verhdltnis sie eine Abéanderung der K ostenverteilung beantragt (vgl. BGE 143 111 111 E.
1.2; 136V 131 E. 1.2; 134 111 235 E. 2). Auf die Beschwerdeist - unter Vorbehalt einer
hinreichenden Begriindung ( Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG ) - einzutreten.

E.12

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
Erwégungen 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 abweichenden Begriindung abweisen. Mit Blick auf die Begriindungspflicht
der beschwerdefiihrenden Partel ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ) behandelt es aber
grundsétzlich nur die geltend gemachten Rigen, 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 140 111 115 E. 2; 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 siein der Beschwerde préazise vorgebracht und begrtindet
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 willkirlich (BGE 134 11 349E. 3; 1331 1 E.



5.5). Willkdr liegt nicht schon dann vor, wenn eine andere L 9sung ebenfalls vertretbar oder
gar vorzuziehen ware, sondern nur, wenn der angefochtene Entscheid im Ergebnis
offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsachlichen Situation in klarem Widerspruch steht,
eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender
Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderlduft ( BGE 144 11 281 E. 3.6.2; 141 111 564 E.
4.1; 140 111 16 E. 2.1; je mit Hinweisen). Stutzt sich der angefochtene Entscheid auf
mehrere sel bststandige Begriindungen, so muss sich die Beschwerde zudem mit jeder
einzelnen auseinandersetzen, sonst wird darauf nicht eingetreten ( BGE 142111 364 E. 2.4
mit Hinweisen; vgl. auch BGE 143 1V 40 E. 3.4). Unerlasslichist im Hinblick auf Art. 42
Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG , dass die Beschwerde auf die Begriindung des
angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen aufzeigt, worin eine Rechtsverletzung
liegt. Die beschwerdefhrende Partel soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die
Rechtsstandpunkte, die sie im vorinstanzlichen Verfahren eingenommen hat, erneut
bekraftigen, sondern mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwéagungen der
Vorinstanz ansetzen ( BGE 140 111 86 E. 2, 115 E. 2). Die Begrindung 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 143 11 283 E. 1.2.3; 140 111 115
E. 2).

E.13

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
140111 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur
berichtigen oder erganzen, 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 "willkdrlich" ( BGE 145
V 188 E. 2; 140 11l 115 E. 2; 135111 397 E. 1.5). Neue Tatsachen und Beweismittel dirfen
nur so weit vorgebracht werden, als 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 mit Hinweisen).
Die Partei, welche die Sachverhaltsfeststellung der V orinstanz anfechten will, muss klar
und substanziiert aufzeigen, inwiefern diese Voraussetzungen erfillt sein sollen ( BGE 140
[11 16 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Wenn sie den Sachverhalt erganzen will, hat sie zudem mit
prazisen Aktenhinweisen darzulegen, dass sie entsprechende rechtsrelevante Tatsachen und
taugliche Beweismittel bereits bei den Vorinstanzen prozesskonform eingebracht hat ( BGE
140111 86 E. 2). Genugt die Kritik diesen Anforderungen nicht, kénnen Vorbringen mit
Bezug auf einen Sachverhalt, der vom angefochtenen Entscheid abweicht, nicht
berlicksichtigt werden (BGE 1401111 16 E. 1.3.1).

E.2

Die Vorinstanz priifte die Schutzvoraussetzung der Neuheit der beanspruchten Erfindungen
gegeniber dem Stand der Technik (Art. 52 Abs. 1 und Art. 54 Abs. 1 des Europaischen
Patenttibereinkommens vom 5. Oktober 1973, revidiert in M iinchen am 29. November 2000
[EPU 2000; SR 0.232.142.2]; Art. 1 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25.
Juni 1954 Uber die Erfindungspatente [Patentgesetz, PatG; SR 232.14] ). Dabei kam sie zum



Schluss, der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 des Klagepatents EP xxx sei gegentber
dem Ausfiihrungsbeispiel geméss Fig. 1 von EP gqg nicht neu. Zudem nehme auch das
Ausfuhrungsbeispiel gemass der Abbildung auf der ersten Seite des"Flyers C. -
einer Produktbroschure der Beschwerdefihrerin - den Gegenstand von Anspruch 1 von EP
xxx neuheitsschadlich vorweg. Hinsichtlich der Neuheit der Erfindung gemass
Eventualanspruch des Klagepatents EP xxx stellte die Vorinstanz fest, die
Beschwerdefihrerin behaupte nicht, dass der (erste) Eventualanspruch dieses Patents, den
die Beschwerdegegnerin fur die Zwecke des Verfahrensin der Replik formuliere, nicht neu
sei. Sie mache ausschliesslich fehlende erfinderische Tétigkeit ausgehend von drei Patenten
geltend. Dieser Einwand sei unbegrindet; der Gegenstand des Anspruchs 1 von EP xxx
gemass Eventualantrag beruhe ausgehend von den ins Feld gefihrten Patenten vielmehr auf
erfinderischer Téatigkeit. Wahrend beim Klagepatent EP yyy weder der erteilte Anspruch 1
noch die eingeschréankten Anspriiche gemass Eventual- und Subeventual antrag
rechtsbesténdig seien, erweise sich der gemass Eventual antrag eingeschrankte Anspruch 1
des Klagepatents EP xxx somit a's schutzfahig. Zur Frage der Verletzung fihrte die
Vorinstanz aus, die Beschwerdegegnerin mache geltend, dass die Beschwerdefthrerin
durch das Anbieten etc. der C. Normalkraftanschlisse der Typen D. ,

E. und F. den Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx gema&ss
Eventualantrag verletze. Die angegriffenen Ausfihrungsformen der Beschwerdefiihrerin
verwirklichten alle Merkmal e des erteilten Anspruchs 1 von Klagepatent EP xxx. Wahrend
der erteilte Anspruch auf ein Anschlusselement als solches gerichtet sel, sei der Anspruch
gemass Eventualantrag auf eine Betonkonstruktion mit einem Anschlusselement gerichtet.
Es sai unstrittig, dass die Beschwerdefiihrerin keine Betonkonstruktionen herstelle oder
anbiete, sondern nur Anschlusselemente, die in Betonkonstruktionen eingebaut werden
konnten. Sie preise jedoch ihre Normalkraftanschl lisse ausdrucklich fir einen den
eingeschrankten Anspruch von EP xxx gemass Eventualantrag patentverletzenden Einsatz
an, wie sich ausihrem Katalog "C. 777" ergebe. Damit werde die
Beschwerdefiihrerin nach Art. 66 lit. d PatG als Teilnehmerin verantwortlich. Entsprechend
sei ihr zu verbieten, an Verletzungshandlungen Dritter teilzunehmen, indem sie die von ihr
hergestellten Anschlusselemente der Typen D. ,"D. mit F.

und E. alsfur den "vertikalen" Einbau anpreist. Das Patent konne jedoch, so die
Vorinstanz weiter, nach Art. 35 Abs. 1 PatG demjenigen nicht entgegengehalten werden,
der bereits vor dem Anmelde- oder Prioritétsdatum die Erfindung im guten Glauben im
Inland gewerbsméssig beniitzt habe. Als Einwendung sei dieses Mitbeniitzungsrecht bei
entsprechendem Sachverhaltsvortrag vom Gericht von Amtes wegen zu beriicksichtigen.
Die Beschwerdefhrerin habe bereits 2005 ein Anschlusselement angeboten, das dle
Merkmale des erteilten Anspruchs 1 des Klagepatents EP xxx verwirkliche. Sie habe dieses
Anschlusselement, das sie hergestellt habe, gemass ihrem "Flyer C. " auch zum
"vertikalen" Einbau zwischen einer Betondecke und einer Tragwand aus Beton angepriesen.
Im Unterschied zu den angegriffenen Ausfihrungsformen wiesen die vorbenutzten
Normalkraftanschltisse Druckverteilelemente in der Form von Druck staben auf, wahrend
die angegriffenen Ausfiihrungsformen Druck platten verwendeten. Damit sei festzustellen,
dass die Beschwerdefuhrerin ein Mitbenttzungsrecht am Klagepatent EP xxx erworben
habe. Sie habe damit das Recht, NormalkraftanschlUisse der Art, wie sie Sie bereits vor dem
Prioritétsdatum (19. November 2010) in der Schweiz hergestellt und angeboten habe, d.h.
mit Druckverteilstaben a's Druckverteilelementen, auch weiterhin herzustellen und zu
vertreiben. Die Beschwerdefthrerin habe ebenfalls das Recht, diese Normalkraftanschlisse




zum "vertikalen" Einbau zwischen einer Betondecke und einer Tragwand aus Beton
anzupreisen, wie sie dies ebenfalls bereits vor dem Prioritétsdatum gemacht habe.

E.3

Die Beschwerdefuhrerin bringt vor, die Vorinstanz habe Art. 1 Abs. 1 sowie Art. 7 Abs. 1
und 2 PatG in Verbindung mit Art. 35 Abs. 1 PatG verletzt, indem sieihr (nur) ein
Mitbenitzungsrecht einraumte, anstatt von der Nichtigkeit des geméss Eventualantrag
eingeschrankten Anspruchs 1 des Klagepatents EP xxx mangels Neuheit gegentiber dem
"Hyer C. " auszugehen.

E.31

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 ). 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 europaischen Patentanmeldung der Offentlichkeit durch schriftliche oder
mundliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zuganglich gemacht
worden ist (vgl. auch Art. 7 Abs. 2 PatG ). Nach Art. 35 Abs. 1 PatG
("Mitbenttzungsrecht") kann das Patent demjenigen nicht entgegengehalten werden, der
bereits vor dem Anmelde- oder Prioritétsdatum die Erfindung im guten Glauben im Inland
gewerbsmassig beniitzt oder besondere Anstalten dazu getroffen hat.

E.3.2

Die Beschwerdefuhrerin bringt zutreffend vor, dass sich mit dem von der Vorinstanz
bejahten Mitbenitzungsrecht die Frage nach der Abgrenzung von Art. 35 Abs. 1 PatG
einerseitsund Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 PatG andererseits stellt, d.h.
unter welchen Voraussetzungen die Vorbenitzung zwar nicht die Neuheit ausschliesst, aber
immerhin zu einem Mitbenutzungsrecht fihrt. In der Lehre wird in diesem Zusammenhang
zu Recht darauf hingewiesen, dass gewerbsmassige Benlitzungen oder besondere Anstalten
dazu vor dem Anmelde- bzw. Prioritdtsdatum im Sinne von Art. 35 Abs. 1 PatG in einer
Weise erfolgt sein missen, z.B. im Rahmen einer geheimen Offerte oder vertraulichen
Zusammenarbeit, die nicht zu einer Vertffentlichung der eingesetzten erfindungsgemassen
L ehre fuhrt. Ansonsten wére namlich die Neuheit der Erfindung infolge offenkundiger
Vorbeniitzung ( Art. 54 Abs. 2 EPU 2000 bzw. Art. 7 Abs. 2 PatG ) zerstort, womit sich das
Mitbenitzungsrecht nach Art. 35 Abs. 1 PatG eriibrigen wiirde (CHRISTOPH GASSER,
in: Schweizer/Zech [Hrsg.], Patentgesetz [PatG], Handkommentar, 2019, N. 3 zu Art. 35
PatG ; vgl. auch HILTI/KOPF/STAUBER/CARREIRA, Schweizerisches und européisches
Patent- und Patentprozessrecht, 4. Aufl. 2021, S. 293; PETER HEINRICH, PatG/EPU,
Kommentar, 3. Aufl. 2018, N. 3 zu Art. 35 PatG ; WERNER STIEGER, Die Schranken des
Rechts aus dem Patent, in: Bertschinger/ MUnch/Geiser [Hrsg.], Schweizerisches und
européisches Patentrecht, 2002, Rz. 12.264; PHILIPPE GILLIERON, in: Commentaire
romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 21 zu Art. 35 PatG ). Die Vorinstanz hat diesem
Verhdltnis zwischen Mitbenitzungsrecht und Neuheit der Erfindung keine Beachtung
geschenkt. Sieist von einem Mitbenitzungsrecht ausgegangen, obwohl sie feststellte, die
Beschwerdefuhrerin habe bereits 2005, also funf Jahre vor dem Anmelde- bzw.
Prioritétsdatum, ein Anschlusselement angeboten, das alle Merkmale des erteilten
Anspruchs 1 des Klagepatents EP xxx verwirkliche. Mit ihrer Produktbroschire "Flyer



C. " habe sie dieses Anschlusselement auch zum "vertikalen" Einbau zwischen
einer Betondecke und einer Tragwand aus Beton angepriesen und habe diese
Anschlusselemente auch hergestellt. Im Zusammenhang mit der Frage der Neuheit stellte
die Vorinstanz ausserdem ausdricklich fest, dass der fragliche "Flyer C. " vor dem
Prioritatsdatum der Offentlichkeit zuganglich gemacht wurde. Aufgrund dieser
tatsachlichen Feststellungen erscheint naheliegend, dass die strittige Erfindung vor dem
Anmelde- oder Prioritétsdatum nicht nur im guten Glauben gewerbsmassig beniitzt ( Art. 35
Abs. 1 PatG ), sondern dariiber hinaus der Offentlichkeit durch schriftliche Beschreibung
bzw. durch Beniitzung zuganglich gemacht worden war ( Art. 54 Abs. 2 EPU 2000 bzw.
Art. 7 Abs. 2 PatG).

E.33

Nachdem die Vorinstanz die Neuheit der Erfindung gemass erteiltem Anspruch 1 des
Klagepatents EP xxx gegentiber verschiedenen Entgegenhaltungen - unter anderem auch
gegenuber dem "Flyer C. " - bereits verneint hatte, liessen sich die kl&gerischen
Begehren mangels Rechtsbestandigkeit des erteilten Anspruchs nicht mehr auf diesen
stutzen. Sie prifte und beahte daher die Verletzungshandlungen der Beschwerdefihrerin
ausgehend von Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx geméss Eventual antrag. Entsprechend
musste sich auch die daran anschliessende Prifung eines Mitbenttzungsrechts auf den
gemaéss Eventual antrag elngeschrankten Anspruch von EP xxx beziehen. Die
Beschwerdefihrerin beruft sich zu Recht darauf, dass die Vorbenlitzung nach den
Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Entscheid offentlich war. Mit ihr ist davon
auszugehen, dass die Vorinstanz ausgehend vom "Flyer C. " nicht nur ein
Mitbenitzungsrecht hétte einrdumen dirfen, sondern aufgrund der in diesem
Zusammenhang festgestellten 6ffentlichen Beniitzung bereits im Jahre 2005 auch die
Neuheit in Bezug auf den gemass Eventualantrag eingeschrankten Anspruch 1 des
Klagepatents EP xxx hétte prifen missen. Die Vorinstanz gesteht in ihrer Vernehmlassung
selber die Widersprichlichkeit eines Urtells ein, das ein Mitbenitzungsrecht gestiitzt auf
eine offentlich zugangliche Entgegenhaltung einrdumt. Ihr kann jedoch nicht gefolgt
werden, wenn sie anschliessend vorbringt, prozessrechtliche Griinde hétten einer
Neuheitsprifung entgegengestanden. Ausgehend von den von der Vorinstanz im Hinblick
auf das Mitbenitzungsrecht festgestellten Sachverhal tsel ementen wére eine solche Prifung
in Nachachtung des Grundsatzes der Rechtsanwendung von Amtes wegen ( Art. 57 ZPO)
geboten gewesen. Abgesehen davon ist die Feststellung im angefochtenen Entscheid
unzutreffend, die Beschwerdefuhrerin habe nicht behauptet, dass der (erste)

Eventual anspruch des Klagepatents EP xxx nicht neu sei, sondern mache ausschliesslich
fehlende erfinderische Téatigkeit geltend. Die BeschwerdefUhrerin hat sich auf die - bereits
von der Gegenpartei thematisierte - Neuheitsschadlichkeit des "Flyer C. " in der
Duplik (Rz. 226 ff.) fur das Klagepatent EP xxx generell (vgl. bereits den Titel "3.
Eventuell: Keine Rechtsbestandigkeit von EP xxx mangels Neuheit wegen Flyer

C. ") und dabel ausdrticklich auch unter Bezugnahme auf den Eventualantrag der
Beschwerdegegnerin berufen. Nachdem die Vorinstanz im Zusammenhang mit dem
Mitbenitzungsrecht nicht im Einzelnen ausfuhrte, inwiefern mit der Verwendung des von
der BeschwerdefUhrerin bereits im Jahre 2005 angebotenen Anschlusselements alle
Merkmale des gemass Eventual antrag eingeschrankten Anspruchs 1 von EP xxx
verwirklicht werden, sondern sie sich vielmehr ausdriicklich auf den erteilten Anspruch 1
des Klagepatents bezog, kann aufgrund des eingerdumten Mitbenitzungsrechts - entgegen
den Vorbringen in der Beschwerde - nicht unbesehen auf die fehlende Neuheit der



Erfindung geméss Eventual anspruch geschlossen werden. Die Vorinstanz hat die Neuheit
der Erfindung gemass Eventualanspruch von EP xxx - wie sich erwiesen hat, zu Unrecht -
nicht gepruft, womit auch die entsprechenden Einwande der Beschwerdegegnerin
unbeachtet blieben. Diesist nach erfolgter Rlickweisung zur Wahrung des Gehérsanspruchs
(Art. 53 Abs. 1 ZPO und Art. 29 Abs. 2 BV ) nachzuholen, um den beschriebenen inneren
Widerspruch im angefochtenen Entscheid aufzul dsen. Sollte sich der geméss
Eventualantrag eingeschrénkte Anspruch 1 des Klagepatents EP xxx als nicht
rechtsbestandig erweisen, wére ausserdem die Rechtsbesténdigkeit des gemass
Subeventualantrag (ev. Subsubeventualantrag) eingeschrankten Anspruchs 1 von EP xxx zu
prufen.

E.4

In tellweiser Gutheissung der Beschwerde ist das Teilurteil des Bundespatentgerichts vom
17. August 2022 aufzuheben und die Sache ist zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz
zurtickzuweisen. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdegegnerin
kosten- und entschadigungspflichtig ( Art. 66 Abs. 1 sowie Art. 68 Abs. 2 BGG).
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