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Regeste
Patentverletzung, | Immaterialguter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht

Erwagungen

E.1l

Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache (vgl. Art. 72 BGG ) und richtet sich gegen einen
Endentscheid (vgl. Art. 90 BGG ) des Bundespatentgerichts (vgl. Art. 75 Abs. 1 BGG ).
Dagegen steht grundsétzlich die Beschwerde in Zivilsachen offen, gemass Art. 74 Abs. 2
lit. e BGG unabhangig vom Streitwert. Die Beschwerdeflhrerin stellt vor Bundesgericht -
alenfalls abgesehen vom Sistierungsantrag - kein materielles Begehren. Nachdem aber die
Vorinstanz die Fragen der Neuheit und der erfinderischen Tétigkeit nicht beantwortet hat,
konnte das Bundesgericht im Falle der Gutheissung nicht selbst in der Sache entscheiden.
Der Rickweisungsantrag ist zul&ssig. Auf die Beschwerde ist einzutreten.

E.2

Die BeschwerdefUhrerin ist mit der vorinstanzlichen Abweisung ihres Sistierungsbegehrens
nicht einverstanden. Darauf ist zunéchst einzugehen (Erwégung 3). Sodann bemangelt sie
das Urteil in der Sache und bekréftigt ihre Auffassung, das Streitpatent sei rechtsbestandig.
Diese Rige ist in einem zweiten Schritt zu behandeln (Erwégungen 4-7).

E.31

Soweit im angefochtenen Urteil das Sistierungsbegehren abgewiesen wurde, erhebt die
Beschwerdefuhrerin in zwelerlel Hinsicht Kritik: Sie tadelt zunachst Verfahrensfehler und
moniert eine Verletzung des Anspruchs auf ein unabhangiges sowie unparteiisches Gericht,
auf ein faires Verfahrens und auf rechtliches Gehdr (dazu Erwagung 3.2). Sodann
beanstandet sie den Sistierungsentscheid auch inhaltlich (dazu Erwéagung 3.3). Die
Beschwerdegegnerin erwidert, der Entscheid Uber die Sistierung kénne mangels
selbsténdiger Eréffnung nicht angefochten werden, geht damit aber fehl (vgl. Urtell
5A_453/2021 vom 26. Juli 2021 E. 3.2.2 mit Hinweis). Sie fuhrt weiter ausfuhrlich aus,
weshalb es entgegen den in der Beschwerde formulierten Rechtsbegehren nicht am
Bundesgericht sei, Uber die Sistierung zu befinden. Diesen Bedenken ist unter dem
Gesichtspunkt der bundesgerichtlichen Zuriickhaltung bei der Uberpriifung von
Ermessensentscheiden Rechnung zu tragen (Erwégung 3.3.4). Anlass zu Diskussion konnte
die Frage geben, welche Beschwerdegriinde in diesem Zusammenhang zulassig sind. Nach
der Praxisder 1. zivilrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts stellt die auf Art. 126 ZPO
gestitzte Abweisung eines Sistierungsantrags einen Entscheid Uber vorsorgliche
Massnahmen im Sinne von Art. 98 BGG dar, mit der Folge, dass letztinstanzlich einzig die
Verletzung verfassungsméssiger Rechte vorgebracht werden kann (Urteile 5A_49/2020
vom 6. Mai 2020 E. 3; 5A_719/2019 vom 23. Mé&rz 2020 E. 3.4; 5A_520/2019 vom 27.



Januar 2020 E. 3.1; 5A_966/2018 vom 28. November 2018 E. 3.2; je mit weiteren
Hinweisen; siehe demgegeniber beispielsweise Urteil 4A_683/2014 vom 17. Februar 2015
E. 2). Wie essich hiermit im Einzelnen verhdt, kann indes dahingestellt bleiben. Die Riigen
der Beschwerdefuhrerin erweisen sich ohnehin als unbegriindet:

E.32
(Formelle Kritik)

E.321

Die Beschwerdefuhrerin stort sich an folgendem Verfahrensablauf: Inihrer Stellungnahme
zum Fachrichtervotum vom 3. Mai 2021 stellte sie den Antrag, das Verfahren auszusetzen.
Im ersten Parteivortrag anlasslich der Hauptverhandlung vom 4. Juni 2021 wiederholte sie
dieses Begehren. Nach diesem ersten Parteivortrag der Beschwerdefhrerin ersuchte die
Beschwerde gegnerin das Bundespatentgericht, "vorab" Uber die Aussetzung des
Verfahrens zu entscheiden, da dies ihren Parteivortrag gegebenenfalls "abklrze". Nach
einer Verhandlungspause teilte der Président des Bundespatentgerichts mit, das Gericht
"werd[€] den Aussetzungsantrag ablehnen. Die Begriindung hierfir folge "im Urteil".
Damit - so stellte der Président fest - "durfte sich der Vortrag der Beklagten verkirzen”. Die
Beschwerdegegnerin plédierte entsprechend nicht zum Sistierungsbegehren. In der Replik
monierte die BeschwerdefUhrerin, dass es nicht angehe, "heute” den Aussetzungsantrag
abzuwei sen, diesen Entscheid aber erst im Endurteil zu begriinden. Das Gericht habe einen
selbstandig ertffneten Zwischenentscheid zu erlassen. In der Folge betonte der Prasident,
dass die Abweisung des Sistierungsantrags auch im Endurteil begriindet werden kénne. Er
liess ferner "klarstellen”, dass das Gericht die Parteien "heute dartiber informiert, dass es
den Aussetzungsantrag ablehnen wird, [...] damit der Vertreter der Beklagten sich die
entsprechenden Ausfihrungen sparen kann. Der Antrag auf Aussetzung des Verfahrens
wird abgewiesen werden."

E.322

Die BeschwerdefUhrerin schliesst daraus, dass die Abweisung des Sistierungsantrags
"rechtswidrig" zustandegekommen sei. Das Bundespatentgericht habe - so fuhrt sie nun vor
Bundesgericht aus - bereits anlasslich der Hauptverhandlung den "endguiltigen Entscheid”
getroffen, das Aussetzungsbegehren abzulehnen, diesen jedoch in Verletzung von Art. 112
Abs. 1 BGG nicht separat schriftlich er6ffnet. Indem der Prasident mitgeteilt habe, wie Uber
den Antrag im Endurteil entschieden werde, habe er einen Befangenheitsgrund gesetzt. Die
Ausgangslage hinsichtlich der Frage der Verfahrensaussetzung sei im damaligen Zeitpunkt
nicht mehr offen und insgesamt "kein faires Verfahren mehr gewahrleistet” gewesen.

E.3.23

Die Ausfuhrungen in der Beschwerde erschdpfen sich in allgemeiner Kritik an der
vorinstanzlichen Prozessfiihrung, ohne dass ersichtlich ware, welche konkrete Folgerungen
die Beschwerdefthrerin fUr das vorliegende Verfahren gezogen haben moéchte. Sie stellte
jedenfalls weder an der Hauptverhandlung vom 4. Juni 2021 noch nachher ein
Ausstandsbegehren gegen den Préasidenten oder andere Mitglieder des
Bundespatentgerichts. Auch ist nicht erkennbar, inwiefern ihr aus der nachtraglichen
Begrundung (erst) im Urteil in der Sache ein Nachteil erwachsen sein sollte. Der pauschal
erhobene Vorwurf, der Anspruch auf rechtliches Gehor sei verletzt worden, wird in der
Beschwerde nicht weiter begrindet. Ohnehin ist aber zu beachten, dass die Wahrung des
rechtlichen Gehors keinen Selbstzweck darstellt (im Einzelnen: zur Publikation



vorgesehenes Urteil 4A_166/2021 vom 22. September 2021 E. 5.2.1), wie diesdie
Beschwerdeftihrerin aber anzunehmen scheint.

E.3.3
(Materielle Kritik)

E. 331

Nach Art. 128 lit. b PatG (SR 232.14) kann das Patentgericht das Verfahren, insbesondere
das Urteil, aussetzen, wenn die Gultigkeit des europdischen Patents streitig ist und eine
Partei nachweist, dass beim Européi schen Patentamt (EPA) ein Einspruch noch méglich
oder Uber einen Einspruch noch nicht rechtskréftig entschieden worden ist. Dartiber hinaus
sieht Art. 126 Abs. 1 ZPO vor, dass das Gericht das Verfahren sistieren kann, wenn dies die
Zweckmassigkeit verlangt, so namentlich dann, wenn der Entscheid vom Ausgang eines
anderen Verfahrens abhéngig ist.

E.3.3.2

Die BeschwerdefUhrerin machte vor Vorinstanz darauf aufmerksam, dass zum Patent EP
xxx B1, dessen schweizerischer/ liechtensteinischer Teil Gegenstand dieses Prozessesiist,
ein Einspruchsverfahren beim EPA hangig sei. Sie brachte vor, dass die Gefahr
widersprichlicher Entscheidungen bestehe, im Speziellen weil "die vorlaufige Beurteilung
der Einspruchsabteilung und das Fachrichtervotum teilweise zu unterschiedlichen
Auffassungen™” gelangt seien.

E.3.33

Das Bundespatentgericht verwarf diese Argumentation. Es wies darauf hin, dass nicht vor
dem ersten Halbjahr 2023 mit einem rechtskréftigen Abschluss des européi schen
Einspruchsverfahrens zu rechnen sei. Die hangige Patentverletzungsklage behindere die
Beschwerdegegnerin in ihrer wirtschaftlichen Entfaltungsfreiheit, da sie bis zum Abschluss
des Verletzungsverfahrens nicht wisse, ob sie die angegriffene Ausfihrungsform weiter
herstellen und vertreiben durfe. Die Gefahr sich widersprechender Entschei dungen sei
demgegeniber moderat. Hinzu komme, dass es die Beschwerdeftihrerin als Klégerin sai,
die noch wahrend laufender Einspruchsfrist eine Patentverletzungsklage eingereicht habe.
Ware es ihr tatsachlich daran gelegen, widersprichliche Urteile zu vermeiden, hétte sie mit
der Klage zuwarten kénnen. Insgesamt Uberwiege das von Art. 29 Abs. 1 BV geschiitzte
Interesse der Beschwerdegegnerin an einer beforderlichen Verfahrensftihrung.

E.3.34

Bei Art. 128 PatG und Art. 126 ZPO handelt es sich um "Kann-Bestimmungen". Sie
raumen dem Gericht ein erhebliches Ermessen ein (vgl. Urteile 4A_249/2018 vom 12. Juli
2018 E. 3; 4A_307/2016 vom 8. November 2016 E. 2.4; 4A_409/2015 vom 2. Dezember
2015 E. 4; 4A_683/2014 vom 17. Februar 2015 E. 2.1; ferner Urteil 4A_386/2020 vom 17.
August 2020 E. 6). Entsprechend schreitet das Bundesgericht nur mit Zurtickhaltung ein (
BGE 143111 261 E. 4.2.5; 140 111 159 E. 4.2). Art. 128 lit. b PatG soll namentlich
verhindern, dass der vom Patentinhaber Beklagte im schweizerischen
Patentverletzungsprozess zu Unterlassung oder Schadenersatz verurteilt, das européaische
Patent nachtraglich im Einspruchsverfahren indes ganz oder teilweise widerrufen wird
(Botschaft vom 24. Mérz 1976 tiber drei Patentiibereinkommen und die Anderung des
Patentgesetzes, BBI 1976 |1 109 zu Art. 127-129 PatG ; MARK SCHWEIZER, in:
Schweizer/Zech [Hrsg.], Patentgesetz [PatG], Handkommentar, 2019, N. 2 zu Art. 128



PatG ). Die Norm ist denn auch auf den Fall zugeschnitten, in dem der Beklagte den
Sistierungsantrag stellt und dem regelméssig das I nteresse des kl&gerischen Patentinhabers
gegenlberzustellen ist, sein Patentrecht effektiv und zeitnah durchzusetzen (siehe PETER
HEINRICH, PatG/EPU, Kommentar, 3. Aufl. 2018, N. 6 f. zu Art. 128 PatG ). Im
vorliegenden Fall ist es nun aber die Beschwerdefhrerin, welche als Klagerin um
Aussetzung des Verfahrens ersucht. Sie begriindet diese besondere Konstellation im
Wesentlichen wie folgt: Sollte das EPA das Patent in einer (bloss) eingeschrankten Fassung
flr rechtsbesténdig erachten, gelte esin dieser Fassung auch fur die Schweiz. Werde dem
Sistierungsantrag nun stattgegeben, kdnne sie die vom EPA (gegebenenfalls)
aufrechterhaltene Version a's echtes Novum im Sinne von Art. 229 Abs. 1 lit. aZPO in das
laufende schwei zerische Patentverletzungsverfahren einbringen. Werde das Verfahren indes
nicht ausgesetzt, verwehre ihr der Grundsatz der materiellen Rechtskraft, eine neue
Verletzungsklage gestiitzt auf das Patent in der vom EPA eingeschrankten Fassung zu
erheben. Diestrifft indes nicht zu. Die Einschrankung der Patentanspriiche - ob verbal im
Prozess vor Bundespatentgericht oder mit erga-omnes-Wirkung durch das EPA
beziehungsweise das | GE - fuhrt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung némlich zu
einem neuen (technischen) Sachverhalt und folglich zu einer neuen Anspruchsgrundlage (
BGE 146 111 416 E. 4.1, 4.3und 5.3 S. 422, 55 E. 2.5.1; Urteil 4A_543/2017 vom 8. Mai
2018 E. 2.2). Damit ist der Argumentation der Beschwerdefuhrerin der Boden entzogen.
Ihre Ansicht liefe ausserdem darauf hinaus, dass bel Rechtshangigkeit eines
Einspruchsverfahrens vor dem EPA quasi voraussetzungslos die Aussetzung des
innerstaatlichen Patentverletzungsverfahrens begehrt werden konnte. Dies lehnt das
Schrifttum indes ab (HEINRICH, a.a.O., N. 6 zu Art. 128 PatG ; SCHWEIZER, aa.0.,N. 9
zu Art. 128 PatG ; HANS PETER WALTER, Die Aussetzung des Verletzungs- oder
Nichtigkeitsprozesses wegen eines vor dritten Instanzen anhangigen Einspruchs- oder
Nichtigkeitsverfahrens nach schweizerischem Recht, GRUR Int. 1989 S. 442). Mit Grund:
Das EPU l&sst die einklagbaren Anspriiche aus dem Patent mit der Erteilung entstehen,
nicht erst mit der rechtskraftigen Abweisung eines Einspruchs. Die von der
Beschwerdefiihrerin vorgeschlagene L 6sung hétte zur Folge, dass der Einspruch die
Rechtswirksamkeit eines Patents stets hemmen wiirde, ohne dass das EPU eine solche
allgemeine Suspensivwirkung vorsdhe. Art. 128 lit. b PatG bietet daf ir denn auch keine
Grundlage, sondern fordert eine Abwagung der Interessen im Einzelfall.

E. 335

Im Ubrigen beschrankt sich die Beschwerdefuhrerin darauf, die mdgliche Dauer und die
denkbaren Ergebnisse des Einspruchsverfahrens vor dem EPA zu schildern. Es gelingt ihr
nicht, einen vom Bundesgericht korrigierbaren Fehler in der vorinstanzlichen
Ermessensausiibung aufzuzeigen. Insbesondere ist nicht zu beanstanden, dass das
Bundespatentgericht dem Beschleunigungsgebot ( Art. 29 Abs. 1 BV , Art. 124 Abs. 1 Satz
2 ZPO ) Gewicht beigegeben hat. Auch das Anliegen der Beschwerdegegnerin, nicht tUber
langere Zeit mit einer Patentverletzungsklage mit ungewissem Ausgang konfrontiert zu
sein, hat siein zuldssiger Weise in ihre Erwégungen miteinbezogen. An diesen
Uberlegungen éndert auch die Anregung der Beschwerdefiihrerin nichts, das Verfahren
"Iimmerhin" bis zum Entscheid der Einspruchsabteilung des EPA auszusetzen, das
europaische Beschwerdeverfahren (vgl. Art. 106 ff. EPU ) mithin nicht abzuwarten.

E.3.36



Die Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin haben sich in einer Publikation
(HILTI/STAUBER, in: Christian Hilti und andere [Hrsg.], Schwei zerisches und

europai sches Patent- und Patentprozessrecht, 4. Aufl. 2021, S. 466) auf den Standpunkt
gestellt, dass die Sistierung des Patentverletzungsverfahrens in jedem Fall ausscheidet,
wenn das Streitpatent - wie vorliegend - nach Auffassung des Bundespatentgerichts ohnehin
nicht rechtsbesténdig ist. Wie es sich hiermit verhalt, braucht nach dem Gesagten nicht
entschieden zu werden. Ebenso wenig ist zu klaren, welche Bedeutung dem
zwischenzeitlich ergangenen Widerrufsentscheid der Einspruchsabteilung des EPA
Zuzumessen ist.

E.3.3.7

Der von der BeschwerdefUhrerin gelibten Kritik, die Vorinstanz habe Art. 128 lit. b PatG
und Art. 126 ZPO verletzt, ist nicht zu folgen. Dementsprechend ist nun das Urteil in der
Sache zu prifen, konkret den in der Beschwerde erhobenen Vorwurf, das
Bundespatentgericht habe die Rechtsbestandigkeit des Streitpatents unrichtig beurteilt.

E. 41

Nach Art. 26 Abs. 1 lit. ¢ PatG stellt das Gericht die Nichtigkeit des Patents fest, wenn der
Gegenstand des Patents Uber den Inhalt des Patentgesuchs in der fir das Anmeldedatum
massgebenden Fassung hinausgeht. Damit wurde der Nichtigkeitsgrund geméss Art. 138
Abs. 1lit. ¢ EPU in das nationale Recht tiberfiihrt ( BGE 147 111 337 E. 7.1.1 E. 340; 146111
177 E. 2.1.1). Diese beiden Bestimmungen knlpfen ihrerseits - soweit es um das
europaische Erteilungsverfahren geht - an Art. 123 Abs. 2 EPU an, worin die Zulassigkeit
von Anderungen im Anmeldeverfahren eingeschrankt wird. Demgemass dirfen die
europadische Patentanmeldung und das européi sche Patent nicht in der Weise gedndert
werden, dassihr Gegenstand Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich
eingereichten Fassung hinausgeht (vgl. auch Art. 58 Abs. 2 PatG ). Mit dieser Regelung soll
ausgeschl ossen werden, dass der Patentinhaber seine Position verbessert, indem er fir
Gegenstande Schutz beansprucht, diein der urspringlichen Anmeldung nicht offenbart
worden sind. Dem Anmelder soll es verwehrt sein, nachtrégliche Anderungen oder
Weiterentwicklungen in das Anmeldeverfahren einzubringen und damit ein Schutzrecht zu
erlangen, das am Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung gemessen wird. Auch wird
darauf hingewiesen, dass dieses Anderungsverbot im Dienst der Rechtssicherheit stehe: Die
Offentlichkeit soll nicht durch Patentanspriiche Uiberrascht werden, welche aufgrund der
ursprunglich eingereichten Fassung nicht zu erwarten waren ( BGE 147 111 337 E. 7.1.1;
146111 177 E. 2.1.1 und 2.1.2). Dabei ist unter dem "Gegenstand des Patents" nicht der
"Schutzbereich” nach Art. 69 EPU zu verstehen, wie er durch die Patentanspriiche bestimmt
wird. Vielmehr geht es um den "Gegenstand" im Sinne von Art. 123 Abs. 2 EPU , also
einschliesslich der gesamten Offenbarung in der Beschreibung und in den Zeichnungen.
Gemass der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des (EPA) erlaubt diese
Bestimmung eine Anderung nach der Anmeldung nur im Rahmen dessen, was der
Fachmann der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen in ihrer urspriinglich eingereichten
Fassung unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den
Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen kann. Dieser Prifmassstab wird al's
"Goldstandard" bezeichnet ( BGE 147 111 337 E. 7.1.1 S. 341; 146 |11 177 E. 2.1.3 mit
Hinweisen).

E. 421



Das unzuléssige Hinausgehen tber den Offenbarungsgehalt kann sowohl im Hinzufuigen al's
auch im Weglassen von Informationen bestehen. Nach der sténdigen Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des EPA ist esin der Regel nicht zuléssig, bei der Anderung eines
Anspruchs ein isoliertes Merkmal aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die
urspriinglich nur in Kombination miteinander (zum Beispiel in einer bestimmten
Ausfiihrungsform in der Beschreibung) offenbart wurden. Eine derartige Anderung stellt
€eine sogenannte Zwischenverallgemeinerung dar, indem sie zwar den beanspruchten
Gegenstand an sich weiter einschrankt, aber dennoch auf eine nicht offenbarte Kombination
von Merkmalen gerichtet ist, die breiter ist als der urspriinglich offenbarte Kontext ( BGE
147 111 337 E. 7.1.2 mit Hinweisen). Eine solche Zwischenverallgemeinerung ist nach
dieser Rechtsprechung nur zu rechtfertigen, wenn keinerlei eindeutig erkennbare
funktionale oder strukturelle Verbindung zwischen den Merkmalen der spezifischen
Kombination besteht beziehungswei se das herausgegriffene Merkmal nicht untrennbar mit
diesen Merkmalen verknupft ist. Sieist mithin nur zul&ssig, wenn der Fachmann aus der
Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung zweifelsfrel erkennen kann, dass das
herausgegriffene Merkmal keinen engen Zusammenhang mit den tbrigen Merkmalen des
Ausfuhrungsbeispiels aufweist, sondern sich unmittelbar und eindeutig auf den
allgemeineren Kontext bezieht ( BGE 147 111 337 E. 7.1.2 S. 342).

E.4.22

Die Beschwerdefuhrerin kritisiert in der Replik, der "Tatbestand" der
Zwischenverallgemeinerung habe "innert kurzer Zeit ein problematisches Eigenleben
angenommen”, und verweist auf STEPHAN FREISCHEM, Zwischenverallgemeinerung
oder die schleichende Enteignung der Erfinder, GRUR 2021 S. 188-191. In der Tat
scheinen gewisse nationale Gerichte diese Frage unter einem anderen Blickwinkel
anzugehen (siehe etwa die von KLAUS BACHER, Die Rechtsprechung desBGH in
Patentsachen im Jahr 2020, GRUR 2021 S. 1343 referierte Praxis des deutschen
Bundesgerichtshofs). Allein, daraus folgt nicht, dass die erst kirzlich (in BGE 147 111 337)
hochstrichterlich festgelegten, durch die etablierte Praxis der Rechtsprechungsorgane des
EPA und durch das Schrifttum gestiitzten Grundsétze zur Zuléssigkeit von
Zwischenverallgemeinerungen aufzugeben wéren. Die Beschwerdefthrerin und
gleichermassen der von ihr zitierte Autor beftirchten denn auch in erster Linie, die
vorstehend wiedergegebene Praxis zu Zwischenverallgemeinerungen schliesse sachlich
sinnvolle Generalisierungen selbst dann aus, wenn diese keine neue technische Lehre
vermittelten. Diese Sorgen sind unbegrindet. Massgebend ist nach wie vor, welche
technischen Informationen der urspriinglichen Anmeldung aus der Perspektive des
Fachmanns zweifelsfrel entnommen werden konnen (Erwagung 4.2.1).

E.43

Die auf Art. 26 PatG gestuitzte Nichtigkeit kann nicht nur mit Klage, sondern auch als
Einwendung im Patentverl etzungsprozess geltend gemacht werden (Urteil 4A_109/2011 /
4A_111/2011 vom 21. Juli 2011 E. 4.2).

E.5

Strittig ist vor Bundesgericht, ob Anspruch 1 des Streitpatents in der in Hilfsantrag 1f
geltend gemachten Fassung (siehe zur Merkmal sgliederung Sachverhalt Bst. B.b) im
Vergleich zur urspringlichen Anmeldung unzul&ssig geandert worden ist. Das Patent in der
erteilten Fassung sowie in der Fassung der Ubrigen Hilfsantrage verteidigt die



Beschwerdefuhrerin vor Bundesgericht nicht mehr. Die Vorinstanz erkannte eine
unzuldssige Anderung in Bezug auf vier Merkmale, namlich die Merkmale 1.5, 1.8, 1.4.2
und 1.4.3 von Anspruch 1 geméss Hilfsantrag 1f. Die Beschwerdefuhrerin vertritt dagegen
die Meinung, die technische Information des geltend gemachten Anspruchs lasse sich
hinsichtlich aller dieser Merkmale direkt und eindeutig aus der urspringlichen Anmeldung
ableiten. Sie wirft dem Bundespatentgericht vor, Art. 51 Abs. 3 und Art. 69 PatG , Art. 123
Abs. 2 EPU , das Protokoll (iber die Auslegung des Art. 69 EPU sowie Art. 9 BV verletzt zu
haben.

E.6

Die Vorinstanz hielt zur Definition des massgebenden Fachmanns fest, dieser verfuge Uber
einen Hochschul- oder Fachhochschul abschluss und habe mehrjahrige Berufserfahrung in
der "Entwicklung, Konstruktion und Fertigung im Bereich der Konstruktion von
Injektionsvorrichtungen” unter Berticksichtigung der Anforderungen der
Grossserienfertigung. Er sei speziell mit den Erfordernissen einer spritzgussgerechten
Konstruktion vertraut, besitze in diesem Bereich fundierte Anwenderkenntnisse und kenne
die fur Injektionspens geltenden Sicherheitsanforderungen sowie ihre regul atorischen
Grundlagen.

E.7

Anspruch 1 gemass Hilfsantrag 1f enthalt Merkmal 1.5 mit folgendem Wortlaut: "a dose
stop member (71) to prevent the setting of a dose that is larger than the remaining amount of
medication”

E.71

Das Bundespatentgericht erwog, dieses Dosis-Stopp-Element werde in der urspriinglichen
Anmeldung ausschliesslich in Abs. [0066] und [0067] offenbart. Dort werde folgende
Ausfihrungsform beschrieben: "A dose stop member 71 (Figs. 2 and 4) can be provided for
last dose management, to prevent the setting of a dose that is larger than the remaining
amount of medication in the cartridge 18. The dose stop member 71 is axially slidable but
rotationally fixed with respect to the setback member

E.7.2

Diesen Ausfuhrungen halt die Beschwerdefthrerin entgegen, dass Merkmal 1.5
"funktioneller" Natur sei: Es beschreibe die Funktion des Dosis-Stopp-Elements und nicht
dessen "strukturelle Ausgestaltung”, was an der Formulierung "to prevent” erkennbar sai.
Ein Fachmann wisse, dass es sich beim Dosis-Stopp-Element um ein "im Stand der Technik
bereits bekanntes Element" handle [Hervorhebung im Original], das eine bestimmte
Funktion erflille, aber "auf unterschiedliche Arten bzw. im Stand der Technik bereits
bekannte Arten ausgestaltet” sein kdnne. Lese ein Fachmann die ursprtingliche Anmeldung,
beschranke er diese nicht auf diein Abs. [0066] offenbarte konkrete Ausfihrungsform,
sondern sehe sich allgemein angeleitet, die Funktion eines Dosis-Stopp-Elementsin die
patentgemassen | njektionspens aufzunehmen.

E.73

Es steht fest, dass das Dosis-Stopp-Element nur in einer bestimmten Ausfihrungsform in
der Beschreibung der urspriinglichen Anmeldung konkret offenbart wurde, und zwar als
axial verschiebbar sowie drehfest zum Ricksetzelement angeordnet. Die
Beschwerdefihrerin greift im geltend gemachten Anspruch ein Merkmal heraus (das



Dosis-Stopp-Element an sich), 18sst dabei aber die genannten Einschrankungen weg. Der
geénderte Anspruch gemass Hilfsantrag 1f liefert insofern die technische Lehre, ein
Dosis-Stopp-Element beliebiger Beschaffenheit einzusetzen. Damit wird der Gegenstand
des Patents (zwischen-) verallgemeinert. Die Beschwerdefuhrerin halt dies fur zulssig,
weil das Dosis-Stopp-Element als solches bereits aus dem Stand der Technik bekannt sei.
Darauf kommt es aber gerade nicht an (so ausdriicklich die Technische Beschwerdekammer
des EPA, etwain der Entscheidung T 0555/16 vom 30. Januar 2020 Punkt 2.8 S. 7).
Entscheidend ist allein, ob der Fachmann ausgehend von den urspriinglichen
Anmeldeunterlagen zweifelsfrel hétte erkennen kénnen, dass das Dosis-Stopp-Element
nicht in engem Zusammenhang mit den tbrigen Merkmalen des Ausfihrungsbeispiels
(axiale Verschiebbarkeit, Drehfestigkeit) steht, sich mithin unmittelbar und eindeutig auf
den allgemeinen Kontext bezieht (vgl. BGE 147 |11 337 E. 7.2). Derartiges zeigt die
Beschwerdefthrerin mit dem blossen Hinweis auf die "Funktion" dieses neu (daisoliert)
eingefuihrten Merkmals nicht auf. Sie tut auch nicht dar, dass die Merkmale der
Verschiebbarkeit in axialer Richtung und der Drehfestigkeit - fur den Fachmann auf Anhieb
erkennbar - in den urspriinglichen Unterlagen als nicht erfindungswesentlich dargestellt
worden wéren. Das Bundespatentgericht legte dagegen nachvollziehbar dar, dass der
Fachmann der geénderten Fassung zusétzliche technisch relevante Information entnehmen
kann, die Anderung durch die technische Lehre in der Anmeldung mithin nicht gestiitzt ist.
Der Vorwurf der Beschwerdefiihrerin, die Vorinstanz habe eine "unzul&ssig formalistische
Betrachtungsweise" vorgenommen und falschlicherweise fir jede Anderung eine
"wortwortliche Stutze" in den urspringlichen Anmeldeunterlagen gesucht, geht fehl.

E.74

Der vorinstanzliche Schluss, der Gegenstand des geltend gemachten Anspruchs gehe tber
den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung hinaus und verstosse
somit gegen Art. 26 Abs. 1 lit. ¢ PatG (in Verbindung mit Art. 123 Abs. 2 EPU ), halt
bereits aus diesem Grund der bundesgerichtlichen Uberpriifung stand. Wie es sich mit der
Anderung der tibrigen von der Beschwerdegegnerin beanstandeten Merkmale (1.8, 1.4.2
und 1.4.3) verhdlt, kann offenbleiben. 8. 8.1. Die Beschwerde ist abzuweisen. Bei diesem
Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdefhrerin kosten- und entschadigungspflichtig
(siehe Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG ). 8.2. Die Beschwerdegegnerin
beantragt eine "Entschadigung der notwendigen patentanwaltlichen Zusatzkosten”. Sie habe
fUr die Abfassung der Beschwerde an das Bundesgericht die "patentanwaltliche
Unterstiitzung durch Patentanwalt Dr. C. " benttigt. Es sal ein Aufwand von 13
Stunden a Fr. 450.-- entstanden, der durch den Partel entschadigungstarif im
bundesgerichtlichen Verfahren "nicht gedeckt" sei. Das Bundesgericht hat in BGE 147 111
337 E. 8 entschieden, dass der Aufwand fur einen alfaligen Beizug eines Patentanwalts im
bundesgerichtlichen Verfahren as durch den reglementarischen Tarif fur die

Partel entschadigung abgegolten gelte. Die Parteientschadigung ist daher praxisgemassin
Abstimmung auf die erhobene Gerichtsgebiihr, hier Fr. 15'000.--, festzusetzen und betragt
damit Fr. 17'000.--.

E.9

by being positioned between a pair of splines 63 provided on an outer surface 64 of the
setback member 9, as shown in Figs. 2, 5A and 5B. The dose stop member 71 is preferably
a half-nut like element that is threaded on its outer surface with a plurality of threads 72."
[Hervorhebung hinzugefugt] Das Dosis-Stopp-Element sei somit nicht als solches - in



seiner Allgemeinheit - offenbart worden, sondern nur insoweit, als es axial verschiebbar
und drehfest zum Rlcksetzelement sei. Mit anderen Worten weise das
Dosis-Stopp-Element gemass der urspriinglichen Anmeldung eine untrennbare "funktionale
und strukturelle Verbindung” mit den Eigenschaften der axialen Verschiebbarkeit und der
Drehfestigkeit auf. Indem nun in Merkmal 1.5 generell ein Dosis-Stopp-Element - ohne
weitere Einschrénkungen - aufgenommen worden sei, liege eine unzuldssige
Zwischenverallgemeinerung vor.
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