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Erwagungen

E. 1

Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache ( Art. 72 BGG ), sierichtet sich gegen einen
Entscheid des Bundespatentgerichts ( Art. 75 Abs. 1 BGG ), mit dem Uber einen Teil der
objektiv gehauften, unabhangigen Begehren endguiltig entschieden worden ist ( Art. 91 lit. a
BGG ; zur Anfechtbarkeit eines selbststéndigen Teilentscheides, vgl. Urtell 4A_269/2017
vom 20. Dezember 2017 E. 1.2, nicht publ. in BGE 144 111 43 ), die Beschwerdefihrerin ist
mit ihren Begehren nicht vollsténdig durchgedrungen ( Art. 76 BGG ), ein Streitwert ist
nicht erforderlich ( Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG ) und die Beschwerdefrist ist eingehalten ( Art.
100, 46 Abs. 1 lit. c BGG ). Auf die Beschwerde ist unter Vorbehalt hinreichend
begrindeter Rigen (Art. 42 Abs. 2, 106 Abs. 2 BGG) einzutreten.

E.21

Im Urteil 4A_70/2019 vom 6. August 2019 fihrte das Bundesgericht aus, das
Bundespatentgericht habe Bundesrecht verletzt, indem es der Beschwerdegegnerin
ermaoglichte, (wenigstens) zur Frage der Patentgultigkeit dreimal unbeschrénkt Tatsachen
und Beweismittel vorzutragen und gestiitzt darauf namentlich ihre Patentanspriiche neu zu
formulieren, ohne zu prifen, ob die fraglichen Noven ausnahmsweise nach Art. 229 Abs. 1
ZPO zulassig gewesen seien (E. 2.4). Da die vom Bundespatentgericht als
neuheitsschadlich erachtete japanische Patentschrift JP yyy (Entgegenhaltung E10) erst in
der Duplik formell ins Verfahren eingebracht wurde, sei sie als Novum zu betrachten. Ob
die Beschwerdegegnerin zur Entgegnung dieses Novums ihrerseits eine al's unechtes
Novum aufzufassende Einschrénkung ihres Patentanspruches vornehmen durfte, beurteile
sich nach Art. 229 ZPO . Nachzuweisen sei insbesondere, dass das als Reaktion auf
Dupliknoven vorgebrachte unechte Novum trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vor
Aktenschluss hétte ins Verfahren eingebracht werden kénnen. Damit der klagenden Partei
dieser Sorgfaltsnachwels gelinge, sei immerhin unabdingbar, dass das Dupliknovum fiir
diese Noveneingabe

kausal sei. Erforderlich sei einerseits, dass (erst) die Dupliknoven das Vorbringen der
unechten Noven veranlasst habe, andererseits dass die unechten Noven in technischer bzw.
thematischer Hinsicht als Reaktion auf die Dupliknoven aufzufassen seien. Das
Bundespatentgericht hétte folglich prifen sollen, ob zwischen der in der Duplik
eingebrachten japanischen Patentschrift JP yyy (E10) und der verbalen Einschrankung des
Klagepatents ein Kausalzusammenhang bestehe, d.h. ob die Einschrénkung spezifisch
durch das Dupliknovum E10 veranlasst worden sai (E. 2.5). Ihm wurde die Sache zur
Beurteilung dieser Frage zurtickgewiesen.

E.22



Infolge des Riickwei sungsentschei des priifte das Bundespatentgericht, ob das Dokument
E10 fur die verbale Einschrankung des Patentanspruches kausal gewesen sei. Dies bejahte
es. Zunéchst fuhrte es aus, das Dupliknovum E10 sei nicht vorhersehbar gewesen. Weiter
erkannte es, dass die Beschwerdegegnerin durch das Dupliknovum E10 zur verbalen
Einschrénkung des Patentanspruches veranlasst worden sei. Die Einschrankung des geltend
gemachten Anspruchsin der Stellungnahme zur Duplik sei sodann in technischer und
thematischer Hinsicht als Reaktion auf die Dupliknoven, insbesondere auf das
Dupliknovum E10 und ohne Verzug im Sinne von Art. 229 Abs. 1 ZPO erfolgt.

E.31

Nach einem Ruckwei sungsentscheid des Bundesgerichts sind sowohl dieses selbst als auch
die Vorinstanz (en) an die rechtliche Beurteilung, mit der die Riickweisung begriindet
wurde, gebunden. Wegen dieser Bindung der Gerichte ist esihnen wie auch den Parteien,
abgesehen von dlenfalls zulassigen Noven, verwehrt, der Beurteilung des Rechtsstreits
einen anderen al's den bisherigen Sachverhalt zu unterstellen oder die Sache unter
rechtlichen Gesichtspunkten zu prifen, die im Rickweisungsentscheid ausdriicklich
abgelehnt oder Uberhaupt nicht in Erwagung gezogen worden waren ( BGE 135111 334 E. 2
mit Hinweisen).

E.321

Gemass dem Ruckwel sungsentscheid vom 6. August 2019 wurde die Sache an die
Vorinstanz zuriickgewiesen damit sie nur, aber immerhin, die Frage des

Kausal zusammenhanges zwischen dem Dupliknovum E10 und der verbalen Einschrénkung
prift. Der BeschwerdefUhrerin kann demnach nicht gefolgt werden, wenn sie - mit
wiederholtem Hinweis darauf, dass das (erste) Tellurtell des Bundespatentgerichts mit dem
Urteil des Bundesgerichts aufgehoben worden sei - ausftihrt, die Vorinstanz hétte "ale
gerlgten Mangel des ersten Verfahrens' beheben missen. Aufgrund der erwadhnten
Bindungswirkung besteht auch im vorliegenden Verfahren kein Anspruch auf die erneute
Beurteilung von Punkten, Uber die das Bundesgericht im Rickwei sungsentscheid bereits
entschieden hat. Zu beurteilen sind - neben der umstrittenen Frage des

Kausal zusammenhanges (s. unten E. 4) - einzig die in der Beschwerde vom 1. Februar 2019
gehdrig vorgebrachten Punkte, die das Bundesgericht im Urteil vom 6. August 2019
unbeurteilt liess.

E.3.22

Das Bundesgericht erwog in E. 2.5.3 des Riickweisungsentscheides, der Umstand, dass die
Beschwerdegegnerin die Einschrankung der Patentanspriiche bereitsin der sog.
erganzenden Replik - also noch bevor die vorerwahnte japani sche Patentschrift formell ins
Verfahren eingebracht wurde - vornahm, sei bel der Priifung des K ausal zusammenhangs
ohne Belang. Die Beschwerdefuhrerin setzt sich dartiber hinweg, wenn sieim ersten Tell
ihrer Beschwerde an mehreren Stellen vorbringt, die verbale Einschrankung der
Beschwerdegegnerin in der Stellungnahme zur Duplik stelle bloss die Wiederholung der
Einschrénkung der Patentanspriiche in der erganzenden Replik dar, und versucht, daraus
etwas zu ihrem Gunsten abzuleiten. Aufgrund der Bindung des Bundesgerichts an den
eigenen Rickweisungsentscheid kdnnen diese VVorbringen im vorliegenden Verfahren nicht
berticksichtigt werden.

E. 3231



Im Ruckweisungsentscheid hielt das Bundesgericht in Bezug auf diein der (ersten)
Beschwerde der Beschwerdefiihrerin eventualiter vorgebrachten Riigen (willkurliche
Auslegung von technischen Begriffen, Verweigerung des rechtlichen Gehdrs, Verletzung
des Patentrechts und des Verhandlungsgrundsatzes) fest, dass diese infolge der Aufhebung
des Teilurteils vom 18. Dezember 2018 aus anderen Griinden nicht zu behandeln seien.
Immerhin flhrte es aus, dass diese Riigen

prima facie unbegrindet seien. Dies hindert die Beschwerdefuhrerin nicht daran, diese
Rigen im zweiten Tell ihrer (neuen) Beschwerde erneut vorzutragen, wobel sieihre
Beschwerde vom 1. Februar 2019 diesbeztglich wortlich tbernimmt [Beschwerde, Rz.
100-120].

E.3.23.2

Wie die BeschwerdefUhrerin selber erkennt, stiitzen sich ihre Rigen nicht auf den von der
Vorinstanz festgestellten Sachverhalt.

Das Bundespatentgericht stellte fest, dass die Verbindungen von den Anschlussstellen zum
Innern des ersten/zweiten Gehauseteils durch die Flanschdruckfl&chen verlaufen.
Demgegentiber bringt die Beschwerdefuhrerin vor, dass bel den angegriffenen
Ausfuhrungsformen durch die Flanschdruckflachen keine V erbindungen verlaufen.
Inwiefern die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung offensichtlich unhaltbar sein soll,
legt sie dabei nicht dar. Der Vorinstanz wirft sie im Wesentlichen vor, auf Abbildung 13
("Bild 15") abgestellt zu haben, obwohl diese Abbildung unbestrittenerweise bereits mit der
Klage eingereicht wurde. Dass die BeschwerdefUhrerin zu diesem Bild nicht Stellung hétte
nehmen konnen, ist weder dargetan noch ersichtlich. IThre Ausfihrungen zum

V erhandlungsgrundsatz sind haltlos, wurde doch die Abbildung von einer der
Verfahrensparteien und nicht vom Bundespatentgericht in den Prozess eingebracht. Dass
auf die entsprechende Beilage bzw. sogar auf das Bild selbst im Prozess Bezug genommen
wurde, zeigt die Beschwerdegegnerin in der Beschwerdeantwort detailliert auf, was die
Beschwerdefuhrerin in der Replik nicht bestreitet.

Die Beschwerdefthrerin bringt vor, die Vorinstanz habe in willklrlicher Weise die
Anspruchsmerkmale j und k (Patentanspruch 10) in der streitgegensténdlichen Ausfihrung
aserfullt angesehen, in der Entgegenhaltung 1 (US 6'585'662 B1, E1) - trotz technischer
Ubereinstimmung aus Sicht der Definition der Flanschdruckfl&che - hingegen nicht. Dabei
verkennt sie, dass nach standiger Rechtsprechung des Bundesgerichts Willkur in der
Rechtsanwendung nur dann vorliegt, wenn der angefochtene Entscheid 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 zuwiderlauft. Dass eine andere Losung ebenfalls als vertretbar oder
gar zutreffender erscheint, geniigt nicht ( BGE 140 111 167 E. 2.1 mit Hinweis). Die
Beschwerdefiihrerin beschrankt sich darauf, Ahnlichkeiten zwischen der
streitgegenstandlichen Ausfihrung und der E10 aufzuzeigen. Sie fuhrt etwa aus, dass
sowohl bel der E1 wie bei der angegriffenen Ausfihrungsform die Flanschdruckflachen a's
Teil des Flanschesim Sinne der vorinstanzlichen Definition der Flanschdruckflache dem
Gehéuseteil angeformt seien. Dass es offensichtlich unhaltbar wére, von der
Nichttbereinstimmung der Ausfuhrungsvarianten in technischer Hinsicht auszugehen, wird
damit jedoch noch nicht dargetan.

In Zusammenhang mit dem gertigten Verzicht auf die Befragung von C. as



Zeuge legt die Beschwerdeflhrerin nicht dar, welche bezeugenden Tatsachen nur Herr

C. als angeblicher Miterfinder der E1 unmittelbar wahrgenommen haben soll

(vgl. WEIBEL/WALZ, in: Sutter-Somm/Hasenbohler/Leuenberger, Kommentar zur

Schwei zerischen Zivilprozessordnung, N 3 zu Art. 175 ZPO , wonach ein sachverstandiger
Zeuge unersetzbar sei). Das ihres Erachtens erforderliche Fachwissen in Bezug auf E1 hétte
durch die Abnahme eines Gutachtens ( Art. 168 Abs. 1 lit. d ZPO ) eingeholt werden
konnen. Einen entsprechenden Beweisantrag stellte die Beschwerdeflhrerin jedoch soweit
ersichtlich nicht bzw. belegt siein der Beschwerde nicht.

E.4

Die Beschwerdefthrerin kritisiert die Ausfiihrungen des Bundespatentgerichts in Bezug auf
den Kausalzusammenhang zwischen den Dup liknoven und der verbalen Einschrénkung der
Patentanspriche.

E. 41

Sie beanstandet zunéchst, dass die Vorinstanz infolge des bundesgerichtlichen
Ruckwel sungsentschei des keinen Schriftenwechsel angeordnet hat.

Sierugt eine willkirliche Sachverhaltsfeststellung sowie eine Verletzung der
Verhandlungsmaxime. Sie bringt vor, die verbale Einschrankung sei fur E10 und die
ubrigen Dupliknoven ursachlich gewesen und nicht umgekehrt, sei diese doch bereitsin der
erganzenden Replik vorgenommen worden. Sie kritisiert die vorinstanzlichen
Ausfuhrungen in Bezug auf die Frage der V oraussehbarkeit der Dupliknoven. Eineisolierte
Betrachtung der V oraussehbarkeit der E10, ohne andere Entgegenhaltungen bzw. den Stand
der Technik in die Betrachtung einzubeziehen, sei falsch. Relevant sei nicht nur die
Vorhersehbarkeit einer einzelnen Entgegenhaltung, sondern vielmehr die

"V oraussehbarkeit, wie der Anspruch des Streitpatentes aus Sicht der Klagerin formuliert
werden kann, dass es gegentiber dem Stand der Technik insgesamt standhélt . Dadie
Beschwerdegegnerin ausdrticklich dargelegt habe, sie habe von Beginn des Prozesses an
den Wortlaut der notwendigen abgegrenzten Anspruchsfassung gekannt, kdnne eine
konkrete - im Prozessverlauf spater eingefihrte - Entgegenhaltung nie spezifisch kausal fir
eine verbale Einschrankung sein. Es lasse sich nicht sagen, dass die E10 die Einschrankung
verursacht habe. Die Beschwerdegegnerin habe sich immer auf den Standpunkt gestellt, die
verbale Einschrénkung stehe bereits seit Klageanhebung fest und habe sich schon bereits
vor der Duplik zu einer identischen Einschrankung veranlasst gesehen. Zudem habe das
Bundespatentgericht zu Unrecht die Einschrénkung als unverziglich erachtet, obwohl
zwischen Kenntnis der Noven und Reaktion 25 Tage verstrichen seien. Dass die Vorinstanz
der Beschwerdegegnerin eine Frist zur Stellungnahme ansetzte und diese nach
Aktenschluss gar erstreckte, enthebe die Beschwerdegegnerin nicht von ihrer Pflicht zur
unverzuglichen Noveneingabe.

Die BeschwerdefUhrerin rigt im Weiteren einen Verstoss gegen den Grundsatz von Treu
und Glauben und das Novenrecht sowie die Missachtung des Riuckwei sungsurteils. Dabei
wiederholt sie mit Hinweis auf Ausziige aus den Rechtsschriften der Beschwerdegegnerin,
dass diese wahrend des ganzen Verfahrens die Auffassung vertreten habe, ihr sei der
eingeschrankte Anspruch seit Klageanhebung bekannt. Die Vorinstanz habe sich zu
Unrecht darauf beschrankt, aufzuzeigen, dass die Beschwerdegegnerin ihren
eingeschrankten Anspruch u.a. auch der E10 gegeniibergestellt habe. Dies genlige jedoch
nicht, wiirde doch sonst jede im Stand der Technik enthaltene Entgegenhaltung die vom



Bundesgericht festgesetzten Kriterien erfiillen. Das Bundespatentgericht diirfe nicht
einerseits diese Kriterien so verallgemeinern, dass e ne beliebige Entgegenhaltung diese
erfllle und andererseits das Kriterium der V oraussehbarkeit spezifisch nur auf die E10
prifen. Die blosse chronol ogische Reihenfolge der Dupliknoven und der (erneuten)
verbalen Einschrankung reiche nicht aus, um die vom Bundesgericht statuierten
Anforderungen zu erfiillen, weshalb das Bundespatentgericht den Rickwei sungsentscheid
missachtet habe. Die Beschwerdefuhrerin bringt weiter vor, die Vorinstanz habe die
Eventualmaxime verletzt. Zum erneuten Male macht sie geltend, die Beschwerdegegnerin
habe sich auf den Standpunkt gestellt, die verbale Einschrénkung sei implizit schon aus der
Klage hervorgegangen. Angesichts dessen habe sie gegen die Eventual maxime verstossen,
indem sie die verbale Einschrankung erst mit der erganzenden Replik vorgenommen habe.
In diesem Zusammenhang hebt sie Widerspriiche im Verhalten der Beschwerdegegnerin
hervor und rigteine Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben.

Wie schon vor der Vorinstanz macht die BeschwerdefUhrerin geltend, bel der
Einschrankung handle es sich um ein prozessual es Gestaltungsrecht, weshalb "die
novenrechtlichen V oraussetzungen bzw. die spezifische Verursachung der Einschrankung
durch Dupliknoven sowohl in Bezug auf die darin enthaltene Willenserkl&rung wie auch auf
den der Willenserkl&rung zugrundeliegenden Sachverhalt " zu prifen seien. Zudem sei es
treuwidrig, ein Gestaltungsrecht erst nach Aktenschluss bzw. erst im Rechtsmittelverfahren
auszuiiben. Sie riigt im Ubrigen eine Verletzung des Grundsatzes der Waffengleichheit
zwischen den Parteien. Dabei bringt sie insbesondere vor, ihr sei im Anschluss an die
Stellungnahme zur Duplik keine Frist fur einen gleichwertigen Schriftsatz gesetzt worden.
Obwohl die Beschwerdefuhrerin diese Asymmetrie gertigt habe, habe die Vorinstanz ihr
einen zusétzlichen Schriftsatz verweigert, was einer Verletzung von Art. 8 Abs. 1 und Art.
29 Abs. 1 BV gleichkomme. Zuletzt macht sie geltend, das Bundespatentgericht habe ihr
rechtliches Gehdr verletzt. Sie bringt vor, das Bundespatentgericht habe im Anschluss an
den Ruckweisungsentscheid zu Unrecht die VVorbringen betreffend die Auslegung eines
technischen Begriffs nicht berticksichtigt und das hierfir beantragte Beweismittel der
Zeugenaussage nicht abgenommen. Die vom Bundesgericht nur

prima facie gepriften Fragen seien noch von der Vorinstanz zu prifen gewesen. Indem das
Bundespatentgericht pauschal auf das eigene - aufgehobene - Urteil verwiesen habe, ohne
diese Fragen zu behandeln, habe es seine Begriindungspflicht verletzt.

E.421

Sofern sich die Beschwerdefuhrerin auf den Umstand bezieht, dass die Beschwerdegegnerin
die Einschrénkung der Patentanspriiche bereits in der sog. ergénzenden Replik vornahm,
haben ihre Vorbringen - wie erwahnt (vgl. oben E. 3.2.2) - aufgrund der Bindung des
bundesgerichtlichen Riickwei sungsentscheides unberticksichtigt zu bleiben. Denn, wéare
dies entscheidend gewesen, hétte eine Rickweisung unterbleiben kénnen. Es kann daher
auch offenbleiben, ob die Beschwerdefihrerin im ersten Beschwerdeverfahren Uberhaupt
entsprechende V orbringen erhob. Dies gilt im Ubrigen auch fur die Behauptung, die
Beschwerdegegnerin habe sich immer auf den Standpunkt gestellt, die Einschrankung stehe
"bereits seit Klageanhebung" fest [Beschwerde, insh. Rz. 32].

E. 4221

Damit Dupliknoven als kausal fir eine Noveneingabe erachtet werden, ist erforderlich, dass
einerseits (erst) die Dupliknoven das Vorbringen der unechten Noven veranlasst haben,



andererseits dass die unechten Noven in technischer bzw. thematischer Hinsicht als
Reaktion auf die Dupliknoven aufzufassen sind (Rickweisungentscheid, E. 2.5.2). Wie
erwdhnt (vgl. oben, E. 2.2), hat die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid geprift, ob
diese Kriterien erfillt sind. Dabei fuhrte sie insbesondere aus, eine Betrachtung der
spezifischen Argumentation der Beschwerdegegnerin in der Stellungnahme zur Duplik
zeige, dass die verbale Einschrénkung - d.h. die Kombination des erteilten unabhéngigen
Anspruchs 1 mit den von ihm abhéngigen Anspriichen 4 und 10 - als spezifische Reaktion
auf E10 erfolgt sei. Genau die zusétzlichen Merkmalei), j) und k), durch welche der
eingeschrankte Patentanspruch sich von der erteilten Fassung unterscheide, seien durch das
Dokument E10 nicht offenbart. Folglich seien "genau jene abhangigen Anspriichein ihrer
Kombination von Dokument E10 abgegrenzt, die mit dem unabhangigen Anspruch 1
kombiniert werden", was insbesondere die wiederholte spezifische Bezugnahme auf E10 in
der Begrindung der Beschwerdegegnerin fur die Einschrénkung zeige [angefochtener
Entscheid, insb. Rz. 17].

E. 4222

Die Beschwerdeftihrerin vermag die Erwégungen der Vorinstanz nicht als
bundesrechtswidrig darzutun. Sie rligt die isolierte Betrachtung der E10, ohne dass andere
Elemente in die Betrachtung einbezogen worden seien. Welche anderen konkreten
Elemente in die Prifung zwingend hétten einbezogen werden miissen, legt sie hingegen
nicht dar. Ihr pauschaler Hinweis auf "andere Entgegenhaltungen™ bzw. auf den "Stand der
Technik" ist dabei unbehelflich. Weshalb eine "beliebige Entgegenhaltung” nach dem
angefochtenen Tellurteil die an den Kausal zusammenhang gestellten Anforderungen
erflllen wirde, ist nicht ersichtlich. Weiter vermdgen die - nicht leicht nachvollziehbaren -
Ausfuhrungen der Beschwerdefihrerin zur Austibung eines prozessua en Gestaltungsrechts
nicht darliber hinwegzutauschen, dass es vorliegend einzig um die Prifung der Zuléssigkeit
der Einschrankung al's Novum im Sinne von Art. 229 ZPO geht, die vorliegend keine
Unterscheidung zwischen der Einschrankung des Patentanspruches und der entsprechenden
Willenserkl&rung erfordert. Zuletzt liegt keine Verletzung des Anspruches der
Beschwerdefihrerin auf rechtliches Gehor vor, da das Bundespatentgericht infolge des
Ruckwei sungsentscheides ausschliesslich die Frage des Kausal zusammenhangs zu
behandeln hatte (vgl. oben E. 3. 2.1). Die Ausfuhrungen der BeschwerdefUhrerin zum
Grundsatz der Waffengleichheit sind unbeachtlich, erhob sie doch keine entsprechende
Ruge innerhalb der Beschwerdefrist nach dem Teilurteill vom 18. Dezember 2018. Im
Rahmen ihrer Ausfihrungen zur Waffengleichheit in ihrer Beschwerde vom 1. Februar
2019 rugte siein der Tat nicht, im Anschluss an die Stellungnahme zur Duplik sei ihr keine
Frist fur einen gleichwertigen Schriftsatz gesetzt worden.

E.4.23

Zur Frage der Rechtzeitigkeit der Einschrénkung ist der Vorinstanz darin beizupflichten,
dassin der Lehre kontrovers diskutiert wird, was unter "ohne Verzug" im Sinne Art. 229
Abs. 1 ZPO zu verstehen ist. Umstritten ist insbesondere die Frage, ob Noven immer
unverzuglich nach deren Entdeckung in einer unaufgeforderten Eingabe eingebracht werden
mUssen oder ob damit bis zum Beginn der Hauptverhandlung zugewartet werden darf (vgl.
dazu z.B. HUNSPERGER/WICKI, Fallstricke des Replikrechts im Zivilprozess - eine
Replik, in: AJP 2017, S. 453 ff. S. 455 f. und insb. FN 12). Fraglich ist in diesem
Zusammenhang, ob das Zuriickbehalten eines Novums bis zur Hauptverhandlung, die u.U.
Wochen oder gar Monate nach der Novenentdeckung stattfindet, sich mit dem Grundsatz



von Treu und Glauben vereinbaren lasst. Wie die Vorinstanz richtig ausfihrt, muss

in casu jedoch beachtet werden, dass der Kl&gerin zusammen mit der Zustellung der Duplik
mit Schreiben vom 9. Juni 2017 eine Frist bis zum 26. Juni 2017 zur Stellungnahme
angesetzt wurde, die angesichts der zahlreichen neuen Vorbringen in der Duplik biszum 7.
Juli 2017 erstreckt wurde. Die Beschwerdegegnerin hat unbestrittenerweise ihr Novum
innerhalb der - erstreckten - richterlichen Frist zur Stellungnahme eingebracht. Die
Bedenken der Vorinstanz, wonach eine Verpflichtung zur sofortigen Reaktion unabhangig
von einer laufenden langeren richterlichen Frist zur Stellungnahme zu einem separaten
unfruchtbaren "Novenschriftenwechsel”" fiihren kénnte, sind berechtigt. Angesichts dessen
hat das Bundespatentgericht kein Bundesrecht verletzt, indem es eine separate sofortige
Noveneingabe

in casu fir nicht erforderlich hielt.

E.424

Die gegen das angefochtene Teilurtell erhobenen Rigen erweisen sich folglich as
unbegriindet. Die vorinstanzliche Prifung des Kausal zusammenhangesiist nicht zu
beanstanden. Entgegen der Ansicht der Beschwerdefthrerin ist nicht ersichtlich, weshalb
das Bundespatentgericht einen weiteren Schriftenwechsel hatte anordnen mussen, verfligte
es doch Uber sémtliche Elemente, um Uber die Frage der Zul&ssigkeit der verbalen
Einschrankungen aus prozessualer Sicht zu entscheiden.

E.5

Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Die Beschwerdefiihrerin wird
kosten- und entschadigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und 68 Abs. 2 BGG).
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