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Erwagungen

E. 1

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 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 einzutreten.

Die Beschwerdegegnerin beantragt in der Antwort, es sei beziiglich der in Rz. 43, Rz. 53-56
und Rz. 85-97 der Beschwerde erhobenen Riigen auf die Beschwerde nicht einzutreten.
Darlber wird im Zusammenhang mit der Behandlung der einzelnen Riigen zu befinden
sein.

E.2

Das Bundespatentgericht erklarte das Streitpatent fir nichtig, weil es dem Anspruch 1 an
der erfinderischen Tétigkeit mangle. Die Beschwerdeflhrerin beanstandet in verschiedener
Hinsicht eine rechtsfehlerhafte Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit.

E.21

Européische Patente werden nach Art. 52 Abs. 1 des Europdischen Patentiibereinkommens,
revidiert in Minchen am 29. November 2000 (EPU 2000; SR 0.232.142.2), fur Erfindungen
auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tétigkeit
beruhen und gewerblich anwendbar sind (vgl. Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25.
Juni 1954 Uiber die Erfindungspatente [PatG; SR 232.14]). Eine Erfindung gilt as 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 mindliche
Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Welse zuganglich gemacht worden ist
(vgl. Art. 7 Abs. 2 PatG ).

E.22

Nach Art. 56 Satz 1 EPU 2000 ist keine patentierbare Erfindung, was sich in naheliegender
Weise aus dem Stand der Technik ergibt (vgl. Art. 1 Abs. 2 PatG ). Zur Beurteilung des
Erfinderischen ist nach der Rechtsprechung entscheidend, ob ein Fachmann nach all dem,
was an Teillésungen und Einzelbeitragen den Stand der Technik ausmacht, schon mit
geringer geistiger Anstrengung auf die Ldsung des Streitpatents kommen kann, oder ob es
dazu zusétzlichen schopferischen Aufwands bedarf. Denn der Bereich des Erfinderischen
beginnt nach konstanter Praxis nicht bereits unmittelbar jenseits des vorbekannten Stands
der Technik, sondern erst jenseits dessen, was ein durchschnittlich gut ausgebildeter
Fachmann des einschlagigen Gebiets gestiitzt darauf mit seinem Wissen und seinen



Fahigkeiten weiterentwickeln und finden kann ( BGE 138 111 111 E. 2.1 mit Hinweisen;
Urtell 4A_11/2022 vom 27. Juni 2022 E. 3.1).

Die erfinderische Tétigkeit ist von der Ausgangslage her zu beurteilen, wiesieim
massgebenden Zeitpunkt objektiv gegeben war. Es sollen keine Lehren patentiert werden,
die der Fachmann in Kenntnis des Standes der Technik und gestitzt auf seine
durchschnittlichen Fahigkeiten folgerichtig aus dem Stand der Technik entwickeln kann; es
bedarf vielmehr einer qualitativen Weiterentwicklung, einer intuitiv-assoziativen Tétigkeit.
Der Stand der Technik im massgebenden Zeitpunkt ist in seiner Gesamtheit,
gewissermassen als "Mosaik", zu betrachten. Alle der Offentlichkeit zuganglichen Lehren,
alle Entgegenhaltungen sind miteinander als der technische Erfahrungsschatz anzusehen,
der dem mit normaler Kombinationsgabe ausgestatteten Fachmann bzw. Fachteam fir die
Losung der Aufgabe zur freien Auswertung zur Verfiigung gestanden hat. Die Kombination
von Einzelelementen aus dem Stand der Technik findet aber dort ihre Grenze, wo sie zu
einer kunstlichen Ex-post-Betrachtung in Kenntnis der neuen L6sung fuhren wirde ( BGE
138111 111 E. 2.1 mit Hinweisen).

E.23

Das Bundesgericht verlangt ein strukturiertes Vorgehen zur Beurteilung der erfinderischen
Téatigkeit, um eine rickschauende Betrachtungsweise soweit moglich zu vermeiden. Dabei
bildet der vom Europai schen Patentamt entwickelte " Aufgabe-L 6sungs-Ansatz" ein solches
Werkzeug. Dieses Vorgehen ist nicht das einzig mogliche ( BGE 138 I11 111 E. 2.2; Urtell
4A_370/2023 vom 14. Dezember 2023 E. 5.2.3).

Der "Aufgabe-L 6sungs-Ansatz" beruht auf der Grundlage, dass jede Erfindung aus einer
technischen Aufgabe und deren L 6sung besteht. Dabei wird zunéchst das enige Dokument
im Stand der Technik ermittelt, das der beanspruchten Erfindung am néchsten kommt.
Dieser néchstliegende Stand der Technik wird sodann mit der beanspruchten Erfindung
verglichen und es werden die strukturellen oder funktionellen Unterschiede im Einzelnen
aufgelistet, um gestiitzt darauf die objektive technische Aufgabe zu formulieren, welche die
beanspruchte Erfindung 16st. Anschliessend wird gefragt, welche Schritte der massgebende
Fachmann vom néchstliegenden Stand der Technik aus unternehmen musste, um die
technische Aufgabe zu 16sen (im Einzelnen: BGE 144 [11 337 E. 2.2.1 mit Hinweisen).

E.24

Die Vorinstanz beurteilte die erfinderische Téatigkeit in Anwendung des

"Aufgabe-L 6sungs-Ansatzes'. Dieses Vorgehen wird von der Beschwerdefiihrerin zu Recht
nicht beanstandet. Sie wirft der VVorinstanz aber vor, bei der Anwendung dieser Methode in
mehrerer Hinsicht Rechtsfehler begangen, namentlich Art. 1 Abs. 2 PatG und Art. 26 Abs. 1
lit. a PatG sowie Art. 56 EPU verletzt zu haben. Diesist im Folgenden fir die drei
Prufungsphasen zu beurteilen:

E.31

Die Vorinstanz ermittelte in einem ersten Schritt den néchstliegenden Stand der Technik.
Als Ausgangspunkt des néchstliegenden Stands der Technik stellte sie auf das Abstract mit
der Nummer 3003 von Harder et al., Effects of Bay 59-79399, an innovative, oral, direct
FXainhibitor, on thrombin generation in healthy volunteers, Blood 2003 Abstract 3003
(«Abstract #3003») und ein zugehdriges Poster von den gleichen Autoren mit dem gleichen
Titel («Harder Poster») ab.



E.3.2

Die BeschwerdefUhrerin rlgt dies als unzuldssig. Sie wirft der Vorinstanz eine Verletzung
von Art. 1 Abs. 2 PatG und Art. 26 Abs. 1 lit. a PatG sowie von Art. 56 EPU vor, indem sie
als Ausgangspunkt fir die Beurteilung der erfinderischen Tétigkeit eine Kombination von
zwei verschiedenen Publikationen herangezogen habe anstatt nur ein einziges Dokument.

E.33

Die Beschwerdegegnerin beantragt, mangels schutzwirdigen Interesses sei auf diese Rlge
nicht einzutreten. Die BeschwerdefUhrerin raume in der Beschwerde explizit ein, dass die
Vorinstanz die objektiv technische Aufgabe unbeschadet einer angeblich unzulssigen
Kombination von Entgegenhaltungen korrekt formuliert habe. Sie behaupte nicht einmal,
dass sich die angebliche Rechtsverletzung nachteilig zu ihren Lasten ausgewirkt habe.

E.34

Dieser Einwand der Beschwerdegegnerin ist berechtigt. In der Tat kann der Beschwerde
nicht entnommen werden, welche nachteiligen Folgen der BeschwerdefUhrerin aus der
beklagten unzuléssigen Kombination von zwei angeblich verschiedenen
Veroffentlichungen erwachsen sein sollen. Vielmehr gesteht sie explizit zu, die Vorinstanz
habe den Offenbarungsgehalt dieser Publikationen richtig beschrieben und die objektive
technische Aufgabe in E. 45 korrekt formuliert. Mangels konkreten Rechtsschutzinteresses
ist daher auf diese Rige nicht weiter einzugehen.

Ohnehin hat die Vorinstanz inhaltlich begriindet, weshalb das Abstract #3003 und das
Harder Poster vorliegend ausnahmsweise al's

einzige Quelle angesehen werden konnen. lhre Gberzeugenden Ausfiihrungen werden von
der BeschwerdefUhrerin nicht widerlegt.

E.4

Im zweiten Schritt definierte die Vorinstanz die objektive technische Aufgabe. Sie gelangte,
ausgehend vom Harder Poster und dem zugehdrigen Abstract #3003, zu folgender
Beschreibung der objektiven Aufgabe:

-.. die Bereitstellung eines Behandlungsregimes zur sicheren und wirksamen Prophylaxe
oder Behandlung thromboembolischer Krankheiten mittels Rivaroxaban in oraler
Darreichungsform [...]. «Behandlungsregime» umfasst dabei sowohl Dosierung und Art der
oralen Darreichungsform als auch die Verabreichungshaufigkeit.”

Diese Formulierung anerkennt die Beschwerdefiihrerin al's zutreffend.

E.51

Hingegen beanstandet sie die vorinstanzliche Beurteilung des Naheliegensin der dritten
Phase des " Aufgabe-L 6sungs-Ansatzes'. Sie wirft der Vorinstanz vor, "ohne jede
Begrundung und in Verletzung des Verbots einer riickschauenden Betrachtungsweise" von
der zuné&chst korrekt formulierten objektiven technischen Aufgabe abgewichen zu sein und
in der Folge das Naheliegen ausgehend von einer anderen Aufgabe geprift zu haben, die
"zentrale Elemente der erfindungsgemassen Ldsung des Streitpatents [enthdlt], ndmlich die
Verabreichungshéaufigkeit (einmal téglich) und die Art der oralen Darreichungsform
(schnell freisetzende Tablette) ".

E.5.2



In der dritten Phase des " Aufgabe-L 6sungs-Ansatzes" gilt es zu kléren, ob sich im Stand der
Technik insgesamt eine Lehre findet, welche den mit der objektiven technischen Aufgabe
befassten Fachmann veranlassen wirde (nicht nur kdnnte, sondern

wiurde ), den néchstliegenden Stand der Technik unter Berlicksichtigung dieser Lehre zu
andern oder anzupassen und somit zu etwas zu gelangen, was unter den Patentanspruch
fallt, und das zu erreichen, was mit der Erfindung erreicht wird (Schweizer/Zech, in:
Patentgesetz [PatG], 2019, N. 64 zu Art. 1 PatG ).

E.53

Die Vorinstanz prifte dies eingehend und gelangte schliesslich zur Erkenntnis, bereitsim
als Ausgangspunkt dienenden Stand der Technik, dem Abstract #3003 mit dem zugehdrigen
Harder Poster, finde sich ein unmissverstandlicher Hinwel's, dass Rivaroxaban - wie der
Fachmann wisse, bel oraler Verabreichung einer schnell freisetzenden Tablette (E. 48) -
wohl zur einmal téglichen Verabreichung geeignet sai (E. 44). Ein derart eindeutiger
Hinweis, dass der Stand der Technik zur Erfindung hin weiterzuentwickeln sei, genlige
nach standiger Praxis, um eine Erfindung als naheliegend zu betrachten. Dies gelteim
vorliegenden Fall umso mehr, als das Ziel einer einmal taglichen Verabreichung immer im
Fokus des Fachmanns stehe, da sie fir den Patienten bequemer sei und sich die Patienten
daher auch besser an das Behandlungsregime halten werden, wodurch die Behandlung auch
sicherer sai.

E.54

Die rechtsfehlerhafte Priifung des Naheliegens erblickt die BeschwerdefUhrerin zundchst
darin, dass die Vorinstanz in E. 50 ihrer Prifung die abgednderte Aufgabenstellung
zugrunde gelegt habe, "ob die Fachperson eine Phase 11-Studie mit einer nur einmal taglich
zu verabreichenden schnell freisetzenden Darreichungsform (Tablette) von Rivaroxaban
durchgefihrt hétte, oder ob im Stand der Technik etwas gegen die Durchfihrung einer
Klinischen Studie an Patienten mit einer einmal téglichen Verabreichung von Rivaroxaban
gesprochen [habe].".

Die Beschwerdegegnerin bestreitet eine rechtsfehlerhafte Priifung des Naheliegens durch
eine unzuldssige Ex-post-Betrachtung. Eine Abanderung der Aufgabenstellung unter
Einbezug von Elementen der erfindungsgemassen Losung liege nicht vor. Vielmehr
entspreche die beanstandete Fragestellung in E. 50, "ob der Fachmann ohne erfinderische
Tatigkeit eine solche Studie mit einer nur einmal taglich zu verabreichenden schnell
freisetzenden Darreichungsform (Tablette) von Rivoaroxaban durchgeftihrt hétte",
inhaltlich exakt derjenigen, welche die Beschwerdefhrerin in Rz. 311 der Klageantwort
aufgeworfen und auch in Rz. 334 der Replik erwahnt habe. Am eindeutigsten sei sodann die
Ubereinstimmung der beanstandeten Fragestellung mit der eigenen Formulierung in der
Stellungnahme zum Fachrichtervotum. Es sei daher widersprichlich und mit dem
Grundsatz von Treu und Glauben im Prozess unvereinbar, wenn die Beschwerdefthrerin
der Vorinstanz nun vorwerfe, ohne jede Begriindung und in Verletzung des Verbots der
riickschauenden Betrachtungsweise pl6tzlich eine andere Aufgabe formuliert und das
Naheliegen dann basierend auf dieser unbegriindet umformulierten Aufgabe geprift zu
haben, nachdem sie selber mehrfach betont habe, dass sich im Rahmen der Prifung des
Naheliegens exakt diein E. 50 aufgefiihrte Frage stelle. Auf die Riige sei daher nicht
einzutreten. Ohnehin wére sie unbegrindet, da keine neue objektive technische Aufgabe
formuliert werde, sondern eine naheliegende Zwischeniiberlegung, die der Fachmann bei



der Behandlung der ihm gestellten Aufgabe anstellen wiirde.

Die Beschwerdefuhrerin vermag diese Vorbringen in der Replik nicht Gberzeugend zu
widerlegen. Ihre Ausfiihrungen kénnen den Eindruck widerspriichlichen Verhaltens ( Art.
52 Abs. 1 ZPO) nicht entkréften. Die Lekture der einschlagigen Stellenin den
vorinstanzlichen Rechtsschriften spricht fir die Version der Beschwerdegegnerin, dassdie
Vorinstanz in E. 50 keine abgednderte Aufgabe in unzul&ssiger Rickschau formuliert hat,
sondern im Rahmen der Zwischenstufen der Priifung des Naheliegens eine Frage
aufgenommen hat, welche die Beschwerdefihrerin selber formuliert hat.

Die Ruge einer rechtsverletzenden ( Art. 1 Abs. 2 PatG , Art. 26 Abs. 1 lit. a PatG und Art.
56 EPU 2000 ) methodischen Vorgehensweise durch eine riickschauende
Betrachtungsweise bei der Prifung des Naheliegens ist unbegriindet, soweit darauf
Uberhaupt einzutreten ist.

E.55

Die Prufung des Naheliegens erfasst folgende Aspekte: Einen Anlass und eine begriindete
Erfolgserwartung: Dass die Fachperson die erfindungsgemasse L osung effektiv finden
wiurde, gilt as gezeigt, wenn aus dem Stand der Technik ersichtlich ist, dass sie einen
Anlass ("motivation") hatte, zur erfindungsgemassen L 6sung zu kommen, und eine
begriindete Erfolgserwartung, dass die L 6sung funktioniert ("reasonable expectation of
success'). Die beiden Aspekte fallen insofern ineinander, als eine begrtindete
Erfolgserwartung regelméssig den Anlass bildet, den Stand der Technik so zu verandern,
dass sich der Erfolg verwirklicht (Schweizer/Zech, a.a.O., N. 64 zu Art. 1 PatG ).

Die Beschwerdefthrerin rugt die rechtsverletzende Annahme einer angemessenen
Erfolgserwartung der Fachperson. Was sie zur Begrindung vortragt, zeigt keine
Rechtsverletzung auf.

Sie baut ihre Argumentation wiederum auf dem Vorwurf auf, die Vorinstanz basiere ihre
Prufung auf einer unzuléssig abgeanderten, bereits Ldsungsel emente enthaltenden,
technischen Aufgabe. Dieser Vorwurf hat sich als unbegriindet erwiesen (E. 5.4), weshalb
auch die darauf gestiitzten Vorbringen von vornherein nicht zielfihrend sind. Auf die Kritik
der BeschwerdefUhrerin an der Wirdigung des Stands der Technik und der Bglahung einer
angemessenen Erfolgserwartung durch die Vorinstanz braucht daher nicht im Einzelnen
eingegangen zu werden.

Ohnehin geht es dabei im Wesentlichen um technische Fragen, zu deren Beurteilung in
erster Linie das u.a. mit technischen Fachrichtern besetzte Bundespatentgericht berufen ist.
Dieses hat sich denn auch ausfihrlich mit diesen Fragen auseinandergesetzt und ist dabel
auch auf die Einwande der Beschwerdefthrerin eingegangen. Das Bundesgericht hat keinen
Anlass, in die technische Beurteilung der fachkundigen V orinstanz einzugreifen, solange
kein rechtswidriges Vorgehen bzw. Prifungsprogramm aufgezeigt ist. Dies vermochte die
Beschwerdefihrerin - wie ausgefuhrt - nicht. Namentlich ist nicht erkennbar, dass die
Vorinstanz bel der Prifung des Naheliegens in unzul&ssiger Weise Motivation und
angemessene Erfolgserwartung gleichgesetzt hétte, zumal die beiden Elemente insofern
ineinandergreifen, as die begrindete Erfolgserwartung regelmassig der Anlassist, den
Stand der Technik entsprechend zu veréndern (Schweizer/Zech, aa.O., N. 64 zu Art. 1 PatG
). Ohnehin scheint die Beschwerdefuhrerin diesen Vorwurf vielmehr an die Adresse der
Beschwerdegegnerin zu richten.



Die Ruge der rechtsverletzenden Annahme einer angemessenen Erfolgserwartung der
Fachperson erweist sich als unbegriindet, soweit darauf einzugehen ist.

E.5.6

Schliesslich beanstandet die Beschwerdefihrerin in diesem Zusammenhang die
"rechtsverletzende Annahme eines Erfahrungssatzes, dass eine einmal tégliche
V erabreichung eines M edikaments angeblich immer vortellhaft sei”.

Die Ruge verfangt nicht. Wortlich fuhrt die Vorinstanz in E. 51 aus:

"Bereitsim als Ausgangspunkt dienenden Stand der Technik, dem Abstract #3003 mit dem
zugehorigen Harder Poster, findet sich ein unmissverstandlicher Hinwel's, dass Rivaroxaban
- wie der Fachmann weiss, bei oraler Verabreichung einer schnell freisetzenden Tablette (E.
48) - wohl zur einmal téglichen Verabreichung geeignet ist (E. 44). Ein derart eindeutiger
Hinweis, dass der Stand der Technik zur Erfindung hin weiterzuentwickeln ist, gentigt nach
stéandiger Praxis dazu, eine Erfindung als naheliegend zu betrachten. Dies gilt im
vorliegenden Fall umso mehr, als das Ziel einer einmal taglichen Verabreichung immer im
Fokus des Fachmanns steht, da sie fir den Patienten bequemer ist und sich die Patienten
daher auch besser an das Behandlungsregime halten werden, wodurch die Behandlung auch
sicherer ist (Streitpatent, Abs. [0009])."

Zum einen spricht die Vorinstanz nicht davon, dass die einmal tégliche Verabreichung
immer vorteilhafter sei, sondern, dass sieimmer im Fokus des Fachmannes sei, was die
Vorinstanz in der Folge mit besserer Einnahmedisziplin und damit héherer
Behandlungssicherheit begriindet. Im

Grundsatz ist die beanstandete Annahme ohne Weiteres zutreffend. Sie wurde von der
Beschwerdefihrerin vor der Vorinstanz selbst vertreten, wie die Beschwerdegegnerin in der
Antwort und Duplik unwidersprochen aufzeigt. Die Beschwerdefiihrerin legt nicht dar,
weshalb sie im vorliegenden Kontext nicht anwendbar sein soll.

Zum andern beruft sich die Vorinstanz auf diese Annahme lediglich im bekréftigenden
Sinne des ohnedies schon gefundenen Prifungsergebnisses. Sie hat das Naheliegen bereits
aufgrund desim Stand der Technik liegenden eindeutigen Hinwelises bejaht. Insofern wére
es nicht entscheidrelevant, selbst wenn mit der BeschwerdefUhrerin von einer
"rechtsverletzenden” Annahme eines solchen Grundsatzes auszugehen waére (

quod non).

Die Beschwerdefuhrerin moniert sodann grundlos, es gehe nicht um
Beguemlichkeitstiberlegungen. Die Fachperson stehe nicht vor der Aufgabe, ein moglichst
bequemes Behandlungsregime bereitzustellen. Die Aufgabe sei, eln Behandlungsregime zur
sicheren und wirksamen Behandlung thromboembolischer Krankheiten bereitzustellen.
Dies hat die Vorinstanz nicht verkannt. Sie reduzierte die technische Aufgabe nicht auf die
Bereitstellung eines moglichst bequemen Behandlungsregimes, sondern begrindete ihre
Annahme, eine einmal tégliche Verabreichung stehe immer im Fokus des Fachmanns, mit
der besseren Einnahmedisziplin und der daraus folgenden hoheren Sicherheit der
Behandlung, was wiederum deren Wirksamkeit einschliesst.

E.6

Zusammenfassend erweist sich der Vorwurf der rechtsfehlerhaften Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit als unbegriindet. Der vorinstanzliche Schluss, das Streitpatent sei



mangels erfinderischer Tétigkeit von Anspruch 1 nicht rechtsbesténdig, halt der
bundesgerichtlichen Uberpriifung stand.

E.7

In den Erwéagungen 59-62 befasste sich die Vorinstanz mit den elf Hilfsantrégen, welche die
Beschwerdefihrerin im Rahmen der Duplik gestellt hatte.

E.71

Sie hielt zunachst fest, die Klagerin mache die fehlende Rechtsbestéandigkeit des
Streitpatents ausschliesslich gestiitzt auf angeblich mangelnde erfinderische Téatigkeit und
mangel nde Offenbarung geltend. Andere Nichtigkeitsgriinde, namentlich unzuléssige
Anderungen ( Art. 123 Abs. 2 EPU 2000 ), mache die Kl&gerin nicht geltend. In der Duplik
fuhre die Beklagte die Hilfsantrdge mit der Bemerkung ein, «aus Griinden der prozessualen
Sorgfalt und der Vollstandigkeit halber» unterbreite sie elf Hilfsantréage. Im Folgenden
erlautere sie fur jeden Hilfsantrag, wo sich angeblich die Offenbarungen fir die
Anderungen in den urspriinglich eingereichten Unterlagen finden. Zu jeder Fassung des
Anspruchs werde festgehalten, sie erfille die Anforderungen von Art. 24 Abs. 1 PatG
(jeweils unter Nennung des einschl&gigen Buchstabens); zur Fassung geméass Hilfsantrag 1
werde zusétzlich gesagt, sie grenze die Erfindung des Streitpatents gegentiber der erteilten
Fassung zusétzlich vom Stand der Technik ab, analog zu Hilfsantrag 3. Ansonsten fanden
sich keine diesbeziiglichen Aussagen, und ohnehin zu keinem der Hilfsantrage
substanziierte Aussagen, inwiefern die zusétzlichen Einschrénkungen konkret die Position
gegeniber dem Stand der Technik verbessern sollten.

In der Stellungnahme zum Fachrichtervotum, und damit nach Aktenschluss, behaupte die
Beklagte erstmals, warum eine Einschrankung der Dosis auf 5-30 mg auf erfinderischer
Tatigkeit beruhen wirde. Dass eine so geringe Dosis eine Wirkung wahrend 24 Stunden
gewahrleiste, kdnne der Fachmann dem Stand der Technik auf keinen Fall enthehmen und
sei Uberraschend.

Diese Ausfuhrungen in der Stellungnahme zum Fachrichtervotum betrachtete die
Vorinstanz als verspétet und stellte demnach nicht darauf ab. Sie stellte fest, bis zum Eintritt
des Aktenschlusses habe die Beschwerdefthrerin nicht begriindet, weshalb die
eingeschrankten Fassungen des Anspruchs gemass den Hilfsantrégen Uber den ertellten
Anspruch 1 hinaus auf erfinderischer Tétigkeit beruhten. Damit hétten die mit den
Anderungen eingefiihrten zusatzlichen Unterschei dungsmerkmale fir das Gericht keine
technische Wirkung. Unterscheidungsmerkmale, die keine technische Wirkung hétten,
konnten nicht zur erfinderischen Tétigkeit beitragen. Da Anspruch 1 in der erteilten
Fassung wegen fehlender erfinderischer Téatigkeit nicht rechtsbestandig sei, seien auch die
Fassungen gemass den Hilfsantrégen in der Duplik mangels erfinderischer Tatigkeit nicht
rechtsbesténdig.

E.7.2

Die Beschwerdefuhrerin riigt, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehor (
Art. 29 Abs. 2 BV sowie Art. 53 Abs. 1 ZPO ) und Art. 8 ZGB verletzt, indem sieihre
Ausfihrungen in ihrer Stellungnahme zum Fachrichtervotum zur erfinderischen Téatigkeit
der Hilfsantrége als verspétet qualifiziert und komplett unberticksichtigt gelassen habe.

E.73



Wie schon vor der Vorinstanz vertritt die Beschwerdegegnerin die Ansicht, die Vorinstanz
hétte mangels schutzwirdigen Interesses an der Behandlung von Antragen ohne praktischen
Nutzen gar nicht erst auf die Hilfsantrage eintreten durfen. Sie rigt vor Bundesgericht eine
Verletzung von Art. 27 PatGG i.V.m. Art. 59 Abs. 2 lit. aZPO . Wie es sich damit verhdlt,
braucht nicht entschieden zu werden, daihrem Eventual standpunkt zu folgen ist, dass die
Vorinstanz die Hilfsantréage zu Recht abgewiesen bzw. die eingeschrankten Fassungen
gemass den Hilfsantrdgen zutreffend al's nicht rechtsbestandig erachtet hat.

E.74

Die Beschwerdefuihrerin bestreitet nicht, dass sie in der Duplik nicht konkret substantiiert
hat, worin die erfinderische Tétigkeit der eingeschrankten Fassungen besteht. Sie meint
aber, sie habe lediglich die Zul&ssigkeit der Hilfsantrége gemass Art. 24 PatG darlegen
mussen. Die Vorinstanz verletze Art. 8 ZGB , indem sie von der Beschwerdefihrerin
verlangt habe, bereitsin der Duplik bei Einbringung der Hilfsantrége ins Verfahren
darzulegen, inwiefern die Hilfsantrage auf erfinderischer Téatigkeit beruhten. Nachdem die
Beschwerdegegnerin sich erstmalsin der Stellungnahme zur Duplik zur angeblich
fehlenden erfinderischen Téatigkeit der Hilfsantrage gedussert habe, sei esfir die
Beschwerdefuhrerin im Rahmen ihres unbedingten Replikrechts zuléssig gewesen, diese
neuen Vorbringen zu bestreiten und in der Stellungnahme zum Fachrichtervotum
darzulegen, warum die Hilfsantrage guiltig seien.

E. 75

Dem kann nicht gefolgt werden. Wie die BeschwerdefUhrerin selbst ausfiihrt, brachte sie
die Hilfsantrage als "Reaktion" auf die Nichtigkeitsangriffe der Beschwerdegegnerin ein.
Gemass den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz ( Art. 105 Abs. 1 BGG ) bestritt
die Beschwerdegegnerin die Rechtsbestandigkeit des Streitpatents ausschliesslich wegen
fehlender erfinderischer Tétigkeit und mangelnder Offenbarung, was siein der Klage und
Replik entsprechend substantiiert vortrug. Wenn die BeschwerdefUhrerin die Hilfsantrége
als Reaktion auf diese beiden Nichtigkeitsgrinde einbrachte, hétte sie bereits mit dem
Einbringen der Hilfsantrége in der Duplik substantiiert darlegen missen, weshalb die
eingeschrankten Fassungen diesen beiden von der Kl&gerin geltend gemachten
Nichtigkeitsargumenten standhalten konnen, konkret, inwiefern die eingeschrénkten
Fassungen des Anspruchs gemass den Hilfsantrégen Uber den erteilten Anspruch hinaus auf
erfinderischer Téatigkeit beruhen. Dies hat die Vorinstanz zutreffend erkannt. Sie verletzte
demnach weder den Anspruch auf rechtliches Gehdr geméss Art. 53 Abs. 1 ZPO noch den
Beweidlastverteilungsgrundsatz von Art. 8 ZGB , indem sie die erst in der Stellungnahme
zum Fachrichtervotum vorgebrachten Ausserungen al's verspétet unberiicksichtigt liess.

Damit bleibt es dabei, dass die Beschwerdefihrerin in prozessualer Hinsicht nicht
rechtzeitig begriindet hat, inwiefern die eingeschrankten Fassungen des Anspruchs gemass
den Hilfsantrégen Uber den erteilten Anspruch hinaus auf erfinderischer Tétigkeit beruhen
und keine rechtzeitigen Angaben zur angeblich technischen Wirkung der neu eingefiigten
Unterscheidungsmerkmale gemacht hat. Bei dieser Sachlageist der Schluss der Vorinstanz,
mangels erfinderischer Téatigkeit seien auch die Fassungen gemass den Hilfsantragen nicht
rechtsbesténdig, bundesrechtlich nicht zu beanstanden. Damit ertibrigt es sich, auf die
Vorbringen der Beschwerdeflhrerin zu den Hilfsantrégen weiter einzugehen. Die
Vorinstanz hat die Nichtigkeitsklage zu Recht vollumféanglich gutgeheissen.

E.7.6



Bel diesem Ergebnis kann offen bleiben, ob auf die Beschwerde betreffend die Hilfsantrage
uberhaupt einzutreten sei, wie dies die Beschwerdegegnerin in Abrede stellt, im
Wesentlichen mit der Begriindung, die Beschwerdefiihrerin habe dazu keine zul&ssigen
Rechtsbegehren gestellt und somit die Hilfsantrége vor Bundesgericht "fallen gelassen”.

E.8

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