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Regeste

Anwendbares Prozessrecht, Fachmann, Fachrichtervotum, Feststellungsklage, Kosten:
Gerichtskosten, Kosten: Parteientschadigung, Kosten: Streitwert, Lugano Ubereinkommen,
Neuheit, Ortliche Zustandigkeit international, Patentanspriiche Auslegung, Rechtsbegehren,
Ubertragung von Patent, Unzuldssige Anderung (Art. 123(2) EPU)

Erwagungen

E.33

Die Kléagerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in der Schweiz, welche die Entwicklung,
die Herstellung, den Vertrieb von Maschinen aller Art, insbe- sondere Maschinen unter
Anwendung der Laser-, Wasserstrahl- und Bie- getechnik bezweckt.

E.34

Die Beklagte ist ein schwedisches Unternehmen, das softwarebasierte Dienstleistungen zum
Schneiden von Teilen aus Metallblech oder anderen Materialien entwickelt und vertreibt.

E.35

Alleim Streit befindlichen Schutzrechte, d.h. das europaische Patent EP 2 485 864 B1
(nachfolgend Klagepatent) sowie die streitigen Patent- anmeldungen respektive deren
Patentfamilien PCT/EP2009/063122 (WO 2011/042058 A1) vom 8. Oktober 2009 sowie
PCT/EP2011/055438 (WO 2012/136262 A1) vom 7. April 2011 betreffen Verfahren zum
maschi- nellen Schneiden mehrerer Teile aus einem Materialstiick unter Einsatz ei- ner
Strahl-Schneidtechnologie, wobei das Verfahren einen Satz von Steu- erregeln und
Variablen zum Schneiden zweidimensionaler Formen oder Muster bereitstellt, wobei eine
Regel oder eine Kombination mehrerer Re- geln fr den Schneidvorgang in Abhangigkeit
von der zu schneidenden Form oder dem zu schneidenden Muster verwendet wird, und
wobei die Form oder das Muster die Teile aus dem Materialstick bilden. Weiter be- treffen
die Schutzrechte Systeme sowie Computerprogramme fir die Durchfihrung derartiger
Verfahren. Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des Klagepatents sowie der strei- tigen
Patente und Patentanmel dungen.

E. 36

Die Kl&gerin macht zusammengefasst geltend, sie sei mit Magnus Ohls- son, dem heutigen
Geschéftsfihrer der Beklagten, eine Kooperation ein- gegangen, um eine Verbesserung der
Technologie fur Schneldmaschinen
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Mag- nus Ohlsson Einblicke sowohl in ihr Geschéft als auch in die von ihr ver- wendete
Schneidtechnol ogie gewahrt und ihm substanzielles Know-how offengelegt. Die durch
diese Kooperation gewonnene Schneidplanoptimie- rungs-Ldsung (nachfolgend



SO-L6sung), zu der namentlich der kl&geri- sche Arbeitnehmer Beat Beutler wesentlich
beigetragen habe, habe sich dann aber die von Magnus Ohlsson gegriindete Beklagte
angemasst und daf ir — ohne Wissen der Kl&gerin —in diversen Léndern Patente angemel -
det, welche ihr zum Tell auch bereits erteilt worden seien. Allen diesen Patenten sei jedoch
insbesondere gemein, dass sie Neuheit und erfinderische Tétigkeit vermissen liessen. Sie
gaben im Wesentlichen bloss den Stand der Technik wieder, in welchen die Kl&gerin
Magnus Ohls- son eingefuhrt habe. Ebenso wenig seien die Patente fur den Fachmann
ausfiihrbar. Ferner seien im Anmeldeverfahren unzul dssige Anderungen der
Patentanspriiche und der Erfindungsbeschreibung vorgenommen wor- den. Die bereits
erteilten Patente erwiesen sich daher grundséizlich as nichtig. Mit der vorliegenden Klage
verfolge die Klagerin massgeblich das Ziel, die beklagtischen Patente und

Patentanmel dungen, welche gestiitzt auf die Zusammenarbeit zwischen ihr und der
Beklagten hervorgegangen seien, zu Fall zu bringen. Der Kl&gerin gehe es mithin in erster
Linie darum, nicht Gefahr zu laufen, in ihrem Geschéftsbetrieb durch die beklagtischen Pa-
tente eingeschrankt zu werden. Doch genau dies beabsichtige die Be- klagte mit ihrer
Widerklage. Es erscheine als besonders stossend, ja gar als rechtsmissbrauchlich, dassdie
Beklagte die gemeinsame Entwicklung nun — nach dem Scheitern ihrer Software, welche
die SO-L 6sung hétte im- plementieren sollen — dazu verwende, um gestiitzt darauf gegen
die eins- tige Kooperationspartnerin vorzugehen. Doch selbst wenn man mit der Beklagten
davon ausginge, die Patente seien rechtsbesténdig, so stiinden sie auch der Klagerin zu: Die
Arbeitneh- mer der Kl&gerin, insbesondere Beat Beutler, héatten einen substanziellen Antell
zur gemeinsamen SO-L 6sung beigetragen. Sdmtliche Patente und Patentanmel dungen habe
die Beklagte daher der Kl&gerin zu Mitinhaber- schaft abzutreten, denn mit der Anmeldung
im alleinigen Namen der Be- klagten habe diese sowohl gegen das jeweils anwendbare
Patentrecht verstossen, als auch der zwischen den Parteien bestehenden vertraglichen
Bindung zuwidergehandelt.
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E. 37

Die Beklagte bringt demgegentiber zusammengefasst vor, die Erfindung von Magnus
Ohlsson, Inhaber und Geschéftsfuhrer der Beklagten, betreffe eine grundlegend neue
Methode fir ein ressourcenschonendes V erfahren zur Optimierung von Schneideplanen fir
Teile jeglicher Form aus einem Material. Es wirden Regeln zur Verfiigung gestellt fur die
automatisierte Positionierung der Formen sowie zur anschliessenden Festlegung eines
Schneidpfads fur die gebildete Formengruppe, die auszuschneiden sei. Die Entwicklung des
streitgegenstéandlichen Verfahrens sel aleine durch Magnus Ohlsson erfolgt. Im Hinblick
auf eine mogliche gemeinsame Um- setzung der Erfindung von Magnus Ohlsson zusammen
mit der Kl&gerin in eine Software — welche aber nie zustande gekommen sel — habe die KI&
gerin mehrere von Magnus Ohlsson erstellte Schneidplane auf ihren Ma- schinen getestet.
Auf der Grundlage einer daraufhin von einem Mitarbeiter der Klagerin, Beat Beutler,
erstellten PowerPoint-Prasentation, mit der die Resultate der Schneidtests kommentiert
worden seien, habe die Kl&gerin einen angeblichen erfinderischen Beitrag ihrerseits
konstruiert und mache die Mitinhaberschaft an den fur die streitgegenstandliche Erfindung
ange- meldeten Patentrechten geltend. Die Ausfihrungen des Mitarbeiters der Klagerin in
der genannten Power- Point-Présentation, welche sich in der Nennung verschiedener
Probleme erschopfe, beziehe sich aber nicht auf die Erfindung von Magnus Ohlsson,
sondern auf Einstellungen der Schneidmaschine.



E. 38

Gemass den Ubereinstimmenden Ausfihrungen der Parteien sind in Bezug auf deren
Geschéftsbeziehung drel Phasen zu unterscheiden. Eine erste Phase beinhaltet die
Entwicklung eines Schneidverfahrens (oder die Ent- wicklung von Verfahrensmethoden zur
Schneidplanoptimierung; von der Klagerin «SO-L ésung» genannt). Eine zweite Phase
beinhaltet die Umset- zung dieses Schneidverfahrensin eine Software («TOSMOS» oder
«ByOptimizer» genannt). Die dritte Phase beinhaltet die individuelle Ein- richtung der
Software der Beklagten fur die Kommunikation mit den Schneidmaschinen der Klé&gerin,
um sie fUr die Produkte der Kunden der Kl&gerin verflgbar zu machen. Gegenstand des
Klagepatents und der streitigen Patentanmeldungen ist unstreitig nur die Entwicklung eines
Schneidverfahrens (SO-L6sung), also die erste Phase. Die Phase der Umsetzung des
Schneidverfahrensin eine
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Inha- berschaft der streitgegenstandlichen Erfindung keine Rolle. Darin sind sich die
Parteien einig. Es gilt daher, die beiden Phasen — einerseits die Entwicklung des Schneid-
verfahrens und andererseits die Entwicklung der Software, d.h. die Umset- zung dieses
Schneidverfahrens in eine Software — auseinanderzuhalten. Auf diese und weitere
Parteivorbringen ist nachfolgend nur insoweit ndher einzugehen, als diesfir die
Entscheidfindung notwendig ist.

E. 39

Zu prifen ist nachfolgend somit im Zusammenhang mit der Hauptklage zunéchst, ob der
Schweizer Teil von EP 2 485 864 B1 rechtsbesténdig ist. Weiter ist zu prifen, ob der
Arbeitnehmer der Kl&gerin Beat Beutler einen schdpferischen Erfindungsbeitrag im
Rahmen der ersten Phase, also der Entwicklung des Schneidverfahrens, geleistet hat und die
Kl&gerin daher Mitinhaberin der streitigen Schutzrechteist. Ist dies zu verneinen, ist zu
prufen, ob die Klagerin einen vertraglichen Abtretungsanspruch hat. Sofern gefunden wird,
dass der Schweizer Teil von EP 2 485 864 B1 rechtsbestandig ist, ist im Zusammenhang
mit der Widerklage zu prifen, ob die Klagerin das Klagepatent, also den Schweizer Tell
von EP 2 485 864 B1, verletzt. Rechtsbestandigkeit des Schweizer Teils von EP 2 485 864
B1 (Klagepatent)

E. 40

Das Klagepatent betrifft gemass Titel Steuerregeln und -variablen fir Schneidverfahren.
Beansprucht werden aber nicht diese Re- geln oder Variablen an sich, oder ein reines
Auslegungsverfahren flr einen Schneidprozess, sondern vielmehr ein konkretes Verfahren
zum maschi- nellen Schneiden von mehreren Teilen aus einem Materia stiick (Anspruch 1)
und ein System zur Durchfiihrung eines solchen Verfahrens (Anspruch 19). Als
Hintergrund erléutert das Klagepatent Folgendes: Strahlschneidever- fahren, beispielsweise
Laserschneiden, Plasmaschneiden etc., seien zu unterscheiden von mechanischen
Schneideverfahren, bei welchen ein me- chanisches Schneidmittel, beispielsweise ein
Schneidblatt eingesetzt werde (vgl. [0003]).
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einzusetzen basierend auf Nesting-Teilepositioniermethoden. Nesting basiere auf ver-
schiedenen heuristischen Suchalgorithmen, die Polygone in eéinem be- stimmten
Arbeitsbereich rotieren und packen. Fur die Produktion sei dabei ein Sicherheitsabstand
zwischen den Teilen erforderlich, dieser sei abhan- gig von den Bedingungen und liege



normalerweise im Bereich von 5-20 mm (vgl. [0004]). Es werden weiter Beispiele fur
Steuerungsregel n ange- geben, oder vielmehr nicht eigentlich die entsprechenden Regeln,
sondern vielmehr die durch diese Regeln ermoglichten Schritte im Sinne von még- lichen
Schnittfthrungen (vgl. [0005]) und Material beriicksichtigungen (vgl. [0006]). Es wird
ausgefuhrt, dass deswegen Ausschuss von Material zwi- schen den ausgeschnittenen Teilen
entstehe (vgl. [0007]). Weiter wird dar- gelegt, dass die Dicke des Schnittes gleich sei oder
korrespondiere mit der Dicke des Strahls, der den Schnitt im Material erzeuge, und
deswegen musse die Dicke des Strahls berticksichtigt werden, wenn die Teile auf dem
Material positioniert werden und der Sicherheitsabstand zwischen den Tei- len festgelegt
werde (vgl. [0008]). In diesem Zusammenhang wird insbe- sondere weiter ausgefihrt (vgl.
[0011]), dass es bekannt gewesen sei, Ma- teria-Ausschuss zu vermeiden, indem fir gerade
Linien zwischen zwei Punkten ein gemeinsamer Schnitt (common cut) eingesetzt werde. In
ei- nem solchen gemeinsamen Schnitt sei der Abstand zwischen den beiden (quasi
aneinandergrenzenden) Teilen nur durch die Dicke des einen Schnittes gegeben und es
werde dann keine «tool radius compensation» eingesetzt.

E. 41

Anspruch 1 des Klagepatents lautet in der Verfahrenssprache und geméss

Merkmal sgliederung der Beklagten wie folgt (zu den Hervorhebungen vgl. weiter unten):
1la Method for machine cutting several parts out of a piece of mate- rial using a beam
cutting technology, 1b said method providing a set of controlling rules and variables for
cutting two dimensional shapes or patterns, where one rule or a combination of severa rules
are used for the cutting operation depending on the shape or pattern to be cut, 1c said shape
or pattern forming said parts out of said piece of ma- terial,
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for the forming of a cluster of parts with free form shapes, 1e said parts being positioned so
close to each other so that only the thickness of one cut made by the cutting beam is found
be- tween adjacent parts whenever the shape of said parts alows it. Der Systemanspruch 19
beinhaltet im Wesentlichen die gleichen Merkmale noch in Kombination mit den fr die
Umsetzung der Schritte erforderlichen strukturellen Mitteln. Massgeblicher Fachmann

E. 42

Die Klagerin definiert in der Klage den Fachmann fur den konkreten Fall nicht, sondern
macht nur generell abstrakte Ausfihrungen. Die Beklagte auf der anderen Seite definiert
den Fachmann wie folgt: Der Fachmann verfigt Uber Kenntnisse auf dem Gebiet des
maschinellen Schneidens mittels bekannter Strahlschneidverfahren und ist vertraut mit in
unmittelbarem Zusammenhang stehenden Verfahren zum Anordnen von Formen, die aus
einem Werkstlick auszuschneiden sind. Somit ist der Fachmann typischerweise ein
Softwareentwickler mit einem Master-Ab- schlussin Mathematik oder angewandter Physik,
welcher zusétzlich Kenntnisse in Strahlschneidverfahren und den damit zusammenhangen-
den Besonderheiten und Anforderungen hat. Diese Definition des Fachmanns scheint
angemessen und wird in der Folge der Beurteilung zu Grunde gelegt. Auslegung der geltend
gemachten Patentanspriiche

E. 43

Patentanspriiche sind aus der Sicht des massgebenden Fachmanns im Lichte der
Beschreibung und der Zeichnungen auszulegen (Art. 51 Abs. 3 PatG/Art. 69 EPU). Das
allgemeine Fachwissen ist ebenfalls Auslegungs- mittel .5 Definiert die Patentschrift einen



Begriff nicht abweichend, so ist vom utblichen Versténdnis im betreffenden technischen
Gebiet auszugehen.

5 BGer, Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014, E. 4.2.1 —,,Fugenband".

02017_002 Seite 77 Patentanspriiche sind funktional auszulegen, d.h. ein Merkmal soll so
ver- standen werden, dass es den vorgesehenen Zweck erfullen kann.6 Der An- spruch soll
so gelesen werden, dass die im Patent genannten Ausfih- rungsbei spiel e wortsinngemass
erfasst werden; andererseitsist der An- spruchswortlaut nicht auf die Ausfihrungsbeispiele
einzuschranken, wenn er weitere Ausfihrungsformen erfasst.7 Wenn in der Rechtsprechung
von einer «breitesten Auslegung» von Anspruchsmerkmalen gesprochen wird,8 so muss das
derart verstandene Merkmal immer in der Lage sein, seinen Zweck im Rahmen der
Erfindung zu erfullen. D.h. der Anspruch ist grund- sétzlich nicht unter seinem Wortlaut
auszulegen, aber auch nicht so, dass Ausfihrungsformen erfasst werden, die die
erfindungsgemasse Wirkung nicht erzielen.

E.44

Vorliegend, insbesondere im Hinblick auf die Abgrenzung vom von der K& gerin
vorgebrachten Stand der Technik umstritten und damit auszulegen, sind die in der obigen
Merkmal sauflistung von Anspruch 1 hervorgehoben angegebenen Merkmale, diein der
Folge diskutiert werden.

E. 45

«With free form shapes»: In der Beschreibung findet man dazu in Absatz [0052] die
Definition, dass dieser Begriff bedeutet, dass die Teile irgendeine beliebige Form («any
form or shape») in den zwei Dimensio- nen, die aus dem Material ausgeschnitten werden,
haben kdnnen. Der Begriff wird weiter noch in den Absétzen [0018] und [0103] gebraucht,
dort aber hinsichtlich Bedeutung nicht weiter prézisiert. Teile mit einer derartigen freien
Form werden als «free shaped parts» be- zeichnet und finden Erwahnung in den Absétzen
[0014], [0043] und [0045], aber auch dort wird die Bedeutung nicht weiter prézisiert.
Diverse Beispiele von derartigen freien Formen sind in den Figuren darge- stellt. So zum
Beispiel in den Figuren 2-5. Vom Begriff erfasst sind damit auf jeden Fall auch Formen,
deren Kontur lineare Abschnitte aufweist, wel- che direkt aneinandergrenzen kénnen (vgl.
bei spiel sweise entlang der Schnittlinie 35 oder 36 in Figur 3). Es kann sich also
beispielsweise bel

6 Brunner, Der Schutzbereich européisch erteilter Patente aus schweizerischer Sicht — eine
Spétlese, sic! 1998, 348 ff., 354. 7 BPatGer, Urteil 02013 008 vom 25. August 2015, E. 4.2
— , elektrostatische Pulversprihpistole*. 8 BPatGer, Urteil 02013 008 vom 25. August
2015, E. 4.2 — , el ektrostatische Pulversprihpistole”.
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han- deln, wie Figur 3 des Klagepatents zeigt. Das allgemeine Verstéandnis des Begriffs
«free form shapes» ist sehr breit und umfasst sdmtliche moglichen 2D-Formen, inklusive
reguldre Formen, und schliesst mithin auch Rechtecke (vgl. ausdriicklich mit abgerundeten
Kanten in Figur 3), Parallelogramme (vgl. ausdriicklich Figur 9) und Quad- rate, sowie
Kreise und Ovale (vgl. Figur 7 und 9) ein. Etwas Anderes scheint auch die Beklagte in
Bezug auf die Freiheit der Konturwahl nicht behauptet zu haben. Die Beklagte behauptet
aber wie- derholt, die «free form shapes» bezdgen sich nicht auf die Teile, sondern vielmehr
auf die Art der Anordnung respektive Clusterbildung, zur Abgren- zung von



Rechteck-Schachtelungsverfahren, bel welchen zunéchst recht- eckige «bounding boxes»
um die zu erzeugenden Formen herumgel egt wirden und dann diese Objekte angeordnet
wurden. Nach Ansicht der Be- klagten werde kein Rechteck-Schachtelungsverfahren
beschrieben (ge- méss Beklagter ein «Rectangular Nesting»), wie diesin [0011] der Patent-
schrift dem Fachmann angegeben werde, sondern eine Freiformschachte- lung, oder von der
Beklagten auch als «Free Form Shape Nesting» be- zeichnet, wie in Absatz [0004]
beschrieben. Eine solche Auslegung wird durch die Beschreibung nicht gestiitzt, son- dern
steht im Gegenteil im Widerspruch zum Anspruchswortlaut und zur Beschreibung. Die
«free form shapes» werden im Anspruch 1 ausdriicklich auf die Teile bezogen. Esist
irrefthrend, wenn die Beklagte das Merkmal 1d wiedergibt al's «forming a cluster with free
form shapes», denn effektiv lautet es «forming of a cluster of parts with free form shapes».
Der Bezug der freien Form auf die Teile ist damit eindeutig im Anspruch vorgegeben. Das
wird auch beim Blick in die Beschreibung durch die Absétze [0018], [0052] und [0103]
ausdriicklich bestatigt, denn die freie Form wird in allen diesen Textstellen ausdriicklich auf
die Teile bezogen. Die von der Beklagten vertretene aber nicht durch das Patent gestiitzte
Auslegung mochte das Teilmerkmal wie folgt interpretieren: «forming of a cluster of parts
with free form shapes». Insbesondere im zweiten Satz von Absatz [0052] wird aber im
Patent selber definiert, dass die «free form sha- pes» sich auf die «parts» selber und nicht
auf das «forming» beziehen, so dass eine derartige Auslegung zu einem inhaltlichen
Widerspruch fuihren wirde.
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parts» wie verwendet in den Absdtzen [0014], [0043] und [0045]; die freie Form bezieht
sich auf die Teile und nicht auf die Clusterbildung. Das Klagepatent beschreibt entgegen
den wiederholten Behauptungen der Beklagten keineswegs fir den Fachmann eindeutig
eine Rechteckschach- telung (gemass Beklagter ein «Rectangular Nesting») in Absatz
[0011] der Patentschrift. In diesem Absatz ist weder von «nesting» die Rede, noch von
«rectangular», sondern ausschliesslich davon, dass bei geraden Kan- ten ein «common cut»
vorgesehen werden kann. Auch ist es objektiv betrachtet nicht richtig, dass, wie von der
Beklagten behauptet, in Absatz [0004] eine Freiformschachtelung beschrieben wird. In
Absatz [0004] wird zwar «nesting» beschrieben, aber nicht von aus- schliesslich freien
Formen oder von «free form shapes» im Sinne von un- regelméssigen Formen, sondern
vielmehr von Polygonen, d.h. Vielecken (ein Rechteck ist ein reguléres Polygon). Der
Absatz liest sich mithin ge- nauso auf Rechteckschachtelung wie auf Freiformschachtelung.
Abgesehen davon, dass diese beiden Textstellen in den Absétzen [0004] und [0011] bei der
Beschreibung des Standes der Technik aufgefihrt wer- den, und damit fraglich ist, wie und
in welchem Umfang diese Aussagen zur abgrenzenden Auslegung des Wortlauts des
Anspruchs Uberhaupt bei- gezogen werden kdnnen, lassen sie auf jeden Fall keine
Differenzierung zwischen einer angelblichen «Rechteckschachtelung» und einer «Frei-
formschachtelung» zu. Die Begrifflichkeit im Anspruch «for the forming of a cluster of
parts with free form shapes» ist breit und auch die hauptséch- lich von der Beklagten
angezogenen Referenzen (Wikipedia und Bennell) fuhren da nicht weiter, denn der
Wikipedia-Eintrag spricht im Zusammen- hang mit «nesting» weder von «free form shape
nesting» wie von der Be- klagten behauptet, noch von «free form shapes» generell in
diesem Zu- sammenhang, sondern vielmehr von «odd shapes» oder «irregular parts» und im
Zusammenhang mit deren Anordnung von «profile nesting» oder «shape nesting», und
keine dieser Begrifflichkeiten 18sst sich derjenigen des Anspruchs unmittelbar und
eindeutig zuordnen. Die beiden Artikel von Bennell sind wissenschaftliche Publikationen



und kénnen schon deshalb nicht ohne weiteres zum Beleg von Fachwissen beigezogen
werden. Auch darin wird aber weder von «free form shape nesting» wie von der Beklagten
behauptet gesprochen, noch von «free form shapes» generell in diesem Zusammenhang,
sondern vielmehr von «irregular shapes» und «irregular shape packing».

02017_002 Seite 80 Ein eindeutiger Anhaltspunkt, dass das allgemeine fachmannische
Ver- standnis des Anspruchswortlauts «for the forming of a cluster of parts with free form
shapes» von der Rechteckschachtelung abgegrenzt verstanden werden muss, kann somit
nicht erkannt werden.

E. 46

«Cluster of parts»: Eine eigentliche direkte Definition dieses Begriffs kann man dem
Klagepatent nicht enthnehmen. Besonders interessant im Zusammenhang mit diesem Begriff
ist die Einlei- tung mit der Diskussion des Standes der Technik. In den Absétzen [0004]—
[0011] wird an keiner Stelle von «clustern» gesprochen, sondern nur von «nesting». Es
bleibt also auf Basis dieser Erlauterung des Standes der Technik unklar, was unter dem
Begriff zu verstehen ist. Schaut man die spezifischen Beispiele und die zugehdrigen
Figuren an, so fallt Folgendes auf: In Figur 2 (vgl. zugehorige Beschreibung in Absatz
[0063]) wird ein Cluster beschrieben, der nur zwei Teile umfasst. Ein Tell davon hat eine
T-Form, ist aso eine einfache geometrische Form mit ausschliesslich geraden Be-
grenzungslinien. In Figur 3 (vgl. zugehdrige Beschreibung in Absatz [0064]) wird ein
Cluster mit vier Teilen beschrieben, wobei essich bel zwei Teilen (32 und 33) um einfache
Rechtecke mit gerundeten Kanten handelt. Im Zusammenhang mit Figur 5 (vgl. zugehérige
Beschreibung in Absatz [0077]) wird ein Cluster beschrieben, welcher nur drel Teile
umfasst. Diese sind in einer einzigen Relhe angeordnet und verflgen in ihrer Peripherie
ausschliesslich Uber gerade Begrenzungdlinien. Das einzige, was diese Formen in diesem
Cluster von einfachen Rechtecken unterscheidet, ist, dass einzelne Kanten abgeschrégt sind.
Dadie Beispiele erfasst sein mussen, kann man nur zum Schluss kommen, dass ein Cluster
aus Tellen mit freier Form besteht, beispielsweise eine Gruppe mit zwei Rechtecken mit
abgeschragten oder abgerundeten Kan- ten, die dann entsprechend der Erfindung so
nebeneinander angeordnet werden, dass zwel gerade Randkanten aneinandergrenzen und
nur um die Schnittbreite voneinander beabstandet sind («common cut» dazwischen).

E. 47

«Whenever the shape of said parts allows it»: Was unter dieser, der gewiinschten Klarheit
entbehrenden, Formulierung zu verstehen ist, kann
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Beispiel die Absdtze [0018], 0053] und [0103]). Das Merkmal muss deshalb so verstanden
werden, dass esimmer dann erflillt ist, wenn grundsétzlich eine Moglichkeit besteht, zwel
Teile mit einem «common cut» nebeneinander anzuordnen, und diese M dglichkeit auch
dann realisiert ist, wenn es sich dabei gegebenenfalls geometrisch be- trachtet nur um einen
Punkt handelt (vgl. dazu Figur 7, in der zwei Ovale bzw. Ellipsen an der gemeinsamen
Tangente al's Schnittlinie aneinander- gelegt werden). Dartiber hinaus gehende
Anforderungen bestehen im Lichte der Beschreibung im Klagepatent selber nicht.

E. 48

Zusammenfassend fur die verschiedenen oben ausgel egten Begriffe sind die Merkmale 1d
und le, «cluster of partswith free form shapes, said parts being positioned so close to each



other so that only the thickness of one cut made by the cutting beam is found between
adjacent parts whenever the shape of said parts allows it» also bereits dann erfiillt, wenn es
irgend- einen Punkt oder eine gemeinsame gerade Konturlinie hat, an welcher die beiden
Teile nur durch einen «common cut» getrennt sind. Zul&ssigkeit von Anderungen

E. 49

Unter dem Titel der unzuldssigen Anderung geméss Art. 123 (2) EPU macht die Kl&gerin
einerseits geltend, die Anspriiche 11-18 seien im Pri- fungsverfahren Uber den
urspriinglichen Offenbarungsgehalt hinaus gedn- dert worden. Im urspriinglichen Anspruch
12, der die Basis fur Anspruch 11 sei, heisse es «Method according to claim 1, 2, 4, 5, 6, 7,
8,9, 10 or 11...», wahrend es im korrespondierenden erteilten Anspruch 11 heisse «Method
accordingto any oneof clam 1, 2, 4,5, 6, 7, 8, 9 or 10». Dies stellt keine unzul&ssige
Anderung dar, unabhangig von der Frage, in welchem Verfahrensstadium sie vorgenommen
wurde, denn inhaltlich ver- andert sich durch die vorgenommene Umformulierung nichts.
Auch die ur- spriingliche Formulierung bedeutete nach der Gblichen Formulierungspra- xis
Im Patentbereich, dass das Verfahren gemass irgendeinem der vorher- gehenden Anspriiche
ausgestaltet sein kann, was sich unter anderem an dem «oder» zwischen den letzten zwei in
Bezug genommenen voranste- henden Anspriichen zeigt.
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E. 50

Die Klagerin macht weiter geltend, die Beschreibung und wohl damit auch Anspruch 1
seien unzuléssig geandert worden, weil folgende Umformulie- rung vorgenommen worden
sei (Merkmalsgliederung geméss Beklagter; Anderungen gegeniiber urspriinglich
eingereichter Fassung hervorgeho- ben): 1a Method for machine cutting several parts out of
apiece of mate- rial using a beam cutting technology, 1b said method providing a set of
controlling rules and variables for cutting two dimensional shapes or patterns, where one
rule or a combination of several rules are used for the cutting operation depending on the
shape or pattern to be cut, 1c said shape or pattern forming said parts out of said piece of
ma terial, 1d characterised in, that said set of controlling rules comprises rules for the
forming of acluster of parts with free form shapes, 1e said parts being positioned so close to
each other so that only the thickness of one cut made by the cutting beam is found be- tween
adjacent parts whenever the shape of said parts allowsit. Die Dicke eines Schneidstrahls ist
nicht so ohne weiteres definiert. Insbe- sondere, wenn ein Schneidstrahl, wie sehr haufig,
fokussiert ist, ist seine Dicke abhéngig von der Z-K oordinate und eine Funktion davon. Wie
in den urspriinglich eingereichten Unterlagen auf Seite 2:20-24 fest- gehalten, entspricht
die Dicke des Strahles zumindest gemass einer bevor- zugten Ausfihrungsform der Dicke
des Schnittes. Zudem geht aus dem Gesamtkontext der Anmeldung hervor, dass esum die
fur die resultierende Breite des Schnittes in der Material schicht relevante Dicke des Strahls
geht. Es geht im Klagepatent ja darum, moglichst wenig Abfall zu produ- zieren und Uberall
dort, wo es moglich ist, die Formen mit einem «common cut» direkt aneinander angrenzend
anzuordnen, sodass ohne dazwischen angeordnete Abfallstreifen die einzige Schnittlinie die
Randkanten der bei- den angrenzenden Teile erzeugt.
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den technischen Gehalt verandernde Umformulierung, sondern nur eine Prézi- sierung
dessen, was bereits vorher das fachmannische Verstandnis war. Eine unzulssige Anderung
liegt deshalb nicht vor. Neuheit 51. Die Kl&gerin macht unter anderem mangelnde Neuheit



gegentber der JP H09-285886 (nachfolgend D1) geltend. 52. Das Dokument D1 betrifft ein
Verfahren und eine Vorrichtung zum Aus- schneiden von mehreren Tellen aus einem
flachen Material mit einem La- ser (vgl. Absatz [0001], entspricht Merkmal 1a). In diesem
Zusammenhang wird bel der Beschreibung des Standes der Technik auf die Moglichkeit
hingewiesen, Teile mit einem «common cut» nebeneinander anzuordnen (vgl. Absatz
[0004], entspricht Merkmal 1€). Um das effektiv umzusetzen, mussen zwingend
Kontrollregeln und Variablen zum Schneiden von diesen zweidimensionalen Formen
implementiert sein (vgl. Absatz [0003], ent- spricht Merkmal 1c). In diesem
Zusammenhang wird in D1 unter Bezugnahme auf Figur 8 dar- gelegt (vgl. die Absétze
[0005]-[0008]), wie zwei vorgegebene Teile (vgl. Fi- gur 8A) mit freier Form (das auf der
linken Seite dargestellte Teil entspricht im Wesentlichen der Form 51 in Figur 5 des
Klagepatents, und das auf der rechten Seite dargestellte Tell ist ein noch komplexeres Teil)
automatisch oder manuell bewegt werden (vgl. Figur 8B) bis zu einer Position (vgl. Figur
8C), in welcher die beiden Formen so aneinander grenzend angeordnet sind, dass
dazwischen eine gemeinsame Schnittlinie («common cut») ge- geben ist. Damit gibt es
Kontrollregeln fir die Ausbildung eines Clusters mit freien Formen, wobei die Formen so
angeordnet werden, dass sie so nahe liegen, dass nur die Dicke eines Schnittes des Strahls
zwischen be- nachbarten Teilen liegt (Merkmal 1d und 1€). Analogesist im Zusammen-
hang mit Figur 6 in den Abs&tzen [0058]-{0062] beschrieben. Da, wie oben dargelegt, der
Anspruch nicht auf eine Freiformschachtelung eingeschrankt auszulegen ist, ertibrigen sich
auch die diesbeziiglichen Ausfiihrungen der Beklagten. Damit ist das Dokument D1
neuheitsschadlich im Sinne von Art. 7 PatG/Art. 54 EPU.
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wissen- schaftlichen Publikation von Rao et al. geltend (nachfolgend Rao). Rao beschreibt
ein Verfahren zum automatisierten Anordnen und an- schliessenden Schneiden von Teilen
aus Metallblech (vgl. Titel sowie Zu- ssmmenfassung, Merkmal 1aund 1c). Dabei wird
Strahlschneiden einge- setzt (vgl. Seite 437, linke Spalte, unten, Merkmal 1a). Beim
sogenannten Nesting wird eine Zahl von Regeln fur das Anordnen der Teile zum Schneiden
vorgegeben, sowie Regeln fir die Ausbildung von Clustern (vgl. insbesondere K apitel
4.2.1, Merkmal 1d), diesfir verschie- dene Formen, unter anderem auch fir Teile mit
beliebiger Form (vgl. ins- besondere Seite 442, rechte Spalte, in der Mitte). Zwingend damit
verbun- den ist die Anwesenheit von Regeln, die den anschliessenden Schneidpro- zessin
Abhangigkeit der Formen kontrollieren (Merkmal 1b und 1c). Wichtig ist nun die oben in
der rechten Spalte auf Seite 442 von Rao an- gegebene Regel 3, dass bei langen, geraden
Abschnitten zweier Teile eine gemeinsame Schnittlinie angestrebt wird, bel welcher fir die
Ausbildung von benachbarten Teilen nur einmal geschnitten werden muss (Merkmal 1e).
Das Argument der Beklagten, in den Figuren 8-10 von Rao wirden keine gemeinsamen
Schnittlinien offenbart, Gberzeugt nicht, zumal die in diesen Figuren angegebenen Abstande
gerade der Breite des Schnitts entspre- chen und da die Regel 3 ausdriicklich derartige
gemeinsame Schnittlinie zum Ziel setzt, womit von einer gemeinsamen Schnittlinie
ausgegangen werden muss. Ebenfalls nicht Uberzeugen kann das Argument der Beklagten,
dass die Regel 3 nur fir gemeinsame lange gerade Kanten beschrieben sei. Dieses
Argument kann nicht zur Abgrenzung beitragen. Wie oben dargelegt und Ubrigens auch

bei spiel sweise aus den Figuren 3 und 5 des Klagepatents ersichtlich, umfasst das
Klagepatent auch Anwendungen, bei denen lange gerade Kanten mit einem gemeinsamen
Schnitt ausgefuhrt werden. Der Anspruch ist keinesfalls auf komplexe «common cut»
Angrenzungen be- schrankt, sondern schliesst gerade aneinandergrenzende Teile (vgl. Fig.



5) sowie sogar nur an einem Punkt aneinandergrenzende Teile (vgl. Fig. 7) ein.
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Freiformschachtelung eingeschrankt auszulegen ist, eribrigen sich auch die
diesbeziiglichen Ausfihrungen der Beklagten. Der beanspruchte Gegenstand ist damit auch
nicht neu gegeniiber Rao im Sinne von Art. 7 PatG/Art. 54 EPU. 54. Die Kl&gerin macht
zudem mangelnde Neuheit gegentiber dem Artikel «Faszination Blech» (nachfolgend
Faszination Blech) geltend. Das L ehrbuch beschreibt auf Seite 26 im Zusammenhang mit
dem Schnei- den von Blech die sogenannte optimale Tafelbelegung, d.h. die Anordnung
von verschiedenen auszuscheidenden Teilen auf dem al's Ausgangsmate- rial verwendeten
Blechabschnitt. Es wird beschrieben, dass es daf iir soge- nannte Schachtel programme gibt,
die eine optimale Tafelbelegung ge- wahrleisten. Auf Seite 27 wird dann folgendes
ausgefuhrt im Zusammen- hang mit der unterhalb angegebenen Figur: «Gemeinsamer
Trennschnitt: Ist ein Tell so gestaltet, dass zwel benachbarte Kan- ten mit einem Schnitt —
sei esmit dem Laserstrahl oder mit einem Schneidstempel geringer Breite — gleichzeitig
bearbeitet werden kdnnen, so Iasst sich die Ferti- gungszeit drastisch verkirzen. Die
Einsparung der Fertigungszeit ist dabel we- sentlich wichtiger als die Einsparung von
Material.»
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«freien Schachtelprozessor» fur Teile mit beliebiger Form Folgendes aus- gefuhrt: «Auch
beim Modul Schachteln muss die spétere Bearbeitung schon mitbedacht werden. Bel der
Belegung missen Tafelrénder und Stegbreiten beriicksichtigt werden. Besonders dann,
wenn mit gemeinsamen Trennschnitten gearbeitet wer- den soll, ist eine

Technol ogieorientierung beim Schachteln unerlésslich. Ein Bei- spiel: Eine verschachtelte
Tafel mit vielen verschiedenen Einzelteilen soll mit so wenig Laserschnitten wie moglich
bearbeitet werden. Dazu ist es notwendig, dass die Werkstiicke so aneinander gelegt
werden, dass sie mit gemeinsamen Trenn- schnitten bearbeitet werden kdnnen. Die
Berechnung, welche Werkstiicke mit wel- chem Abstand aneinander gelegt werden, muss
vom Schachtel prozessor geleistet werden. Dazu muss der Schachtel prozessor auf

technol ogische Daten zurtickgrei- fen. Er muss zum Beispiel wissen, welcher
Strahldurchmesser relevant ist, um den Stegabstand danach auszurichten.» Eswird an
dieser Stelle mithin im Zusammenhang mit der von der Beklag- ten behaupteten
Freiformschachtelung ausdrticklich darauf hingewiesen,
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benach- barten Teilen ausgestaltet werden soll, und dass dann eben die effektiv im Prozess
anwendbare Dicke des Schneidstrahls zwischen den benachbar- ten Teilen berticksichtigt
werden muss. 55. Damit beschreibt auch dieses Lehrbuch ein Verfahren zum maschinellen
Schneiden mehrerer Teile aus einem Materialstlick unter Einsatz einer
Strahlen-Schneidtechnologie (Merkmal 1a, vgl. Seite 27 und Seite 38), wo- bei das
Verfahren einen Satz von Steuerregeln und Variablen zum Schnei- den zweidimensional er
Formen oder Muster bereitstellt, wobei eine Regel oder eine Kombination mehrerer Regeln
flr den Schneidvorgang in Abhan- gigkeit von der zu schneidenden Form oder den zu
schneidenden Muster verwendet wird (Merkmal 1b, vgl. Seite 27 und Seite 38), und wobei
die Form oder das Muster die Teile aus dem Materialstiick bilden (Merkmal 1c, vgl.
insbesondere Figur auf Seite 27). Das beschriebene Verfahren ist weiter dadurch
gekennzeichnet, dass der Satz von Steuerregeln Regeln zum Bilden einer Gruppe von
Teilen mit freien Formen aufweist (Merkmal 1d, vgl. Figur auf Seite 27 sowie Be-



schreibung auf Seite 38), wobel die Teile so nahe aneinander positioniert sind, dass nur die
Stéarke eines von dem Schneidstrahl herzustellenden Schnitts zwischen den benachbarten
Teilen gefunden wird, wenn die Form der Teile es erlaubt (Merkmal 1e, vgl. Beschreibung
und Figur auf Seite 27 sowie Beschreibung auf Seite 38). Die von der Beklagten zur
Verteidigung der Neuheit gegentiber diesem Do- kument angefiihrten Argumente
Uberzeugen nicht (75 RZ 217-229). Die Textstellen auf den Seiten 27 und 38 werden bei
einer solchen Analyse nicht willkurlich miteinander kombiniert. An beiden Stellen geht es
um die Aushildung einer gemeinsamen Schnittlinie («common cut»), d.h. alein schon
deswegen sind die beiden Textstellen in einem gemeinsamen Kon- text einzuordnen und
nicht willkdrlich miteinander zu kombinieren. Zudem sind aber auch allein schon die
Erlauterungen auf Seite 27 des Dokuments, wo zwar nicht ausdriicklich auf eine
Freiformschachtelung hingewiesen wird, neuheitsschédlich. Wie oben dargelegt, ist der
Anspruchswortlaut nicht auf die Freiformschachtelung eingeschrankt und die Offenbarung
auf den Seiten 26 und 27 ergibt sdmtliche Anspruchsmerkmale. Ob das Ver- fahren
automatisch oder manuell durchgefuihrt wird, ist dabel nicht erheb- lich, weil diesjaim
Anspruch auch nicht vorgegeben wird. Zudem zeigt die Anordnung der Formen in der oben
wiedergegebenen Figur von Seite 27
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ge- arbeitet worden sein kann, da sich die dort wiedergegebenen Formen, wennin ein
Rechteck eingefligt, gar nicht so anordnen lassen wirden. Der beanspruchte Gegenstand ist
damit auch nicht neu gegentiber dem Dokument Faszination Blech im Sinne von Art. 7
PatG/Art. 54 EPU. 56. Der beanspruchte Gegenstand ist damit offensichtlich nicht neu, und
eine Uberprifung der weiteren Angriffe auf die Neuheit und der erfinderischen Tétigkeit
sowie auch der Ausfuhrbarkeit ertibrigt sich. Auch die von der K1& gerin aufgeworfene
Frage, ob die Rechtsbegehren der Widerkl&gerin ge- niigend bestimmt sind, kann damit
offenbleiben (siehe auch oben, E. 29). Hilfsantréage der Beklagten 57. Samtliche der 21 auf
mehr als 120 Seiten zusammengestellten Hilfsan- trége der Beklagten, die mit der Duplik
gestellt wurden, beinhalten das Merkmal 1d1 bzw. 2f1. Dieses Merkmal lautet wie folgt:
«by positioning details against each other which make it possible to use all tangent
segments when clustering» 58. Dieses Merkmal ist offensichtlich weder klar nochin
ausfuhrbarer Weise offenbart. Zum ersten ist unklar, was unter den in diesem Merkmal
genannten «de- tails» zu verstehen ist. Die Beschreibung gibt dazu keine niitzlichen Hin-
weise. In Absatz [0013] wird unter Details offenbar ein Einzelteil verstan- den, und in
Absatz [0005] bel der Erlauterung des Standes der Technik wird Bezug genommen auf
vorgeschnittene Details, wobei nicht weiter erl&utert wird, was darunter zu verstehen ist. Es
bleibt entsprechend unklar, ob unter einem «detail» einzelne Abschnitte der Konturen zu
verstehen sind, wie dies von der Beklagten behauptet wird, oder auch Punkte von einzelnen
Abschnitten, beispielsweise indivi- duelle Eckpunkte 0.4 Zum zweiten ist unklar, was unter
einem «tangent segment» zu verstehen ist. Der Begriff findet sich ausschliesslich in Absatz
[0045] des Klagepa- tents, der Textstelle, auf die sich diese Anderung auch in den
urspriinglich
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wahnt. Auf «tangents» wird im Klagepatent in den Absédtzen [0028] und [0032] Bezug
genommen, im Zusammenhang mit Figur 7 in den Absatzen [0048], [0083] und [0084],
weiter im Zusammenhang mit Figur 9 in den Ab- sétzen [0117] und [0118], sowiein den
Ansprichen 12 und 30. Da geht es tberall um die tbliche Bedeutung einer Tangente,



namentlich im Sinne e - ner Geraden, die eine gegebene Kurve in einem bestimmten Punkt
bertihrt. Nicht ganz so eindeutig ist zunéchst die Bezugnahme in Absatz [0033] auf den
Radius einer Tangente. Im Zusammenhang mit Absatz [0118] und Fi- gur 9 wird dann aber
klar, dass es sich wohl um den Radius der Kurve am Berhrungspunkt der Tangente
handeln diurfte. Grundsétzlich versteht der Fachmann unter einem «segment» einer Gera-
den («segment» im Englischen wird im deutschen als Abschnitt bezeich- net) einen
Abschnitt einer Geraden, die von zwei Punkten begrenzt wird. Entsprechend ist ein
«tangent segment» nach dem allgemeinen geometri- schen Versténdnis des Fachmanns ein
Abschnitt einer Tangente. «Tangent» heisst im englischen nach allgemeinem sprachlichem
Versténd- nis auch «bertihrend». Damit konnte nach allgemeinem sprachlichem Ver-
standnis unter einem «tangent segment» auch ein berihrender Abschnitt einer Geraden
verstanden werden. Es fehlen Erléuterungen dieses Begriffs «tangent segment» im Klagepa-
tent. Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, dass unter «tangent segment» im
Zusammenhang mit diesem Merkmal zu verstehen seli, dass «Teilstiicke der Form beim
Bilden eines Clusters berticksichtigt werden kdnnen, repré sentiert durch die jeweilige
Tangente». DafUr fehlt im Klagepatent jegliche Basis und die Beklagte zeigt auch nicht auf,
warum und gestiitzt auf welche Unterlagen (zum Beispiel Lehrbiicher oder Ahnliches) der
Fachmann in diesem Gebiet in diesem Zusammen- hang von diesem Verstéandnis ausgehen
soll, das vom ublichen Versténd- nis abweicht. In einer solchen Situation muss dem Begriff
das Ubliche Verstandnis zuge- ordnet werden, wonach «tangent segment» die Bedeutung
eines Ab- schnitts einer Tangente oder eines berthrenden Abschnitts einer Geraden hat.
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schliesst sich dem Fachmann nicht, wie solche Tangentensegmente oder ein berihrender
Abschnitt einer Geraden im konkreten Zusammenhang verstanden werden sollen (Wie sind
solche Abschnitte definiert? Welche Tangenten/Geraden sind gemeint und welche Punkte
definieren die Enden der entsprechenden Abschnitte?), geschweige denn, wie derartige Seg-
mente im Zusammenhang mit der Positionierung der Details im Sinne die- ses Merkmals
eingesetzt werden. Es fehlen hierzu jegliche Anweisungen im Sinne von Kontrollregeln
oder Variablen. Entsprechend mangelt es nicht nur an Klarheit, sondern auch an Ausfiihr-
barkeit, denn der Fachmann weiss nicht, wie er Uberhaupt solche Tangen- tensegmente,
einmal ausgehend von einigen Teilen, mit freier Form, die positioniert werden sollen, zu
definieren hat, und wie er diese dann fir die Positionierung von Details (welchen?)
einsetzen soll. Die Beschreibung gibt dem Fachmann diesbeziiglich keine Hinweise. Die
mangelnde Ausfihrbarkeit wird akzentuiert durch die Formulierung in diesem Merkmal,
dass ale Segmente fur die Clusterbildung eingesetzt werden missen. Esist nicht erkennbar,
und die Beschreibung liefert dies- beztiglich auch keine Hinweise, wie der Fachmann dann
auch noch alle Segmente, selbst wenn man diese im Sinne der Beklagten auslegt, fur die
Positionierung der Details gegeneinander bei der Clusterbildung einsetzen kdnnte. Wenn
Uberhaupt, wird wiederum nur ein Ziel vorgegeben, ohne aber die konkreten technischen
Anweisungen, wie dieses Ziel erreicht wer- den kann. Wie oben dargelegt, verfiigen
samtliche gestellten Hilfsantrage tber dieses Merkmal. Sdmtliche Hilfsantrage sind
demnach wegen mangelnder Klar- heit und wegen mangelnder Ausfihrbarkeit nicht
patentfahig.
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des Klagepatents durch die Kl&gerin geltend. Angesichts der Nichtigkeit des Klagepatents
unter mehreren Titeln und im Umfang samtlicher Hilfsantrage ertibrigt sich eine Prifung



der Verletzung desselben. Damit ist die Widerklage abzuweisen und es ertibrigt sich eben-
falls, auf die von der Klagerin monierte Zuléssigkeit bzw. Bestimmtheit der

Widerkl agerechtsbegehren einzugehen (siehe oben E. 29). Ferner erlbrigt es sich, auf die
kl&gerischen Eventual begehren bezliglich Mitinhaberschaft des Klagepatents einzugehen.
Mitinhaberschaft der Kl&gerin an 1. und 2. Patentfamilie 60. Die Klagerin beantragt die
Ubertragung der tber den Schweizer Teil hin- ausgehenden Teile des européischen Patents
zum Klagepatent sowie der korrespondierenden brasilianischen, chinesischen, indischen,
japani- schen, stidkoreanischen und US-amerikanischen Schutzrechte der glei- chen
Patentfamilie zu Mitinhaberschaft (Rechtsbegehren Ziff. 2. a), nach- folgend 1. streitige
Patentfamilie). 61. Weiter beantragt die Klagerin die Mitinhaberschaft an einer weiteren
Pat- entfamilie der Beklagten, der Patentfamilie um die EP 2 694 241 A1, na- mentlich die
europai schen, brasilianischen, kanadischen, chinesischen, in- dischen, japanischen,
stidkoreani schen, russischen und US-amerikani- schen Schutzrechte dieser Patentfamilie
(Rechtsbegehren Ziff. 3. a), nach- folgend 2. streitige Patentfamilie). Patentrechtliche
Anspruchsgrundlage 62. Wie bereits oben unter E. 27 ausgefihrt, kommt in Bezug auf
européi sche Patente/Patentanmel dungen das EPU zur Anwendung was die Miterfinder-
eigenschaft betrifft. Der Begriff des Erfindersim Sinne von Art. 60 EPU ist
vertragsautonom zu bestimmen.9 Erfinder im Sinne des EPU ist der Mensch, der Urheber
der

9 Bremi/Stauder, aa.O., Art. 60 N 5.
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und in schopferischer Tatigkeit zu einer Anweisung zum technischen Handeln entwickelt
hat.10 Dies entspricht schweizerischem Recht (Art. 3 PatG).11 Miterfinder im Sinne von
Art. 60(1) EPU ist, wer schopferisch an der Ent- wicklung der Erfindung beteiligt ist. Ein
bloss handwerklicher Beitrag ge- nugt nicht, um Miterfinder zu sein, aber es wird nicht
verlangt, dass der Beitrag fur sich genommen erfinderisch ist oder gar allein die Vorausset-
zungen der Patentierbarkeit erflllt. Es gentigt, dass der Beitrag zur bean- spruchten Losung
beigetragen hat, wenn es sich nicht um einen bloss kon- struktiven Beitrag handelt.12 Auch
dies unterscheidet sich nicht vom schwei zerischen Recht.13 63. Die Beweislastverteilung
bestimmt sich im Prinzip nach dem auf das Rechtsverhaltnis anzuwendenden materiellen
Recht.14 Das EPU enthélt aber keine expliziten Beweislastregeln, weshalb es sich
rechtfertigt, im vor- liegenden Fall die Regeln des schweizerischen Rechts zur
Beweidlastver- teilung anzuwenden, insoweit europai sche Patentanmel dungen/Patente
betroffen sind. Geméss der allgemeinen Regel von Art. 8 ZGB hat derjenige das V orhan-
densein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ab- |eitet. Die Kl&gerin
hat somit substantiiert zu behaupten und zu beweisen (vgl. 02012_001 vom 6. Dezember
2013, E. 28, sowie 02015 009 vom 21. Mérz 2018, E 5.2),15 1. welche konkrete
technische Lehre welcher Erfinder zu welchem Zeit- punkt gemacht hat (originéare
Entstehung des Rechts auf das Patent); 2. sofern wie hier der Erfinder nicht als Klager
auftritt: Wie ein Ubergang des Rechts auf ein Patent dieser konkreten technischen Lehre
vom Erfinder/von den Erfindern auf die Kl&gerin erfolgt ist (derivativer Er- werb des
Rechts auf das Patent);

10 Mélullis, in: Benkard (Hrsg.), EPU, Miinchen 2012, Art. 60 N 9. 11 Bremi Art. 3 PatG N
21-24 in Patentgesetz, Schweizer/Zech, Stampfli Verlag 2019. 12 Bremi/Stauder, a.a.O.,

Art. 60 N 8, Melullis, aa.O., Art. 60 N 16 f. 13 Bremi a.a.O. Art. 3 PatG N 50-53. 14 BGer,
Urtell 4A_469/2010 vom 1. Dezember 2010, E. 2.1.; BSK IPRG- Berti/Droese, vor Art. 2N



23. 15 Bremi a.a.O. Art. 29 PatG N 28.
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machten Erfindung mit den an die Beklagte Ubermittelten oder von die- ser entwendeten
Informationen besteht und wann diese Informationen mit welchem technischem Inhalt unter
welchen Bedingungen wem sei- tens der Beklagten effektiv zuganglich gemacht, gezeigt,
oder von der Beklagten entwendet wurden (Kausalitét); 4. dass der am Ende in der
Anmeldung/im Patent definierte Gegenstand der selber gemachten und Ubermittelten
Erfindung entspricht (Uber- einstimmung). Die Klagerin leitet ihren Anspruch auf
Ubertragung zu Mitinhaberschaft ei- nerseits aus ihrer Stellung als Miterfinderin ab. Sie
trifft daher die Beweis- last fUr die Behauptung, dassihr Arbeitnehmer Beat Beutler
gemeinsam mit Magnus Ohlsson die im européi schen Patent bzw. in den europai schen
Patentanmel dungen offenbarten Lehren erfunden hat. Fir den Fall, dass die Kl&gerin die
Miterfinderschaft von Beat Beutler nach- weisen kann, ist unbestritten, dass dessen Teil des
Rechts an der streitge- genstandlichen Erfindung auf die Kl&gerin Gibergegangen ist bzw.
dass die Kl&gerin ein Recht an der streitgegenstandlichen Erfindung hat. 64. In Bezug auf
die nicht-européi schen Patente/Patentanmel dungen kommt das jeweilige national e Recht
zur Anwendung was die Miterfindereigen- schaft betrifft. 65. Wem die Behauptungs- und
Beweidlast nach den betroffenen nationalen Rechtsordnungen obliegt, hat die Kl&gerin nicht
geltend gemacht. Esist somit davon auszugehen, dass die gleichen Regeln wieim
Schweizer Recht gelten (Art. 16 IPRG). 66. Die zur Begrindung der Mitinhaberschaft von
der Klagerin in der Klage vorgetragenen Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Magnus Ohlsson, der bei den Klageschutzrechten genannte Erfinder seitens der Beklagten,
habe im Vorfeld eines Termins vom 22. Juli 2008 die Idee ge- habt, die auszuscheidenden
Telle eng, d.h. mit reduziertem Sicherheitsab- stand bis zu einem «common cut», zu nesten.
Die Reduktion des Abstan- des auf einen «common cut» sei fur den Fachmann aber ohnehin
offen- sichtlich gewesen, mithin eine handwerkliche Massnahme, und sie sei zu- dem auch
damals schon bereits in der Software der Klagerin umgesetzt gewesen und deswegen nicht
neu gewesen. Aus den im Nachgang des
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Schneidplanen vom 25./26. Juli 2008 sei auf den ersten Blick erkennbar gewesen, dass
Magnus Ohlsson die Teile nur auf den «common cut» habe schachteln wol- len. Genau dies
und nicht mehr habe Magnus Ohlsson beim Treffen vom 22. Juli 2008 also gezeigt. Die
Kl&gerin habe daraufhin aber erkannt, dass diese Idee von Magnus Ohlsson zwar nicht neu
gewesen sei, aber einen offenen Kundenwunsch befriedigen konnte, némlich in Form eines
Be- triebssoftwaremoduls, das méglichst auf «common cut» schachtle. Das Ziel der
Zusammenarbeit sei es dann gewesen, dieses grundsétzliche Konzept in durch Software
abbildbare Regeln zu Gberfuhren, mithin auto- matisiert verfiigbar zu machen. Es sei dann
geplant gewesen, das ergebe sich aus der PowerPoint Présentation «Mano Part» vom
November 2008, die Magnus Ohlsson und die Kl&gerin gemeinsam erarbeitet hétten, ein
derartiges Modul mit hoher Intelligenz zu bestiicken. Unmittelbar nach der ersten
Besprechung vom 22. Juli 2008 habe eine intensive Zusammenar- beit zwischen Magnus
Ohlsson und der Kl&gerin begonnen, weil man die intern al's Magnus-M ethode benannte
Methode (ndmlich das engere Schachteln) gemeinsam testen und Uberarbeiten wollte, wobei
die Klagerin ihren Arbeitnehmer, Beat Beutler, angewiesen habe, zusammen mit Mag- nus
Ohlsson das Projekt zu entwickeln. Es seien anschliessend unter we- sentlichem Beitrag
von Beat Beutler die urspringlich 7 Verfahrensmetho- den von Magnus Ohlsson auf 16



V erfahrensmethoden ausgebaut worden. Die Kl&gerin erlautert aber nicht, worin genau
dieser Ausbau in technischer Hinsicht bestanden haben soll. Sie erl&utert auch nicht,
welcher Teil davon von Beat Beutler wann erfunden worden sein soll, und wie dieser
Beitrag von Beat Beutler Eingang in diese 16 V erfahrensmethoden gefunden ha- ben soll.
Es sai dann am 8. Oktober 2009 die erste Anmeldung der ersten Patentfa- milie (PCT/EP
2009/063122) angemeldet worden, weder die Offenbarung dieser Anmeldung noch die
gemeinsam von Magnus Ohlsson und Beat Beutler entwickelten 16 Methoden enthielten
aber einen Algorithmus, nach dem eine Software arbeiten kénne. Um die Methoden
ausfihrbar zu ma- chen, sei Magnus Ohlsson auf die Mithilfe der Kl&gerin, insbesondere
Beat Beutler, angewiesen gewesen, und nur basierend auf den Resultaten und technischen
L 6sungen aus dieser gemeinsamen Entwicklungsarbeit habe Magnus Ohlsson bzw. spater
die Beklagte den neuen Algorithmus generie- ren kbnnen. Am 7. April 2011 sei die zweite
Anmeldung (WO 2012/136262) angemeldet worden, diese unterscheide sich kaum von der
ersten Anmel-
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spé- ter der Beklagten erhebliche in das gemeinsame Projekt investierte Mittel bereitgestellt
worden. Damit fehlen in der Klage substantiierte Behauptungen, welche technische
Erfindung respektive welchen Beitrag Beat Beutler wann gemacht haben soll, wie dieser
Beitrag in die gemeinsame Entwicklung eingebracht wor- den sein soll, und wo sich dieser
technische Beitrag in den eingeklagten Anmeldungen wiederfindet. Das gilt fur die erste
Patentfamilie (WO 2011/042058) und umso mehr fir die zweite Anmeldung (WO
2012/136262), da zu dieser Anmeldung Ausfiihrungen, die auf die da- rin konkret
beschriebenen und beanspruchten technischen Gegensténde bezogen sind, fehlen, und nur
per genereller Analogie auf diese zweite An- meldung verwiesen wird. 67. Was den
Erfindungsbeitrag von Beat Beutler betrifft, macht die Klagerin in der Replik geltend, sie
habe im Sommer/Herbst 2008 mit der SO-Power- Point-Préasentation wesentlich zur
Entwicklung der SO-L6sung beigetra- gen. Magnus Ohlsson habe die Klagerin bzw. Beat
Beutler mit E-Mail vom 28. Juli 2008 aufgefordert, ihm Fragen und Kommentare zum Test
seiner Schneidplane zukommen zu lassen. Die Kl&gerin habe die drei von Mag- nus
Ohlsson erstellten Schneidpléne getestet und kommentiert. Da die Schneidplane Mangel
gehabt hétten, habe die Kl&gerin weitere massgebli- che Beitrage leisten miissen. Beat
Beutler habe einen bedeutenden Anteil zur SO-Ldsung beigetragen, der sich insbesondere
in seiner am 22. August 2008 erstellten PowerPoint-Prasentation befinde. Dieser
kl&gerische Bei- trag sei in die spéter zum Patent angemel dete SO-L 6sung integriert wor-
den. In dieser SO-PowerPoint-Prasentation habe Beat Beutler unter anderem festgehalten,
dass beim Zusammenlegen von Kanten kleine Konturen ent- stehen kdnnten, die schwierig
zu schneiden seien. Damit sei impliziert, dass beim Nesting auf die Eignung der Formen fir
den common cut zu achten sei. Dieser Beitrag finde sich in Teilmerkmal 1e «whenever the
shape of said parts allows it» und in alen Anspriichen des Klagepatents wieder sowie auch
in der 2. streitigen Patentfamilie. Im Weiteren habe Beat Beutler in seiner
SO-PowerPoint-Présentation be- mangelt, dass im Schneidplan von Magnus Ohlsson
Kanten derart zusam- mengel egt wirden, dass die Konturen mehrfach durch den
Schneidstrahl angefahren worden seien, was zu sichtbaren Unregel méssigkeiten gefuhrt

02017_002 Seite 96 habe. Damit habe Beat Beutler darauf hingewiesen, dass zwischen den
Teilen bloss ein Abstand in der Grisse eines Schnitts des Schneidstrahls bestehen dirfe.
Dieser Beitrag habe Eingang ins das Merkmal 1e gefun- den, «one cut made by the cutting



beam». Sodann sei Beat Beutler zum Schluss gelangt, dass wesentliche Fort- schrittte zu
den heutigen Méglichkeiten nur erreicht werden konnten, wenn eine Automatik das Nesting
mit common cut verbessere. Dies habe Eingang gefunden in die Anspruchsmerkmale 1b
und 1d, «said method providing a set of controlling rules and variables for cutting [...]
depending on the shape or pattern to becut [...] said set of rules comprises rules for the
forming of acluster of parts with free form shapes». Beat Beutler habe in seiner
SO-PowerPoint-Présentation darauf hingewie- sen, dass die Werkzeugkorrektur in den
Schneidplénen nicht hinreichend berticksichtigt worden sei, was M assabwei chungen zur
Folge gehabt habe. Diese Fehler seien durch den Beitrag von Beat Beutler korrigiert worden
und dadurch sei die SO-Ldsung konkretisiert und im Prinzip technisch taug- lich gemacht
worden. Weiter habe Beat Beutler in der SO-PowerPoint-Présentation drei Folien mit
Schneidpléanen angefligt. Diese Folien zeigten eine Schachtelung, wel- che keine
Rechteckschachtelung sei, sondern eine Frei-Form-Schachte- lung. Ausserdem seien
common cuts zwischen den Teilen vorhanden. Sie wiirden aso eine Kombination von
common cuts mit shape nesting zeigen (Merkmale 1d und 1e). Die
SO-PowerPoint-Prasentation der Klagerin belege somit die wesentli- chen Beitrége von
Beat Beutler zur gemeinsamen SO-Ldsung. Beat Beut- ler habe Magnus Ohlsson gelehrt,
nach welchen Gesichtspunkten unter den gegebenen Umstanden die Schneidpléne erstellt
werden sollten. 68. Die Beklagte bestreitet sdmtliche geltend gemachten erfinderischen Bei-
trage der Klégerin. Beat Beutler habe mit seiner Bemerkung, «Beim Zu- sammenlegen von
Kanten kénnen kleine Konturen entstehen, die schwie- rig zum Schneiden sind. Dies misste
verhindert werden konnen», lediglich ein Problem aufgezeigt; er habe keinen

L dsungsvorschlag gemacht. Dies konne daher keinen erfinderischen Beitrag darstellen, der
Eingang ins Merkmal 1e gefunden habe. Auch die Bemerkung, «Beim Zusammenlegen von
Kanten wird die Kontur mehrfach angefahren. Dies fihrt zu sichtbaren

Unregel méssigkeiten», stelle keinen erfinderischen Beitrag dar. Es handle
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L 6sungsele- mente. Ferner bestreitet die Beklagte auch einen erfinderischen Beitrag der
Kl& gerin an den Merkmalen 1b und 1d. Die Werkzeugkorrektur einer Schneidmaschine
stelle einen Korrekturwert fur den Durchmesser des verwendeten Werkzeugs dar. Er sel
zwar zu be- riicksichtigen beim Nesten und Clustern von Formen und Teilen, sei aber nicht
Teil der Erfindung von Magnus Ohlsson. 69. Ein patentrechtlicher Abtretungsanspruch
setzt voraus, dass der Abtre- tungsklager einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Erfindung
geleistet hat. Die Anforderungen, welche an diesen Beitrag gestellt werden, unterschei- den
sich zwar im Detail in den verschiedenen in Betracht zu ziehenden Rechtsordnungen, es
geht aber immer darum, dass sich der Beitrag nicht in einer unwesentlichen oder rein
handwerklichen Massnahme erschopfen darf, sondern einen wesentlichen Beitrag zur
Erfindung ausmachen muss. Die zentrale Frage ist deshalb, ob die Kl&gerin nachgewiesen
hat, dass sie einen wesentlichen Beitrag an die Erfindung geleistet hat, so dass die Vo-
raussetzungen einer Miterfinderschaft erfullt sind, denn ein solcher Tatbei- trag wird von
allen zu beurteilenden Rechtsordnungen verlangt. Die Kl&ge- rin behauptet, dass ihr dieser
Nachweis gelungen ist. Sie stitzt sich dabel namentlich auf die Powerpoint-Préasentation
von Beat Beutler vom 22. Au- gust 2008. 70. Grundsétzlich ist festzustellen, dass sich der
Inhalt der genannten Power- Point-Présentation darauf beschrankt, sich ergebende
Probleme bel der effektiven Umsetzung der von Magnus Ohlsson vorgeschlagenen
Schneidplane in der Praxis, d.h. bei Anwendung auf einen Blechabschnitt, anzugeben. Ein
Beitrag zur einer Erfindung l&sst sich aber nicht damit begriinden, dass Probleme aufgezeigt



werden. Vielmehr geht es bel einem Beitrag zu einer Erfindung darum, technische
Losungen fir technische Probleme bereitzu- stellen, oder zumindest wesentliche Hinweise,
wie derartige Ldsungen aussehen. Esist zwar nicht grundsétzlich ausgeschlossen, dass die
Erkenntnis von Problemen ebenfalls einen erfinderischen Beitrag darstellen kann, aber
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Prob- lem an sich tberhaupt zu erkennen. Eine solche Situation liegt hier nicht vor, denn
der Beitrag von Beat Beutler bei der Uberpriifung der Schneidplane von Magnus Ohlsson
erschopfte sich darin, diese bei einer entsprechenden Maschine zu implementieren und an
einem Blechstiick auszuprobieren. Bei diesem Vorgang gegebenenfalls vorhandene Prob-
leme zu erkennen, ist eine rein handwerkliche Massnahme und kann kei- nesfalls als
erfinderischer Beitrag betrachtet werden. Die Angabe verschie- dener Unzulanglichkeiten
bei der Umsetzung der Schneidplane von Mag- nus Ohlsson in der Praxis mittels
PowerPoint Prasentation kann entspre- chend nicht als Beitrag zu einer Erfindung betrachtet
werden. 71. Im Einzelnen stutzt sich die Kl&gerin unter Bezugnahme auf die Power- Point
Prasentation auf folgende spezifischen Aspekte: Die Klagerin verweist auf Folie 4 der
Prasentation, bei welcher ausgefuhrt wird, dass beim Zusammenlegen von Kanten kleine
Konturen entstehen konnten, die schwierig zu schneiden seien. Es wird weiter gesagt, dass
dies verhindert werden sollte. Die Kl&gerin macht geltend, dass dies der Beitrag von Beat
Beutler zu Merkmal «whenever the shape of said parts allowsit» sei. Dazu ist zu sagen,
dass auf der Folie 4 ausdriicklich nur das Problem dar- gelegt wird, und gesagt wird, es
waére gut, wenn man dafir eine Losung hétte. Eine konkrete Ldsung im Sinne einer
technischen Lehre wird aber nicht bereitgestellt. Es wird auf dieser Folie auch nicht darauf
hingewiesen, dass bel der Schachtelung darauf zu achten sei, dass gemeinsame Schnitte nur
dort gelegt werden sollten, wo die Formen dies erlaubten (was an sich eine Triviaitét ist,
aber nicht einmal dieseist auf dieser Folie auch nur ndherungsweise erkennbar). Ein Beitrag
zum behaupteten Anspruchsmerkmal kann entsprechend aus dieser Folie 4 nicht abgeleitet
werden. Die Kl&gerin verweist auf Folie 5 der Prasentation, bel welcher ausgefuhrt wird,
dass beim Zusammenlegen von Kanten die Kontur mehrfach ange- fahren werde, was zu
sichtbaren Unregel méssigkeiten fuhre. Auch hier wird nur eine Beobachtung geschildert
(mehrfaches Anfahren, Unregel- massigkeiten), die sich bel der einfachen Umsetzung der
Schneidpléne von Magnus Ohlsson von selbst ergeben. Auch hier wird also keine kon-
krete LOsung im Sinne einer technischen Lehre bereitgestellt.
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zwischen den Teilen in der Grosse des Schnitts des Schneidstrahls zu wéhlen ist, kann
dieser Folie keineswegs entnommen werden. Es handelt sich dabei aber ebenfalls wiederum
um eine Trivialitét: Wenn ein «common cut» wie im Schneidplan von Magnus Ohlsson
vorgeschlagen, gefahren wird, ist es offensichtlich, dass der Abstand zwischen den Teilen
der Dicke des Schneidstrahls entsprechen muss. Die auf dieser Folie geschilderten
Probleme kdnnen entsprechend nicht als Beitrag zum Merkmal «one cut made by the
cutting beam», wie von der Klagerin behauptet, gewertet werden. Die Klagerin verweist
weiter auf Folie 12 und den dort zu findenden Hin- wei's, dass wesentliche Fortschritte zu
den damals bereits verfligbaren Moglichkeiten nur erreicht werden kénnten, wenn eine
Automatik das Nesting mit «common cut» verbessere. Damit wird hochstens ein
Desideratum formuliert, nicht aber eine techni- sche L6sung, und entsprechend kann dieser
Hinweis auch nicht, wie von der Kl&gerin behauptet, als wesentlicher Beitrag zu den
Anspruchsmerk- malen «said method providing a set of controlling rules and variables for



cutting [...] depending on the shape or pattern to be cut [...] said set of rules comprises
rules for the forming of a cluster of parts with free form shapes» betrachtet werden. Die
Klégerin verweist weiter auf Folie 3 in der PowerPoint Présentation. Dort wird gesagt, dass
beim gemeinsamen Trennschnitt die Werkzeugkor- rektur nur auf einen Teil gelegt worden
sei, was zu Massabwei chungen fuhre. Es wird behauptet, Magnus Ohlsson hétte die
Werkzeugkorrektur nicht fur beide auszuschneidenden Formen, die entlang der
gemeinsamen Schnittlinie nebeneinanderl&gen, in den Schnittplanen eingebaut. Dieser
Fehler sai von Beat Beutler korrigiert worden und dadurch die L6sung von Magnus Ohlsson
erst technisch tauglich gemacht worden. Es handelt sich dabel aber um einerein
handwerkliche Massnahme. Es geht dabei um die oben genannte Trivialitét, dass bel einem
gemeinsamen Schnitt darauf zu achten ist, dass die Teile genau so nahe nebeneinander-
gelegt werden, dass eben die Breite des effektiven Schnitts diesem Ab- stand entspricht,
und dies fir die Praxis umzusetzen. Darin kann kein er- finderischer Beitrag gesehen
werden.
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Schneidplénen aus der Vergangenheit der Kl&gerin, und sie behauptet, dass die
Bereitstellung dieser Schneidpléne einen wesentlichen Beitrag zum Merkmal «cluster of
parts with free-form shapes, said shapes being positioned so close to each other so that only
the thickness of one cut made by the cutting beam is found between adjacent parts
whenever the shape of said parts allows it» geleistet habe. Dazu ist zu sagen, dass auf der
Folie 8, mit der diese drei alten Schneidplane eingel eitet werden, ausdriicklich gesagt wird,
dass es sich bei diesen ebenfalls um gute Resultate handle, und die Resultate sehr dhn- lich
der Methode Magnus seien. Esist entsprechend nicht erkennbar, in- wieweit diese alten
Schnittpléne etwas darstellen sollen, was tUber das hin- ausgeht, was von Magnus Ohlsson
bereitsim Rahmen der drei bereitge- stellten Plane zur Verfigung gestellt wurde. Dazu
fehlen auch die entspre- chend substantiierten Behauptungen der Klagerin. Zu guter Letzt
verweist die Klagerin auf Folie 7 und Folie 8, wo weitere Probleme angesprochen werden,
wiederum aber ohne dass Hinweise auf konkrete technische Ldsungen zu diesen Problemen
gegeben werden. Abgesehen davon, dass hier die substantiierten Behauptungen der Klage-
rin, wie sich entsprechende Beitrége in den Klageschutzrechten reflektie- ren, fehlen, ist
auch nicht erkennbar, warum die auf diesen Folien geschil- derten Probleme einen Beitrag
zur Erfindung geliefert haben sollen. Abschliessend sei bemerkt, dass bei alen Problemen,
diein dieser Power- Point-Prasentation geschildert werden, auf der ersten Folie mit den we-
sentlichen Ruckmeldungen aus der Produktion festgehalten wird, dass die Produktion sicher
war, die hergestellten Teile verwendet werden konnten, und dass die Schneidzeiten kiirzer
waren dank der zusammengel egten Schnitte. Auch auf der letzten Folie wird ausdrticklich
gesagt, dass die Rei- henfolge der Bearbeitung nach System Magnus gut und sicher sei. Im
Grundsatz wird also in der Prasentation festgehalten, dass die Vorschldge von Magnus
Ohlsson in der Praxis, abgesehen von kleinen handwerklichen Anpassungen, die noch
vorgenommen werden mussten, umgesetzt wer- den konnten, und dass es da und dort
gewisse Probleme gab, die dann noch zu 16sen waren. Diese L dsungen sind aber dann nicht
von Beat Beut- ler gekommen, zumindest finden sie sich nicht in dieser Présentation und
auch nicht in den eingeklagten Anmeldungen.
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Kl&gerin, Johan Elster, der in seiner E-Mail als Riickmeldung auf diese Présentation
gegentiber Magnus Ohlsson festhielt (M aschinenltbersetzung): «Jetzt fur deine Erfindung.



Bystronic in der Schweiz hat alle drei Schneideplane in der Produktion mit guten
Ergebnissen gefuhrt. Einige Nachteile sind auf- getaucht, aber insgesamt sind sie
zufrieden». Der kl&gerische Angestellte Beat Beutler hat damit keinen wesentlichen Beitrag
zur SO-L6sung beigetragen. Das Bewerten einer im Entstehen be- findlichen Erfindung ist
noch kein schopferischer Beitrag an die Entwick- lung der Erfindung selbst. Es mangelt
mithin daran, dass von der Klagerin nicht gezeigt werden konnte, dass obiges Kriterium 1
erfallt ist, d.h. eswurde nicht gezeigt, dass der Angestellte der Klagerin Beat Beutler eine
konkrete technische Lehre bereitgestellt hat, die einen wesentlichen Beitrag zur in den
Klageschutz- rechten beanspruchten und beschriebenen Erfindung geleistet hat. Die
PowerPoint Prasentation erschopft sich in der Angabe von gewissen gerin- geren
handwerklichen Massnahmen, die an den von Magnus Ohlsson vor- geschlagenen
Schnittpl&nen noch vorgenommen werden mussten, damit sie sich konkret in die Praxis
umsetzen liessen, und in der Angabe von gewissen Problemen, die sich dann noch ergeben
haben, ohne aber fir diese Probleme auch nur ansatzwei se technische Ldsungen
bereitzustel- len. Aufgrund der obigen Erwagungen ist ein erfinderischer Beitrag der
Klé&gerin nicht nachgewiesen, das gilt aus den oben dargelegten Grinden fir alle
Rechtsordnungen. Zu den Schutzrechten in den anderen Rechtsordnun- gen fehlen zudem
ohnehin, angesichts der offensichtlich nicht Gberall glei- chen Anspruchsfassungen,
geniigend substantiierte Behauptungen, wa- rum auch in Bezug auf diese ein
Abtretungsanspruch bestehen soll. 72. Was die Stiitzung der Argumentation der Kl&gerin
auf die Absichtserkl& rung der Parteien vom 28. Mai 2009 angeht, kommt hinzu, dassin
dieser Folgendes festgehalten wurde (Hervorhebungen hinzugefigt):

02017_002 Seite 102 ,, Professor Mihai Nicolescu und Magnus Norberg Ohlsson von der
KTH [Anm. des Ubersetzers: KTH = K6niglich-Technische Hochschule in Stock- holm]
haben eine komplett neue Schneidetechnik durch Forschung hervorgebracht, welche tber
10 %, normalerweise ungefahr 20 % und in einzelnen Fallen bis zu 50 % der Einzelkosten
(Einzelkosten = Material + Produktionskosten) einspart. Bystronic hat in Zusammenarbeit
mit den For- schern manuelle handwerksméliige Studien Uber diese Technik direkt in
Bystronics Produktion durchgefhrt, welche Giber den Erwartungen lie- gende gute
Ergebnisse brachten. Deswegen erachtet Bystronic Scandina- via AB diese Technik as
strategisch sehr wichtig fur nachhaltige und ge- schéftsméafdige Entwicklungen der Zukunft.
Falls diese Technik in eine ska- lierbare Software eingearbeitet werden kann, ist Bystronic
sehr daran inte- ressiert, ein Kunde/Vermarkter dieses Produktes zu werden.” Im von der
Kl&gerin unterzeichneten Letter of Intent vom 11. August 2009 ist zudem festgehalten
(Hervorhebungen hinzugefiigt): , TOMOLOGIC has patented atotally new cutting
technology. BY - STRONIC has done detailed research on the new technology and it is
proven that the new technology gives approximately 20 percent |ess waste material
(material and production resource) than the best nesting technol- ogy used today. [...]

BY STRONIC has even done a detailed, global market research involving different types of
customers. All customers are very positive to this new technology. The high rate of material
waste has been amajor challenge to our industry over the last 20 years but no general
solution has been found so far. The new technology developed by TOMOLOGIC has a
good chance to be one.” Die Kl&gerin bestétigt, dass die Bystronic Scandinavia AB die
Absichtser- klarung vom 28. Mai 2009 ausgestellt und dass sie, die Kl&gerin, den Letter of
Intent vom 11. August 2009 unterzeichnet hat, macht aber geltend, im- merhin werde der
Beitrag der Kl&agerin zur SO-L 6sung erwahnt. Aus den Absichtserkl&rungen lasse sich nicht
entnehmen, dass Magnus Ohlsson die SO-L 6sung alleine entwickelt hétte, geschweige



denn, dass die Rechte an der SO-L 6sung an Magnus Ohlsson Ubertragen werden sollten. Ob
Magnus Ohlsson die SO-L 6sung alleine entwickelt hat, ist vorliegend nicht relevant.
Relevant ist nur, ob die Klagerin Rechtsnachfolgerin eines
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Rechte- Ubertragung. Ein Erfindungsbeitrag seitens der Kl&gerin (oder besser sai- tens des
Angestellten Beat Beutler) wird in den Absichtserkldarungen aber gerade nicht erwahnt, im
Gegenteil, eswird nur festgehalten, dass Bystro- nic Studien tiber diese Technik
durchgefuhrt habe. Die Kl&gerin bestétigt zudem, dass mit der erwahnten «kompl ett neuen
Schneidetechnik» die SO-L6sung gemeint ist, die die Beklagte patentiert hat und die
Gegenstand der streitgegenstandlichen Patente/Patentanmeldungen ist. Mit den Ab-
sichtserkl&rungen bringt die Klagerin somit nicht zum Ausdruck, dass sie einen
Erfindungsbeitrag geleistet hat, sondern vielmehr, dass sie gerade keinen Erfindungsbeitrag
geleistet hat. Ferner hat die Klagerin in ihrer Pressemitteilung vom November 2014 Uber
den Software Service «ByOptimizer» informiert und dass dieser auf einer von der
Beklagten neu entwickelten und patentrechtlich geschiitzten Clus- ter-Technologie beruhe.
Dazu sagt die Klagerin nur, dass sich die Pressemitteilung nicht auf das Klagepatent
beziehe, dessen zugrundeliegende Erfindung von den Par- teien gemeinsam entwickelt
worden sai, liess aber offen, auf welches Pa- tent denn sonst. Nachdem die Klagerin selber
wiederholt geltend machte, dass die Umset- zung der SO-L dsung mittels Software Service
«ByOptimizer» erfolgen sollte, ist offensichtlich, dass sich die Pressemitteilung auf das
Klagepatent bezieht. Ansonsten hétte die Kl&gerin ausfuhren und belegen missen, auf
welches Patent sich die Pressemitteilung denn sonst beziehen sollte. Somit ergibt sich, dass
der Klagerin der Nachweis der Miterfinderschaft fur keine der angerufenen
Rechtsordnungen gelungen ist. 73. Auf die Frage, ob der Abtretungsanspruch, nachdem
zwischen Erteilung der EP 2 485 864 B1 und der Anhangigmachung dieser Klage mehr als
zwei Jahre verstrichen sind (vgl. Art. 31 Abs. 1 PatG), verwirkt sein konnte, und ob
B6sglaubigkeit vorlag, muss deshalb nicht weiter eingegangen wer- den, auch nicht fur die
anderen Rechtsordnungen.
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74. Alternativ macht die Kl&gerin geltend, dass fir die Abtretung auch eine ver-
tragsrechtliche Anspruchsgrundlage bestehe. Unter Annahme der An- wendbarkeit
schweizerischen Rechts (gestutzt auf Art. 117 Abs. 2 IPRG) hétten die Parteien am 22. Juli
2008 konkludent eine Kooperationsverein- barung abgeschlossen. Darin habe man sich
geeinigt, gemeinsam eine SO-L 6sung zu entwickeln. Ihren wesentlichen Beitrag zur

SO-L 6sung habe die Kl&gerin durch das Know-how und Arbeitsstunden ihrer Mitarbeiter
so- wie durch die Zurverfiigungstellung von Maschinen und Material in der Schweiz
geleistet. Zusétzlich habe die Kléagerin Magnus Ohlsson bei stra- tegischen sowie
finanziellen Fragen beraten und ihn bei Ubersetzungen und Formulierungen unterstiitzt. Die
Kl&gerin habe zudem auch detaillierte und globale Marktrecherchen beziiglich der Frage
durchgefihrt, ob die SO- Lésung bei Kunden auf Zuspruch stossen wiirde. Der Beitrag
Magnus Ohlssons habe sich hingegen darauf beschrankt, die bereits vor Vertrags- abschluss
vorhandenen, jedoch noch unausgereiften Ideen mit dem we- sentlichen Beitrag von Beat
Beutler in ein Abstract zusammenzufassen so- wie Schneidplane anhand der wiederum von
der Klagerin zur Verfiigung gestellten Teile zu erstellen. Die charakteristische Leistung
wurde daher aufgrund des umfangreicheren und wesentlicheren Beitrags der Kl&gerin
erbracht. Es sei alen Beteiligten klar gewesen, dass die Kl&gerin die SO-L6sung jederzeit



und kostenlos habe nutzen kdnnen. In Missachtung ihrer Pflichten gemé&ss der

K ooperationsvereinbarung habe die Beklagte ohne Zustimmung der Kl&gerinim
Alleingang zwei internatio- nale Patente angemeldet, woraus diverse Patente und
Patentanmel dun- gen hervorgegangen seien. Dadurch habe die Beklagte die gemass Ko-
operationsvereinbarung gemeinsame Berechtigung an der SO-L 6sung ver- letzt. Die
Beklagte sei daher schadenersatzpflichtig, wobei die Beklagte Wiedergutmachung in Form
von Naturalersatz zu leisten habe, konkret mit- tels Abtretung aller streitgegenstandlichen
Patente und Patentanmel dun- gen an die Klagerin zu Mitinhaberschaft. Im Rahmen ihres
Schadenersatz- anspruches wegen Verletzung des K ooperationsvertrags, mache sie somit
die Abtretung der Patente geltend. Im Gegensatz zum Kooperationsvertrag habe das Service
Agreement aus- schliesslich die Entwicklung der Software zum Gegenstand gehabt. Dieim
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habe folglich nur die Rechte an der Software betroffen. 75. Die Beklagte, ebenfalls
ausgehend von der Anwendbarkeit schweizeri- schen Rechts, bestreitet das
Zustandekommen einer Kooperationsverein- barung. Der Sinn des Treffens am 22. Juli
2008 habe darin bestanden, zu entscheiden, ob eine Zusammenarbeit zustande komme zur
Entwicklung einer Software, die die Erfindung von Magnus Ohlsson umsetze. Selbst wenn
ein Kooperationsvertrag zustande gekommen wére, so hétte dieser nicht die
streitgegenstandliche Erfindung zum Gegenstand gehabt, son- dern die Entwicklung einer
entsprechenden Software, welche die Erfindung umsetze. Abgesehen davon hétte die
Klagerin mit Ziff. 8.1. des Service Agreements auf einen alfalligen Abtretungsanspruch
nachtréglich verzich- tet. 76. Esist in der Tat zwischen der eigentlichen Erfindung von
Magnus Ohlsson und der anschliessenden Kooperation fur die Entwicklung einer Software
zu unterscheiden. Aus den Beilagen und den entsprechenden Willenser- kldrungen der
Parteien ergibt sich nicht, weder direkt noch konkludent, dass das Treffen vom 22. Juli 2008
dazu diente, eine Kooperation in Bezug auf die Erfindung zu stipulieren. Dass die Parteien
sich im Umfeld dieses Treffens auch Uber den Schneidplan austauschten, ist zwar richtig,
vermag aber nicht zu entkréften, dass das Ziel der Diskussionen bei der Entwick- lung einer
Software lag. Daes bel dieser allfadligen Kooperation somit nicht um die Erfindung selbst
ging, konnte die Beklagte auch keine vertraglichen Verpflichtungen durch die

Patentanmel dungen von Magnus Ohlsson ver- letzen. In der Folge kann auch nicht von
einem vertraglichen Abtretungs- anspruch der Kl&gerin ausgegangen werden. Somit fehlt es
an der Grundlage der von der Klagerin behaupteten ver- tragsrechtlichen
Anspruchsgrundlage zur Geltendmachung des Abtre- tungsanspruchs. Ob die Abtretung der
Patente zur Mitinhaberschaft ge- stiitzt auf eine Schadenersatzforderung in Form von
Naturalersatz verlangt werden kann, muss demnach nicht mehr gepruft werden.
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Agreement zwischen den Parteien vom 1. Oktober 2012 unbestritten den Software Service
betrifft, dem die SO-L 6sung, also das Klagepatent, zugrunde liegt. Ziff. 2 lautet: “Object of
the service[...] isto industrialize and make marketable an auto- matic software service for
optimization of cutting plans which helps BY - STRONIC customers to optimize the waste
of material and processtime.” Und in Ziff. 8.1. des Service Agreements steht: “The
SERVICE (the finished software and all the intermediate steps preceding it) is the sole and
unrestricted intellectual property of the SERVICE PARTNER.” Wenn die Kl&gerin geltend,
macht, mit «intellectual property» seien bloss die Urheberrechte der Beklagten am Service
bzw. dem Softwareprogramm gemeint gewesen, dann geht das offensichtlich am Wortlaut



vorbei. Wenn dem Service die SO-L 6sung zugrunde liegt, dann kann das nur so verstan-
den werden, dass eben auch die Rechte an der SO-L 6sung mitumfasst sind. Ansonsten ist
unklar, was mit «all the intermediate steps preceding it» gemeint sein sollte. Damit wird ja
gerade prézisiert, dass nicht nur die Immaterial guterrechte an der Software selber gemeint
sind. Im Zusam- menhang mit Anhang 1 zum Service Agreement wird das noch
verdeutlicht. Dort steht (Hervorhebung hinzugeftigt): “ The service can be used by
customers who want to improve their sheet metal utilization using Tomologic’s patented
nesting and cutting path strategies.” Es wird also ausdruicklich festgehalten, dass mit dem
Gebrauch des TOSMOS-Service die von der Beklagten patentierte Technologie — ndmlich
die SO-L6sung — benutzt wird. Auch hier geht die Behauptung der Kl&gerin, der Kunde
nutze weder die Software noch die angeblich patentierte Tech- nologie, vollig am Wortlaut
vorbei. Und die Kl&gerin erklart auch nicht, wie dieser Absatz sonst zu verstehen sein sollte
bzw. welche patentierte Tech- nologie sonst gemeint sein sollte. Somit hat die Klagerin —
selbst wenn sie Mitinhaberin an den streitigen Pat- entrechten ware, was sie aber wie oben
gezeigt nicht ist — selbst im Service
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SO- Lésung an die Beklagte abgetreten hat. 78. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der
Kl&gerin somit keine Mitinha- berschaftsrechte an der Erfindung zustehen. Die Klage auf
Abtretung der Schutzrechte der 1. und 2. Patentfamilie ist demzufolge abzuweisen. Kosten
und Entschadigungsfolgen 79. Dem Ausgang des V erfahrens entsprechend sind die Kosten-
und Entsch& digungsfolgen zu regeln. Der Streitwert ist auf CHF 2 Mio. festzusetzen. Der
Streitwert der Widerklage von CHF 1 Mio. ist nicht zu addieren, da die Widerklage auf
Patentverletzung des Schweizer Teils des EP 2 485 864 B1 in der entsprechenden
Nichtigkeitsklage aufgeht (Art. 94 Abs. 2 ZPO). Aus- gehend davon und aufgrund des
ausserordentlichen Umfangs der Rechts- schriften und der sehr aufwandigen Art und
Weise, wie das Verfahren von den Parteien gefuihrt wurde, ist die Gerichtsgebtihr auf CHF
120'000 fest- zusetzen (Art. 1 KR-PatGer). Die Klagerin obsiegt mit ihrer Nichtigkeitsklage
betreffend den Schweizer Teil des EP 2 485 864 B1 gemaéss Rechtsbegehren Ziff. 1.a).
Damit entfalt die Beurteilung betreffend die kl&gerischen Eventualbegehren Ziff. 1.b) und
c). DieKl&gerin unterliegt jedoch mit ihrer Abtretungsklage gemaéss Rechts- begehren Ziff.
2. @)-c) und Ziff. 3. a)-c) und demzufolge auch beziiglich der Rechtsbegehren Ziff. 4 und
Ziff. 5. @)-b). Auf die Eventual-Rechtsbegehren Ziff. 1.c, 2.b und 3.b der Kl&gerinist a-
lerdings mangel s eines Rechtsschutzinteresses von vornherein nicht ein- zutreten. Gemass
Art. 236 Abs. 3 ZPO ordnet das Gericht auf Antrag der obsiegenden Partei
Vollstreckungsmassnahmen geméass Art. 343 Abs. 1 ZPO an. Das Gericht entscheidet
darUber nach Ermessen und ohne Bin- dung an den Parteiantrag.16 Damit sind die
Eventual-Rechtsbegehren Ziff. 1.c, 2.b und 3.b angesichts der Rechtsbegehren Ziff. 1.b, 2.a
und 3.a Uberfliissig. Die Beklagte unterliegt mit ihrer Widerklage auf Patentverletzung
vollum- féanglich.

16 BSK ZPO-Steck/Brunner, N 43 zu Art. 236.
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auf- zuerlegen Die Dolmetscherkosten in der Hohe von insgesamt CHF 4'695.75 sind
unabhangig vom Ausgang des Verfahrens der Beklag- ten aufzuerlegen. Der nicht
beanspruchte Anteil der jeweiligen Kostenvor- schiisse ist zuriickzuerstatten. Entsprechend
sind die Partel entschadigungen wettzuschlagen. Die von der Beklagten geleistete Sicherheit
in der H6he von CHF 80'000 ist dieser zurtickzuerstatten. Die Beklagte machte anl&sslich



der Hauptverhandlung geltend, dass mit Beschluss vom 14. Dezember 2017 auf einen Tell
der Klage, insbesondere auf die negative Feststellungsklage, nicht eingetreten worden sei.
Das Ge- richt habe der Beklagten fir diesen Entscheid noch keine Parteikosten zu-
gesprochen. Ebenfalls habe das Gericht noch nicht Vormerk genommen vom teilweisen
Klageriickzug, mit dem die Kl&gerin die Handlungen, fir die sie eine Nichtverletzung
festgestellt haben wollte, von weltweit auf die Schweiz eingeschrankt habe. Fir diesen
teilweisen Klageriickzug (Be- schrénkung auf die Schweiz) und den
Nichteintretensbeschluss der ver- bleibenden negativen Feststellungsklage fehle es noch an
einer Parteikos- tenentschadigung fur die Beklagte. Der von der Beklagten erwahnte
«teilweise Klagertickzug» betrifft das ur- spriingliche Rechtsbegehren Ziff. 1 (vgl.
Klageschrift und Stellungnahme zur Unzusténdigkeitseinrede, Prézisierung «in der
Schweiz»). Auf dieses urspriingliche Rechtsbegehren Ziff. 1 gemass Klage wurde mit
Beschluss vom 14. Dezember 2017 wegen fehlendem Rechtsschutzinteresse nicht
eingetreten. Insofern spielte der innerhalb dieses Rechtsbegehrens teil- weise Klagertickzug
gar keine Rolle mehr und es erschliesst sich dem Ge- richt weder, weshalb dieser
vorzumerken wére noch, dass die Beklagte da- fur eine Parteientschadigung erhalten sollte.
Das Nichteintreten auf die urspriinglichen Rechtsbegehren Ziff. 1 und Ziff. 1a mangels
eines Rechtsschutzinteresses fadlt in einer Gesamtbetrachtung des Obsiegens und
Unterliegens nicht ins Gewicht und ist in der beklagti- schen Parteientschadigung, die
wettzuschlagen ist, bereits enthalten.
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