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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

o

4A_609/2019

Urteil vom 16. Juli 2020
l. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung

Bundesrichterin Kiss, Prasidentin,
Bundesrichterinnen Hohl, Niquille,
Bundesrichter Riedi,
Bundesrichterin May Canellas,
Gerichtsschreiber Curchod.

Verfahrensbeteiligte

A. AG,

vertreten durch Rechtsanwalte Dr. Rudolf A. Rentsch und Ernst J. Brem,
Beschwerdefihrerin,

gegen

B. AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Gasser,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Patentverletzung,

Beschwerde gegen das Teilurteil des Bundespatentgerichts vom 1. November 2019 (02017_007).

Sachverhalt:

A.

Die B. AG, Bonaduz/GR (Patentinhaberin, Klagerin, Beschwerdegegnerin) ist Inhaberin des
europaischen Patents xxx (nachfolgend: Klagepatent). Dieses bezieht sich geméass seinem Titel auf ein
Verfahren und eine Einrichtung zum Vereinfachen einer diagnostischen Bewertung eines mechanisch
beatmeten Patienten.

Die A. AG, Buchs/SG (Beklagte, Beschwerdefiihrerin) vertreibt unter anderem das
Beatmungsgerat "C. " in verschiede nen Varianten nebst zugehdrigen proximalen Flusssensoren,
das nach der Behauptung der Patentinhaberin das europaische Patent xxx verletzt.

B.

B.a. Am 23. Mai 2017 reichte die Klagerin beim Bundespatentgericht eine Patentverletzungsklage ein. Sie
stellte lange - im Laufe des Verfahrens angepasste - Rechtsbegehren, die im Wesentlichen auf das Verbot
des Vertriebs in der Schweiz und Liechtenstein von Beatmungsgeraten zur mechanischen Beatmung eines
Patienten mit Beatmungsluft, die verschiedene Merkmale aufweisen (Rechtsbegehren 1), bzw. von unter
verschiedenen Bezeichnungen vertriebenen Produkten (Rechtsbegehren 2, 3 und 4) gerichtet sind. Zudem
stellte sie ein Begehren auf Auskunft und Rechnungslegung hinsichtlich der von der Beklagten erzielten
relevanten Netto-Verkaufserlése und Bruttogewinne (Rechtsbegehren 5) und beantragte die Zahlung eines
gemass dem Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehren zu ermittelnden Betrages (Rechtsbegehren 6)
sowie die Einziehung und Zerstérung der Vorrichtungen gemass Rechtsbegehren 1-4 bzw. der zu ihrer
Herstellung dienenden und sich im Eigentum der Beklagten befindenden Mittel (Rechtsbegehren 7).
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B.b. Am 8. Mai 2018 fand eine Instruktionsverhandlung statt, die zu keiner Einigung flihrte. Anschliessend
wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen.

B.c. Am 10. Mai 2019 erstattete Richter Philipp Rifenacht ein Fachrichtervotum.
B.d. Mit Teilurteil vom 1. November 2019 erkannte das Bundespatentgericht:

"1. (prozessuale Antrage)

2. In teilweiser Gutheissung von Rechtsbegehren 1a wird der Beklagten unter Androhung einer
Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. ¢ ZPO, mindestens aber von CHF 5'000
nach Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im
Widerhandlungsfall verboten, in der Schweiz und in Liechtenstein zu vertreiben, in der Schweiz und in
Liechtenstein einzufiihren, aus der Schweiz und aus Liechtenstein auszufiihren, in der Schweiz und in
Liechtenstein und aus der Schweiz und aus Liechtenstein anzubieten, in der Schweiz und in Liechtenstein
und aus der Schweiz und aus Liechtenstein zu verkaufen, in der Schweiz und in Liechtenstein sonst wie in
Verkehr zu bringen und dafir Werbung zu betreiben (auch Uber Internet), in der Schweiz und in
Liechtenstein zu besitzen, in der Schweiz und in Liechtenstein zu diesen Zwecken herzustellen oder
herstellen zu lassen und/oder zu solchen Handlungen Dritte anzustiften und/oder bei ihnen mitzuwirken und/
oder ihre Begehung zu begtinstigen und/oder zu erleichtern:

Beatmungsgerat zur mechanischen Beatmung eines Patienten mit Beatmungsluft, das folgende Merkmale
aufweist:

-einen Bildschirm,

-eine Sensorik zur Messung von Druck, Volumen und Fluss der Beatmungsluft,

-eine Geratesteuerung,

- wobei die Geratesteuerung dazu ausgebildet ist, in Kombination mit der Sensorik wenigstens die
folgenden drei veranderlichen Werte bei der mechanischen Beatmung eines Patienten zu erfassen:

- die Volumenveranderung der beatmeten Lunge bei jedem Atemzug,

- die Compliance der Lunge,

- die Atemfrequenz,

und wobei die Geratesteuerung ferner dazu ausgebildet ist, die wenigstens drei erfassten Werte gemeinsam
in einem einzigen grafischen Element, wel ches wenigstens eine bildliche Darstellung einer Lungenform
umfasst, derart auf dem Bildschirm darzustellen, dass

- die bei jedem Atemzug erfasste Volumenveranderung der beatmeten Lunge durch eine dieser
entsprechenden Grdssenveranderung der Lungenform animiert dargestellt ist,

-eine qualitative Aussage uUber die Compliance der Lunge durch eine variierende Ausbildung einer
Konturlinie der Lungenform animiert dargestellt ist und

- die Atemfrequenz durch die mit der Atemfrequenz einhergehende Grossenveranderung der Lungenform
animiert dargestellt ist.

3. Im weiteren Umfang wird das Rechtsbegehren 1a abgewiesen.

4. Auf die Rechtsbegehren 2 bis 4 wird nicht eingetreten.

5. In teilweiser Gutheissung von Rechtsbegehren 5 wird die Beklagte verpflichtet, der Kldgerin binnen 60
Tagen nach Eintritt der Rechtskraft dieses Teilurteils

- Namen und Anschrift aller gewerblichen Abnehmer der Vorrichtungen gemass Ziff. 2 vorstehend
mitzuteilen,

- samtliche Rechnungen (mit Lieferzeiten und -preisen) fiir Vorrichtungen gemass Ziff. 2 vorstehend in Kopie
zur Verfiigung zu stellen.

Im weiteren Umfang wird Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehren abgewiesen.

6. Das Rechtsbegehren 7 wird abgewiesen.

7. 7-11 (Kosten- und Entschadigungsregelung, Mitteilung) "

C.

Mit Beschwerde in Zivilsachen vom 6. Dezember 2019 beantragt die Beklagte dem Bundesgericht, das
Teilurteil des Bundespatentgerichts vom 1. November 2019 sei in den Dispositiv-Ziffern 2, 5, 8, 9
(Gerichtskosten) und 10 (Parteientschadigung) kostenfallig aufzuheben und die Klage sei vollumfanglich
abzuweisen; eventualiter sei die Sache zu neuem Entscheid an das Bundespatentgericht zurlickzuweisen.
Die Beschwerdegegnerin tragt auf Abweisung der Beschwerde an, soweit darauf einzutreten ist.

Die Parteien haben unaufgefordert repliziert bzw. dupliziert. Das Bundespatentgericht hat auf
Vernehmlassung verzichtet.

Erwagungen:

1.

Der angefochtene Entscheid ist ein Teilurteil, mit dem das erste Unterlassungsbegehren (Rechtsbegehren
1) und das Auskunfts- und Rechnungslegungsbegehren der Beschwerdegegnerin (Rechtsbegehren 5)
teilweise geschitzt wurden und das Begehren auf Einziehung und Vernichtung (Rechtsbegehren 7)
abgewiesen wurde. Uber das im Rahmen einer Stufenklage zusammen mit dem Auskunfts- und
Rechnungslegungsbegehren gestellte Leistungsbegehren (Rechtsbegehren 6) wurde nicht entschieden.
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Damit wurde Uber einen Teil der objektiv gehauften, unabhangigen Begehren endglltig im Sinn von Art. 91
Abs. 1 lit. a BGG entschieden (betr. den Hilfsanspruch auf Auskunftserteilung bzw. Rechnungslegung vgl.
Urteil 4A_269/2017 vom 20. Dezember 2017 E. 1.2, nicht publ. in: BGE 144 Ill 43, mit Hinweisen). Die
Ubrigen Eintretensvoraussetzungen geben keinen Anlass zu Bemerkungen. Auf die Beschwerde ist - unter
Vorbehalt einer gentigenden Begriindung (Art. 42 Abs. 2 BGG) - einzutreten.

2,

Nach Art. 42 Abs. 1 BGG haben Beschwerden an das Bundesgericht nebst den Begehren die Begriindung
zu enthalten; darin ist in gedrangter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt (Art. 42
Abs. 2 BGG). Die Begriindung braucht nicht zutreffend zu sein; verlangt wird aber, dass sich die
Beschwerde mit dem angefochtenen Entscheid auseinandersetzt und im Einzelnen dargetan wird, worin
eine Verletzung von Bundesrecht liegen soll (BGE 140 111 86 E. 2 S. 88 ff.). Sodann prift das Bundesgericht
die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine
solche Rige in der Beschwerde vorgebracht und begriindet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG). Es gilt
insofern eine gesteigerte Rigepflicht (BGE 143 1l 283 E. 1.2.2 mit Hinweisen). Wird eine solche
Verfassungsrige nicht vorgebracht, kann das Bundesgericht eine Beschwerde selbst dann nicht gutheissen,
wenn eine Verfassungsverletzung tatsachlich vorliegt (BGE 143 11283 E. 1.2.2; 1391229 E. 2.2 S. 232; 131
1377 E. 4.3 S. 385). Entsprechende Anforderungen gelten fir die Kritik an den Sachverhaltsfeststellungen
(BGE 1401116 E. 1.3.1 S. 18; zum Ganzen vgl. BGE 144 lll 337, nicht publ. E. 1.1).

3.

Das Klagepatent wurde am 30. Januar 2007 angemeldet und am 16. Juni 2010 erteilt. Es ist unbestritten,
dass damit das Europaische Patentiibereinkommen (EPU, SR 0.232.142.2) in seiner Fassung gemass
Revision vom 29. November 2000 Anwendung findet, die fir die Schweiz am 13. Dezember 2007 in Kraft
getreten ist.

Mit dem EPU 1973 sowie dessen Anderungen geméss EPU 2000 wurde ein den Vertragsstaaten
gemeinsames Recht fur die Erteilung von Erfindungspatenten geschaffen (vgl. Art. 1 EPU 1973 / EPU
2000). Fir die nach diesem Ubereinkommen erteilten europaischen Patente gelten nach Art. 52 ff.
einheitliche Regeln hinsichtlich der materiellen Voraussetzungen der Patentierbarkeit. Zwar enthalt das
Ubereinkomme n keine Bestimmung, wonach die Entscheidungen der Organe des Europaischen
Patentamts fur die Gerichte der Vertragsstaaten verbindlich waren. Im Hinblick auf das Vertragsziel der
Rechtseinheit ist jedoch, was auch die Parteien nicht in Frage stellen, die Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts zu beriicksichtigen. Gegebenenfalls sind auch
einschlagige Entscheide auslandischer Gerichte bei der Auslegung zu berlicksichtigen, wobei
hochstrichterliche Urteile besonderes Gewicht haben, aber auch iberzeugend begriindete Entscheide
unterer Instanzen beachtlich sind (BGE 137 1l 170 E. 2.2.1 S. 175 mit Hinweisen).

4.

Das Klagepatent bezieht sich gemass seinem Titel (vgl. Sachverhalt A) auf ein Verfahren und eine
Einrichtung. Die Anspriiche sind allerdings ausschliesslich auf eine Vorrichtung (Erzeugnis) gerichtet, das
erteilte Patent umfasst keine Verfahrensanspriiche mehr.

Das Klagepatent geht von konventionellen Beatmungsgeraten, Anasthesiegeraten oder
Uberwachungsgeraten im Stand der Technik aus, die einen Bildschirm als Anzeige umfassen, auf denen
durch Sensoren gemessene Patientenparameter und/oder die Einstellungen einer mechanischen Beatmung
in Echtzeit dargestellt werden ké nnen, und zwar als numerische Werte oder Graphen (Patentschrift 0004-
0008). Solche numerischen oder graphischen Darstellungen lassen sich ge mass Aussagen in der
Beschreibungseinleitung nur mit grosser Erfahrung spontan erfassen. In diesem Zusammenhang wird eine
Studie von Wachter et al. 2003 diskutiert, in der die Entwicklung einer graphischen Anzeige der
Lungenfunktion im Rahmen eines interaktiven Entwicklungsverfahrens und deren Uberpriifung im Rahmen
eines Usability-Tests beschrieben wird (Patentschrift 0009-0012). Gemass Beschreibungseinleitung ist die
graphische Darstellung bei Wachter et al. 2003 nicht animiert. Ausgehend vom Stand der Technik soll der
Erfindung die Aufgabe zugrunde liegen, das Treffen einer Diagnose eines beatmeten Patienten zu
vereinfachen oder die Beurteilung der Parameter, die im Rahmen einer Beatmung eines Patienten beurteilt
werden mussen, zu vereinfachen. Weitere Aufgaben der Erfindung liegen in der Verarbeitung und
Darstellung der zu beurteilenden Daten sowie in der Wahrnehmbarmachung des Zustands des Patienten
oder der Abhangigkeit des Patienten von der mechanischen Beatmung, und zwar in einer moglichst
schnellen und intuitiven Weise (Patentschrift 0013-0014). Geldst werde "diese Aufgabe" ("this object") durch
den Gegenstand des einzigen unabhangigen Anspruchs 1 (Patentschrift 0015).

Die Vorrichtung gemass Anspruch 1 umfasst einen Bildschirm, um auf diesem veranderliche Werte
darzustellen, die bei einem mechanisch beatmeten Patienten erfasst werden. Das Gerat umfasst Mittel, um
mindestens drei solche veranderte Werte unterschiedlicher Herkunft zu erlangen. Es umfasst weiter Mittel,
um die Werte darzustellen, und zwar sollen die erlangten Werte auf dem Bildschirm qualitativ dargestellt
werden zusammen mit einem graphischen Element. Das graphische Element umfasst eine bildliche
Darstellung der Lungenform, wobei das gegenwartige Abbild der Lungenform qualitative Informationen zur
Compliance (Dehnbarkeit, Steifigkeit) der Lunge beinhaltet. Gemass Kennzeichen des Anspruchs 1 sind die
Mittel zur Darstellung der Werte so ausgebildet, dass eine Volumenanderung der beatmeten Lunge, die bei
jedem Atemzug erfasst wird, in einer animierten Weise durch eine der Volumenanderung entsprechende
Grossenanderung der Lungenform dargestellt ist. Diese Darstellung beinhaltet zudem eine Animation einer
Konturlinie der Lungenform, deren Abbild qualitative Informationen zur Compliance der Lunge beinhaltet.
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Als Unterschied zum Stand der Technik wird die Darstellung der gegenwartigen Volumenanderung der
beatmeten Lunge durch eine sich mit jedem Atemzug vergrossernde und verkleinernde Lungenform
hervorgehoben. Dies habe den Vorteil, dass die Wirkung der Beatmung auf die Lunge in Echtzeit bildlich
dargestellt werde. Letztlich werde der Effekt der Beatmung auf den Patienten dargestellt und nicht die
Tatigkeit des Beatmungsgerats (Patentschrift 0017-0018).

5.
Die Vorinstanz hat die von beiden Parteien angewendete Merkmalsgliederung des Anspruchs 1 verwendet,
namlich:

1A. A device with a screen

1B. in order on this to represent acquired, changing values of different origin,

1C. with means for acquiring at least three changing values of different origin

1D. (@) and means for representing the values,

(b) which permit the acquired values to be qualitatively represented together on the screen

(c) in a single graphic element,

1E. (a) said graphic element including,

(b) a pictorial representation of a lung shape,

(c) a current design of the lung shape containing qualitative information on the compliance of the lung,
characterized in that

1F. (a) the means for representing (the) values are designed such

(b) that a volume change of the ventilated lung which is acquired with each breath, is represented in an
animated manner

(c) by way of a size change of the lung shape corresponding to this volume change,

(d) involving an animation of a contour line of the lung shape,

(e) the design of which containing qualitative information on the compliance of the lung.

6.

6.1. Vor Vorinstanz bestritt die Beschwerdeflhrerin die Rechtsbestéandigkeit des Klagepatents unter
anderem deshalb, weil der Umfang der mit dem Patent erteilten Anspriiche in Verletzung von Art. 123 Abs.
2 EPU Uber den Inhalt der urspriinglich eingereichten Unterlagen hinausgehe. Das Klagepatent
beanspruche zudem zu Unrecht eine Prioritat vom 30. Januar 2006. Diese Einreden wurden von der
Vorinstanz verworfen, und werden in der Beschwerde nicht gerligt. Darauf ist somit nicht mehr einzugehen
(vgl. E. 2 hiervor).

6.2. Die Beschwerdeflhrerin machte vor Vorinstanz weiter geltend, dem Gegenstand des Anspruchs 1 fehle
es an Neuheit gegenliber dem Stand dem Technik (Art. 1 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 Patentgesetz [PatG, SR
232.14]), namentlich gegenuber der Entgegenhaltung WO 02/071933 A2 (nachfolgend: WO 933) und
gegenuber der Publikation von Wachter et al., The employment of an iterative design process to develop a
pulmonary graphical display, Journal of the American Medical Informatics Association, 2003. Das gelte auch
fir den Gegenstand des Anspruchs 5. Die Gegenstande der Anspriiche 6 und 7 seien sodann nicht neu
gegenuber der WO 933. Die Vorinstanz stellte fest, die Merkmale 1A, 1B, 1C, 1D (a-c), 1E (a-c) sowie 1F
(a), 1F (d) und 1F (e) seien unmittelbar in Kombination in der Entgegenhaltung WO 933 offenbart. Nicht
offenbart durch die WO 933 seien aber die Merkmale 1F (b) und 1F (c). Auch in der Publikation Wachter et
al. fehle es an einer Offenbarung der Merkmale 1F (b) und (c). Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei daher
neu, womit auch die von ihm abhangigen Anspriche 5-7 neu seien.

Soweit - abgesehen von den Merkmalen 1F (b) und (c) - die Offenbarung der Merkmale verneint wurde, wird
dies im Beschwerdeverfahren nicht mehr substanziiert bestritten. Der pauschale Hinweis in Rz. 126 enthalt
keine rechtsgentgliche Ruge (vgl. E. 2 hiervor). Auch darauf ist somit nicht mehr einzugehen.

7.

Die Beschwerdeflhrerin bestreitet den technischen Charakter der streltgegenstandllchen Erfindung und
macht geltend, diese falle unter die Ausschlussbestimmungen geméss Art. 52 Abs. 2 lit. b und d EPU,
weshalb keine Patentierbarkeit bestehe. Ausserdem fehle es auch an einer erfinderischen Tatigkeit im Sinn
von Art. 56 EPU bzw. Art. 1 Abs. 2 PatG. Die Vorinstanz habe sodann ihren Anspruch auf rechtliches Gehor
(Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 52 ZPO), das WillkGrverbot (Art. 9 BV und Art. 31 Abs. 3 lit. b des Wiener
Ubereinkommens vom 23. Mai 1969 Uber das Recht der Vertrage [Wiener Ubereinkommen, VRK; SR
0.111]) und den Grundsatz von Treu und Glauben im Zivilprozess (Art. 5 Abs. 3 BV, Art. 9 BV, Art. 52 ZPO)
verletzt.

Sie macht geltend, bei der streitgegenstandlichen Vorrichtung gehe es um die visuelle Darstellung von
Informationen (Daten) auf einem Bildschirm und deren Wahrnehmung durch das Bedienungspersonal. Weil
sich die im Klagepatent beanspruchte Lésung bei genauerem Betracht gegeniber dem Stand der Technik
einzig durch eine asthetisch andere visuell-grafische Gestaltung herkommlich gemessener bzw.ermittelter
Patientendaten (Informationen) auf einer Bildschirmanzeige unterscheide, gehe es in der vorliegenden
Auseinandersetzung speziell auch um den Patentausschlussgrund von Art. 52 Abs. 2 lit. d EPU. Diese
patentrechtliche Grundsatzfrage der Einordnung von Informationen sei bis anhin in der Schweiz noch nicht
héchstrichterlich gepriift worden. Die Auslegung der Vorinstanz flihre dazu, dass Art. 52 Abs. 2 lit. bund d
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EPU seine Ausschlusswirkung verlieren und jede Abgrenzung zum Design- oder Urheberrecht dahinfallen
warde.

8.
8.1. Art. 52 EPU lautet:

"1. Europaische Patente werden fir Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind,
auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

2. Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:

a) Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;

b) asthetische Formschopfungen;

c) Plane, Regeln und Verfahren flir gedankliche Tatigkeiten, fiir Spiele oder fiir geschaftliche Tatigkeiten
sowie Programme flir Datenverarbeitungsanlagen;

d) die Wiedergabe von Informationen.

3. Absatz 2 steht der Patentierbarkeit der dort genannten Gegenstande oder Tatigkeiten nur insoweit
entgegen, als sich die europaische Patentanmeldung oder das europaische Patent auf diese Gegenstande
oder Tatigkeiten als solche bezieht."

8.2. Der technische Charakter (Technizitat) ist dem Erfindungsbegriff inharent (MARK
SCHWEIZER/HERBERT ZECH, Patentgesetzt [PatG], Handkommentar, 2019, N. 15 zu Art. 1 PatG). Das
Bundesgericht hat eine technische Erfindung definiert "als Lehre zum planmassigen Handeln unter Einsatz
beherrschbarer Naturkrafte zur unmittelbaren Erreichung eines kausal Ubersehbaren Erfolgs" (Urteil
4A.12/1995 vom 31. Juli 1996 E. 4, in: sic! 1997, S. 77; vgl. auch MARK SCHWEIZER/HERBERT ZECH,
a.a.0., N. 11 zu Art. 1 PatG). Die blosse Wiedergabe von Informationen wird auch nach dieser
Umschreibung als nicht-technisch ausgeschlossen. Die Bestimmung der Grenze, wo (noch) von Technizitat
die Rede sein kann, wurde insbesondere durch die technische Anwendung von Computerprogrammen
erschwert.

9.

9.1. Unter dem Titel "Patentierbarkeit" unterschied die Vorinstanz hinsichtlich der Technizitat der Merkmale
was folgt:

9.1.1. Sie erwog, nach dem sog. COMVIK-Ansatz - genannt nach dem Leitentscheid einer
Beschwerdekammer des europaischen Patentamtes (T 641/00 vom 26. September 2002) -, welchen die
Beschwerdekammern in standiger Rechtsprechung anwendeten, sei eine Erfindung dann nicht nach Art. 52
Abs. 2 EPU von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn sie mindestens ein technisches Merkmal
umfasse. Um eine "gemischte Erfindung" in diesem Sinn handle es sich bei Anspruch 1 und den von ihm
abhangigen Anspriichen 5 bis 7. Denn Anspruch 1 und die von ihm abhangigen Anspriiche 5 bis 7
umfassten neben Merkmalen, deren Technizitat strittig sei, auch Merkmale, die zweifellos technisch seien,
so insbesondere einen Bildschirm (Merkmal 1A) und Mittel zur Erfassung von wenigstens drei
veranderlichen Werten unterschiedlicher Herkunft (Merkmal 1C). Entsprechend verneinte sie einen
Ausschlussgrund gemass Art. 52 Abs. 2 EPU.

9.1.2. Welche Merkmale bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit im Sinn von Art. 56 EPU zu
berlcksichtigen seien, sei - so die Vorinstanz weiter - eine andere Frage. Merkmale (einer gemischten
Erfindung), die weder eine technische Wirkung hatten noch mit den tbrigen Merkmalen so in
Wechselwirkung stiinden, dass sich daraus ein funktionaler technischer Beitrag ergebe, kénnten die
erfinderische Tatigkeit nach standiger Rechtsprechung des europaischen Patentamtes nicht begriinden (mit
Hinweis auf zit. Enscheid T 641/00 sowie die Entscheide T 258/03 vom 21. April 2004 und T 531/03 vom 17.
Marz 2005). Dies gelte nicht nur dann, wenn die Merkmale nicht selbst zum technischen Charakter der
Erfindung beitrligen, sondern auch, wenn die Merkmale grundsatzlich zwar als technisch bezeichnet werden
koénnten, im Kontext der beanspruchten Erfindung aber keine technische Funktion hatten.

9.2. Die Beschwerdeflihrerin geht ebenfalls davon aus, dass es sich beim Klagepatent um eine gemischte
Erfindung mit technischen und nichttechnischen Merkmalen handelt und der COMVIK-Ansatz anzuwenden
sei. Sie meint aber, die Vorinstanz weiche selber davon ab, indem sie in Rz. 62 das Klagepatent doch nicht
nach dem COMVIK-Ansatz prife. Danach seien namlich die nichttechnischen Merkmale bei der Prifung der
erfinderischen Tatigkeit nicht zu beachten. }

Damit rlgt sie die vorinstanzliche Bejahung der erfinderischen Tatigkeit gemass Art. 56 EPU und nicht, dass
eine Erfindung auch dann nicht gemass Art. 52 Abs. 2 EPU ausgeschlossen ist, wenn es sich um eine
gemischte Erfindung handelt. In der Tat ist die Frage des Ausschlusses von der Patentierung von der Frage
der erfinderischen Téatigkeit zu trennen. Mit dem COMVIK-Ansatz hat sich in der Praxis des europaischen
Patentamts die Debatte darliber, was in einer Erfindung als technisch anzusehen ist, vom Erfindungsbegriff
auf die logisch nachgeordnete Ebene der Patentierungsvoraussetzungen verlagert (RAINER MOUFANG, in:
Patentgesetz mit europaischem Patentlibereinkommen, Rainer Schulte [Hrsg.], 10. Aufl. 2017, N. 69 und 71
zu Art. 52 EPU; PETER HEINRICH, PatG/EPU, Kommentar [...], 3. Aufl. 2018, N. 43 zu Art. 1 PatG).
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9.3. Gemass Art. 53 lit. ¢ EPU sind, selbst wenn es sich um Erfindungen i.S.v. Art. 52 EPU handelt, von der
Patentierbarkeit ausgeschlossen Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des
menschlichen oder tierischen Kérpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen
Kérper vorgenommen werden. Der Patentierbarkeitsausschluss erstreckt sich ausdricklich nicht auf
Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem dieser Verfahren.

9.3.1. Die Vorinstanz verwarf den Einwand der fehlenden Patentierbarkeit gestiitzt auf Art. 53 EPU. Da
samtliche Anspriche des Klagepatents auf ein Erzeugnis oder eine Vorrichtung gerichtet seien, Art. 53 lit. ¢
EPU aber nur Verfahren beschlage und Erzeugnisse sogar ausdricklich ausnehme, sei Art. 53 lit. c EPU
vorliegend nicht anwendbar.

9.3.2. Die Beschwerdeflihrerin macht unter dem Titel "Exkurs zur Umgehung von Schrankenbestimmungen"
geltend, es treffe zu, dass das Klagepatent - wie die Vorinstanz festhielt - auf eine Vorrichtung gerichtet sei.
Sachgerecht ware aber die Formulierung von Verfahrensanspriichen fir die Darstellungswiedergabe
gewesen. Die kennzeichnenden Merkmale liessen sich losgelést von der Vorrichtung als Verfahren
ausfuhren. Indem die Vorinstanz dies bei der Prifung von Art. 53 lit. ¢ EPU unbertcksichtigt lasse,
Ubergehe sie die Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 97 | 564 E. 1c), wonach die Freiheit des
Patentbewerbers in der Formulierung der Anspriiche und in der Wahl des Schutzumfangs nicht dazu flihren
dirfe, Art. 2 PatG zu umgehen.

9.3.3. Die Beschwerdefuhrerin macht nicht geltend, dass sie sich bereits vor Vorinstanz auf Umgehung von
Art. 53 EPU in diesem Sinn berufen hat. Das ist auch nicht ersichtlich. Entsprechend stellt sie ihre
Ausfuhrungen auch unter den Titel eines Exkurses. Damit das Bundesgericht auf eine Rlge eintreten kann,
ist aber nicht nur erforderlich, dass der kantonale Instanzenzug formell durchlaufen wurde, sondern auch,
dass die Rigen, die dem Bundesgericht unterbreitet werden, soweit moglich schon vor Vorinstanz
vorgebracht wurden (sog. materielle Erschépfung des Instanzenzugs; BGE 143 1l 290 E. 1.1 S. 292 f. mit
Hinweisen). Damit muss nicht weiter auf diese Vorbringen eingegangen werden.

10.

Kern der vorliegenden Streitigkeit ist die Frage der Technizitat der Erfindung, d.h. ob die unterscheidenden
Merkmale - die animierte Darstellung der Volumenanderung der beatmeten Lunge mit jedem Atemzug durch
eine Grossenanderung der Lungenform (Merkmale 1F [b] und 1F[c]) - einen Beitrag zur technischen Losung
eines technischen Problems leisten und deshalb bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
(nachfolgend E. 11) berlicksichtigt werden kénnen.

10.1. Die Vorinstanz ging gestutzt auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des europaischen
Patentamts (Entscheide T 336/ 14 vom 2. September 2015 und T 1802/13 vom 10. November 2016) davon
aus, die Darstellung von Information sei technischer Natur, wenn sie drei Voraussetzungen erfiille: (1) den
Nutzer durch eine standige und/oder gefiihrte Mensch-Maschinen-Interaktion ("continued and guided
human-machine interaction") (2) bei der Ausflihrung einer technischen Aufgabe (3) glaubhaft unterstitzen.
Die Darstellung misse Information tber den technischen Zustand der Maschine betreffen. Eine besonders
intuitive und leicht verstandliche Darstellung nicht-technischer Information gelte gemass dem Entscheid T
1741/08 vom 2. August 2012 (E. 2.1.6) nicht als technisch, und zwar auch dann nicht, wenn sie zu einer
effizienteren Bedienung der Maschine fiihre.

Diese drei Voraussetzungen seien vorliegend erflllt. Ein Beatmungsgerat zur kiinstlichen Beatmung eines
Menschen sei eine Maschine. Die grafische Darstellung der Volumenanderung der beatmeten Lunge mit
jedem Atemzug gebe Informationen Utber den technischen Zustand der Maschine wieder. Da das an der
Maschine eingestellte Tidal volumen bei einem kunstlich beatmeten Menschen dem Atemzugsvolumen
("breath volume") entspreche, wenn nicht besondere Umstande vorlagen, und die Atemfrequenz ebenfalls
von der an der Maschine eingestellten Beatmungsfrequenz abhange, erschliessen sich aus der animierten
Lungendarstellung die aktuellen Einstellungen der Maschine, also ihr Betriebszustand. Diese Darstellung
der Volumenanderung der beatmeten Lunge mit jedem Atemzug durch eine Gréssenanderung der
Lungenform unterstiitze das medizinische Personal bei der Bedienung des Beatmungsgerats. Entgegen der
Beschwerdefiihrerin sei es nicht zwingend notwendig, dass die beanspruchte grafische Darstellung eine
gegenuber dem Stand der Technik verbesserte Bedienung des Beatmungsgerats erlaube (Herv. im
Original). Dies spiele erst bei der Formulierung der zu I6senden technischen Aufgabe, die sich aus den
Wirkungen des unterscheidenden Merkmals ergebe, eine Rolle. Die Mensch-Maschinen-Interaktion - womit
die Interaktion zwischen medizinischem Personal und Beatmungsgerat gemeint sei - sei auch eine
fortgesetzte. Dazu sei es nicht notwendig, dass das Bedienungspersonal standig in den Betrieb der
Maschine eingreife. Die Beschwerdefiihrerin verkenne, dass bei der Priifung, ob die Erfindung eine
technische Lésung einer technischen Aufgabe bereitstelle, die einzelnen Merkmale nicht isoliert betrachtet
werden durften. Im Kontext der Erfindung trage die Darstellung der Volumenanderung zur Lésung einer
technischen Aufgabe, der Bedienung eines Beatmungsgerats bei. Die Erfindung unterscheide sich dadurch
von andern gemischten Erfindungen, die nichttechnische Informationen Gber soziale Interaktionen, wie
beispielsweise Geschaftsangelegenheiten, auf eine von Menschen erfassbare Weise darstellen und bei
denen die Wiedergabe der Information nicht zur Lésung einer technischen Aufgabe beitrage. Die
Darstellung der Volumenanderung der beatmeten Lunge mit jedem Atemzug durch eine Gréssenanderung
der Lungenform (Merkmale 1F[b] und [c]) sei daher bei der Priifung der erfinderischen Tatigkeit als
technisches Merkmal zu berucksichtigen.
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10.2. Die Beschwerdeflihrerin sieht in der Begriindung der Vorinstanz eine "Kehrtwende", indem sie sich
zwar auf den COMVIK-Ansatz berufe, diesen dann aber nicht konsequent anwende. Zwar durften
nichttechnische Aspekte in die Aufgabe aufgenommen werden; als Beitrag zur Lésung durften sie aber
nicht einbezogen werden. Es sei daher moglich, den nichttechnischen Aspekt "Zurverfigungstellen einer

alternativen Darstellung von Daten zum Zustand eines kiinstlich beatmeten Patienten in qualitativer Form" in

die Aufgabenstellung aufzunehmen. Die diesbezligliche Umsetzung - namlich die Lésung durch grafisch

animierte Lungendarstellung - bleibe aber nichttechnisch und kénne daher nicht zur erfinderischen Tatigkeit

beitragen. Die Vorinstanz unterstelle der Anzeige von Beatmungsparametern eine technische Wirkung und
rechne diesen Effekt automatisch auch den Merkmalen 1F (b) und 1F (c) des Patentanspruchs 1 zu. Dies

fuhre dazu, dass diese eindeutig nicht technischen Merkmale alleine deshalb als technisch anerkannt
wirden, weil sie im Stand der Technik enthaltene Anzeigen bzw. Informationswiedergaben, deren
technische Wirkung ohne entsprechenden klagerischen Nachweis unterstellt wirden, ersetzen (Herv. im

Original). Die Vorinstanz hatte den technischen Charakter jedes der Merkmale separat tiberpriifen missen.

Und jedes Merkmal misste kumulativ und nachgewiesenermassen (1) den Benutzer glaubwiirdig
unterstltzen ("credibly assists the user"), (2) eine technische Aufgabe 16sen und (3) dies Uber eine
kontinuierliche oder gefiihrte Mensch-Maschinen-Interaktion.

10.3. Mit der Vorinstanz ist davon auszugehen, dass die grafische Darstellung der Volumenanderung der

beatmeten Lunge mit jedem Atemzug Informationen Uber den technischen Zustand des Beatmungsgerats

wiedergibt und insofern technisch ist. Auch das weitere in der Praxis des europaischen Patentamts
verwendete Hilfskriterium der Interaktion zwischen Mensch und Maschine ist gegeben. Die Vorinstanz
aussert sich aber nicht (explizit) zum dritten Kriterium, der glaubhaften Unterstiitzung bei der Ausfiihrung

einer technischen Aufgabe. Mit dem Hinweis, die beanspruchte grafische Darstellung misse entgegen der

Beschwerdefiihrerin gegeniiber dem Stand der Technik nicht eine verbesserte Bedienung des Gerats
erlauben, bejaht sie dieses aber implizit.

10.3.1. Der Vorinstanz ist beizupflichten, dass einem Merkmal nicht deshalb die Technizitat abzusprechen
ist, weil es nicht zu einer verbesserten Unterstitzung des Nutzers beitréagt. Wie bereits erwahnt (vgl. E. 9.2
hiervor) erfolgt die Priifung nach Art. 52 EPU ohne Berticksichtigung des Standes der Technik. Es geht also

nicht darum, dass ein "Beitrag zum Stand der Technik" erforderlich ist; dies ist erst bei der Frage der
erfinderischen Tatigkeit der Fall (vgl. auch PETER HEINRICH, a.a.0., N. 43 zu Art. 1 PatG mit Hinweis;
RAINER MOUFANG, a.a.0., N. 22 zu § 1 PatG). Auch eine alternative Darstellungsweise kann einen
technischen Beitrag zur Losung eines technischen Problems leisten (KLAUS-JURGEN MELLULIS, in:
Europaisches Patentiibereinkommen, 3. Aufl. 2019; N. 104 zu Art. 52 EPU).

10.3.2. Die Beschwerdeflihrerin macht allerdings nicht nur geltend, es bestehe keine verbesserte
Unterstltzung; sie bestreitet dartiber hinaus, dass Uberhaupt eine glaubwurdige Unterstitzung bei der
Lésung einer technischen Aufgabe besteht.

10.3.2.1. Die Abgrenzung kann im Einzelfall sehr schwierig sein (vgl. auch betr. Anzeigevorrichtungen:
KLAUS-JURGEN MELLULIS, a.a.0., N. 89 zu Art. 52 EPU). Mit der blossen Anwendung von (Leer-)
Formeln ist wenig gewonnen (RAINER MOUFANG, Zur Patentierung von Entwurfs- und
Simulationsverfahren in der EPA-Rechtsprechung, in: GRUR int. 2018, S. 1146 ff., 1147). Vielmehr ist

anhand konkreter Falle die Grenze zu substanziieren. In diesem Sinn beruft sich die Beschwerdeflhrerin fiir

ihre gegenteilige Auffassung auf den Entscheid T 1802/13 vom 10. November 2016 des europaischen
Patentamtes. In diesem auch in den Richtlinien 2019 (Teil G - Kapitel 11-21 und 23) erwahnten Entscheid
ging es gemass dem Titel der Erfindung um eine "Method and system for creating deep brain stimulation

models". Mit der Erfindung sollte ein verbessertes System fir die Auswahl von Elektrodenparametern fiir die
Tiefenhirnstimulation bereitgestellt werden (E. 2.1.6). Das Merkmal, dessen Technizitat umstritten war, betraf

die Anzeige einer Karte - patientenspezifischer Atlas des Hirngewebes -, in der die Elektroden und das
vorausgesagte Aktivierungsvolumen dargestellt wurden (Uberlagerung zweier Bilder; E. 2.1.3). Die
Beschwerdekammer erwog, eine bloss vereinfachte Darstellung von Information gentige nicht; vielmehr
bedirfe es die glaubhafte und kausale Unterstiitzung des Nutzers (Chirurgen) bei der Austibung der
neurochirurgischen Operation mittels einer gefihrten Mensch-Maschinen-Interaktion. Vorliegend kénne
nicht angenommen werden, dass die blosse Anzeige von zwei zusatzlichen Informationen ("electrode
leadwire™ und "predicted volume of activation") mit Bezug auf den patientenspezifischen Atlas des
Hirngewebes das unterliegende System tatsachlich verbessere oder dass die beanspruchte Methode
effizienter sei. Es handle sich demnach um ein nicht-technisches Merkmal (E. 2.1.7). Der Entscheid

verneinte, wie die Beschwerdefihrerin zutreffend ausfiihrt, dass "lowering the cognitive burden of a user" als

technische Wirkung betrachtet werden kénnte. Es stellte diese bloss kognitive Wirkung der technischen

gegenuber, die darin bestehen wiirde, dem Operateur prazise die Wirkung der Elektroden vorauszusagen.

Dass diese technische Wirkung bestiinde, sei aber blosse Spekulation und nicht glaubhaft (E. 2.1.7).

In dem ebenfalls in den Richtlinien angefiihrten Verfahren T 336/2014 verneinte das EPA eine erfinderische

Tatigkeit bei einer gemischten Erfindung (Visualisierung von Daten auf einer Benutzeroberflache fir eine
extrakorporale Blutbehandlungsmaschine). Es erwog, die auf einem Bildschirm angezeigten
Bedienungsanleitungen und die dazugehdérigen Piktogramme gemass den strittigen Merkmalen (1.12 und

1.13) kénnen zugegebenermassen den Benutzer unterstiitzen bei der Bedienung der Maschine. Doch nicht

alles, was die Erflllung einer technischen Aufgabe unterstiitze, habe selber technischen Charakter. Eine
Handlung des Nutzers, die mdglicherweise als Reaktion auf die vermittelte Information betreffend das

Funktionieren der Maschine angeflihrt werde, mache die vermittelte Information nicht zwingend technisch.
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Vorliegend beinhalte der auf der Benutzeroberflache dar gestellte Inhalt (Bedienungsanleitungen und
Piktogramme) vorgespeicherte statische Daten. Eine geflihrte Mensch-Maschinen-Interaktion finde nicht
statt, denn die Wahl einer Bedienungsanleitung durch den Nutzer sei weder abhangig von einem beliebigen
internen Zustand der Blutbehandlungsmaschine noch liefere die automatische Anzeige des jeweiligen
Piktogramms irgendwelche Einzelheiten betreffend den aktuellen Betriebszustand der Maschine (E. 1.2.5).
In dem im Fachrichtervotum (S. 61) zitierten EPA-Entscheid T 0231/13 vom 1. August 2017 wurde der
technische Effekt fir ein mit einem Hornhautspekularmikroskop verbundenen Verfahren verneint, mittels
welchem die vom Mikroskop gewonnenen Daten mit verschiedenen Graphiken und damit in einer - allenfalls
- benutzerfreundlicheren Art dargestellt wurden. Nur das Mikroskop selber habe technischen Charakter. Das
Argument der Beschwerdeflhrerin, die Darstellung der Graphiken verbessere die Datenvermittiung
gegenuber dem Nutzer und bewirke dadurch einen technischen Effekt, sei offensichtlich unbehelflich; denn
es handle sich nur um eine andere Formulierung fiir eine nicht-technische Wiedergabe von Information (E.
6).
Als (Gegen-) beispiel fir eine technische Wirkung bei bestehender Mensch-Maschinen-Interaktion nennen
die Richtlinien die Darstellung der gegenwartigen Ausrichtung eines medizinischen Kugelgelenkimplantats
wahrend der Operation in einer Weise, die den Chirurgen glaubhaft dabei unterstitzt, die Position des
Implantats genauer zu korrigieren (Richtlinien 2019, Teil G - Kapitel 11-24).

10.3.2.2. Die Beschwerdeflihrerin macht unter dem Titel "Beweislast fiir einen technischen Effekt der
nichttechnischen Merkmale" geltend, die Vorinstanz habe sich zwar die Frage zur Beweislast im
Zusammenhang mit der Bestreitung der Losung der objektiven technischen Aufgabe gestellt, diese dann
aber merkwirdigerweise offen gelassen. Die Beschwerdegegnerin treffe aber die Beweislast fiir das
Vorliegen eines Patentausschlussgrundes. Vorliegend sei die Technizitat der sich vom Stand der Technik
abhebenden Merkmale bestritten. Die Vorinstanz habe denn auch selber in der Instruktionsverhandlung die
Auffassung vertreten, der Ausgang des Falles hange entscheidend davon ab, ob die anspruchsgemasse
Darstellung der Messwerte tatsachlich zu einer verbesserten Informationsverarbeitung durch den Nutzer
fuhre. Die Beschwerdegegnerin werde eine entsprechende technische Wirkung durch geeignete
Beweismittel nachzuweisen haben.

Damit geht die Beschwerdefiihrerin erneut davon aus, bereits im Hinblick auf die Beurteilung der Technizitat
musse eine verbesserte Informationsverarbeitung nachgewiesen sein, was wie dargelegt (vgl. E. 10.3.1
hiervor) nicht der Fall ist. Aber auch unabhangig davon muss im vorliegenden Zusammenhang nicht weiter
auf die Beweislastverteilung eingegangen werden. Die Frage nach dieser stellt sich namlich nur, wenn eine
zu beweisende Tatsache nicht erwiesen ist. Nach den Richtlinien des europaischen Patentamtes gilt die
"technische Wirkung (...) als glaubhaft erzielt, wenn die Unterstitzung des Nutzers bei der Ausfiihrung der
technischen Aufgabe objektiv, zuverlassig und ursachlich mit dem Merkmal verknupft ist. Dies ist nicht der
Fall, wenn die behauptete Wirkung von subjektiven Interessen oder Praferenzen des Nutzers abhangt"
(Richtlinien fur die Priufung im Europaischen Patentamt, November 2019, Teil G-Kapitel II-21). Die
Vorinstanz hat wie erwahnt die "glaubhafte Unterstitzung" nicht weiter begriindet. Eine solche
Unterstlitzung liegt aber auf der Hand. Es geht darum, ob davon ausgegangen werden kann, dass es fir
das medizinische Personal nutzlich ist, wenn die Volumenanderung der beatmeten Lunge und die
Beatmungsfrequenz angezeigt wird, um so die kiinstliche Beatmung patientengerecht einstellen zu kénnen.
Dies ergibt sich, wie die Beschwerdegegnerin zu Recht geltend macht, ohne Zweifel aus dem naturlichen
anatomischen Kontext, so wie jeder Nutzer den Beatmungsvorgang und dessen Auswirkung am Patienten
auch aus seiner Lebenserfahrung kennt. Hierin unterscheidet sich der vorliegende Fall auch vom von der
Beschwerdefiihrerin zitierten Entscheid T 1802/13. Dort war eben gerade nicht ersichtlich, dass durch die
anspruchsgemasse Vorrichtung der Chirurg kausal unterstiitzt werde.

Die Vorinstanz hat daher den technischen Charakter zu Recht bejaht.

10.3.3. Nach Auffassung der Beschwerdefiihrerin verletzte die Vorinstanz sodann in formeller Hinsicht den
Anspruch auf rechtliches Gehdr gemass Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 52 ZPO, das Vertrauensprinzip und den
Grundsatz von Treu und Glauben im Zivilprozess nach Art. 5 Abs. 3 BV, Art. 9 BV und Art. 52 ZPO sowie
Art. 183 Abs. 3 ZPO und Art. 37 Abs. 3 Patentgerichtsgesetz (PatGG), indem es vom Fachrichtervotum und
auch von seiner bereits erwahnten eigenen Einschatzung in der Instruktionsverhandlung abwich. Die
Vorinstanz habe damit offensichtlich auf anderes Fachwissen zurlickgegriffen, ohne dieses zu deklarieren
und ohne die Abweichung zu begrinden. Die Beschwerdeflhrerin habe keine Mdglichkeit gehabt, auf
diesen "Uberraschungsschlag” zu reagieren. )

Damit verkennt die Beschwerdefiihrerin, dass sowohl das Fachrichtervotum wie Ausserungen eines
einzelnen Richters an einer Instruktionsverhandlung das Gericht selber nicht zu binden vermdgen. Von einer
Verletzung des Vertrauensprinzips oder von Treu und Glauben kann daher nicht die Rede sein.

Auch eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehor ist zu verneinen. Nach der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung besteht kein verfassungsrechtlicher Anspruch der Parteien, zur rechtlichen Wirdigung der
durch sie in den Prozess eingefiihrten Tatsachen noch besonders angehért zu werden (BGE 130 135 E. 5
S. 39; 108 la 293 E. 4c¢ S. 295; Urteil 4A_707/2016 vom 29. Mai 2017 E. 3.3). Eine Ausnahme besteht
namentlich dann, wenn ein Gericht seinen Entscheid mit einem Rechtsgrund zu begriinden beabsichtigt, auf
den sich die beteiligten Parteien nicht berufen haben und mit dessen Erheblichkeit sie verninftigerweise
nicht rechnen mussten (BGE 130 1l 35 E. 5 S. 39; 126 1 19 E. 2c/aa S. 22; zit. Urteil 4A_707/2016 E. 3.3).
Letzteres ist hier offensichtlich nicht gegeben.

Schliesslich ist auch nicht ersichtlich, inwiefern hinsichtlich der Technizitat "besondere Sachkunde einer
technisch ausgebildeten Richterin oder eines technisch ausgebildeten Richters" im Sinn von Art. 37 Abs. 3
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PatGG vorgelegen ware, die nicht offengelegt worden sei. Die Beschwerdefiihrerin substanziiert dies auch
nicht weiter. Sie schliesst dies offenbar aus der Tatsache, dass der Spruchkdrper dem Fachrichtervotum
nicht gefolgt ist. "Fachwissen" und "Fachrichtervotum" sind aber nicht das Gleiche. Mit dem Ausdruck
"Fachwissen", wie er auch in Art. 183 Abs. 3 ZPO verwendet wird, fordert das Gesetz besondere, tber die
allgemeine Lebenserfahrung hinausgehende Sachkenntnisse, wozu typische Branchenkenntnisse, nicht
mehr allgemein verstandliche wirtschaftliche und technische Erfahrungssatze, insbesondere
wissenschaftliche Erfahrungssatze, gehéren (Urteil 4A_412/2019 vom 27. April 2020 E. 4.2.2.2 mit
Hinweisen). Die Beschwerdeflhrerin legt aber nicht - jedenfalls nicht rechtsgendglich - dar, welches
konkrete Fachwissen vorliegend erforderlich gewesen ware und nicht offen gelegt worden sei.

1.

Nach Art. 56 EPU ist keine patentierbare Erfindung, was sich in naheliegender Weise aus dem Stand der
Technik ergibt. Die Vorinstanz hat nach dem "Aufgabe-L&sungs-Ansatz" beurteilt, ob die umstrittene
Erfindung dem Fachmann nach dem Stand der Technik nahelag.

11.1. Zum Stand der Technik gehért alles, was vor dem Anmelde- oder Prioritatsdatum der Offentlichkeit
durch schriftliche oder mindliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zuganglich
gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2 PatG, Art. 54 Abs. 2 EPU). Dokumente sind nach dem Verstandnis des
massgebenden Fachmanns am Prioritats- oder Anmeldetag auszulegen. Danach ist nicht nur der Wortlaut
eines Dokuments massgebend, sondern es sind auch Lésungen im Stand der Technik vorhanden, die sich
aufgrund der Vorveroffentlichung dem Fachmann in naheliegender Weise erschliessen; es kommt auf den
Gesamtinhalt einer Druckschrift an. Insbesondere ist das technische Allgemeinwissen des Fachteams zu
bertcksichtigen, wie es namentlich in Nachschlagewerken des einschlagigen Fachgebiets zuganglich ist.
Interne Kenntnisse wie Versuchsergebnisse gehdren dem Stand der Technik dagegen nicht an (BGE 144 il
337 E. 2.2 S. 340 f. mit umfassenden Hinweisen).

11.2. Der "Aufgabe-L6sungs-Ansatz" ( approche probleme-solution) umschreibt ein strukturiertes Vorgehen
zur Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit. Er wird von den technischen Beschwerdekammern des
Europaischen Patentamts angewendet und beruht auf der Grundlage, dass jede Erfindung aus einer
technischen Aufgabe und deren Lésung besteht. Die objektiv von der beanspruchten Erfindung geldste
Aufgabe wird danach zuerst ausgehend von dieser Erfindung durch die Ermittlung des (einzigen)
Dokumentes im Stand der Technik beurteilt, das dieser beanspruchten Erfindung am nachsten kommt.
Dieser nachstliegende Stand der Technik wird sodann mit der beanspruchten Erfindung verglichen und es
werden die strukturellen oder funktionellen Unterschiede im Einzelnen aufgelistet, um gestitzt darauf die
objektive technische Aufgabe zu formulieren, welche die beanspruchte Erfindung 16st. Schliesslich wird
gefragt, welche Schritte der massgebende Fachmann vom nachstliegenden Stand der Technik aus
unternehmen musste, um die technische Aufgabe zu I6sen (BGE 144 11l 337 E. 2.2.1 S. 341 f. mit
umfassenden Hinweisen).

Der Aufgabe-L6sungs-A nsatz ist eine Richtschnur, die gewahrleisten soll, dass die erfinderische Tatigkeit
so objektiv wie mdglich beurteilt wird; erfinderische Tatigkeit kann aber auch anders beurteilt werden (BGE
138 111 E. 2.2 S. 117; Urteil 4A_541/2013 vom 2. Juni 2014 E. 5.2.1; RAINER MOUFANG, a.a.O., N. 26
zu Art. 56 EPU; MANUEL SOLDENWAGNER, in: Européisches Patentlibereinkommen, 3. Aufl. 2019, N. 24
zu Art. 56 EPU). So wird etwa in der Praxis der deutschen Gerichte gefragt, welche Schritte der Fachmann
vollziehen muss, um zu den Lésungen des Streitpatents zu gelangen, ob er Anlass hatte, Uberlegungen in
diese Richtung anzustellen, und was im Einzelnen dafir oder dagegen spricht, dass der Fachmann
aufgrund solcher Uberlegungen zur Losung des Streitpatents gelangt. Dabei wird darauf abgestellt, was die
beanspruchte Lésung gegeniiber dem Stand der Technik tats&chlich leistet (BGE 138 Ill 111 E. 2.2 S. 117;
MANUEL SOLDENWAGNER, a.a.0., N 25 zu Art. 56 EPU). Die Beschwerdefiihrerin kritisiert zwar die
konkrete Anwendung des Aufgaben-Lésungs-Ansatzes durch die Vorinstanz. Sie bemangelt aber nicht,
dass die Vorinstanz die erfinderische Tatigkeit grundsatzlich anhand dieses Vorgehens beurteilt hat und
geht in ihrer Argumentation selber davon aus.

11.3. Nach den Feststellungen der Vorinstanz sind die Entgegenhaltung WO 933 und die Entgegenhaltung
Wachter et al 2003 gleich weit entfernt vom Gegenstand von Anspruch 1 und bilden somit gleichermassen
den "nachstliegenden Stand der Technik". Die Beschwerdefiihrerin geht selber davon aus, bei Wachter et al
2003 handle es sich um den relevanten nachstliegenden Stand der Technik.

11.4. Die Vorinstanz erwog, die objektive technische Aufgabe ergebe sich aus der/den tatsachlichen
technischen Wirkung/en der Unterscheidungsmerkmale. Vorliegend unterscheide sich der Gegenstand von
Anspruch 1 von WO 933 und Wachter et al 2003 durch das Fehlen der Merkmale 1F (b) und 1F (c), d.h. die
Darstellung der Volumenanderung der beatmeten Lunge mit jedem Atemzug durch eine Gréssenanderung
der Lungenform. Das Klagepatent formuliere entsprechend die Wirkungen der Unterscheidungsmerkmale
als die vereinfachte Diagnose eines kinstlich beatmeten Patienten. Eine weitere Aufgabe sei es, den
Zustand des Patienten auf eine Art und Weise erkennbar zu machen, die so schnell und intuitiv wie méglich
sei (Abs. 0014).

Die Beschwerdefiihrerin bestreite, dass die Erfindung diese "ambitionierte Aufgabe" I6se. In einem solchen
Fall sei umstritten, welcher Partei die Beweislast dafiir obliegt, dass die Erfindung die Aufgabe tatsachlich
I6st. Die Frage konne aber offen gelassen werden. Denn die erfindungsgemasse Losung liege selbst dann
nicht nahe, wenn man nicht von der in der Patentschrift formulierten Aufgabe der einfacheren und
schnelleren Diagnose des Zustands eines beatmeten Patienten ausgehe, sondern die objektive technische
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Aufgabe weniger ambitioniert im Zurverfligungstellen einer alternativen Darstellung von Daten zum Zustand
eines kinstlich beatmeten Patienten in qualitativer Form sehe.

11.4.1. Im Zusammenhang mit ihrer vorstehend abgehandelten Riige, wonach es im Hinblick auf die
Technizitat nicht genlige, lediglich eine alternative und nicht eine verbesserte Nutzung zu erméglichen, rigt
die Beschwerdeflihrerin diese von der Vorinstanz vorgenommene "weniger ambitionierte"
Aufgabenformulierung. Eine solche habe die Beschwerdegegnerin selber nicht substanziiert behauptet.
Woher die Vorinstanz eine derartige Aufgabenstellung entnehme, begriinde sie nicht. Jedenfalls entstamme
sie nicht dem Fachrichtervotum und auch nicht dem Klagepatent, dass in Absatz (0014) gerade eine
"ambitionierte" und viel breitere Aufgabe fir die Erfindung vorgebe. Dass die Vorinstanz losgelést vom
Schriftenwechsel und erst in der Urteilsbegrindung eine neue Aufgabe unterlege, zu der sich die
Beschwerdefiihrerin nicht habe dussern kbnnen, verletze auch ihr rechtliches Gehor und sei willkirlich.
Ausserdem entspreche dieses Vorgehen nicht dem Aufgabe-Losungs-Ansatz, bei dem ja eine objektive
technische Aufgabe, ausgehend vom nachstliegenden Stand der Technik, ermittelt werden soll. Diese von
der Vorinstanz formulierte Aufgabe bezeichne denn auch die kennzeichnenden Merkmale als das, was sie
eigentlich seien, eine bloss alternative Darstellung von Daten.

11.4.2. Die Feststellung der Aufgabe dient - in Verbindung mit den zu ihrer L6sung vorgeschlagenen Mitteln
- der Ermittlung des Erfindungsgegenstands. Insofern ist die Aufgabenstellung namentlich fiir die Wirdigung
des Erfindungsgegenstands bei der Priifung des Nicht-Naheliegens von Bedeutung. Die technische
Aufgabe ist entgegen dem, was die Beschwerdefiihrerin anzunehmen scheint, kein tatsachliches
Vorbringen, das fir sich rechtsbegriindende Wirkung haben kann (i.d.S. auch die deutsche
Rechtsprechung; vgl. Beschluss des BGH vom 26. September 1989, X ZB 19/88 E. 2, in: GRUR 1990 S. 33
ff.; Beschluss des BGH vom 12. Oktober 1976, X ZB 20/75, E. 2, in: GRUR 1977 S. 214 ff.). Im Ubrigen trifft
es nicht zu, dass die Neuformulierung Uberraschend und "losgeldst vom Schriftenwechsel" erfolgte. Die
Beschwerdegegnerin weist zu Recht darauf hin, dass sie in ihrer Stellungnahme zur Duplik das Bereitstellen
einer Alternativdarstellung als eine zulassige objektive technische Aufgabe formuliert und darauf
hingewiesen hat, die erfindungsgemasse Darstellung miisse nicht notwendigerweise besser sein als die aus
dem Stand der Technik vorbekannte Darstellung. Die Vorinstanz hat diese Stellungnahme zur Duplik als
zuldssig erachtet, was von der Beschwerdeflihrerin nicht beanstandet wird. Von einer Verletzung des
rechtlichen Gehors oder Willkir kann daher nicht die Rede sein.

Es trifft zu, dass die Vorinstanz die Neuformulierung nicht weiter begriindete. Es ergibt sich aber ohne
Weiteres, dass sie die Formulie rung der Aufgabe entsprechend dem von ihr ermittelten technischen Erfolg
angepasst hat, weil sie davon ausging, die in der Patentschrift bezeichnete Aufgabe werde nicht -
beweismassig erhartet - geldst. Dieses Vorgehen entspricht entgegen der Beschwerdefiihrerin dem
Aufgabe-Ldsungs-Ansatz, wie er vom EPA angewendet wird. Danach kann eine Neuformulierung dazu
fuhren, dass die objektive technische Aufgabe weniger anspruchsvoll abgefasst wird als urspringlich in der
Anmeldung beabsichtigt. Als Beispiel wird erwahnt, dass die urspriingliche Aufgabenstellung auf eine
Verbesserung gerichtet war, aber keine Beweise dafiir vorliegen (vgl. Richtlinien 2019, Teil G - Kapitel VII-5;
EPA-Entscheide T 0884/92 vom 22. April 1996 E. 3.2; T 0495/91 vom 20. Juli 1993 E. 4; T 419/93 vom 19.
Juli 1995 E. 4.7; kritisch hierzu: KLAUS-JURGEN MELLULIS, a.a.O., N. 98 zu Art. 52 EPU). Entsprechend
wird in der Lehre auch gesagt, anstelle dem Begriffspaar "Aufgabe-Lésung" wiirde besser gesagt: Lésung
und damit erreichter technischer Erfolg (BEAT SCHACHENMANN, Begriff und Funktion der Aufgabe im
Patentrecht, 1986, S. 48). Eine andere Frage ist aber, ob im Hinblick auf die "weniger ambitionierte"
Aufgabe - wie die Vorinstanz annimmt - noch von Nicht-Naheliegen der Erfindung ausgegangen werden
kann.

11.5. Die Vorinstanz hat schliesslich entsprechend dem Aufgaben-Lésungs-Ansatz gepriift, ob sich im Stand
der Technik insgesamt eine Lehre findet, welche die mit der objektiven technischen Aufgabe befasste
Fachperson veranlassen wirde, den nachstliegenden Stand der Technik unter Berticksichtigung dieser
Lehre zu andern oder anzupassen und so zur streitgegenstandlichen Erfindung zu gelangen. Sie verwarf
verschiedene Angriffe auf Anspruch 1 wegen mangelnder erfinderischer Tatigkeit, welche in der
Beschwerde nicht (mehr) thematisiert werden. Darauf ist somit nicht mehr einzugehen.

11.5.1. Sie wies schliesslich auch den Angriff auf Anspruch 1 wegen mangelnder erfinderischer Tatigkeit
gegenuber Wachter et al. 2003 zurtick. Wachter et al. 2003 offenbare wie bereits erwahnt die Merkmale 1F
(b) und 1F (c) nicht, d.h. es werde nicht gezeigt, dass das Atemzugsvolumen mit jedem Atemzug durch eine
Grossenanderung der Lunge dargestellt wird. Das Atemzugsvolumen werde in Wachter et al. 2003 durch
einen Blasebalg dargestellt, dessen Hohe sich zudem nicht bei jedem Atemzug &ndere, sondern nur, wenn
das applizierte Tidalvolumen geéandert werde. Um ausgehend von Wachter et al. 2003 zum Gegenstand von
Anspruch 1 zu gelangen, misse der Fachmann nicht einfach das mit jedem Atemzug mit einem Blasbalg
dargestellte Atemzugsvolumen durch eine sich in der Grosse andernde Lunge ersetzen. Wachter et al. 2003
offenbare nicht, dass der Blasbalg mit jedem Atemzug animiert werde, sondern nur, dass er bei einer durch
den Bediener vorgenommenen Anderung des applizierten Tidalvolumens seine Hohe andere. Es brauche
somit mindestens zwei Schritte, um von Wachter et al. 2003 zur Erfindung zu gelangen. Der Fachmann
musse erstens den sich nur bei Anderung des applizierten Tidalvolumens andernden Blasbalg durch eine
Darstellung ersetzen, die sich bei jedem Atemzug andere. Zweitens miisse er den Blasbalg durch ein sich in
der Grosse anderndes Lungensymbol ersetzen. yyy, auf das sich die Beschwerdefiihrerin in Verbindung mit
Wachter et al. 2003 berufe, lege allenfalls nahe, dass eine Volumenanderung der Lunge durch ein sich in
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der Grosse anderndes Lungensymbol dargestellt werden kann, aber nicht, die statische Anzeige des
Atemzugsvolumens gemass Wachter et al. 2003 durch eine sich mit jedem Atemzug &ndernde ("animierte")
Darstellung zu ersetzen. Der Gegenstand von Anspruch 1 des Klagepatents beruhe daher ausgehend von
Wachter et al. 2003 auf erfinderischer Tatigkeit, selbst wenn der Anspruch gegeniber dem Stand der
Technik bloss eine Alternative zur Verfligung stelle.

11.5.2. Was die Beschwerdeflihrerin gegen diese Beurteilung vorbringt, Giberzeugt nicht. Sie macht geltend,
auch Wachter et al. 2003 verfolge das Ziel, die Informationsdarbietung intuitiver zu gestalten ("The final
graphical pulmonary display improved the overall intuitiveness by 18 %"). Bekannt sei gestitzt darauf auch,
dass sich die "Intuitivitdt" noch verandern kann, insbesondere am eigentlichen Gerat, wenn die
Piktogramme letztlich animiert werden. Der so aufgezeigte Weg flihre direkt zur Lésung gemass Anspruch
1, namlich der Darstellung des sich andernden Lungenvolumens mittels einer animierten Gréssenanderung
der Lunge. Denn zu einer animierten Lungenform ausgehend von der Lehre gemass Wachter et al. 2003 -
wonach je naher eine Grafik der zu Grunde liegenden anatomischen Form komme, desto eher sie als
solche intuitiv erkannt werde - existiere keine Alternative.

Damit setzt sich die Beschwerdefuhrerin nicht mit dem von der Vorinstanz hervorgehobenen ersten Schritt
auseinander - dass die Hohe des Atemzugsvolumens bei Wachter et al. 2003 sich nicht bei jedem Atemzug
andere, sondern nur bei Anderung des durch den Bediener der Beatmungsmaschine applizierten
Tidalvolumens. lhre Aus fiihrungen beziehen sich vielmehr auf den zweiten Schritt, die notwendige
Ersetzung des Blasbalgs durch ein sich in der Grésse anderndes Lungensymbol (und damit die Erhéhung
der Intuitivitat). Damit liegt keine gentigende Ruge vor (vgl. E. 2 hiervor); darauf kann nicht eingetreten
werden.

Mit der Vorinstanz ist somit davon auszugehen, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des Klagepatents auf
erfinderischer Tatigkeit beruht und da der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht naheliegend ist, es auch der
Gegenstand der Kombination von Anspruch 1 und den Anspriichen 5-7 nicht ist.

12.

Die Erfindung ist in der Patentschrift so darzulegen, dass der Fachmann sie ausfiihren kann, andernfalls
das Patent nicht gultig ist (Art. 83 EPU; Art. 26 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 50 Abs. 1 PatG). Ausfuhrbarkeit
bedeutet, dass dem Fachmann eine so deutliche und vollstadndige Anleitung vermittelt wird, dass er
aufgrund der Informationen und seines Fachwissens in der Lage ist, die von der Lehre vermittelte
technische Lésung zuverlassig und wiederholbar praktisch auszufiihren. So ist namentlich eine technische
Erfindung nur dann patentierbar, wenn die angestrebte technische Lésung mit Sicherheit erreicht wird und
diese nicht zufallig ist. Dabei missen fachtechnisch selbstverstandliche Elemente nicht offenbart werden
(BGE 144 111 337 E. 2.2.2 S. 342 f. mit Hinweisen).

12.1. Die Vorinstanz erwog, der von der Beschwerdefiihrerin zu erbringende Beweis der mangelnden
Offenbarung misse entweder an einem konkreten Beispiel (unter Nachweis von experimentellen
Resultaten) oder wenigstens auf Basis substanziierter und plausibler Beispiele gefiihrt werden. Die
Bestreitung seitens der Beschwerdeflihrerin erschépfe sich aber in der Behauptung, dass sich die Erfindung
nicht ausfiihren lasse. Sie mache keine konkreten Beispiele. Die Einrede der mangelnden Offenbarung sei
daher bereits mangels substanziierten Vortrags nicht zu héren.

Jedoch flihre auch eine materielle Prifung zu keinem andern Ergebnis. Welche technische Wirkung die
Darstellung der drei veranderlichen Werte habe, z.B. auf die Wahrnehmung der Nutzer, werde im Anspruch
nicht definiert. Bei den Merkmalen handle es sich nicht um funktionale Merkmale, die durch ihre Wirkung
oder ein zu erreichendes Ziel charakterisiert waren. Die blosse Moglichkeit der Verwirklichung der
strukturellen Merkmale gentlige, damit die Erfindung ausfiihrbar sei. Das sei hier der Fall. Es sei dem
Fachmann gestiitzt auf die Offenbarung im Klagepatent ohne Weiteres moglich, drei verschiedene
veranderliche Werte in der geforderten Weise - also in qualitativer Weise, in einem einzigen graphischen
Element und mit qualitativen Informationen zur Compliance - darzustellen (was insoweit auch unbestritten
erscheine).

12.2. Die Riugen der Beschwerdeflihrerin beziehen sich auf die materiellen Ausfihrungen der Vorinstanz.
Ausflihrungen zur primaren prozessualen Begriindung der Vorinstanz fehlen. Beruht der angefochtene
Entscheid aber auf mehreren selbstandigen Begriindungen, die je fiir sich den Ausgang des Rechtsstreits
besiegeln, so hat der Beschwerdefiihrer unter Einhaltung der Begriindungsanforderungen nach Art. 42 Abs.
2 und Art. 106 Abs. 2 BGG darzulegen, dass jede von ihnen Recht verletzt; andernfalls kann auf die
Beschwerde nicht eingetreten werden (BGE 142 11l 364 E. 2.4 S. 368). Auf die Riige ist somit nicht weiter
einzugehen.

13.

Die Beschwerdefiihrerin riigt, die Vorinstanz habe willkirlich und in Verweigerung des rechtlichen Gehors
den angebotenen Zeugen D. nicht angehort.

13.1. Die Vorinstanz erwog, soweit die Beschwerdeflhrerin den Zeugen D. Uberhaupt zu

Tatsachen anrufe, seien die angeblich zu beweisenden Tatsachen ungenigend substanziiert. Zu
Rechtsfragen sei ein Zeugenbeweis nicht moglich. Um solche handle es sich aber, wenn der Zeuge zu
beantworten hatte, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 eine technische Handlungsanweisung sei, wie der
fiktive Fachmann den Begriff "qualitative Informationen" im Sinne des Anspruchs verstehe oder den
(unstrittigen) Inhalt einer Entgegenhaltung. Auch wenn der Zeuge D. Mitautor der Publikation
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Wachter et al 2003 gewesen sei, kdnne er nicht den objektiven Offenbarungsgehalt der Publikation
bestimmen, wie er vom fiktiven Durchschnittsfachmann verstanden werde.

Der Zeuge D. werde auch dazu angerufen, ob die Erfindung im Vergleich zum Stand der Technik
zu einer verbesserten intuitiven Erfassung dargestellter Werte flihre, respektive dass die dazu von der
Beschwerdegegnerin eingereichte Studie den Beweis hierflr nicht erbringen kénne. Die Behauptungen, die
das Zeugnis des Zeugen beweisen solle, seien aber nicht ausreichend substanziiert.

13.2. Die Beschwerdefuhrerin macht geltend, sie habe den Zeugen D. im Wesentlichen zu zwei
Themen benannt: zur fehlenden technischen Wirkung der alternativen Darstellung sowie zum allgemeinen
Fachwissen und dessen Vorbekanntsein. Sie verweist dazu auf verschiedene Stellen in ihrer Duplik, welche
Beweisantrage an der Hauptverhandlung wiederholt worden seien. Damit gentigt sie den
Rugeerfordernissen nicht. Sie musste im Einzelnen darlegen, inwieweit sie an den angegebenen Stellen
wirklich Tatsachenbehauptungen und nicht - wie die Vorinstanz in ihrer zutreffenden Abgrenzung darlegt -
Rechtsfragen thematisiert hat. Soweit sie sich auf den an verschiedenen Stellen in der Duplik beantragten
Zeugenbeweis durch Prof. D. zum allgemeinen Fachwissen bezieht, ist nicht ersichtlich, dass an
einer dieser Stellen ein substanziierter Beweisantrag gestellt worden wére. Der Antrag, der Zeuge hatte
"das zum Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents allgemein bekannte Fachwissen zu erlautern”, gentigt
nicht.

Konkret riigt die Beschwerdefihrerin, in Bezug auf den fehlenden technischen Effekt sei die Begriindung
der Vorinstanz willklrlich und geradezu absurd, weil der Zeuge subsidiar auch als Gegenbeweis zur
klagerischen Studie angeboten worden sei. In diesem Zusammenhang sei zusatzlich auch ein
kognitionspsychologisches/medizinisches Gutachten angeboten worden. Darauf ist nicht weiter einzugehen,
denn die Vorinstanz hat in ihrer Beurteilung wie bereits erwahnt gerade nicht auf die von der
Beschwerdegegnerin beigebrachte Studie abgestellt und diese vielmehr als nicht zum Beweis geeignet
bezeichnet. Somit stellte sie die Frage der Abnahme von Beweisen zum Gegenbeweis gar nicht.

14.

14.1. Die Vorinstanz bejahte im Rahmen der Verletzungsanalyse, dass die angegriffenen Beatmungsgerate
der Serie "C. " der Beschwerdeflhrerin mit aktivierter "animierter Lunge" alle Merkmale des
geltend gemachten Anspruchs 1 wortsinngemass erfiillen. Sie bejahte also eine Nachmachung. Die
Beschwerdefiihrerin wendet ein, ihre Lésung mache ausschliesslich von gemeinfreien Lésungen und
Konzepten Gebrauch. Dieser Einwand des freien Stands der Technik habe jedoch nur bei

Nachahmungen bzw. aquivalenten Patentverletzungen (nach europaischer Terminologie) seine
Berechtigung. Da dieser Einwand somit vorliegend nicht zum Tragen komme, sei nicht weiter auf das
Vorbringen der Beschwerdefiihrerin einzugehen, wonach die Beschwerdegegnerin selber in einem
auslandischen Verfahren eine bloss aquivalente Verletzung vorgetragen habe. Sicherlich sei es fir die
Glaubwiurdigkeit einer Partei nicht forderlich, wenn sie in parallelen Verfahren widerspriichliche Standpunkte
vertrete. Vorliegend sei aber nicht klar, ob tGberhaupt widerspriichliches Verhalten vorliege. Denn die in
japanischer Sprache verfassten Anspriiche des japanischen Patents missten den im vorliegenden
Verfahren zu prifenden Anspriichen des europaischen Patents nicht entsprechen, ebenfalls kénnten sich
die Grundsatze zur Auslegung von Patentanspriichen in Japan von denen in der Schweiz unterscheiden
und eine andere Prozesstaktik notwendig machen.

14.2. Die Beschwerdefiihrerin rigt im Hinblick auf diese Begriindung einzig eine Verletzung des rechtlichen
Gehors. Die Vorinstanz habe die von ihr eingereichte Stellungnahme ihres Rechtsvertreters im japanischen
Verfahren vom 12. Februar 2019 und ihre damit zusammenhangenden Argumente libergangen. Dort habe
sie die Patentanspriche bzw. Merkmale des japanischen Patentes und des Klagepatentes verglichen.

Die Vorinstanz hat das rechtliche Gehor nicht verletzt. Sie hat sich auf die entsprechende Argumentation der
Beschwerdefihrerin in deren Stellungnahme vom 15. Februar 2019 bezogen, aber sie erachtete die dort
vorgenommenen Vergleiche als nicht Gberzeugend unter Hinweis namentlich darauf, dass die Anspriche
des japanischen Patents in japanisch verfasst sind. Damit setzt sich die Beschwerdeflhrerin nicht
auseinander, weshalb bereits deshalb auf ihre Riige nicht einzutreten ist (vgl. E. 2 hiervor), ohne dass noch
auf die weiteren Einwande einzugehen ist.

15.

Die Beschwerde ist somit abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens
tragt die Beschwerdeflhrerin die Gerichtskosten (Art. 66 Abs. 1 BGG). Sie hat der Beschwerdegegnerin
deren Parteikosten fir das Verfahren vor Bundesgericht zu ersetzen (Art. 68 Abs. 2 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2,
Die Gerichtskosten von Fr. 20'000.-- werden der Beschwerdeflihrerin auferlegt.
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D.ie Beschwerdefiihrerin hat die Beschwerdegegnerin fir das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 22'000.--
zu entschadigen.

4.

Dieses Urteil wird den Parteien und dem Bundespatentgericht schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 16. Juli 2020

Im Namen der . zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Prasidentin: Kiss

Der Gerichtsschreiber: Curchod
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