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I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung

Bundesrichterin Klett, Prasidentin,
Bundesrichter Corboz, Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiber Leemann.

Verfahrensbeteiligte
4A_111/2011

X. AG,

vertreten durch Rechtsanwalte

Dr. Michael Ritscher und Dr. Simon Holzer,
Klagerin und Beschwerdefiihrerin,

gegen
Y. AG,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christian Hilti,
Beklagte und Beschwerdegegnerin,

und
4A 109/2011

Y. AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christian Hilti,
Beklagte und Beschwerdefiihrerin,

gegen

X. AG,

vertreten durch Rechtsanwalte

Dr. Michael Ritscher und Dr. Simon Holzer,
Klagerin und Beschwerdegegnerin,

Gegenstand
Patentrecht; Verletzung,

Beschwerden gegen den Entscheid des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen vom 25. Oktober
2010.

Sachverhalt:

A.

A.a Die X. AG (Klagerin) mit Sitz in Z. entwickelt und produziert
Federkernmaschinen, mit denen aus Stahldraht Federkerne fiir Matratzen hergestellt werden. Die
Y. AG (Beklagte) fertigt und vertreibt Federkernmaschinen.

A.b Die Klé&gerin ist Inhaberin der folgenden Patente:

- Européisches Patent EP 111. betreffend Vorrichtung zum Ausrichten von Federn. Dieses

Patent geht auf eine internationale Anmeldung zurlck, die am 30. Juni 2003 beim Eidgendssischen
Institut fir Geistiges Eigentum (IGE) hinterlegt wurde. Die internationale Anmeldung wurde am 5.
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Februar 2004 publiziet und ein allfalliger Schadenersatzanspruch der Klagerin besteht
unbestrittenermassen ab diesem Datum. Der Hinweis auf die Erteilung des Patents wurde am 8. Juni
2005 veroffentlicht.

- Schweizerisches Patent CH 222. , das unbestrittenermassen mit EP 111.
gegenstandsgleich ist. Es wurde ebenfalls am 30. Juni 2003 angemeldet und am 15. Februar 2005
erteilt und publiziert. CH 222. geht auf dieselbe internationale Patentanmeldung wie EP
111. zurlick. Unbestrittenermassen fiel die Wirkung von CH 222. gemass Art. 125
PatG (SR 232.14) dahin, als am 8. Juni 2006 die Einspruchsfrist des europdischen Patents
unbenutzt ablief.

- Schweizerisches Patent CH 333. betreffend Vorrichtung zum Ausrichten von Federn, das
am 30. November 2006 erteilt und veréffentlicht wurde. Mit Schreiben vom 13. Juli 2009 beantragte
die Klagerin wahrend des vorinstanzlichen Verfahrens, nachdem das Gerichtsgutachten vorlag, beim
IGE einen Teilverzicht auf CH 333. . Das IGE hielt mit Schreiben vom 5. August 2009 fest,
die Voraussetzungen fir einen Teilverzicht geméass Art. 24 Abs. 1 lit. ¢ PatG seien erflllt, womit der
am 13. Juli 2009 vorgelegte Patentanspruch 1 in der neuen Fassung angenommen werden kénne.
Am 30. September 2009 wurde die Verzichtserklarung veréffentlicht.

Die drei Patente betreffen Vorrichtungen zum Ausrichten der Knoten oder Drahtenden an den
Endringen von Federn beim Transport der Federn von einer Federwindemaschine zu einem
Federkernmontageautomaten. Die Erfindungsaufgabe besteht jeweils darin, eine Vorrichtung zum
Ausrichten von Federn bzw. deren Knoten oder generell der Endbereiche in eine vorgebbare und
jederzeit anderbare Winkellage zu schaffen.

A.c Die Beklagte reichte am 11. Februar 2005 Uber den Vertrag vom 19. Juni 1970 Uber die
internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT, SR 0.232.141.1) eine
Patentanmeldung ein, die am 25. August 2005 unter der Bezeichnung "Federwendevorrichtung”
verdffentlicht wurde.

B.

B.a Am 20. Juli 2006 erhob die Klagerin beim Handelsgericht des Kantons St. Gallen Klage mit den
folgenden Rechtsbegehren:

"1. Der Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine
amtliche Verflgung (Busse oder Haft) fir den Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, in
Federkernmaschinen zum Einsatz gelangende Federwendevorrichtungen herzustellen, zu
gebrauchen, anzubieten, zu vertreiben oder sonst wie in Verkehr zu bringen, bei welchen die Federn
von einer Federwindemaschine angeliefert werden, von einem Transportstern mittels Klemmen
erfasst und in eine Umsetzeinheit Gberflhrt werden und von dort Uber ein Kassettenrad an eine
Federtransportvorrichtung zum Weitertransport der ausgerichteten Federn zum Montageautomaten
gelangen, wobei die vorgenannte Umsetzeinheit ein aus zwei Klemmplatten bestehendes,
antreibbares und sich beabstandet gegeniberliegendes Drehtellerpaar umfasst, dessen gemeinsame
Drehachse relativ zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert ist und durch einen Servomotor
angetrieben wird, so dass eine zwischen dem Drehtellerpaar gespannt gehaltene Feder in eine
beliebig wéahlbare Drehwinkel-Endstellung gebracht werden kann, insbesondere Vorrichtungen in
vollautomatischen Y. -Transfer-Linien (Typenbezeichnung A. ) geméss folgender
Abbildung:

2. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klagerin Uber den Umfang der seit dem 5. Februar 2004
ausgelieferten Federkernmaschinen, die eine Federwendevorrichtung gemass Ziffer 1 aufwiesen,
Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen und zwar unter Angabe

- der Herstellungsmengen und -zeiten;

- der einzelnen Angebote, aufgeschlisselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie
Typenbezeichnungen und den Namen und Anschriften der Angebotsempfénger;

- der einzelnen Lieferungen, aufgeschlisselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen sowie
Typenbezeichnungen und Namen und Anschriften der Abnehmer;

- der betriebenen Werbung, aufgeschlisselt nach Werbetragern, deren Auflagen, Verbreitungsraumen
und Verbreitungsgebieten;

- der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlisselten Gestehungskosten und des erzielten
Gewinns;

- wobei der Beklagten vorbehalten ist, den Namen und die Anschriften der nicht gewerblichen
Abnehmer sowie der Angebotsempfanger anstelle der Klagerin einem von dieser zu bezeichnenden
und ihr gegenlber zur Verschwiegenheit verpflichteten anerkannten Wirtschaftsprifer mitzuteilen,
sofern die Beklagte dessen Kosten tragt und den Wirtschaftsprifer erméachtigt und zugleich
verpflichtet, der Klagerin auf Nachfrage hin Auskunft dartiber zu erteilen, ob ein bestimmter Abnehmer
oder Angebotsempfénger in der Rechnungslegung enthalten ist.

3. Die Beklagte sei zu verurteilen, der Kl&gerin finanzielle Wiedergutmachung zu leisten flr den seit
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dem 5. Februar 2004 erfolgten Vertrieb von Federkern-Montagemaschinen, die eine
Federwendevorrichtung gemass Ziffer 1 aufweisen, wobei der Klagerin Gelegenheit zu geben ist, nach
Durchfiihrung der in Ziffer 2 begehrten Auskunftserteilung und Rechnungsablegung ihren Anspruch zu
beziffern und sich fir Schadenersatz oder Gewinnherausgabe zu entscheiden.

4. Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zu Lasten der Beklagten, einschliesslich der Kosten des
beigezogenen Patentanwalts."

Die Klagerin stltzte sich auf den schweizerischen Teil ihres europédischen Patents EP 111.

sowie auf ihr gegenstandsgleiches schweizerisches Patent CH 222. . Sie machte geltend,
die Federwendevorrichtungen der Beklagten verletzten die Anspriiche dieser beiden Klagepatente.

Die Beklagte beantragte die Klageabweisung und hielt der Klage unter anderem die Einwendung der
Patentnichtigkeit entgegen. Sie stellte sich auf den Standpunkt, dass ihre Maschinen die
Klagepatente nicht verletzten. Um jegliches Risiko einer Patentverletzung auszuschliessen, habe sie
ihre Maschinen jedoch modifiziert und alle bereits ausgelieferten Maschinen nachtraglich umgebaut.
Mit Replik vom 14. Méarz 2007 wiederholte die Klagerin Ziffer 1 ihrer Klagebegehren und erweiterte
insbesondere das verlangte Verbot betreffend die in Federkernmaschinen der Beklagten zum Einsatz
gelangenden Federwendevorrichtungen auf die von der Beklagten modifizierte Ausfihrungsform mit
den folgenden Rechtsbegehren:

"1,

2. Der Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine
amtliche Verflgung (Busse oder Haft) far den Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, in
Federkernmaschinen zum Einsatz gelangende Federwendevorrichtungen herzustellen, zu
gebrauchen, anzubieten, zu vertreiben oder sonst wie in Verkehr zu bringen, bei welchen die Federn
von einer Federwindemaschine angeliefert werden, von einem Transportstern mittels Klemmen
erfasst und in eine Umsetzeinheit Gberflhrt werden und von dort Uber ein Kassettenrad an eine
Federtransportvorrichtung zum Weitertransport der ausgerichteten Federn zum Montageautomaten
gelangen, wobei die vorgenannte Umsetzeinheit ein aus zwei Klemmplatten bestehendes,
antreibbares und sich beabstandet gegeniberliegendes Drehtellerpaar umfasst, dessen gemeinsame
Drehachse sich linear hin- und her bewegt und durch einen Servomotor angetrieben wird, so dass eine
zwischen dem Drehtellerpaar gespannt gehaltene Feder in eine beliebig wahlbare Drehwinkel-
Endstellung gebracht werden kann, insbesondere Vorrichtungen gemass folgender Abbildung:

3. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klagerin Uber den Umfang der seit dem 5. Februar 2004
ausgelieferten Federkernmaschinen, die eine Federwendevorrichtung gemass Ziffer 1 und/oder Ziffer
2 aufweisen, Auskunft zu erteilen und fir Federkernmaschinen geméss Ziffer 1 und Ziffer 2 je
separat Rechnung zu legen und zwar unter Angabe

- der Herstellungsmengen und -daten;

- der einzelnen Angebote, aufgeschlisselt geméss Angebotsmengen, -daten und -preisen sowie
Typenbezeichnungen und den Namen und Anschriften der Angebotsempfénger;

- der einzelnen Lieferungen, aufgeschlisselt nach Liefermengen, -daten und -preisen sowie
Typenbezeichnungen und Namen und Anschriften der Abnehmer;

- der betriebenen Werbung, aufgeschlisselt nach Werbetragern, deren Auflagen, Verbreitungsraumen
und Verbreitungsgebieten;

- der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlisselten Gestehungskosten und des erzielten
Gewinns;

- wobei der Beklagten vorbehalten ist, den Namen und die Anschriften der nicht gewerblichen
Abnehmer sowie der Angebotsempfanger anstelle der Kldgerin einem von dieser zu bezeichnenden
und ihre gegenlber zur Verschwiegenheit verpflichteten anerkannten Wirtschaftsprifer mitzuteilen,
sofern die Beklagte dessen Kosten tragt und den Wirtschaftsprifer erméachtigt und zugleich
verpflichtet, der Klagerin auf Nachfrage hin Auskunft dartiber zu erteilen, ob ein bestimmter Abnehmer
oder Angebotsempfénger in der Rechnungslegung enthalten ist;

- ob, wann und wie Federkernmaschinen gemass Ziffer 1 umgeristet wurden und wer fir die
Umristungskosten aufkam.

4. Die Beklagte sei zu verurteilen, der Klégerin finanzielle Wiedergutmachung zu leisten flr den seit
dem 5. Februar 2004 erfolgten Vertrieb von Federkernmaschinen, die eine Federwendevorrichtung
gemass Ziffer 1 und/oder Ziffer 2 aufweisen, wobei der Klagerin Gelegenheit zu geben ist, nach
Durchfiihrung der in Ziffer 3 begehrten Auskunftserteilung und Rechnungslegung ihren Anspruch zu
beziffern und sich fir Schadenersatz oder Gewinnherausgabe zu entscheiden.

Unter Kosten- und Entschédigungsfolgen zu Lasten der Beklagten, einschliesslich der Kosten des
beigezogenen Patentanwalts."

Die Klagerin machte geltend, auch die von der Beklagten modifizierte Ausfihrungsform verletze ihre
beiden Klagepatente EP 111 sowie CH 222. . Sie begriindete ihre
Rechtsbegehren nunmehr auch mit dem zwischenzeitlich am 30. November 2006 erteilten
schweizerischen Patent CH 333. . Die Beklagte machte in ihrer Duplik geltend, das Patent
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CH 333. sei ebenfalls nichtig und bestritt eine Patentverletzung durch ihre Maschinen. Im
Ubrigen erhob die Beklagte gegeniiber dem geltend gemachten Anspruch auf Schadenersatz bzw.
Gewinnherausgabe die Verjdhrungseinrede.

B.b Mit Urteil vom 25. Oktober 2010 (schriftliche Eréffnung des Rechtsspruchs am 25. Oktober
2010; Zustellung des begrindeten Entscheids am 10. Januar 2011) entschied das Handelsgericht des
Kantons St. Gallen in teilweiser Gutheissung der Klage wie folgt:

"1. Die Beklagte wird verpflichtet, bei Vollstreckbarkeit des Entscheides der Klagerin Uber den
Umfang der seit dem 5. Februar 2004 ausgelieferten Federkernmaschinen, die eine
Federwendevorrichtung aufweisen, welche wie folgt umschrieben ist:

Eine in Federkernmaschinen zum Einsatz gelangende Federwendevorrichtung, bei welcher die Federn
von einer Federwindemaschine angeliefert werden, von einem Transportstern mittels Klemmen
erfasst und in eine Umsetzeinheit Gberflhrt werden und von dort Uber ein Kassettenrad an eine
Federtransportvorrichtung zum Weitertransport der ausgerichteten Federn zum Montageautomaten
gelangen, wobei die vorgenannte Umsetzeinheit ein aus zwei Klemmplatten bestehendes,
antreibbares und sich beabstandet gegeniberliegendes Drehtellerpaar umfasst, dessen gemeinsame
Drehachse relativ zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert ist und durch einen Servomotor
angetrieben wird, so dass eine zwischen dem Drehtellerpaar gespannt gehaltene Feder in eine
beliebig wéahlbare Drehwinkel-Endstellung gebracht werden kann, insbesondere Vorrichtungen in
vollautomatischen Y. -Transfer-Linien (Typenbezeichnung A. ) geméss folgender
Abbildung:

Auskunft zu erteilen und fir die oben umschriebenen Federkernmaschinen Rechnung zu legen und
zwar unter Angabe

- der Herstellungsmengen und -daten;

- der einzelnen Lieferungen, aufgeschlisselt nach Liefermengen, -daten und -preisen sowie
Typenbezeichnungen;

- der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschliisselten Gestehungskosten und des erzielten
Gewinns.

- ob, wann und wie die oben umschriebenen Federkernmaschinen umgertstet wurden und wer fir die
Umristungskosten aufkam.

Uber die finanzielle Wiedergutmachung wird das Gericht nach Auskunftserteilung entscheiden.”

Im Ubrigen wies das Handelsgericht die Klage ab (Dispositiv-Ziffer 2). Die Gerichtskosten von Fr.
115'276.05 auferlegte es der Klagerin zu 3/4 und der Beklagten zu 1/4 (Dispositiv-Ziffer 3). Im
Ubrigen verpflichtete das Handelsgericht die Klagerin zur Zahlung einer Parteientschadigung von Fr.
40'000.-- an die Beklagte.

Das Handelsgericht erwog, dass die Maschinen herkdmmlicher Konstruktionsweise der Beklagten in
den wortlautgemassen Schutzbereich von Anspruch 1 von EP 111 und/oder CH
222. falle. Mangels Rechtsschutzinteresses wies es das Unterlassungsbegehren dennoch
ab, da die Klagerin eine Wiederholungsgefahr nicht nachgewiesen habe. Dagegen schitzte das
Handelsgericht teilweise das Auskunftsbegehren der Klagerin in Bezug auf den Umfang der seit dem
4. Februar 2004 ausgelieferten Maschinen herkdmmlicher Konstruktion im Hinblick auf das auf
finanzielle Wiedergutmachung lautende Klagebegehren.

Die gegen die Maschinen modifizierter Konstruktion gerichteten Unterlassungsbegehren der Klégerin

wies die Vorinstanz mit der Begrindung ab, die beiden Patente EP 111. und CH
222. wirden durch diese Konstruktion nicht verletzt. Sie erwog zudem, die neue
Konstruktionsweise falle an sich zwar in den Schutzbereich von CH 333. , dieses sei jedoch
teilnichtig.

Die Vorinstanz verwarf im Ubrigen die von der Beklagten erhobene Verjahrungseinrede.

C.

Beide Parteien haben gegen den Entscheid des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen vom 25.
Oktober 2010 Beschwerde in Zivilsachen erhoben.

Die Klagerin beantragt dem Bundesgericht, es seien Dispositiv-Ziffern 2, 3 und 4 des angefochtenen
Entscheids aufzuheben und es sei die Klage im Wesentlichen gutzuheissen. Im Weiteren seien die
vorinstanzlichen Gerichtskosten der Beklagten aufzuerlegen, die fir das vorinstanzliche Verfahren
zudem zur Zahlung einer Parteientschadigung von Fr. 80'000.-- an die Klagerin zu verpflichten sei.
Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurlickzuweisen.

Die Beklagte beantragt in ihrer Beschwerde, es sei Dispositiv-Ziffer 1 des Urteils des Handelsgerichts
vom 25. Oktober 2010 aufzuheben und die Klage auf Auskunfterteilung und Rechnungslegung
beziglich Federkernmaschinen herkémmlicher Konstruktion der Beklagten abzuweisen. Eventualiter
sei die Sache zwecks Abklarung der Frage der Verjahrung an die Vorinstanz zuriickzuweisen. Im
Weiteren seien Dispositiv-Ziffern 3 und 4 des angefochtenen Entscheids aufzuheben und die Kosten
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des vorinstanzlichen Verfahrens seien der Klagerin aufzuerlegen, die zudem zur Zahlung einer
Parteientschadigung von Fr. 110'000.-- zu verpflichten sei.

Beide Parteien schliessen in ihren Antworten je auf Abweisung der gegnerischen Beschwerde. Die
Vorinstanz hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.

In beiden Verfahren haben die Parteien dem Bundesgericht jeweils eine Replik bzw. eine Duplik
eingereicht.

D.
Mit Verflgung vom 3. Marz 2011 erteilte das Bundesgericht den Beschwerden in den Verfahren
4A _109/2011 und 4A_111/2011 die aufschiebende Wirkung.

Erwagungen:

1.

Wenn - wie hier - an den Verfahren dieselben Parteien beteiligt sind und den Beschwerden der gleiche
Sachverhalt zugrunde liegt, behandelt das Bundesgericht die verschiedenen Eingaben in der Regel in
einem einzigen Urteil. Es rechtfertigt sich daher unter den gegebenen Umstanden, die beiden
Beschwerdeverfahren 4A_109/2011 und 4A_111/2011 zu vereinigen.

2.

2.1 Der angefochtene Entscheid des Handelsgerichts St. Gallen erging am 25. Oktober 2010, mithin
noch bevor am 1. Januar 2011 die Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272) in Kraft trat.
Das vorinstanzliche Verfahren richtete sich damit noch nach dem Zivilprozessgesetz des Kantons St.
Gallen vom 20. Dezember 1990 (aZPO SG). Das Dispositiv des Entscheids wurde den Parteien am
25. Oktober 2010 schriftlich erdffnet, den begriindeten Entscheid stellte das Handelsgericht den
Parteien am 10. Januar 2011 zu.

Ubergangsrechtlich gilt nach Art. 405 Abs. 1 ZPO fiir die Rechtsmittel das Recht, das bei der
Er6ffnung des Entscheids in Kraft ist. Als Erdéffnung im Sinne dieser Bestimmung gilt die Zustellung
des Dispositivs, und nicht erst diejenige des begriindeten Entscheids (BGE 137 Ill 127 E. 2 S. 129
f.). Damit richten sich im zu beurteilenden Fall auch die Rechtsmittel noch nach dem st. gallischen
Zivilprozessgesetz.

2.2 Das Handelsgericht des Kantons St. Gallen hat vorliegend als einzige kantonale Instanz im Sinne
von aArt. 76 Abs. 1 PatG (AS 1955 892) entschieden (vgl. nunmehr Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO, der fir
Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum die Zusténdigkeit einer einzigen kantonalen
Instanz vorsieht). Die Beschwerde in Zivilsachen ist daher unabhangig vom Streitwert zuldssig (Art.
74 Abs. 2 lit. b BGG).

Der angefochtene Entscheid des Handelsgerichts ist allerdings nur insofern der Beschwerde
zuganglich, als er das Erfordernis der Letztinstanzlichkeit erfillt, mithin fir die gegen diesen
erhobenen Riigen kein kantonales Rechtsmittel mehr offenstand (Art. 75 Abs. 1 BGG; BGE 134 llI
524 E. 1.3 S. 527).

Die Ubergangsrechtlich noch massgebenden Art. 237 ff. aZPO SG sahen gegen Entscheide des
Handelsgerichts das ausserordentliche Rechtsmittel der kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde an das
Kassationsgericht des Kantons St. Gallen vor. Damit konnte grundséatzlich neben der Verletzung
kantonalen Rechts insbesondere die willkirliche oder aktenwidrige Feststellung von Tatsachen gertigt
werden (Art. 239 Abs. 1 aZPO SG).

Gemass Ziffer 1V.1. der Ubergangsbestimmungen des 1V. Nachtrags vom 1. Juni 2008 (nGS 44-52)

zum Gerichtsgesetz des Kantons St. Gallen vom 2. April 1987 wurde das Kassationsgericht mit
Wirkung ab Vollzugsbeginn der Schweizerischen Zivilprozessordnung, d.h. per 1. Januar 2011,

aufgehoben. Die Bestimmung sieht im Weiteren vor, dass das Kassationsgericht die vor diesem
Zeitpunkt bei ihm anhangig gemachten Verfahren abschliesst. Daraus folgt, dass ab dem 1. Januar
2011 keine neuen Verfahren beim Kassationsgericht anhangig gemacht werden konnten.

Gemass Art. 241 Abs. 1 aZPO SG war eine Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen Entscheid des
Handelsgerichts dem Kassationsgericht innert dreissig Tagen einzureichen, wobei die Frist mit
Zustellung des begriindeten Entscheids nach Art. 86 aZPO SG zu laufen begann (CHRISTOPH
LEUENBERGER/BEATRICE UFFER-TOBLER, Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons St.
Gallen, 1999, N. 1 zu Art. 241 aZPO SG i.V.m. N. 3c der Vorbemerkungen zu Art. 217 ff. aZPO SG).

Der begrindete Entscheid wurde den Parteien am 10. Januar 2011 zugestellt. Die Frist fir die
Erhebung der Nichtigkeitsbeschwerde hat damit zu einem Zeitpunkt zu laufen begonnen, in dem beim
Kassationsgericht des Kantons St. Gallen keine neuen Beschwerden anhdngig gemacht werden
konnten. Es ergibt sich daher, dass den Parteien nach kantonalem Verfahrensrecht keine
Nichtigkeitsbeschwerde an das Kassationsgericht offenstand.
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Der angefochtene Entscheid ist demnach auch hinsichtlich der Rigen der willkirlichen oder
aktenwidrigen Feststellung von Tatsachen oder der verfassungswidrigen Anwendung kantonalen
Rechts letztinstanzlich im Sinne von Art. 75 Abs. 1 BGG.

2.3 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG). Es ist somit
weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwéagungen der
Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund
gutheissen und es kann eine Beschwerde mit einer von der Argumentation der Vorinstanz
abweichenden Begriindung abweisen (vgl. BGE 133 1l 249 E. 1.4.1 S. 254; 132 Il 257 E. 2.5 S. 262;
130 111 136 E. 1.4 S. 140). Immerhin prift das Bundesgericht, unter Berlicksichtigung der allgemeinen
Begrindungspflicht der Beschwerde (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG), grundsétzlich nur die geltend
gemachten Rugen, sofern die rechtlichen Méngel nicht geradezu offensichtlich sind. Es ist jedenfalls
nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behdrde alle sich stellenden rechtlichen Fragen zu
untersuchen, wenn diese vor Bundesgericht nicht mehr vorgetragen werden (BGE 135 11 384 E. 2.2.1
S. 389; 133 1l 249 E. 1.4.1 S. 254 mit Hinweisen). Eine qualifizierte Riigepflicht gilt hinsichtlich der
Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht. Das Bundesgericht
prift eine solche Rige nur insofern, als sie in der Beschwerde prazise vorgebracht und begrindet
worden ist (Art. 106

Abs. 2 BGG). Macht der Beschwerdeflihrer beispielsweise eine Verletzung des Willkirverbots (Art. 9
BV) geltend, gentgt es nicht, wenn er einfach behauptet, der angefochtene Entscheid sei willkrlich;
er hat vielmehr im Einzelnen zu zeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar
ist (BGE 134 11 349 E. 3S.352; 13311 E. 5.5 S.5; 133111 439 E. 3.2 S. 444).

Willkidr im Sinne von Art. 9 BV liegt nach sténdiger Rechtsprechung nicht schon dann vor, wenn eine
andere Loésung ebenfalls vertretbar erscheint oder gar vorzuziehen wéare. Das Bundesgericht hebt
einen kantonalen Entscheid wegen Willkir nur auf, wenn er offensichtlich unhaltbar ist, zur
tatsachlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen
Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgrundsatz zuwiderlauft.
Willkr liegt zudem nur vor, wenn nicht bloss die Begrindung eines Entscheids, sondern auch das
Ergebnis unhaltbar ist (BGE 135 V2 E. 1.3 S. 4f.; 134 1l 124 E. 41 S. 133; 132 Il 209 E. 2.1 S.

211; je mit Hinweisen).

Unerlasslich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 sowie Art. 106 Abs. 2 BGG, dass die Beschwerde auf
die Begrindung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen aufzeigt, worin eine
Rechtsverletzung liegt. Der Beschwerdeflhrer soll in der Beschwerdeschrift nicht bloss die
Rechtsstandpunkte, die er im kantonalen Verfahren eingenommen hat, erneut bekréaftigen, sondern
mit seiner Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwagungen der Vorinstanz ansetzen (vgl.
BGE 134 11 244 E. 2.1 S. 245 f.; 121 11l 397 E. 2a S. 400; 116 Il 745 E. 3 S. 749). Die Begriindung

hat ferner in der Beschwerdeschrift selbst zu erfolgen und der blosse Verweis auf Ausflhrungen in
anderen Rechtsschriften oder auf die Akten reicht nicht aus (BGE 133 11 396 E. 3.1 S. 399 f.; 131 IlI
384 E. 2.3 S. 387 f.; je mit Hinweisen).

2.4 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt
hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder
erganzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
BGG beruht (Art. 105 Abs. 2 BGG). Uberdies muss die Behebung des Mangels fiir den Ausgang des
Verfahrens entscheidend sein (Art. 97 Abs. 1 BGG). Neue Tatsachen und Beweismittel dirfen nur
soweit vorgebracht werden, als der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1 BGG).
Der Beschwerdefiihrer, der die Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz anfechten will, muss
substantiiert darlegen, inwiefern die Voraussetzungen einer Ausnahme gemass Art. 105 Abs. 2 BGG
gegeben sind und das Verfahren bei rechtskonformer Ermittlung des Sachverhalts anders
ausgegangen ware; andernfalls kann ein Sachverhalt, der vom im angefochtenen Entscheid
festgestellten abweicht, nicht berlicksichtigt werden. Auf eine Kritik an den tatséchlichen
Feststellungen der Vorinstanz, die diesen Anforderungen nicht genligt, ist nicht einzutreten (vgl. BGE
133 111 350 E. 1.3 S. 351,393 E. 7.1 S. 398, 462 E. 2.4 S. 466 f.).

Beschwerde der Klagerin (4A_111/2011)

3.
Die Klagerin verkennt die vorgenannten Grundsétze in mehrfacher Hinsicht:

3.1 Sie rlgt verschiedentlich eine Verletzung des Willkiirverbots (Art. 9 BV), verfehlt dabei jedoch
durchwegs die gesetzlichen Anforderungen an eine hinreichende Verfassungsrige (Art. 106 Abs. 2
BGG). Sie kritisiert mit ihren Vorbringen lediglich in appellatorischer Weise die Feststellungen der
Vorinstanz, indem sie diese als "willklrlich", "haltlos" oder "offensichtlich unzutreffend" bezeichnet
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und den vorinstanzlichen Erwagungen ihre eigene Ansicht gegeniberstellt. Darauf ist nicht
einzutreten.

3.2 Auch die weitere Beschwerdebegrindung ist streckenweise appellatorisch und lasst keine
Auseinandersetzungen mit den Erwagungen des angefochtenen Entscheids erkennen, sondern greift
Behauptungen der Beklagten im Rahmen des kantonalen Verfahrens auf und setzt diesen eine
abweichende Ansicht entgegen. So &ussert sich die Klagerin etwa zu dem von der Beklagten vor der
Vorinstanz erhobenen Einwand, die Anderung der Patentanspriiche des Klagepatents CH

333. sei missbrauchlich erfolgt, ohne auf die konkreten Erwagungen des angefochtenen
Entscheids einzugehen. Auch im Zusammenhang mit dem gestrichenen Merkmal in der
urspriinglichen Anmeldung ihres Patents CH 333. geht die Kl&gerin unter Verweis auf die

Eingaben der Beklagten im kantonalen Verfahren auf deren Vorbringen ein und zieht unter Verweis auf
kantonale Aktenstiicke (Auszige aus dem Gutachten sowie deutschen Patentschriften) oder
angeblich unbestrittene Tatsachen vom angefochtenen Entscheid abweichende Schliisse.

3.3 Die Klagerin weicht verschiedentlich von den Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen
Entscheid ab oder erweitert diese in unzulassiger Weise. So bringt sie etwa vor, die Beklagte sei von
einem ihrer ehemaligen Mitarbeiter gegrindet worden. Hinsichtlich der Frage der Nachahmung bringt
sie vor, die Klagepatente EP 111. sowie CH 222. hatten nicht bloss eine weitere
technische Lehre zu bereits zahlreichen vorbestehenden Ldsungen flar die gleiche Aufgabe
hinzugeflgt, sondern zum ersten Mal ein sich seit Langem stellendes technisches Problem gelst.
Sie verweist zudem auf einzelne Abbildungen aus Patentschriften zu Patenten Dritter, die im
angefochten Urteil nicht abgebildet sind und bezeichnet verschiedene Umsténde als unbestritten,
ohne dass sich dies aus den Feststellung des angefochtenen Entscheids entnehmen liesse. So
behauptet sie etwa, es sei zwischen den Parteien unbestritten, dass sowohl die Bewegung der
Drehteller auf einer Kreisbogenbahn als auch die lineare Hin- und Her-Bewegung der Drehteller der
Maschinen neuer Konstruktionsweise der Beklagten technisch die gleiche Wirkung entfalten.

4,

Die Klagerin wirft der Vorinstanz zunachst vor, sie habe aArt. 58 Abs. 2 PatG in der Fassung vor
dem 1. Juli 2008 (AS 1977 2008) verletzt, indem sie die Rechtsbestandigkeit des Patents CH
333. verneint habe.

4.1
411 Sie macht geltend, fir die Frage, ob und mit welchen rechtlichen Konsequenzen beim
Klagepatent CH 333. das Merkmal der "umlaufenden Lagerung der gemeinsamen

Drehachse des Drehtellerpaars um eine zentrale Drehachse" wahrend des Anmeldeverfahrens habe
weggelassen werden dirfen, sei aArt. 58 Abs. 2 PatG massgebend. Wahrend nach der heute
geltenden Fassung von Art. 58 Abs. 2 PatG Anderungen der Patentanspriiche unter keinen
Umstanden mehr Uber den Inhalt der urspriinglichen Patentanmeldung hinausgehen dirften, sei dies
unter aArt. 58 Abs. 2 PatG grundsétzlich méglich gewesen, habe jedoch zu einer Verschiebung des
Anmeldedatums geflhrt.

41.2 Nach aArt. 58 Abs. 1 PatG konnten die technischen Unterlagen bis zum Abschluss des
Prifungsverfahrens gedndert werden. Ging jedoch der Gegenstand des geadnderten Patentgesuchs
Uber den Inhalt der urspriinglich eingereichten Unterlagen hinaus, so galt als Anmeldedatum der Tag,
an dem Unterlagen eingereicht wurden, welche die beantragte Erfindung offenbarten; das
urspringliche Anmeldedatum verlor in diesem Fall jede gesetzliche Wirkung (aArt. 58 Abs. 2 PatG).
Im Rahmen der Sachprifung kléarte das IGE ab, ob Anderungen der technischen Unterlagen zu einer
Verschiebung des Anmeldedatums nach aArt. 58 Abs. 2 PatG fihrten (LUKAS BUHLER/SONIA
BLIND BURI, Entstehung des Patents, in: Schweizerisches Immaterialgliter und Wettbewerbsrecht
[SIWR], Bd. 1V, 2006, S. 241 f., 257). Ergab die Priifung, dass das Anmeldedatum auf den Tag der
Einreichung der geénderten Unterlagen verschoben werden musste, so setzte das IGE dem
Patentbewerber eine Frist zur Stellungnahme, innert der dieser auf die Anderung, welche die
Datumsverschiebung bewirkte, verzichten oder den Nachweis erbringen konnte, dass die Erfindung
bereits in friiheren Unterlagen des Patentgesuchs offenbart war. Verzichtete der Patentbewerber nicht
auf die Anderung oder konnte er die

Einwendungen nicht entkréften, so wurde die Verschiebung des Anmeldedatums und, wenn die
Prioritatsfrist Uberschritten war, die Verwirkung des Prioritatsrechts verfigt (aArt. 64 Abs. 3 der
Verordnung vom 19. Oktober 1977 Ulber die Erfindungspatente [Patentverordnung, PatV; AS 1977
2052]; dazu BUHLER/BLIND BURI, a.a.0., S. 257).

Gegeniber der neu gefassten Bestimmung von Art. 58 Art. 2 PatG, die eine Datumsverschiebung
nicht mehr vorsieht, hatte aArt. 58 Abs. 2 PatG fir den Anmelder den Vorteil, dass aufgrund der
geénderten Anmeldung das Erteilungsverfahren ohne Neuanmeldung und ohne erneutes Ausrichten
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von Gebiihren fortgesetzt werden konnte (vgl. JEAN-LOUIS COMPTE, in: Christoph Bertschinger und
andere [Hrsg.], Schweizerisches und européisches Patentrecht, 2002, Rz. 7.15). Die Festsetzung
des Anmeldedatums ist Bestandteil der Patenterteilung (BGE 107 Il 459 E. 1b S. 461). Die
Datumsverschiebung flhrte im Ergebnis dazu, dass ein neues Patentgesuch mit neuem
Anmeldedatum zu prifen war (vgl. bereits BGE 87 | 397 E. 6a S. 408 zu aArt. 58 Abs. 2 PatG in der
Fassung vom 25. Juni 1954 [AS 1955 887]), allerdings im gleichen Verfahren und ohne dass eine
Neuanmeldung nétig gewesen ware.

4.1.3 Die Ubergangsbestimmungen zum Patentgesetz sehen in Art. 142 PatG vor, dass Patente, die
beim Inkrafttreten der Anderung vom 22. Juni 2007 des revidierten Patentgesetzes (d.h. am 1. Juli
2008) noch nicht erloschen sind, von diesem Zeitpunkt an dem neuen Recht unterstehen. Ein mit
dem Bundesgesetz Uber die Patentanwéltinnen und Patentanwélte vom 20. Marz 2009
(Patentanwaltsgesetz, PAG; AS 2011 2259) eingefligter zweiter Satz von Art. 142 PatG (in Kraft seit
1. Juli 2011) sieht vor, dass sich die Nichtigkeitsgrinde weiterhin nach dem alten Recht richten.

Diese Anderung bezweckt, dass ein nach altem Recht abschliessend und giiltig erteiltes Patent nicht
nachtraglich wegen verscharfter Giiltigkeitsanforderungen fir nichtig erklart werden kénnte. Damit soll
im Sinne der Nichtriickwirkung der Bestand altrechtlich erworbener Schutztitel geschiitzt werden (vgl.
dazu das Votum Fluri in der nationalratlichen Beratung, AB 2008 N 1934; PETER HEINRICH,
Kommentar zu PatG/EPU, 2. Aufl. 2010, N. 2 zu Art. 142 PatG).

Ein Patent, dessen Patentanmeldung in Bezug auf die technischen Unterlagen nach aArt. 58 PatG in
zuldssiger Weise geandert worden und das entsprechend unter der Herrschaft des alten Rechts giiltig
erteilt worden ist, soll gemass Art. 142 zweiter Satz PatG nicht nachtréaglich als nichtig erklart
werden. Die Zulassigkeit der Anderung der Patentanmeldung hinsichtlich des am 30. November 2006
erteilten Klagepatents CH 333. beurteilt sich demnach nach aArt. 58 PatG in Verbindung
mit aArt. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG (der dem geltenden Art. 26 Abs. 1 lit. ¢ PatG entspricht). Weder
Art. 142 zweiter Satz PatG noch aArt. 58 Abs. 2 PatG bezwecken jedoch, ein unter altem Recht
gewahrtes, jedoch infolge unzuldssiger Erweiterung (teil-)nichtiges Patent nachtraglich mit einem
spateren Anmeldedatum zum Leben zu erwecken, obwohl es gar nicht mit diesem Datum eingetragen
worden war. Das eventualiter angeflihrte Argument der Klagerin, die Unzuldssigkeit der Erweiterung
der urspriinglichen Anmeldung des Klagepatents CH 333. wirde nicht zu dessen
Nichtigkeit, sondern lediglich zu einer Verschiebung des Anmeldedatums fihren, stésst daher ins
Leere. Nachdem das Klagepatent bereits erteilt worden war, stand die Datumsverschiebung nach
aArt. 58

Abs. 2 PatG nicht mehr zur Verfiigung (PETER HEINRICH, Kommentar zum Schweizerischen
Patentgesetz, 1. Aufl. 1998, Rz. 58.10). Der hypothetische Einwand, das nichtige Patent hatte im
gleichen Verfahren mit spaterem Datum eingetragen werden kénnen, ist genauso unbehelflich wie das
Argument, das Patent hatte nach einer erneuten Patentanmeldung gewahrt werden kénnen, falls die
Unzuldssigkeit der Anderung der Anmeldeunterlagen bereits wahrend des Priifungsverfahrens
festgestellt worden ware. Weder der eine noch der andere hypothetische Vorgang kann, da er
tatsachlich gerade nicht erfolgte, nachtraglich zu einer Patenteintragung fihren. )

Damit sind fir die Rechtsbestandigkeit des Klagepatents CH 333. infolge der Anderung der
Anmeldeunterlagen (unter Beibehaltung des urspringlichen Anmeldedatums) in materieller Hinsicht
aArt. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG i.V.m. aArt. 58 Abs. 2 PatG massgebend, wobei eine nachtragliche
Verschiebung des Anmeldedatums ausser Betracht fallt. Die Kiriterien der Zul&ssigkeit der
vorgenommenen Anderungen entsprechen allerdings in Bezug auf deren Umfang denjenigen der heute
geltenden Bestimmung von Art. 58 Abs. 2 PatG, was auch die Kl&gerin nicht grundséatzlich in Abrede
stellt. Insbesondere stimmt die Umschreibung des Nichtigkeitsgrunds von aArt. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis
PatG mit derjenigen von Art. 26 Abs. 1 lit. ¢ PatG dberein. Die Klagerin weist im Ubrigen zutreffend
darauf hin, dass hinsichtlich der Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Anderung von
Anspruch 1 des Klagepatents CH 3383. zulassig war, auch die Lehre und Rechtsprechung
zu den Parallelbestimmungen des Europédischen Patentlbereinkommens vom 5. Oktober 1973,
revidiert in Miinchen am 29. November 2000 (EPU 2000; SR 0.232.142.2), vorliegend Art. 123 sowie
Art. 138 Abs. 1 lit. ¢ EPU 2000, herangezogen werden kénnen (vgl. BGE 133 11l 229 E. 3 S. 231 f.).

4.2 Die Klagerin zeigt mit dem Hinweis, das Klagepatent CH 333. sei vermutungsweise
rechtsbesténdig und die Beklagte habe fir die von ihr behauptete Ungiiltigkeit die volle Beweislast zu
tragen, keine Rechtsverletzung auf. Es ist nicht ersichtlich, dass die Vorinstanz von der
Beweislastverteilung nach Art. 8 ZGB abgewichen ware.

Entgegen der Ansicht der Klagerin ist der Vorinstanz keine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen,
wenn sie hinsichtlich der Rechtsbesténdigkeit des Patents CH 333. nicht darauf abstellte,
dass das IGE die aktuelle Fassung von dessen Anspruch 1 als rechtsbestandig erachtet hat. Die
Klagerin bestreitet zu Recht nicht, dass die Nichtigkeit eines Patents nach Art. 26 bzw. aArt. 26
PatG klage- bzw. widerklageweise oder als Einwendung im Verletzungsprozess geltend gemacht und
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vom Zivilrichter Uberprift werden kann (HEINRICH, 2. Aufl., a.a.0., N. 34 zu Art. 26 PatG). Werden
die behaupteten Nichtigkeitsgrinde bewiesen, so ist das gewahrte Patent gerade trotz erfolgter
Eintragung und Prifung durch das IGE unwirksam. Der Einwand der Klagerin, der Zivilrichter solle nur
ausnahmsweise vom Urteil einer zustandigen Verwaltungsbehdérde abweichen, ist angesichts der
gesetzlich vorgesehenen Uberpriifungsméglichkeit nach aArt. 26 PatG haltlos. Ebenso unbehelflich
ist ihr Vorbringen, die Vorinstanz hatte fir die Klarung der Rechtsbestandigkeit des Klagepatents das
IGE um Rat ersuchen sollen, betrifft der ins Feld gefiihrte Art. 27 PatG doch die gerichtliche
Neufassung des Patentanspruchs infolge Teilnichtigkeit und sieht berdies lediglich die

Maoglichkeit der Einholung einer Vernehmlassung des IGE, jedoch keine entsprechende Verpflichtung
des Gerichts, vor.

4.3

4.3.1 Gemass aArt. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG (nunmehr Art. 26 Abs. 1 lit. ¢ PatG) ist ein Patent vom
Richter als nichtig festzustellen, wenn der Gegenstand des Patents (ber den Inhalt des
Patentgesuchs in der fir das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht. Der
Nichtigkeitsgrund steht in Verbindung mit aArt. 58 Abs. 2 PatG (vgl. Art. 58 Abs. 2 PatG sowie Art.
123 Abs. 2 EPU 2000), der die Zulassigkeit von Anderungen im Anmeldeverfahren einschrénkt.

Die Vorinstanz hat zutreffend erwogen, dass unter dem "Gegenstand des Patents" im Sinne von aArt.
26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG bzw. Art. 26 Abs. 1 lit. ¢ PatG nicht der "sachliche Geltungsbereich" des
Art. 51 Abs. 2 PatG (bzw. der "Schutzbereich" nach Art. 69 EPU 2000) zu verstehen ist, wie er durch
die Anspriiche bestimmt wird. Vielmehr geht es dabei um den "Gegenstand" im Sinne von aArt. 58
Abs. 2 PatG (vgl. Art. 58 Abs. 2 PatG sowie Art. 123 Abs. 2 EPU 2000), also einschliesslich der
gesamten Offenbarung in der Beschreibung und in den Zeichnungen (vgl. HEINRICH, 2. Aufl., a.a.O.,
N. 13 zu Art. 26 PatG; FRITZ BLUMER, in: Margarete Singer/Dieter Stauder [Hrsg.], Europaisches
Patentlibereinkommen, 5. Aufl. 2010, N. 28 zu Art. 123 EPU 2000; vgl. auch COMPTE, a.a.O., Rz.
7.15).

Die Beschrankung der Anderungen der technischen Unterlagen (also Beschreibung, Anspriiche,
Zeichnungen und Zusammenfassung der Patentanmeldung) im Anmeldeverfahren soll ausschliessen,
dass der Anmelder fir Gegenstédnde Schutz beanspruchen kann, die in der urspriinglichen
Anmeldung nicht offenbart worden sind. Fir die Glltigkeit eines Patents (Stand der Technik nach Art.
7 Abs. 2 PatG) sowie fir ein allfalliges Mitbenitzungsrecht eines Dritten (Art. 35 Abs. 1 PatG) ist der
Anmelde- oder Prioritédtszeitpunkt massgebend. Dem Anmelder soll es verwehrt sein, nachtragliche
Anderungen bzw. Weiterentwicklungen in das Anmeldeverfahren einzubringen und damit ein
Schutzrecht zu erlangen, das am Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung gemessen wird
(HEINRICH, 2. Aufl., a.a.0., N. 10 zu Art. 58 PatG).

Das unzuldssige Hinausgehen Uber den Offenbarungsgehalt kann sowohl im Hinzufligen oder im
Weglassen von Informationen bestehen. Dazu gehért unter anderem das Weglassen von Merkmalen
in Patentansprichen. Die entsprechende allgemeinere technische Idee ist oft nicht in der
urspriinglichen Anmeldung offenbart. Dient die Anderung hingegen nur der Klarstellung oder Behebung
eines Widerspruchs, so ist sie zulassig (HEINRICH, 2. Aufl., a.a.0., N. 14 zu Art. 58 PatG; ALFONS
SCHAFERS, in: Benkard, Europaisches Patentiibereinkommen, 2002, N. 66 zu Art. 123 EPU 2000).
Nach der Rechtsprechung des Europaischen Patentamts (EPA) zu Art. 123 Abs. 2 EPU 2000 ist das
Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch zuldssig, "sofern der Fachmann
unmittelbar und eindeutig erkennen wiirde, dass 1. das Merkmal in der Offenbarung nicht als
wesentlich hingestellt worden ist, 2. es als solches fur die Funktion der Erfindung unter
Bericksichtigung der technischen Aufgabe, die sie 16sen soll, nicht unerlasslich ist und 3. das
Ersetzen oder Streichen keine wesentliche Angleichung anderer Merkmale erfordert” (Entscheidung T
331/87 vom 6. Juli 1989, Amtsblatt EPA 1-2/1991 S. 22 ff.). In einem spéateren Verfahren wollte die

befasste Technische

Beschwerdekammer die erwahnten Kriterien zwar nicht mehr anwenden, weil nach der Stellungnahme
G 2/98 der Grossen Beschwerdekammer (Entscheidung vom 31. Mai 2001, Amtsblatt EPA 10/2001

S. 413 ff.) nicht mehr zwischen wesentlichen und unwesentlichen Merkmalen unterschieden werden
solle (T 910/03 vom 7 Juli 2005 S. 17 f. Ziff. 3.5); andere Entscheidungen sowie die
Priifungsrichtlinien beziehen sich jedoch auch nach G 2/98 ohne Weiteres auf diese Kriterien
(BLUMER, a.a.0., N. 62 zu Art. 123 EPU 2000 mit Verweis auf die Entscheidungen T 220/01 vom
28. Februar 2003; T 1227/01 vom 12. Oktober 2004; T 958/04 vom 17. Dezember 2004 sowie C-VI,

5.3.10 der Richtlinien fur die Prifung im Européischen Patentamt; vgl. auch HEINRICH, 2. Aufl.,
a.a.0., N. 14 zu Art. 58 PatG). Wird ein Merkmal durch ein anderes ersetzt, so ist es im Hinblick auf
die Zulassigkeit einer solchen Anderung unerldsslich, dass das Ersatzmerkmal durch die
urspriinglichen Anmeldeunterlagen gestiitzt ist (vgl. Entscheidung T 331/87, a.a.O., S. 26 Ziff. 3).

Es braucht im zu beurteilenden Fall nicht vertieft zu werden, ob nach wie vor zwischen wesentlichen
und unwesentlichen Merkmalen zu unterscheiden ist, da sich die von der Klagerin veranlasste
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Anderung von Anspruch 1 des Klagepatent CH 333. auch dann als unzulédssig erweist,
wenn unter Berlicksichtigung der bisherigen Praxis des Europaischen Patentamts auf das Kriterium
der Wesentlichkeit des gestrichenen Merkmals abgestellt wird.

4.3.2 Bei Anmeldung des Klagepatents CH 333. war der unabhéngige Anspruch 1 wie folgt
formuliert:

"Vorrichtung zum Ausrichten der Knoten oder Drahtenden an den Endringen von Federn beim
Transport der Federn von einer Federwindemaschine zu einem Federkern-Montageautomaten mit
einem Transportstern, dessen Greiferhande die Federn an der Windestation der Federwindemaschine
Ubernehmen und mit einem Paar Transportbander zum Weitertransport der ausgerichteten Federn
zum Montageautomaten sowie einem Transferelement zum Uberfiihren der Federn vom
Transportstern zu den Transportbandern, dadurch gekennzeichnet, dass das Transferelement
mindestens ein antreibbares sich beabstandet gegeniiberliegendes Drehtellerpaar umfasst, dessen
gemeinsame Drehachse in einem Abstand zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert ist".
Nach erfolgter Anderung im Anmeldeverfahren lautete Anspruch 1 des Patents CH 333. in
der Fassung vor der am 30. September 2009 verdffentlichten Verzichtserklarung wie folgt:
"Vorrichtung zum Ausrichten der Knoten oder Drahtenden an den Endringen von Federn beim
Transport der Federn von einer Federwindemaschine zu einem Federkern-Montageautomaten mit
einem Transportstern, dessen Greiferhande die Federn an der Windestation der Federwindemaschine
Ubernehmen, mit einem Transportband zum Weitertransport der ausgerichteten Federn zum
Montageautomaten, und mit einem Transfermittel zum Uberfihren der Federn vom Transportstern zu
dem Transportband, dadurch gekennzeichnet, dass das Transfermittel zum Drehen der Federn beim
Uberfiihren der Federn vom Transportstern zu dem Transportband ausgestaltet ist".

Im Rahmen des Anmeldeverfahrens waren insbesondere die folgenden Merkmale nachtraglich
eingefihrt bzw. weggelassen worden:

- Streichung des antreibbaren Drehtellerpaars, dessen gemeinsame Drehachse in einem Abstand zu
einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert ist;

- Einflhrung eines einzelnen Transportbands anstelle von einem Paar Transportbander;

- EinfUhrung eines Drehteils anstelle eines Drehtellers.

Nach Ansicht des Gutachters, die sich die Vorinstanz zu eigen machte, handelt es sich bei der
Anderung, wonach das Transferelement zum Drehen der Federn ausgestaltet ist, um eine Erweiterung
von Patentanspruch 1, weil das urspringlich zum Drehen der Federn vorgesehene antreibbare
Drehtellerpaar gestrichen und durch ein anderes, breiteres Merkmal ersetzt worden sei. Das
Transferelement sei nun anspruchsgemass plétzlich auf irgendeine Weise zum Drehen der Federn
ausgestaltet. Der Experte wies darauf hin, dass sich in den urspriinglichen Unterlagen kein Hinweis
finde, der eine derartige Erweiterung des Schutzbereichs rechtfertigen wiirde. Dies gelte in gleicher
Weise fir das aus dem Anspruch 1 gestrichene Merkmal, wonach die gemeinsame Drehachse des
Drehtellerpaars in einem Abstand zu einer zentralen Drehachse umlaufend gelagert ist. Das
Drehtellerpaar und dessen rotative Bewegung wiirden in der gesamten urspriinglichen Offenbarung
eine wesentliche Rolle spielen. Die nach der Abanderung breitere Anspruchsfassung finde in den
urspriinglich eingereichten Unterlagen offensichtlich keine Stiitze. Unzul&ssig sei auch die Anderung
"Transportband" anstelle von einem "Paar Transportbander"; eine alternative Férderung mit nur einem
Transportband

erschliesse sich dem Fachmann keineswegs.

4.3.3 Die Klagerin wirft der Vorinstanz zu Unrecht vor, sie habe bei der Beurteilung der
Rechtsbestandigkeit des Klagepatents CH 333. die Bedeutung des sogenannten
"Wesentlichkeitstests" geméass dem Grundsatzentscheid T 331/83 des EPA verkannt. Die Vorinstanz
hat im Gegenteil die in diesem Entscheid entwickelten Kriterien angewendet. Dabei hat sie zutreffend
auf die Sichtweise des Fachmanns abgestellt. Sie hat auf die nachvollziehbaren Darlegungen des
Gerichtsgutachters abgestellt und erwogen, dass das aus dem Anspruch 1 gestrichene Merkmal,
wonach die gemeinsame Drehachse des Drehtellerpaars in einem Abstand zu einer zentralen
Drehachse umlaufend gelagert ist, in der gesamten urspriinglichen Offenbarung eine wesentliche
Rolle spiele.

Darin ist entgegen der Ansicht der Klagerin keine Bundesrechtsverletzung zu erkennen. Sie gibt die
Erwagungen im angefochtenen Urteil ungenau bzw. unvollstandig wieder, wenn sie der Vorinstanz
vorwirft, sie sei Uber die Kriterien des "Wesentlichkeitstests" hinausgegangen, indem sie verlangt
habe, dass das gestrichene Anspruchsmerkmal in der urspringlichen Anmeldung als unwesentlich
dargestellt worden sei. Nach den im angefochtenen Entscheid erwadhnten Ausfiihrungen des
Gutachters, auf die sich die Vorinstanz stitzt, ist das gestrichene Merkmal Bestandteil der
Erfindungsdefinition in der Beschreibungsanleitung, wonach die Erfindung dadurch gekennzeichnet
ist, dass das Transferelement mindestens ein antreibbares, sich beabstandet gegeniberliegendes
Drehtellerpaar umfasst, dessen gemeinsame Drehachse in einem Abstand zu einer zentralen
Drehachse umlaufend gelagert ist. Was der Fachmann der urspringlichen Anmeldung unmittelbar und
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eindeutig erkennen kénne, sei die Ausgestaltung und Funktion des Transferelements, mit dessen
Hilfe die erfindungsgemass gestellte Aufgabe gel6st werde, wobei mindestens ein antreibbares
Drehtellerpaar auf eine ganz bestimmte Art und Weise geflihrt und gelagert werde. Der Gutachter
flhrte weiter aus, aufgrund

samtlicher Anspriiche, Beschreibungsteile und Zeichnungen in den urspringlichen Unterlagen sehe
der Fachmann keine Veranlassung, vom Lagerungs- und Bewegungsprinzip "rotative Bewegung des
Drehtellerpaars durch Lagerung um eine zentrale Drehachse" abzuweichen. Entgegen der in der
Beschwerde vertretenen Auffassung geht aus den Anmeldeunterlagen damit fir den Fachmann nicht
hervor, dass die umlaufende Lagerung des Drehtellerpaars in einem Abstand zu einer zentralen
Drehachse darin lediglich als eine vorteilhafte Ausfihrungsart der Erfindung dargestellt wirde (vgl.
Entscheidung T 331/87 vom 6. Juli 1989, a.a.O., Ziff. 7.5 S. 28).

Angesichts dieser nachvollziehbaren Ausfiihrungen des Gutachters ist der Vorinstanz entgegen der
von der Klagerin vertretenen Ansicht keine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen, wenn sie im
Ergebnis verneinte, dass der Fachmann unmittelbar und eindeutig erkennen wirde, dass das
gestrichene Merkmal in der Offenlegung nicht als wesentlich hingestellt worden ist. Der angefochtene
Entscheid geht damit zutreffend davon aus, dass mit der Streichung des Anspruchsmerkmals der
umlaufenden Lagerung des Drehtellerpaars um eine zentrale Drehachse nicht mehr hinreichend
offenbart ware, wie die Transferfunktion des Transfermittels erfillt wird, womit der Gegenstand des
Patents Uber den Inhalt des Patentgesuchs in der fir das Anmeldedatum massgebenden Fassung
hinausgeht (aArt. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis bzw. Art. 26 Abs. 1 lit. ¢ PatG).

Uberdies verkennt die Klagerin, dass der Gerichtsgutachter das gestrichene Merkmal fiir die Lésung
der erfindungsgeméss erstellten Aufgabe als unerldsslich erachtete und die Vorinstanz diesen
Ausflhrungen folgte. Sie wirft der Vorinstanz daher zu Unrecht vor, sie hatte aus Sicht des
Durchschnittsfachmanns prifen missen, ob das weggelassene Merkmal fir die Lésung der
technischen Aufgabe unerlédsslich sei oder nicht. Die Kl&gerin unterbreitet dem Bundesgericht
lediglich in appellatorischer Weise ihre Sichtweise bezlglich der angeblich fehlenden Unerlasslichkeit
des gestrichenen Merkmals, ohne auf die entsprechenden Erwagungen des angefochtenen
Entscheids einzugehen.

Mit ihren Ausfihrungen hinsichtlich der beiden deutschen Patente DE 444. sowie DE
555. kritisiert die Kl&gerin lediglich den beildufigen Hinweis im angefochtenen Entscheid auf
diese Patente, zeigt damit jedoch nicht auf, inwiefern das Urteil angesichts der als unzutreffend
gerigten Bemerkungen im Ergebnis bundesrechtswidrig sein soll. Mangels Entscheidwesentlichkeit
nicht weiter einzugehen ist auf die Ausflhrungen in der Beschwerde zur gemass
"Wesentlichkeitstest" dritten kumulativ zu erflllenden Voraussetzung flr die Zuldssigkeit einer
Streichung von Anspruchsmerkmalen, d.h. inwiefern das Streichen des Anspruchsmerkmals eine
wesentliche Angleichung anderer Merkmale erfordern wiirde. Ebenso wenig braucht auf die Vorbringen
der Kl&gerin zur Alternativbegriindung der Vorinstanz eingegangen zu werden, wonach in der erfolgten
Streichung auch eine unzulédssige Verallgemeinerung erblickt werden kénne.

4.3.4 Zusammenfassend ist der Vorinstanz keine Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen, wenn sie das
Klagepatent CH 3383. in der Fassung vor dem Teilverzicht als teilnichtig erachtete.

Die Vorinstanz erwog darlber hinaus, dass der Gegenstand des Patents CH 333. auch nach
dem erfolgten Teilverzicht Uber den Inhalt des Patentgesuchs in der fur das Anmeldedatum
massgebenden Fassung hinausgehe, weshalb das Klagepatent teilnichtig sei. Inwiefern sie damit
gegen Bundesrecht verstossen haben soll, wird in der Beschwerde nicht aufgezeigt.

5.
Die Kl&gerin riigt weiter, die Vorinstanz habe Art. 66 lit. a PatG sowie das Willkiirverbot nach Art. 9
BV verletzt, indem sie eine Verletzung der Klagepatente EP 111. sowie CH 222.

durch die Maschinen neuer Konstruktionsweise der Beklagten verneint habe.

5.1 Die Vorinstanz hat eine Verletzung der beiden deckungsgleichen Klagepatente im Sinne von Art.
66 lit. a PatG verneint. Sie erwog gestitzt auf die Ausfiihrungen des Gerichtsgutachters, dass der bei
den Maschinen neuer Konstruktionsweise der Beklagten verwendete lineare Federtransfer nicht als
Nachmachung oder Nachahmung eines Federtransfers qualifiziert werden kénne, der umlagernd um
eine gemeinsame Drehachse funktioniere.

Der Gutachter hielt in Bezug auf das Merkmal K2 von Patentanspruch 1 fest, auch wenn die neue
Konstruktion ein antreibbares sich beabstandet gegenilberliegendes Drehtellerpaar umfasse, sei
dessen gemeinsame Drehachse nicht in einem Abstand zu einer zentralen Drehachse umlaufend
gelagert, sondern linear verschiebbar in einer seitlich am Maschinengestell aufgehangten Flhrung.
Diese Konstruktion sei vom Merkmal K2 nicht erfasst, so dass eine wortlautgeméasse
Patentverletzung nicht vorliege. Fir den Fachmann sei es vor dem Hintergrund des Streitpatents
nicht ersichtlich, dass die umlaufende Lagerung der gemeinsamen Drehachse des Drehtellerpaars



21.07.2011_4A_109-2011

durch jede andere geeignete Lagerung ersetzt werden kdnne, die das Uberfilhren der Federn
ermégliche. Es stelle sich fir den Fachmann die Frage, ob das Austauschmittel, also die lineare Hin-
und Herbewegung an einer separaten Flhrung, Uberhaupt dieselbe technische Wirkung erziele wie
das im Patentanspruch beschriebene L6sungsmittel, also die umlaufende Bewegung um eine zentrale
Drehachse. Eine objektive Gleichwirkung liege jedoch nicht vor. Es kdnne keine Rede davon sein,
dass der Fachmann ein lineares Hin- und Herbewegen des Drehtellerpaars in Betracht gezogen hétte,
zumal diese Lésung zwingend

eine Linearflihrung fiir das Drehtellerpaar erfordere, die an Stelle der umlaufenden Lagerung um die
zentrale Drehachse trete.

5.2 Die Klagerin rigt lediglich die tatséchliche Feststellung als willklrlich, das in den Maschinen
neuer Konstruktionsweise verwendete Drehtellerpaar mit linear verschiebbarer Drehachse erziele nicht
die gleiche technische Wirkung wie die in ihrem Patentanspruch enthaltene umlaufende Lagerung des
Drehtellerpaars um eine zentrale Drehachse. Abgesehen davon, dass sich die Klagerin in
unzulédssiger Weise Uber den vorinstanzlich verbindlich festgestellten Sachverhalt (Art. 105 Abs. 1
BGG) hinwegsetzt mit der Behauptung, es sei zwischen den Parteien unbestritten, dass diese
technisch die gleiche Wirkung entfalten, kann entgegen ihrer Ansicht nicht davon ausgegangen
werden, dass die von ihr behauptete technische Gleichwirkung "selbst firr einen technischen Laien
ohne weiteres erkennbar" sei. Die Kl&gerin zeigt mit ihren Ausfihrungen keine Willkir (Art. 9 BV) auf.
Eine Patentverletzung begeht, wer die patentierte Erfindung widerrechtlich benitzt, wobei als
Benlitzung auch die Nachahmung gilt (Art. 66 lit. a PatG). Eine Nachahmung liegt vor, wenn ein
Verfahren oder Erzeugnis, obschon es nicht alle Merkmale der patentierten L6sung verwirklicht, nur in
untergeordneten Punkten von dieser abweicht, mithin den wesentlichen Gehalt des
Erfindungsgedankens in abgewandelter Form Ubernimmt. Untergeordnet ist eine Abweichung, wenn
sie nicht auf einem neuen erfinderischen Gedanken beruht, sondern dem durchschnittlich gut
ausgebildeten Fachmann durch die patentierte Lehre nahegelegt wird (BGE 125 11l 29 E. 3b S. 32 mit
Hinweisen).

Die Vorinstanz hat gestitzt auf die Ausflhrungen des Gutachters dafiir gehalten, dass die in einer
seitlich am Maschinengestell aufgehangten Flhrung linear verschiebbare Drehachse fir den
Fachmann vor dem Hintergrund der patentierten Lehre nicht nahegelegen habe. Inwiefern sie damit
Art. 66 lit. a PatG verletzt haben soll, ist nicht ersichtlich.

6.

Die Klagerin rlgt, die Vorinstanz habe zu Unrecht das Vorliegen einer Wiederholungsgefahr verneint
und ihr damit den eingeklagten Unterlassungsanspruch mangels Rechtsschutzinteresses in
Verletzung von Art. 72 Abs. 1 PatG abgesprochen. Darliber hinaus habe die Vorinstanz die
Beweislastregel von Art. 8 ZGB missachtet.

6.1 Die Vorinstanz erwog, die Klagerin habe die tatsachlichen Grundlagen nicht nachgewiesen,
aufgrund deren eine Wiederholungsgefahr vermutet werden kénne. Die neue Konstruktion der
Maschinen der Beklagten verletzten EP 111. nicht. Gemass den Ausflhrungen der
Beklagten habe sie, um jegliches Risiko einer Patentverletzung auszuschliessen, ihre Maschinen ab
Frihjahr 2005 modifiziert und alle bereits ausgelieferten Maschinen nachtraglich umgebaut. Die
Klagerin trage die Beweislast dafiir, dass eine Wiederholungsgefahr nach wie vor bestehe. Sie
komme dieser nicht nach, wenn sie die Vorbringen der Beklagten mit Nichtwissen bestreite. Die
Klagerin habe, so die Vorinstanz weiter, weder behauptet noch nachgewiesen, dass die Beklagte
entgegen ihren nachvollziehbaren Ausfihrungen in den letzten fanf Jahren Maschinen herkémmlicher
Konstruktion vertrieben bzw. bereits ausgelieferte nicht modifiziert hatte. Eine Wiederholungsgefahr
sei damit nicht nachgewiesen, weshalb  dem Unterlassungsbegehren mangels
Rechtsschutzinteresses nicht stattgegeben werden kénne.

6.2

6.2.1 Eine Unterlassungsklage nach Art. 72 Abs. 1 PatG setzt ein hinreichendes
Rechtsschutzinteresse voraus. Ein solches besteht, wenn die widerrechtliche Handlung unmittelbar
droht, d.h. wenn das Verhalten des Beklagten die kiinftige Rechtsverletzung ernsthaft beflirchten
lasst (BGE 116 Il 357 E. 2a E. 359 mit Hinweisen). Das Rechtsschutzinteresse hat somit zur
Voraussetzung, dass der Beklagte entweder die Verletzungen bereits begangen hat und
Wiederholungen nicht auszuschliessen sind oder dass konkrete Anhaltspunkte dafiir bestehen, dass
er sie erstmals begehen wird (BGE 116 Il 357 E. 2a S. 359 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 124 Il 72
E. 2a S. 74; LUCAS DAVID UND ANDERE, Der Rechtsschutz im Immaterialgiterrecht, in:
Schweizerisches Immaterialgiter- und Wettbewerbsrecht [SIWR], Bd. 1/2, 3. Aufl. 2011, Rz. 271 ff.).
Ob die Kl&gerin ein rechtlich geschiitztes Interesse am verlangten Verbot hat, ist als Frage des
Bundesprivatrechts im Beschwerdeverfahren zu Uberprifen; doch ist das Bundesgericht an die
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tatsachlichen Feststellungen des kantonalen Gerichts hinsichtlich des Wissens und Willens des
mdglichen Verletzers gebunden (Art. 105 Abs. 1 BGG). Indiz fir einen bevorstehenden Eingriff kann
die Tatsache sein, dass analoge Eingriffe in

der Vergangenheit stattgefunden haben (Wiederholungsgefahr) und eine Verwarnung keine Wirkung
gezeigt hat oder zwecklos wére. Eine Wiederholungsgefahr darf in der Regel schon dann
angenommen werden, wenn der Beklagte die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens
bestreitet, ist doch in einem solchen Fall zu vermuten, dass er es im Vertrauen auf dessen
Rechtméassigkeit weiterfliihren wird (BGE 124 11l 72 E. 2a S. 74; 116 1l 357 E. 2a S. 359; DAVID
UND ANDERE, a.a.0., Rz. 273). Das Rechtsschutzinteresse an der Unterlassungsklage muss im
Zeitpunkt der Urteilsfallung noch vorhanden sein (BGE 124 1ll 72 E. 2a S. 74; 109 Il 338 E. 3 S.
346).

6.2.2 Die Klagerin macht zu Unrecht geltend, es liege ein gleich gelagerter Fall wie in BGE 116 Il 357
E. 2b vor, da die Beklagte im vorinstanzlichen Verfahren eine Patentverletzung bestritten und den
geltend gemachten Unterlassungsanspruch nicht anerkannt habe. Sie verkennt insbesondere, dass
die Vorinstanz angesichts der unzureichenden Bestreitung durch die Klagerin in tatsachlicher Hinsicht
davon ausging, dass die Beklagte seit mehr als finf Jahren nicht nur auf den Vertrieb von Maschinen
herkbmmlicher Konstruktionsweise verzichtet, sondern darliber hinaus alle bereits ausgelieferten
Maschinen nachtréglich umgebaut habe. Die Vorinstanz durfte den Umstand der Beseitigung
patentverletzender Vorrichtungen, auf den die Klagerin nicht eingeht, bei der Beurteilung der
Wiederholungsgefahr ohne Verletzung von Bundesrecht zugunsten der Beklagten werten und aus
deren Verhalten schliessen, diese werde kinftige Rechtsverletzungen unterlassen. Entgegen der in
der Beschwerde vertretenen Ansicht ging die Vorinstanz zudem nicht von der Rechtsauffassung aus,
es sei im Hinblick auf die Wiederholungsgefahr erforderlich, dass die Beklagte auch bei Einleitung des
Prozesses oder wahrend des héngigen Verfahrens weiterhin Patentverletzungen begangen

hatte. Die Rige, die Vorinstanz habe Art. 72 Abs. 1 PatG verletzt, ist unbegriindet.

Unbegriindet ist auch die im gleichen Zusammenhang erhobene Rige der Verletzung der
Beweislastregel von Art. 8 ZGB. Die Kl&gerin zeigt keine Verletzung der Beweislastregel auf, wenn
sie den Erwagungen der Vorinstanz, die mangels substantiierter Bestreitung seitens der Klagerin im
Ergebnis auf den von der Beklagten vorgebrachten Umstand abstellte, wonach diese ihre Maschinen
seit mehr als finf Jahren modifiziert und alle Maschinen nachtraglich umgebaut habe, lediglich in
pauschaler Weise entgegenhalt, sie habe dies im vorinstanzlichen Verfahren bestritten.

7.
Die Klagerin rlgt hinsichtlich der teilweisen Abweisung ihres Begehrens um Auskunfterteilung und
Rechnungslegung eine Verletzung von Art. 8 in Verbindung mit Art. 66 und Art. 73 PatG.

71 Die Vorinstanz hiess das Auskunftsbegehren der Klagerin hinsichtlich der ausgelieferten
Federkernmaschinen herk&mmlicher Konstruktionsart lediglich teilweise gut. Sie befand, die
Auskunftspflicht der Beklagten gehe nur so weit, als sie notwendige Grundlage fir die finanzielle
Wiedergutmachung gemass Ziffer 4 des Rechtsbegehrens geméass Replik bilde. Entsprechend wies
die Vorinstanz das Auskunftsbegehren ab, soweit dieses gerichtet war auf:

- einzelne Angebote, aufgeschlisselt gemass Angebotsmengen, -daten und -preisen sowie
Typenbezeichnungen und die Namen und Anschriften der Angebotsempfanger;

- bei den einzelnen Lieferungen die Namen und Anschriften der Abnehmer;

- die betriebene Werbung, aufgeschlisselt nach Werbetragern, deren Auflagen, Verbreitungsraumen
und Verbreitungsgebieten.

72 Die Klagerin behauptet, auch diese Angaben seien fur die Bezifferung des
Wiedergutmachungsanspruchs von Bedeutung, vermag dies jedoch nicht konkret aufzuzeigen. lhre
Vorbringen, bereits das blosse Anbieten von Maschinen mit patentverletzender Konstruktion kénne
"dazu fUhren, dass gestltzt hierauf ein Kaufvertrag zustande kommt und die Beklagte somit
Einnahmen erzielt, auch wenn es in der Folge gar nicht zum Verkauf einer Maschine kommt",
Uberzeugt schon deshalb nicht, weil sie auch in diesem Fall nicht auf Angaben zu den Angeboten
angewiesen ware, sondern Auskunft lber die abgeschlossenen Kaufvertrdge hatte verlangen kénnen.
Zudem zeigt sie mit dem Argument, ein Kaufer kénnte gestitzt auf das Angebot zwar nicht die
Maschine mit patentverletzender Konstruktion, sondern andere Kaufe (nicht patentverletzender
Waren) getétigt haben, keinen hinreichenden Zusammenhang mit einem widerrechtlichen Schaden
auf, zumal der Kunde in diesem Fall das patentverletzende Angebot gerade ablehnte.

Der Vorinstanz ist hinsichtlich der erfolgten Einschrankung des Auskunftsrechts der Klagerin keine
Bundesrechtsverletzung vorzuwerfen.

8.
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Die Beschwerde der Klagerin erweist sich als unbegrindet und ist abzuweisen, soweit darauf
eingetreten werden kann.
Beschwerde der Beklagten (4A_109/2011)

9.
Die Beklagte riigt, die Vorinstanz habe mit der Abweisung ihrer Verjdhrungseinrede Art. 60 OR
verletzt.

9.1 Die Vorinstanz erachtete das Vorbringen der Beklagten als unzutreffend, die Verjahrungsfrist habe
zu laufen begonnen, nachdem die Beklagte die Herstellung und den Vertrieb der herkémmlichen
Konstruktion der Maschinen im Frihling 2005 eingestellt und nur noch Maschinen neuer Konstruktion
mit linearem Federwendetransfer hergestellt und vertrieben habe, weshalb die eingeklagten
Wiedergutmachungsanspriche ein Jahr spéater (d.h. vor Einleitung der Klage am 20. Juli 2006)
verjahrt gewesen seien. Die Vorinstanz erwog, der Beginn der Verjahrungsfrist gemass Art. 60 Abs. 1
OR setze Kenntnis der wesentlichen Elemente des Schadens voraus. Die Klagerin habe jedoch keine
Kenntnis vom Umfang des Schadens gehabt, da sie weder wusste noch abklaren konnte, wann und
wie viele Maschinen herkémmlicher Bauweise die Beklagte verkauft habe. Eine hinreichende
Kenntnis vom Schaden werde sie erst haben, wenn die Beklagte ihrer Auskunfts- und
Rechnungslegungspflicht nachgekommen sei.

9.2 Die Beklagte bringt vor, die Klagerin sei seit Sommer 2004 im Besitz von Film- und
Fotoaufnahmen der Federkernmaschinen herkdmmlicher Bauweise der Beklagten gewesen und habe
damit den Verletzungsgegenstand bzw. -tatbestand und die Verletzerin gekannt. Sie selbst habe ab
Februar 2005 nur noch Maschinen mit neuer Konstruktionsweise hergestellt. Spatestens ab Juni
2005 seien nur noch solche (nicht patentverletzende) Maschinen ausgeliefert worden. Die Klagerin
habe demnach mit der Klageeinleitung mehr als ein Jahr seit Kenntnis der patentverletzenden
Maschinen herkémmlicher Bauweise und der Verletzerin und seit Ende der verletzenden Handlungen
durch die Beklagte zugewartet.

Die Beklagte bringt zum Verjdhrungsbeginn nach Art. 60 Abs. 1 OR vor, die Kenntnis vom Schaden
umfasse seine Existenz, Beschaffenheit und die wesentlichen Merkmale. Letztere seien gegeben,
wenn der Klager alle tatsdchlichen Umstande kenne, die geeignet seien, eine Klage zu veranlassen
und zu begriinden. Nicht notwendig sei, dass der Klager den Schaden bis in alle Einzelheiten und mit
letzter Sicherheit kenne. Die Kl&gerin habe demnach seit Sommer 2004 Kenntnis der wesentlichen
Merkmale des Schadens gehabt und sei - wie die erfolgte Klageeingabe beweise - auch in der Lage
gewesen, eine Klage zu veranlassen und zu begriinden. Angesichts der nach Art. 42 Abs. 2 OR
sowie Art. 73 aAbs. 2 PatG (AS 1955 891) verliehenen prozessualen Moglichkeit der unbezifferten
Forderungsklage dlrfe der Geschéadigte ein Tatigwerden nicht so lange aufschieben, bis er den
Schaden genaustens zu beziffern imstande sei. Dies miisse umso mehr bei einer Stufenklage gelten,
die ja gerade dazu diene, den Klager aufgrund der Informationen, die er in der ersten Stufe erhalte, in
die Lage zu versetzen, die Klage genlgend zu substantiieren. Da bei Patentverletzungen der
Schaden ohnehin immer nur geschétzt werden kénne und die Klagerin schon seit 2004 die
Patentverletzung und die Verletzerin kannte, habe die einjahrige Verjdhrungsfrist Anfang 2005,
spétestens aber ab Juni 2005 zu laufen begonnen, als die Beklagte die Herstellung und den Vertrieb
der patentverletzenden Maschinen herkdmmlicher Konstruktion eingestellt und nur noch Maschinen
neuer Konstruktion ausgeliefert habe. Die Schadenersatz- und Gewinnanspriiche seien damit bei der
Klageeinleitung am 20. Juli 2006 bereits verjdhrt gewesen.

9.3

9.31 Das Patentgesetz enthélt keine besondere Verjahrungsbestimmung far
Schadenersatzanspriiche. Diese verjdhren daher nach Art. 60 OR, d.h. in einem Jahr seit Kenntnis
des Schadens und der Person des Schadigers, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tag
der schadigenden Handlung an gerechnet (HEINRICH, 2. Aufl.,, a.a.O., N. 94 zu Art. 73 PatG).
Hinsichtlich Hinderung, Stillstand und Unterbrechung gelten die Bestimmungen von Art. 134 ff. OR.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts sind bei bésglaubiger Geschaftsanmassung auf den
Gewinnherausgabeanspruch nach Art. 423 Abs. 1 OR ebenfalls die deliktsrechtlichen
Verjahrungsregeln (Art. 60 OR) anwendbar (BGE 126 111 382 E. 4b S. 384 ff. mit Hinweisen).

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung beginnt die einjahrige Frist geméass Art. 60 Abs. 1 OR
im Zeitpunkt zu laufen, in dem der Geschadigte von der Existenz, der Beschaffenheit und den
wesentlichen Merkmalen des Schadens Kenntnis erlangt hat, d.h. alle tatsadchlichen Umstande kennt,
die geeignet sind, eine Klage zu veranlassen und zu begriinden (BGE 131 Ill 61 E. 3.1.1 S. 68; 114 1|
253 E. 2a S. 256; 111 1l 55 E. 3a S. 57 f. mit Hinweisen). Dabei kommt es auf die tatsachliche
Kenntnis an und nicht darauf, wann der Geschadigte bei der nach den Umstanden zu erwartenden
Aufmerksamkeit den Schaden héatte erkennen kénnen (BGE 111 11 55 E. 3a S. 57 f.; 109 Il 433 E. 2
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S. 434 f.; je mit Hinweisen; vgl. auch BGE 131 Ill 61 E. 3.1.2 S. 68). Diese Praxis schiitzt allerdings
nicht jedes gleichgiltige Verhalten oder gar ein ganzliches Desinteresse des Geschadigten gegeniiber
seinem Schaden. Vielmehr wird vom Geschédigten ein Verhalten nach Treu und Glauben (Art. 2
ZGB) erwartet (ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 3. Aufl. 2006, N. 60a zu Art. 60 OR). Kennt
der Geschadigte die wesentlichen Elemente des Schadens, so kann von ihm erwartet werden, dass
er sich die weiteren Informationen beschafft, die fir die Erhebung der Klage notwendig sind (BGE

109 11 433 E. 2 S. 435).

Angesichts der kurzen einjédhrigen Verjahrungsfrist ist eine Kenntnis des Schadens nicht leichthin
anzunehmen; unter Umstanden bedarf der Geschéadigte auch noch einer gewissen Zeit, um entweder
selber oder mit Hilfe eines Dritten den Verlauf der unerlaubten Handlung und das endgdltige Ausmass
des Schadens abschatzen zu kénnen (BGE 111 Il 55 E. 3a S. 57). Ergibt sich das Ausmass des
Schadens aus einem Sachverhalt, der sich noch weiter entwickelt, so beginnt die Verjahrung nicht vor
Abschluss dieser Entwicklung zu laufen (BGE 112 1l 118 E. 4 S. 123; 111 I1 55 E. 3a S. 57; 108 Ib
97 E. 1c S. 99f.;92 11 1 E. 3S. 4f1.; 86 Il 406 E. b S. 416). Solange das schadigende Ereignis
anhalt, hat der Geschadigte keine Kenntnis des Gesamtschadens und die Verjahrung beginnt nicht zu
laufen (BGE 126 Il 161 E. 3c S. 163 hinsichtlich der Schadigung infolge einer
persOnlichkeitsverletzenden Pressekampagne; vgl. auch BREHM, a.a.0., N. 27 ff. zu Art. 60 OR,
wonach von Kenntnis nur gesprochen werden kann, sofern der Geschéadigte seinen gesamten
Schaden, wenn auch nur in groben Zligen, abschéatzen kann).

Wie die Beklagte zutreffend vorbringt, ist es nicht erforderlich, dass der Geschadigte den Schaden
genau beziffern kann (BGE 131 1ll 61 E. 3.1.1 S. 68; 111 Il 55 E. 3a S. 57; 108 Ib 97 E. 1c S. 100).
Die ziffernmassige Bestimmbarkeit des Schadens kann im Patentrecht umso weniger
ausschlaggebend sein fiir den Beginn der einjahrigen relativen Verjahrungsfrist von Art. 60 Abs. 1 OR,
als die - auf das Verfahren vor der Vorinstanz noch anwendbare - Bestimmung von Art. 73 aAbs. 2
PatG eigens die prozessuale Méglichkeit einer unbezifferten Forderungsklage vorsieht (vgl. nunmehr
Art. 85 ZPO; vgl. WERNER STIEGER, Verjahrung und Verwirkung im Immaterialgliterrecht, AJP
5/1993 S. 627; STEPHEN V. BERTI, Zircher Kommentar, 3. Aufl. 2002, N. 107 ff. zu Art. 135 OR;
ALOIS TROLLER, Immaterialgiiterrecht, Bd. I, 3. Aufl. 1985, S. 1008, nach dem allerdings die
Verjdhrung bereits beginnen soll, sobald dem Geschédigten der Tater und die Tatsache, dass
Schaden entstanden ist, bekannt sind). Auch bei einer fortgesetzten Patentverletzung, die einem
einheitlichen Willensentschluss zugrunde liegt, muss jedoch gelten, dass die relative einjahrige
Verjahrungsfrist frihestens zu laufen beginnt, wenn das verletzende Verhalten aufhdért (vgl.
HEINRICH, 2. Aufl.,

a.a.0., N. 95 zu Art. 73 PatG; BREHM, a.a.0., N. 30 zu Art. 60 OR). Die Kenntnis von einzelnen
Elementen des Schadens genligt nicht (BREHM, a.a.O., N. 29 zu Art. 60 OR). Solange die
Verletzungshandlung anhélt, bleibt ungewiss, ob und wann der Schaden abgeschlossen sein wird;
wahrend dieser Zeit ist die Kenntnis des Geschadigten unzureichend und die Verjahrungsfrist kann
nicht zu laufen beginnen (vgl. BGE 126 IIl 161 E. 3¢ S. 163 f.; vgl. auch ROLAND BREHM, a.a.O.,
N. 30 f. zu Art. 60 OR; FRANZ WERRO, in: Commentaire romand, Code des obligations |, 2003, N.
19 zu Art. 60 OR; ROBERT K. DAPPEN, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4 Aufl. 2007, N.
7 zu Art. 60 OR; FRITZ BLUMER, Patentverletzungsprozess, in: Christoph Bertschinger und andere
[Hrsg.], Schweizerisches und europaisches Patentrecht, 2002, § 17 Rz. 129; DAVID UND ANDERE,
a.a.0., Rz. 373; STIEGER, a.a.0., S. 630 f.). Entsprechendes gilt fir die Verjdhrung des
Gewinnherausgabeanspruchs nach Art. 423 Abs. 1 OR.

9.3.2 Der Klagerin war es nicht méglich, ihren Anspruch bereits zu Beginn des Verfahrens genau zu
beziffern. Eine genaue Kenntnis des Schadens war jedoch auch nicht erforderlich, konnte sie doch
eine unbezifferte Forderungsklage (Art. 73 aAbs. 2 PatG) einreichen, die sie am 20. Juli 2006 auch
tatsadchlich erhob. Sollte die Vorinstanz davon ausgehen, dass im Falle der Stufenklage eine
hinreichende  Kenntnis  generell erst nach  Durchsetzung des  Auskunfts-  bzw.
Rechnungslegungsanspruchs vorliegen wiirde, wére dies mit den erwadhnten Grundsétzen zum Beginn
der einjahrigen Verjahrungsfrist nach Art. 60 Abs. 1 OR nicht zu vereinbaren. Im Immaterialglterrecht
ist die Feststellung des Schadens allgemein sehr schwierig und eine Bezifferung zu Beginn des
Verfahrens oft noch nicht mdéglich (KAMEN TROLLER, Grundziige des schweizerischen
Immaterialglterrechts, 2. Aufl. 2005, S. 393). Wiirde bei einer Stufenklage die Verjahrungsfrist
jeweils erst beginnen, wenn der Geschéadigte nach Einblick in die in der ersten Stufe vorzulegenden
Dokumente seinen Schaden zu beziffern in der Lage ist, kdnnte der Geschadigte die Verjahrung
grundsétzlich beliebig hinauszdgern, indem er mit der Klage zuwartet, worauf die Beklagte zu Recht
hinweist (vgl. auch TROLLER,

a.a.0., S. 393).

Die Beklagte zeigt mit ihren Vorbringen jedoch nicht auf, dass der angefochtene Entscheid im
Ergebnis Bundesrecht verletzt, indem er den Eintritt der Verjadhrung nach Art. 60 Abs. 1 OR verneint.
Ihre Auffassung, die Verjahrung habe begonnen, nachdem die Klagerin im Jahr 2004 im Besitz von
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Film- und Fotoaufnahmen der Federkernmaschine herkdmmlicher Bauweise gewesen sei und sie
damit Kenntnis von der Patentverletzung und dem Verletzter erlangt hatte, trifft nicht zu. Entgegen
der in der Beschwerde vertretenen Ansicht genlgte die blosse Entdeckung einer patentverletzenden
Maschine als einzelnes Element des Schadens nicht, um den Beginn der Verjdhrungsfrist
auszuldsen. Die Kl&agerin kannte die wesentlichen Merkmale des gesamten Schadens noch nicht,
solange die Beklagte in Verletzung der klagerischen Patente Maschinen herkémmlicher Bauweise
herstellte und vertrieb. Weder lasst sich den verbindlichen Sachverhaltsfeststellungen des
angefochtenen Entscheids entnehmen, in welchem Zeitpunkt die Kl&gerin Kenntnis von den weiteren
Schadensmerkmalen erhalten hatte, geschweige denn, dass sie bereits vor dem 20. Juli 2005 die
Einstellung des schéadigenden Verhaltens der Beklagten erkannte, noch zeigt die Beklagte mit
Aktenhinweisen auf,

entsprechende Tatsachenbehauptungen hinsichtlich der Kenntnis der Kléagerin bereits vor der
Vorinstanz aufgestellt zu haben. Die Behauptungen der Beklagten, sie habe im Frihjahr 2005 die
Herstellung bzw. spéatestens im Juni 2005 den patentverletzenden Vertrieb der Maschinen
herkdmmlicher Konstruktion eingestellt, lassen selbst fir den Fall, dass in zeitlicher Hinsicht darauf
abgestellt wird, keine Rickschlisse auf die tatséchliche Kenntnis der Klégerin zu.

Fir die tatsachlichen Voraussetzungen des Verjahrungsbeginns nach Art. 60 Abs. 1 OR tragt die
Beklagte, die sich einredeweise auf den Verjahrungseintritt beruft, die Beweislast (Art. 8 ZGB; vgl.
dazu BGE 111 1l 55 E. 3a S. 57 f.). Der Vorinstanz ist im Ergebnis keine Bundesrechtsverletzung
vorzuwerfen, wenn sie die Verjahrungseinrede der Beklagten verwarf.

10.

Die Beschwerden erweisen sich als unbegriindet und sind abzuweisen, soweit darauf eingetreten
werden kann. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend werden die Gerichtskosten den Parteien je
zur Hélfte auferlegt (Art. 66 Abs. 1 BGG). Die Parteientschadigungen heben sich gegenseitig auf (Art.
68 Abs. 1 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verfahren 4A_109/2011 und 4A_111/2011 werden vereinigt.

2.
Die Beschwerden der Klagerin (4A_111/2011) und der Beklagten (4A_109/2011) werden abgewiesen,
soweit darauf einzutreten ist.

3.
Die Gerichtskosten von Fr. 20'000.-- werden der Klagerin und der Beklagten je zur Halfte auferlegt.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons St. Gallen schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 21. Juli 2011

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Prasidentin: Klett

Der Gerichtsschreiber: Leemann



