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Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 und Art. 50 PatG (SR 232.14). Eine Erfindung ist im
Patentgesuch so darzulegen, damit sie der Fachmann ausfiihren kann. Das
Patent ist nichtig, wenn - wie der gerichtliche Sachverstandige festhalt - in
Bezug auf eine "einkomponentige Dichtmasse" die beanspruchte
Zusammensetzung, insbesondere das darin enthaltende Vinylpolymere,
nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann sie wiederholbar ausfiihren kann
(Handelsgerichtsprasident, 23. Juni 2008, HG.2005.124).

1. Die A. AG (Gesuchstellerin) bezweckt namentlich die Fabrikation und den Vertrieb
von selbstklebenden Produkten; sie ist Inhaberin des schweizerischen Patents Nr. (CH)
0000 (nachfolgend Klagepatent Il) "Einkomponentige Dispersionsdichtmasse in

Kartuschen". Der (unabhangige) Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

"Einkomponentige Dichtmasse auf der Basis einer Dispersion von Vinylpolymeren
in einem wassrigen Medium, wobei die Dichtmasse im Nasszustand im Wesentlichen
frei von flichtigen organischen Verbindungen (VOC) ist, im Trockenzustand
selbstklebend ist, und aus wenigstens einer Phase besteht, deren

Glastbergangstemperatur Tg unter 10° C liegt."

In den (abhangigen) Patentanspriichen 2-9 werden Dichtmassen nach Anspruch 1 mit
bestimmten zusétzlichen Charakteristika definiert; die Anspriiche 12 und 13 betreffen
ein Verfahren zur Verwendung der Dichtmasse. Anspruch 14 betrifft die mit der

Dichtmasse beschichteten Materialien und Anspruch 15 ein Herstellungsverfahren.

Das CH 0000 wurde mit Prioritat 12. Januar 2000 (DE 1111) vom Eidgendssischen
Institut fur Geistiges Eigentum (IGE) am 30. April 2003 erteilt.
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Die Gesuchstellerin war Inhaberin des europaischen Patents EP 2222 (nachfolgend
Klagepatent I) "Einkomponentige Dispersionsdichtmasse in Kartuschen". Das EP 2222
mit Prioritat 12. Januar 2000 (DE 1111) wurde vom Européaischen Patentamt (EPA) am
9. April 2003 erteilt; dagegen erhob unter anderem die C. AG (Gesuchsgegnerin 2)
Einspruch. Sie stellte in ihrer Eingabe an das EPA vom 9. Januar 2004 den Antrag, das
erteilte Patent sei in vollem Umfang zu widerrufen, da es nicht neu sei und nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit beruhe. In der Folge verzichtete die Gesuchstellerin auf
EP 2222, und dieses wurde am 12. Juli 2005 widerrufen.

Die B. AG (Gesuchsgegnerin 1) vertreibt Systeme zur Abdichtung von Gebaudehdillen.
Sie bietet unter "Klebetechnik" insbesondere einen I6sungsmittelfreien, luftdichten und
dauerhaft elastischen "Randanschlusskleber" unter der Bezeichnung "Z." an. Dieser

wird von der Gesuchsgegnerin 2 hergestellt.

2. Am 6. April 2004 stellte die Gesuchstellerin ein Gesuch um Erlass vorsorglicher
Massnahmen. Sie behauptete, die Gesuchsgegnerinnen verletzten CH 0000 und EP
2222 insbesondere mit der Fabrikation und dem Vertrieb des Produktes "Z.". In der
Replik stellte die Gesuchstellerin das eingangs wiedergegebene, neu formulierte
Rechtsbegehren. Sie fuhrte aus, das neue Rechtsbegehren orientiere sich nunmehr
nicht mehr an CH 0000, sondern an EP 2222. Es seien nunmehr sdmtliche

beschrankenden Merkmale der Klagepatente in den Rechtsbegehren enthalten.

Mit Entscheid vom 24. Dezember 2004 verflgte der Handelsgerichtsprasident
gegenuber den Gesuchsgegnerinnen ein Verbot geméass den Rechtsbegehren der
Replik und drohte ihnen bzw. ihren Organen Strafe im Sinne von Art. 292 StGB fur den
Fall der Nichtbeachtung an. Der Gerichtsprasident bestimmte, dass die Verfigung in
Kraft trete, sobald die Gesuchstellerin eine Sicherheit im Betrag von Fr. 500'000.--
geleistet habe, und verpflichtete sie zur Klageeinreichung im ordentlichen Prozess
innert 30 Tagen ab Zustellung der Verfigung unter Androhung des Dahinfallens der
Massnahme im Saumnisfall (HG.2004.28-HGP).

3. Am 2. Februar 2005 machten die Gesuchstellerin und die D. AG als Klagerinnen
gestutzt auf Ziff. 4 des Entscheids des Handelsgerichtsprasidenten vom 24. Dezember

2004 eine Klage anhangig mit einem Rechtsbegehren, welches teilweise Uber die
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Rechtsbegehren gemass Ziff. 1.a) und 1.b) des erwéhnten Entscheids vom 24.
Dezember 2004 hinausgeht (HG.2005.14-HGK). Dabei hielten sie fest, dass sie die
vorliegende Klage nicht mehr auf CH 0000 (Klagepatent Il) stlitzen wirden, sondern auf
EP 2222 (Klagepatent I) und neu auf EP 3333 (nachfolgend Klagepatent lll). Die
Beklagten reichten am 15. August 2005 die Klageantwort und Widerklage (HG.2005.14-
HGK) ein. Mit der Widerklage verlangten sie insbesondere, der schweizerische Teil von
EP 3333 und das CH 0000 seien nichtig zu erklaren.

4. Mit Entscheid vom 26. April 2005 wies der Prasident des Kassationsgerichts des
Kantons St. Gallen die gegen den Entscheids des Handelsgerichtsprasidenten vom
24. Dezember 2004 (HG.2005.28-HGP) erhobene Nichtigkeitsbeschwerde der

Gesuchsgegnerinnen ab.

5. Mit Urteil vom 21. September 2005 hob das Bundesgericht in Gutheissung der
staatsrechtlichen Beschwerde den Prasidialentscheid des Kassationsgerichts vom

26. April 2005 auf (BGE 132 1l 83, 4P.145/2005). Mit Prasidialentscheid des
Kassationsgerichts des Kantons St. Gallen vom 27. Dezember 2005 wurde die
Nichtigkeitsbeschwerde der Gesuchsgegnerinnen geschuitzt, und es wurden Ziff. 1-4
des Entscheids des Handelsgerichtspréasidenten vom 24. Dezember 2004 aufgehoben.
Die Streitsache wurde im Sinne der Erwagungen zu neuer Beurteilung an den

Handelsgerichtsprasidenten zurlickgewiesen.

6. Am 3. Januar 2006 reichte die Gesuchstellerin ein Gesuch auf Erlass einer
superprovisorischen Verfigung gemass Artikel 203 ZPO ein mit dem Antrag, es seien
mit sofortiger Wirkung und ohne Anhérung der Gesuchsgegnerinnen vorsorgliche
Massnahmen gemass dem in der Massnahmereplik vom 7. Juli 2004 gestellten
Rechtsbegehren (HG.2004.28-HGP) zu erlassen. Mit Entscheid vom 9. Januar 2006
wies der Handelsgerichtsprésident das Begehren um Erlass einer dringlichen
Verflgung ab. Die Gesuchsgegnerinnen hatten bereits in der Antwort zum
Massnhahmegesuch vom 12. Mai 2004 (HG.2004.28-HGP) einredeweise die Nichtigkeit
der Klagepatente behauptet. Gestlitzt auf das Urteil des Bundesgerichts vom 21.
September 2005 (4P.145/2005 E. 3.4 f.) ordnete der Handelsgerichtsprasident im
erwdhnten Entscheid vom 9. Januar 2006 die Einholung eines Kurzgutachtens

insbesondere zur Frage der Rechtsbesténdigkeit von CH 0000 an und setzte den
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Parteien eine Frist an, um allféllige Einwendungen gegen die Ernennung von X.,

Patentanwalt VSP, als Experten zu erheben.

Mit Eingabe vom 2. Februar 2006 stellten die Gesuchsgegnerinnen insbesondere den
Antrag, auf das Gesuch auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme sei nicht einzutreten
und auf die Beauftragung eines Gutachters sei zu verzichten, eventualiter sei das
Gesuch auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme abzuweisen und auf die
Beauftragung eines Gutachters sei zu verzichten, und subeventualiter wirden die
Gesuchsgegnerinnen keine Einwendungen gegen die Ernennung von X. als Experten
fur die Einholung eines Kurzgutachtens Uber die Frage der Patentverletzung erheben;
sollte das Kurzgutachten auf die Fragen der Weiterbenutzung und der Nichtigkeit der
Streitpatente ausgedehnt werden, sei zuséatzlich zu X. die EMPA, Dibendorf, mit einem
solchen Gutachten zu beauftragen. Die Gesuchstellerin meldete mit Eingabe vom 2.
Februar 2006 gewisse Bedenken in fachlicher Hinsicht gegentber Patentanwalt X. an,
schlug einen anderen Experten vor und beantragte zudem die Ernennung eines

Doppelteams von Experten.

Mit Eingabe vom 9. Mérz 2006 stellte die Gesuchstellerin insbesondere den Antrag, es
seien vorsorgliche Massnahmen geméss dem in der Massnahmereplik vom 7. Juli 2004
gestellten Rechtsbegehren (HG.2004.28-HGP) zu erlassen, der mit Vernehmlassung
der Gesuchsgegnerinnen vom 2. Februar 2006 gestellte Antrag, wonach auf das
Gesuch auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme nicht einzutreten sei, und der
Eventualantrag, wonach das Gesuch auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme
abzuweisen sei, seien abzuweisen, und es sei ein Doppelteam von Gutachtern fur die
Einholung eines Kurzgutachtens zu ernennen. Die Gesuchsgegnerinnen reichten am
20. Mérz 2006 eine Stellungnahme zur Eingabe der Gesuchstellerin vom 2. Februar
2006 ein, hielten an ihren Antrdgen geméass Eingabe vom 2. Februar 2006 fest und

lehnten insbesondere die von der Gesuchstellerin vorgeschlagenen Experten ab.

7. Am 24. Marz 2006 reichten die Gesuchsgegnerinnen eine nachtragliche Eingabe
mit dem prozessualen Antrag ein, diese sowie die damit eingereichten Beilagen seien
zuzulassen und zu den Akten zu nehmen. Dabei hielten sie insbesondere fest, EP 3333
(Klagepatent Ill) kdnne von der Gesuchstellerin nicht als Klagefundament

nachgeschoben werden (vgl. vorne Ziff. I/3). Sie hielten insbesondere unter Einreichung
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von entsprechenden Unterlagen fest, Acrylat-Copolymere gemass Rechtsbegehren
seien keine Polyacrylate geméass EP 3333. Die Gesuchstellerin nahm am 3. April 2006
zu dieser nachtraglichen Eingabe Stellung, hielt an dem von ihr vorgeschlagenen
Experten fest und flhrte aus, sie wolle sich aber gegeniiber dem Vorschlag des
Gerichts, Patentanwalt X. als Patentexperten zu bestellen, nicht verschliessen, sofern,
wie auch von den Gesuchsgegnerinnen beantragt, vorab das Fachwissen von X. auf

dem Gebiet der Polymer-Chemie und der Dichtmassen und Klebstoffe geklart werde.

8. Mit Verfigung vom 5. April 2006 bestimmte der Handelsgerichtspréasident
Patentanwalt X., nachdem die Parteien keine hinreichend begriindeten Einwande
gegen ihn vorgebracht hatten, zum Experten. Festgehalten wurde, dass er, wie er
anldsslich eines Telefongesprachs bestétigt habe, bereit und fachlich imstande sei, ein
Kurzgutachten zu erstatten. Darauf hingewiesen wurde ferner, dass X. selber
ausgefuhrt habe, es bestehe in der Tat die Problematik, dass er als Patentanwalt nicht
Uber die spezialisierte Erfahrung eines Praktiker/Durchschnittfachmanns verflige. In der
erwahnten Verflgung des Handelsgerichtsprasidenten wurde festgehalten, dass X.
nach Durchsicht der Akten dem Gericht mitteilen werde, ob ein Mitarbeiter der X. AG
oder ein aussenstehender Experte fir die Ausarbeitung des Gutachtens beizuziehen
sei. Den Parteien wurde Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf fir eine

schriftliche Experteninstruktion gegeben.

In der erwahnten Verfligung vom 5. April 2006 wurde der sinngemass gestellte Antrag
der Gesuchstellerin, es sei in das vorliegende Verfahren auch EP 3333 (Klagepatent Ill)
einzubeziehen, abgewiesen und festgehalten, dass das Klagefundament des

vorliegenden Rickweisungsverfahrens ausschliesslich CH 0000 bilde.

Am 20. April 2006 reichte die Gesuchstellerin die Vernehmlassung zur
Experteninstruktion ein. Die Gesuchsgegnerinnen erstatteten ihre Vernehmlassung zur
Experteninstruktion am 4. Mai 2006, wobei sie den Antrag stellten, es sei eine

mundliche Experteninstruktion mit Fallpréasentation durch die Parteien durchzufihren.

9. In der nachtraglichen Eingabe vom 12. Mai 2006 stellten die Gesuchsgegnerinnen
neben den Antragen auf Nichteintreten und Abweisung den neuen Subeventualantrag,

bei der Befragung des Experten sei diesem vorab nur die Frage zu stellen, ob die
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Behauptungen der Gesuchsgegnerinnen, die deutsche Offenlegungsschrift 4444 stehe
dem Gegenstand des Streitpatents patenthindernd entgegen, angesichts des Widerrufs
des korrespondierenden und prioritatsbegriindenden Deutschen Patents DE 1111 B4
durch das Bundespatentgericht am 8. Mai 2006 glaubhaft gemacht worden seien.
Gleichzeitig reichten sie u.a. das Protokoll der Sitzung des 15. Senats des Deutschen
Bundespatentgerichts vom 8. Mai 2006 ein und hielten fest, in der Verhandlung vom

8. Mai 2006 habe das Bundespatentgericht DE 1111 vollumfanglich widerrufen.

Am 12. Mai 2006 reichte die Gesuchstellerin unaufgefordert eine Eingabe "aus
Grinden der Waffengleichheit" ein, nachdem es den Gesuchsgegnerinnen durch das
Beantragen der Fristerstreckung gelungen sei, in ihrer eigenen Vernehmlassung
diejenige der Gesuchstellerin bereits mitzuberticksichtigen. Sie stimmte dem Antrag
der Gesuchsgegnerinnen auf Durchfiihrung einer miindlichen Experteninstruktion mit
Fallpréasentation durch die Parteien zu, wobei sie auf die Gefahr von ausufernden
Prasentationen durch die Parteien hinwies. Sie wandte sich gegen die umfangreichen
Umformulierungsvorschlége der Gesuchsgegnerinnen und beantragte, da es um ein
Kurzgutachten gehe, die Fragen an den Experten auf die Klarung der technischen
Grundlagen zur Beurteilung der drei zentralen Rechtsfragen nach Verletzung und
Nichtigkeit des Streitpatents sowie nach dem Bestand eines Weiterbenlitzungsrechts

auszurichten.

Die Gesuchstellerin nahm am 19. Mai 2006 zur nachtréaglichen Eingabe der
Gesuchsgegnerinnen vom 12. Mai 2006 Stellung und hielt insbesondere fest, aus dem
noch nicht rechtskraftigen Beschluss des Bundespatentgerichts, mit welchem DE 1111
B4 widerrufen worden sei, lasse sich fir die Frage der Rechtsbesténdigkeit von CH
0000 nichts ableiten.

10. Am 19. Mai 2006 stellte der Handelsgerichtsprasident Patentanwalt X. die
schriftliche Experteninstruktion und die Akten dieses Verfahrens (Verfahren IV, HG.
2005.124-HGP) und in samtlichen mit diesem Verfahren zusammenhangenden
Verfahren (Verfahren betreffend Schutzschrift, HG.2004.5-HGP; Verfahren |, HG.
2004.28-HGP; Verfahren Il, HG.2005.14-HGK; Verfahren Ill, HG.2005.78-HGP) zu.

Dabei wurde insbesondere darauf hingewiesen, dass es im vorliegenden vorsorglichen
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Massnahmeverfahren um die Einholung einer gerichtlichen Kurzexpertise gehe, das

Grundlage fir die Glaubhaftmachung der entsprechenden Parteibehauptungen bilde.

Der Experte X. hielt mit Brief vom 29. Juni 2006 fest, dass er zunachst die Frage der
Rechtsbestandigkeit von CH 0000 (Klagepatent Il) prifen werde. Entsprechend diesem
Schreiben, in welchem sich der Experte auch zu den voraussichtlichen Expertisekosten
ausserte, wurde die Gesuchstellerin am 3. Juli 2006 aufgefordert, einen
Kostenvorschuss von Fr. 35'000.-- zu leisten. Am 5. Juli 2006 umschrieb der Experte
kurz den Umfang des vorgesehenen Gutachtens. Dabei hielt er insbesondere fest, eine
Erfindung musse im Patentgesuch so dargelegt sein, dass der Fachmann sie ausflhren
konne. In diesem Sinne bilde das Ausschliesslichkeitsrecht, welches das Patent dem
Patentinhaber flr eine beschrénkte Zeit gewahre, die Gegenleistung fur die
Offenbarung der Erfindung. Es sei deshalb fir die Begutachtung der Gultigkeit von CH
0000 zu beurteilen, ob der Inhalt von CH 0000 die gesetzlichen Voraussetzungen
bezlglich (i) der Neuheit, (ii) der erfinderischen Tatigkeit, (iii) der Wiederholbarkeit der
technischen Lehre und (iv) der gentigenden Offenbarung erfllt. Der
Handelsgerichtsprasident stimmte dem vom Experten skizzierten Vorgehen am 7. Juli
2006 zu.

11. Nachdem, wie erwahnt, die Gesuchstellerin am 3. Juli 2006 zur Leistung eines
Beweiskostenvorschusses von Fr. 35'000.-- verpflichtet worden war, stellte sie am 5.
Juli 2006 ein Wiedererwagungsgesuch betreffend diesen Vorschuss, indem sie
sinngemass beantragte, es sei eine hélftige Aufteilung der Vorschusspflicht zu
verflgen. Sie hielt am Antrag auf Durchflihrung einer mindlichen Experteninstruktion
fest. Mit Eingabe vom 12. Juli 2006 machte die Gesuchstellerin geltend, der Experte
habe die Rechtsbesténdigkeit von CH 0000 nur beztiglich der Neuheit und
erfinderischen Tatigkeit zu prifen, nachdem die Gesuchsgegnerinnen im vorliegenden
Massnahmeverfahren, bei welchem die Verhandlungs- und Dispositionsmaxime gelte
(Art. 56 ZPO), keine Ausfiihrungen zu den Fragen der gentigenden Offenbarung und
der Wiederholbarkeit der technischen Lehre gemacht hatten. Die Gesuchsgegnerinnen
nahmen am 14. Juli 2006 zu den Eingaben vom 5. und 12. Juli 2006 Stellung und
hielten fest, die Gesuchsgegnerinnen hatten die Nichtigkeit von CH 0000 glaubhaft
gemacht. Nachdem die Gesuchstellerin trotz dieser glaubhaft gemachten Nichtigkeit

eine vorsorgliche Massnahme erwirken wolle, erfolge die Beweiserhebung
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ausschliesslich in ihrem Interesse, weshalb sie kostenvorschusspflichtig sei. Die
Gesuchsgegnerinnen beantragten, es sei in diesem Verfahrensstadium auf eine
Experteninstruktion mit Parteivortragen zu verzichten, nachdem sich der Gutachter bei
der zunachst vorzunehmenden Prifung der Rechtsbesténdigkeit lediglich mit dem
dokumentierten Stand der Technik auseinanderzusetzen habe. Sie hielten fest, der
Experte habe sich im Rahmen der Prifung der Rechtsbesténdigkeit von CH 0000 auch
zu der im Hauptverfahren (HG.2005.14-HGK) geltend gemachten mangelnden

Offenbarung zu aussern.

Mit Verflgung vom 20. Juli 2006 hielt der Handelsgerichtsprasident fest, dass es im
gegenwartigen Zeitpunkt bei der in der schriftlichen Experteninstruktion vom 19. Mai
2006 enthaltenen Fragestellung bleibe und eine mindliche Experteninstruktion sich zur
Zeit als nicht notwendig erweise; sie werde auch vom Experten nicht beflrwortet. Der
Experte habe entsprechend dem von ihm skizzierten Vorgehen das Gutachten in
Angriff zu nehmen, wobei Uber den Umfang des Verhandlungsgrundsatzes, soweit
notwendig, nach Durchflhrung der Expertise in der Massnahmeverfligung zu
entscheiden sei. In Berticksichtigung des Wiedererwdgungsgesuchs der
Gesuchstellerin vom 5. Juli 2006 wurden die Parteien verpflichtet, je halftig einen

Kostenvorschuss zu leisten.

12. Die Gesuchsgegnerinnen reichten am 16. August 2006 eine nachtragliche Eingabe
und u.a. die Begriindung des Beschlusses des Bundespatentgerichts vom 8. Mai 2006
ein und beantragten, diese Eingabe sowie den Beschluss des Bundespatentgerichts
zuzulassen und zu den Akten zu nehmen sowie dem Experten zuzustellen. Die
Gesuchstellerin hielt in ihrer Vernehmlassung vom 25. August 2006 fest, die
Begriindung des Bundespatentgerichts sei derart mangelhaft, dass sich aus dieser flr

die Frage der Rechtsbestandigkeit von CH 0000 nichts ableiten lasse.

13. Mit nachtréglicher Eingabe vom 9. Februar 2007 reichten die Gesuchsgegnerinnen
die Offenlegungsschrift DE 5555 A1 und eine eidesstattliche Erklarung von Dr. Y. vom
8. Februar 2007 von der Patentanwaltskanzlei U. AG ein mit dem Antrag, die Eingabe
und diese Unterlagen zuzulassen und zu den Akten zu nehmen sowie dem Gutachter

zuzustellen. Die Gesuchstellerin nahm zur Offenlegungsschrift DE 5555 A1 am 23.

© Kanton St.Gallen 2025 Seite 8/28



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

Februar 2007 materiell Stellung und beantragte, dass ihre nachtragliche Eingabe

ebenfalls zugelassen, zu den Akten genommen und dem Gutachter zugestellt werde.

14. Am 11. Juni 2007 reichten die Gesuchsgegnerinnen eine nachtragliche Eingabe ein
und stellten den Antrag, diese Eingabe sowie der Bescheid der
Gebrauchsmusterabteilung | des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 3. Mai
2007 seien zuzulassen, zu den Akten zu nehmen und unverziglich dem Gutachter
zuzustellen. Die technisch fachkundige Gebrauchsmusterabteilung habe die fehlende
Neuheit des Streitpatents festgehalten, weshalb insbesondere der erwédhnte Bescheid
zuzulassen sei. Die Gesuchstellerin fiihrte mit Eingabe vom 21. Juni 2007 aus, bei dem
erwdhnten Bescheid handle es sich lediglich um eine vorlaufige Stellungnahme der
Gebrauchsmusterabteilung auf der Grundlage des bisherigen Vortrags der Parteien,
weshalb dieser schwerlich als "starkes Indiz fur die Nichtigkeit des Streitpatents in den

hiesigen Verfahren" herangezogen werden kdnne.

15. Am 28. September 2007 reichte der Experte X. das Gutachten ein, in welchem er
u.a. festhielt, sofern CH 0000 eine neue und auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhende Erfindung beinhalte, sei diese Erfindung nicht so dargelegt, dass der

Fachmann diese wiederholbar ausfiihren konne.

Nachdem den Parteien am 1. Oktober 2007 Gelegenheit zur Einreichung von
Ergénzungsfragen eingerdumt wurde, teilte die Gesuchstellerin am 12. Oktober 2007
mit, sie erachte das Kurzgutachten als ungeniigend. Sie zweifle an der Tauglichkeit des
Sachversténdigen X. und verzichte daher auf die Einreichung von Ergénzungsfragen.
Die Gesuchsgegnerinnen stellten mit Eingabe vom 5. November 2007 die
Ergénzungsfrage, wie der Experte die Neuheit und die erfinderische Tatigkeit von CH
0000 konkret im Hinblick auf die Entgegenhaltung DE 4444 A1 anhand einer
Merkmalsanalyse beurteile. Die Gesuchstellerin wandte am 7. November 2007 ein,
dass es den Gesuchsgegnerinnen betreffend die Ergdnzungsfrage an einem

Rechtsschutzinteresse fehle.

16. Am 18. Dezember 2007 reichten die Gesuchsgegnerinnen eine nachtragliche
Eingabe und den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung | des Deutschen Patent-

und Markenamts vom 13. Dezember 2007 ein mit dem Antrag, diese und der
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Beschluss seien zuzulassen und zu den Akten zu nehmen. Sie hielten fest, in der einzig
verbliebenen Gebrauchsmusterléschungssache gegen DE 6666 U1 liege nunmehr der

begriindete Beschluss der technisch fachkundigen Gebrauchsmusterabteilung | vor.

17. Im Schreiben vom 20. Dezember 2007 flhrte der Experte in Bezug auf die
Ergénzungsfrage der Gesuchsgegnerinnen aus, wenn eine in CH 0000 beanspruchte
(neue) Zusammensetzung mit einer entsprechenden Zusammensetzung aus DE 4444
A1 verglichen und deren Neuheit beurteilt werden solle, so misse logischerweise eine
genaue Zusammensetzung aus CH 0000 bekannt sein. Dies sei aber nicht der Fall.
Somit fehle fir die Beantwortung der gestellten Frage die eigentliche Grundlage, was
zur Folge habe, dass die Neuheit von CH 0000 (wegen ungentigender Offenbarung)
gegenuber DE 4444 A1 nicht bestimmt werden kénne. Die Gesuchsgegnerinnen hielten
am 10. Januar 2008 fest, sie verzichteten angesichts des vollumfanglichen Widerrufs
des korrespondierenden Patents DE 1111 B4 und der vollumfénglichen Léschung des
Gebrauchsmusters DE 6666 U1 und in Wirdigung des gesamten Sachverhalts auf eine
detailliertere Beantwortung der von ihnen vorgeschlagenen Erganzungsfrage durch den

Experten X.

In einer ebenfalls auf den 10. Januar 2008 datierten Eingabe hielt die Gesuchstellerin
fest, nachdem sich der Experte X. ausserstande gesehen habe, die angeblich fehlende
Neuheit von CH 0000 gegenliber DE 4444 A1 zu bestimmen, wirden die Ansicht der
Gesuchsgegnerinnen und des Urteils des Bundespatentgerichtes vom 8. Mai 2006,
wonach DE 4444 A1 offensichtlich neuheitsschadlich sei, vom Experten X. nicht

gestutzt.

18. Mit Schreiben vom 14. Januar 2008 hielt der Handelsgerichtsprasident fest, das
Expertiseverfahren sei abgeschlossen, nachdem die Gesuchsgegnerinnen sinngemass
auf weitere Ergadnzungsfragen verzichtet hatten. Am 30. Januar 2008 reichten die
Gesuchsgegnerinnen die Beweiswurdigung zum Gutachten X. ein. Die Gesuchstellerin
erstattete ihre Beweiswlrdigung am 29. Februar 2008. Am 18. Mé&rz 2008 reichten die
Gesuchsgegnerinnen eine Stellungnahme zur Beweiswirdigung der Gesuchstellerin
vom 29. Februar 2008 ein. Die entsprechende Stellungnahme seitens der

Gesuchstellerin erging am 19. Mérz 2008.
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1. Weist das Bundesgericht die Streitsache zur Ergdnzung des Sachverhalts und zu
neuer Entscheidung zurlck, so bestimmt das kantonale Prozessrecht, in welcher Weise
das Verfahren fortzusetzen ist. Den Parteien ist zur Wahrung des rechtlichen Gehors
nur dann Gelegenheit zur Wirdigung oder zur Teilnahme zu geben, wenn
Beweisabnahmen wiederholt oder neu angeordnet werden. Weitere Vorbringen sind
nur zulassig, wenn die Voraussetzungen gemass Art. 164 ZPO erfillt sind (GVP 2006
Nr. 86 m.w.H.).

Nach der flr den Handelsgerichtsprasidenten massgeblichen Begriindung des
Bundesgerichts (BGE 4P.145/2005, E.3.4 und 3.5) kdnnen auch im Verfahren der
vorsorglichen Massnahmen nach Art. 77 PatG, in dem eine Beschrankung der
Beweismittel grundsatzlich nicht Platz greift, streitige Fragen etwa betreffend
Beurteilung des Schutzumfangs oder Prifung der Neuheit des Patents ohne weiteres
mit Kurzgutachten geklart werden. Das Bundesgericht hielt verbindlich fest, dass
angesichts der unbestritten fachtechnischen Bedeutung eines flr die Beurteilung des
Streitfalles erheblichen Streitpunktes es nicht vertretbar und daher willklrlich sei, ohne
eigene Fachkunde und ohne Beizug eines unabhéngigen gerichtlichen
Sachversténdigen auf eine bestrittene Parteibehauptung abzustellen. Entsprechend
hielt der Kassationsgerichtsprasident im Prasidialentscheid vom 27. Dezember 2005 (E.
9.5) fur den Handelsgerichtspréasidenten verbindlich fest, dass die Frage, ob die
Gesuchsgegnerinnen die Unguiltigkeit des Patents der Gesuchstellerin glaubhaft
gemacht hatten, neu unter Beizug eines unabhéngigen gerichtlichen Experten zu
beurteilen sei. Entsprechend diesen flir den Handelsgerichtsprasidenten
massgeblichen Begriindungen des Bundesgerichts und des
Kassationsgerichtspréasidenten wurde am 9. Januar 2006 beschlossen, insbesondere

zur Frage der Rechtsbestéandigkeit von CH 0000 ein Kurzgutachten einzuholen.

Der Einwand der Gesuchsgegnerinnen, dass das Patent der Gesuchstellerin ungdiltig
sei, ist von den Gesuchsgegnerinnen bloss glaubhaft zu machen (BGE 4P.145/2005 E.
3.2 m.w.H.).

© Kanton St.Gallen 2025 Seite 11/28



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

2. a) Der Experte X. hélt in seinem Gutachten vom 28. September 2007 einleitend
fest, die Erfindung sowie die damit verbundene Lehre zum technischen Handeln
mussten im Patent so dargelegt sein, dass der Fachmann die Erfindung geméss dieser
Lehre ausflihren kénne. Fir die patentrechtliche Begutachtung der Gultigkeit von CH
0000 sei deshalb zu prifen, ob der Inhalt von CH 0000 die gesetzlichen
Voraussetzungen bezlglich der Neuheit, der erfinderischen Téatigkeit und der
genltgenden Offenbarung respektive der Wiederholbarkeit der technischen Lehre
erfllle (Gutachten S. 1 Ziff. 1). Damit die Neuheit einer Erfindung bestimmt bzw. die
Erfindung vom Stand der Technik abgegrenzt werden kénne, sei es notwendig, dass
die Erfindung gentigend genau definiert bzw. abgegrenzt sei. Sei dies nicht der Fall, so
kénne (logischerweise) die Neuheit der beanspruchten Erfindung nicht bestimmt
werden (Gutachten S. 3 Ziff. 3.1). Aufgrund dieser Uberlegungen priift der Experte

zunachst die Frage der genligenden Offenbarung im Einzelnen.

b) Gemass Art. 50 Abs. 1 PatG ist die Erfindung im Patentgesuch so darzulegen,
dass der Fachmann sie ausfuhren kann. Die fehlende oder ungentigende Offenbarung
der Erfindung in der Patentschrift ist ein Nichtigkeitsgrund (Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 PatG).
Das Ausschliesslichkeitsrecht, welches das Patent fiir eine beschrankte Zeit gewahrt,
bildet die Gegenleistung fir die Offenbarung der Erfindung durch den Patentanmelder.
Genugend ist eine Offenbarung dann, wenn eine Fachperson mit ihren normalen
Fahigkeiten die Erfindung anhand der Patentschrift in der vollen beanspruchten Breite
ausflhren kann, ohne wiederum erfinderisch tatig werden zu mussen (P. Heinrich,
Kommentar Schweizerisches Patentgesetz/Europaisches Patentliibereinkommen,
Zurich 1998, N 50.01, 50.03; Schachenmann/Bertschinger, in: Bertschinger/Minch/
Geiser, Schweizerisches und européisches Patentrecht, Basel 2002, Rz. 15.12f.). So
muss etwa flr eine neue chemische Verbindung ein wiederholbares Verfahren zu ihrer
Herstellung beschrieben oder dem Fachmann sonst zugénglich sein. Bei der
Beurteilung der Ausfuhrbarkeit darf unterstellt werden, dass der Fachmann die
Standard-Handbulcher und Nachschlagewerke auf seinem Gebiet heranzieht (Heinrich,
PatG/EPU, N 50.03; Schachenmann/Bertschinger, a.a.0., Rz. 15.18, 15.20f.). Als
Beispiel erwdhnt der Experte Braun eine chemische Zusammensetzung, enthaltend
unterschiedliche Komponenten, und halt fiir diesen Fall fest, dass die
Zusammensetzung in der Erfindungsbeschreibung so genligend offenbart bzw.

definiert sein musse, dass diese vom Stand der Technik deutlich abgegrenzt werden
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kdnne. Sofern die Abgrenzung gegentiber dem Stand der Technik nicht durchfiihrbar
sei, ermangle es der Erfindung an einer gentiigenden Offenbarung (Gutachten S. 4 Ziff.
3.3).

c) Der Experte X. weist darauf hin, dass in Anspruch 1 von CH 0000 eine Dichtmasse
auf der Basis einer Dispersion von Vinylpolymeren beansprucht werde, und halt
einleitend dazu fest, dass monomere Vinylverbindungen kommerziell in reiner Form
erhaltlich und gezielt, einzeln oder im Gemisch, definierbar fir die Herstellung
polymerer Verbindungen einsetzbar seien (Gutachten S. 4f. Ziff. 4). Da die in Anspruch
1 beanspruchte Dichtmasse insbesondere durch deren Eigenschaften definiert werde,
drange sich die Frage auf, ob der Inhalt von CH 0000 neben den Eigenschaften auch
die Anweisung enthalte, wie diese Dichtmasse, und davon insbesondere die speziellen
"Vinylpolymere", welche mit der Dichtmasse die definierten Eigenschaften ergeben
wurden, zusammengesetzt sind (Gutachten S. 6 Ziff. 5). Gemass den Ausflhrungen
des Experten hatte Anspruch 1 von CH 0000 auch in der Weise formuliert werden
kénnen, indem die beanspruchte Zusammensetzung, insbesondere das darin
enthaltene Vinylpolymer, gentigend definiert worden wére. Vorliegend sei jedoch nicht
ersichtlich, wo in CH 0000 eine spezifisch nacharbeitbare Zusammensetzung
beschrieben sei, mit welcher die Neuheit oder die erfinderische Tatigkeit fur die
beanspruchte Erfindung nachgewiesen werden konnte (Gutachten S. 6 Ziff. 6 letzter
Absatz, S. 7 Ziff. 6 Abs. 3). Fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit misste in
CH 0000 nachgewiesen werden, dass die in CH 0000 beanspruchte Dichtmasse den
vorbekannten Dichtmassen in nicht vorhersehbarer Weise Uberlegen sei. Dies kdnne
nur durch die Nacharbeitung einer spezifisch in CH 0000 offenbarten Dichtmasse
geschehen (Vergleichsversuche). Dies sei jedoch vorliegend nicht méglich, da sowohl
im allgemeinen Teil der Beschreibung als auch im einzigen Beispiel von CH 0000 keine
spezifisch definierte Dichtmasse beschrieben werde, die flr einen Vergleichsversuch
verwendet werden kénnte (Gutachten S. 7 Ziff. 6 Abs. 5).

In Ziff. 7.1 und 7.2 des Gutachtens (S. 8 ff.) begriindet der Experte, warum die
beanspruchte Dichtmasse betreffend die stoffliche Zusammensetzung nicht so
dargelegt ist, dass der Fachmann diese wiederholbar ausfiihren kann. In keinem der
Anspriiche 1-15 wirden die verwendeten "Vinylpolymere" (Anspruch 1) oder die

"Vinylpolymere auf Basis von Acrylat- und/oder Methacrylatmonomeren" (Anspruch 5)
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so genau definiert, dass ein Fachmann aus der Vielzahl der Monomere/Polymere
entsprechende Verbindungen ohne erfinderisches Zutun respektive anders als durch
Zufall auffinden kdnnte. Eine gentigende Definition sei jedoch méglich, da
Vinylpolymere und "Vinylpolymere auf Basis von Acrylat- und/oder
Methacrylatmonomeren" an sich bekannt seien und industriell und in reproduzierbarer
Weise aus definierten Ausgangsverbindungen hergestellt wirden (Gutachten S. 8 Ziff.
7.1 vorletzter Absatz). Die Eigenschaften von Vinylpolymeren seien jedoch je nach
konkreter Struktur stark verschieden voneinander. Gerade auch deshalb mussten die
erfindungsgemass eingesetzten Vinylpolymere definiert sein. Die Eigenschaften der
erfindungsgemass verwendeten Vinylpolymere seien auch wichtig fir die Herstellung
einer stabilen wassrigen Dispersion, fir deren Eigenschaften (im Nasszustand), als
auch fur die Eigenschaften der Dichtmasse im Trockenzustand. In den Ansprlichen
1-14 seien jedoch die Polymere nicht weiter definiert, und auch Anspruch 15 lasse
weder Rickschlisse auf die verwendeten Monomere/Polymere zu noch enthalte er
konkrete Angaben zum Herstellungsverfahren (Gutachten S. 9 Ziff. 7.1 Abs. 1 und 2).
Aufgrund dieser Ausfihrungen kommt der Experte zum Schluss, dass die Anspriiche
1-15 keine Lehre zum technischen Handeln enthalten wirden, mittels welcher der
Fachmann die beanspruchte Erfindung ausfiuhren kénnte (Gutachten S. 9 Ziff. 7.1 Abs.
3).

Der Experte klarte ferner ab, ob allenfalls die Beschreibung weitere Hinweise enthalte,
mittels welchen die beanspruchte Erfindung vom Fachmann reproduzierbar ausgefiihrt
werden kann (Gutachten S. 9 Ziff. 7.2 Abs. 1). Der Experte flhrt verschiedene relevante
Zitate aus CH 0000 an und stellt dann fest, "dass die Beschreibung keine gentiigende
und reproduzierbare Anweisung zum technischen Handeln gibt fir die Herstellung der
Vinylpolymere oder der "Vinylpolymere auf Basis von Acrylat- und/oder
Methacrylatmonomeren", sofern diese neu sind und auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhen. Die erwéhnten Textstellen von CH 0000 wirden die Polymere nur allgemein
umschreiben, das heisst ohne genaue Definition bezuglich derjenigen
Zusammensetzungen und Eigenschaften, welche gemass CH 0000 erforderlich seien
(Gutachten S. 10 Ziff. 7.2 Mitte). Sowohl kommerzielle Polymere als auch die in CH
0000 erwahnten Additive seien dem Fachmann bekannt. Wirden aber die
Eigenschaften der Dichtmasse durch den Fachmann im Rahmen fachublicher Versuche

eingestellt, so sei dies keine erfinderische Tatigkeit (Gutachten S. 10 Ziff. 7.2 unten).
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Auch die Verwendung von Polyacrylaten auf der Basis von 2-Ethylhexylacrylat und/
oder Butylacrylat geméss CH 0000 kénne nicht als erfinderisch gelten (Gutachten S. 11
Ziff. 7.2 Abs. 1).

In Bezug auf die Frage der Neuheit von CH 0000 gemass Art. 7 Abs. 1 und 2 PatG flhrt
der Experte aus, vorliegend kénne die in CH 0000 beanspruchte Erfindung infolge der
ungentgenden Erfindungsdefinition nicht als neu gegentiber dem Stand der Technik
abgegrenzt werden (Gutachten S. 12 Ziff. 8 unten). In Bezug auf die Frage der
erfinderischen Tatigkeit gemass Art. 1 Abs. 2 PatG halt der Experte fest, eine Tatigkeit,
welche der Fachmann mit seinem Fachwissen ausfilhren kann, ohne erfinderisch tatig
zu werden, werde als naheliegend beurteilt. Eine blosse Optimierung der Eigenschaften
einer Zusammensetzung gemass dem Wissen des Fachmanns stelle keine
erfinderische Lehre dar. Die in CH 0000 beanspruchte Erfindung kénne deshalb nicht
als auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhend, bzw. als nicht-naheliegend, bewertet
werden (Gutachten S. 14 Ziff. 9 Mitte).

3. In prozessualer Hinsicht macht die Gesuchstellerin geltend, der Experte rlicke die
ungenigende Offenbarung von CH 0000 in den Vordergrund des Gutachtens.
Ungentgende Offenbarung des beanspruchten Gegenstands sei aber von den
Gesuchsgegnerinnen im Massnahmeverfahren nie, sondern einzig im Hauptverfahren
behauptet worden. Entsprechend wirden sich in der Experteninstruktion des
Handelsgerichtsprasidenten vom 19. Mai 2006 keinerlei Ausfihrungen zur Frage der
ungenugenden Offenbarung finden. Indem der Gutachter die ungentgende
Offenbarung geprift habe, habe er den Verhandlungsgrundsatz (Art. 56 ZPO) verletzt.
Die Gesuchsgegnerinnen hielten fest, die gewissenhafte Behandlung der Frage, ob CH
0000 rechtsbesténdig oder nichtig sei, schliesse die Thematik der ungenigenden
Offenbarung ein, zumal die Gesuchsgegnerinnen mangelnde Offenbarung von Beginn
der Verfahren an geltend gemacht hatten.

a) Gemass Art. 56 Abs. 1 ZPO gilt grundsétzlich im st.-gallischen Zivilprozess der
Verhandlungsgrundsatz, indem die Parteien dem Gericht den Prozessstoff darlegen
und die Beweise beantragen, und das Gericht die Streitsache rechtlich beurteilt
(Leuenberger/Uffer-Tobler, N 2a zu Art. 56 ZPO/SG). Ein zusammen mit einem

Massnahmebegehren anhangig gemachter Hauptprozess stellt ein Teil dieses dar,
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woraus zu schliessen ist, dass im Hauptverfahren vorgebrachte
Tatsachenbehauptungen und Beweisantréage unter Umstédnden auch im
Massnahmeverfahren zu berilicksichtigen sind. Der Verhandlungsgrundsatz wird aber
auch in verschiedener Hinsicht im Interesse der materiellen Wahrheit gemildert, indem
etwa unter Umstanden Tatsachen berlcksichtigt werden durfen, die zwar nicht
ausdrticklich behauptet, jedoch durch das Beweisverfahren (nebenbei) erwiesen
werden (vgl. Christoph Leuenberger, Nicht behauptete Tatsachen als Ergebnisse des
Beweisverfahrens, in: Festschrift Franz Kellerhals, Bern 2005, S. 313 ff., insbes. S. 317
f., 325 f.). Das Gericht kann ferner gemass Art. 93 ZPO Uber behauptete Tatsachen u.a.
Gutachten von Amtes wegen anordnen und ausnahmsweise auch ohne Parteiantrag
andere Beweise erheben, wenn zu befiirchten ist, dass sonst das Urteil auf einen
unzutreffenden Sachverhalt gestlitzt werden misste (Leuenberger/Uffer-Tobler, N 2b
zu Art. 56 ZPO/SG).

Die Gesamtheit der Vorbringen der Parteien und der von ihnen eingelegten Akten bildet
den speziellen Gegenstand des Gutachtens, und der Sachversténdige soll sich
grundsatzlich nur damit beschéftigen. Dieser Grundsatz ist aber zu relativieren, was
sich auch aus den dem Experten vorgelegten, offenen Fragestellungen ergibt. "Es wird
vom Gutachter also nicht verlangt, er musse sich bei jeder einzelnen Frage zwischen
der Ansicht A des Kl&gers und der Ansicht B der beklagten Seite

entscheiden" (Zircher, in: Schweizerisches und européisches Patentrecht, Rz. 19.30f.).
Er soll Fachwissen und Fachanalyse in einer objektiven Weise einbringen, so
beispielsweise bei der Umschreibung des Durchschnittsfachmanns oder bei der
Auslegung des Streitpatents (Zurcher, a.a.O., Rz. 19.31f.). Dem Sachversténdigen soll
es erlaubt sein, die Akten in ihrer Ganze zu berlcksichtigen. "Konzentrierte sich
beispielsweise eine Partei auf die Anspriche 1 und 2 einer Entgegenhaltung, so darf
der Experte wohl auch den Anspruch 3 des entsprechenden Dokumentes
bericksichtigen" (Zurcher, a.a.0., Rz. 19.35).

b) Die Gesuchstellerin reichte am 2. Februar 2005 zusammen mit der D. AG unter
Bezugnahme auf Ziff. 4 des Entscheids des Handelsgerichtsprasidenten vom

24. Dezember 2004 (HG.2004.28-HGP) eine Klage zwecks Prosequierung dieses
Entscheids ein (HG.2005.14-HGK). Das vorliegende Massnahmeverfahren stellt damit

ein Verfahren dar, bei welchem es sich um Erlass von Massnahmen vor oder wahrend
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des Hauptverfahrens handelt. Schon aus diesem Grund soll es dem Sachversténdigen
erlaubt sein, die Gesamtheit der Vorbringen und eingelegten Akten der Parteien im

Massnahme- wie auch Hauptverfahren zu bertcksichtigen.

Uberdies haben beide Parteien ausdriicklich den Beizug der Akten und die
Berlcksichtigung der Ausflihrungen in den Rechtsschriften aus dem Hauptverfahren
beantragt (vgl. Eingabe der Gesuchsgegnerinnen vom 02.02.2006 Rz. 21;
Stellungnahme der Gesuchstellerin vom 09.03.2006 Rz. 18). Fur den Fall, dass das
Gericht dem Ubereinstimmenden Antrag der Parteien nicht stattgeben und auf einen
Beizug der Akten aus dem Hauptprozess verzichten wirde, beantragte die
Gesuchstellerin in der erwahnten Stellungnahme, dass ihr eine Frist zur Einreichung der
entsprechenden Schriftsatze angesetzt werde (Stellungnahme, Rz. 19). Damit ging die
Gesuchstellerin selber davon aus, dass entweder samtliche Vorbringen und Akten der
Parteien des Hauptverfahrens im vorliegenden Massnahmeverfahren zu
bericksichtigen seien, oder dass den Parteien die Méglichkeit, entsprechende
Ergadnzungen einzureichen, einzurdumen gewesen wéare. Nachdem entsprechend den
Antragen der Parteien dem Experten insbesondere samtliche Akten aus dem
Hauptverfahren zur Verfligung gestellt wurden (Experteninstruktion vom 19.05.2006 S.
3), ist davon auszugehen, dass die Gesamtheit der Vorbringen der Parteien und der
von ihnen eingelegten Akten im Hauptverfahren vom Experten zu berticksichtigen

waren.

Im Hauptverfahren machten die Gesuchsgegnerinnen im Rahmen der Vorbringen
betreffend Nichtigkeit die mangelnde Offenbarung geltend (vgl. Klageantwort und
Widerklage vom 15.08.2005, Rz. 335 — 341; Duplik und Widerklagereplik vom
06.07.2006, Rz. 170f.). Die Gesuchstellerin setzte sich denn auch mit dem Einwand der
mangelnden Offenbarung auseinander (vgl. Replik vom 06.02.2006 Rz. 169 — 172, mit
dem ausdricklichen Antrag auf Einholung einer Expertise). Bei der vorliegenden
Ruckweisung ist allerdings zu berticksichtigen, dass eine Beschrankung neuer
Vorbringen und Beweismittel besteht (vgl. vorne Ziff. 11/1; GVP 2006 Nr. 86).

c) Im Ubrigen sind die Ausfilhrungen des Experten zur mangelnden Offenbarung

auch aus folgenden Griinden zu berlcksichtigen:
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aa) Der Experte X. fuhrte selber in nachvollziehbarer Weise aus, damit die Neuheit einer
Erfindung bestimmt bzw. die Erfindung vom Stand der Technik abgegrenzt werden
konne, sei es notwendig, dass die Erfindung geniigend genau definiert bzw.
abgegrenzt sei. Sei dies nicht der Fall, so kénne logischerweise die Neuheit der
beanspruchten Erfindung nicht bestimmt werden (Gutachten S. 3 Ziff. 3.1 Abs. 3; vgl.
S. 4 Ziff. 3.2 oben, S. 11 Ziff. 7.3 unten). In Ubereinstimmung mit dem Experten ist
somit davon auszugehen, dass die Definition bzw. Abgrenzung der Erfindung vorweg
abzukldren ist und damit Voraussetzung fir die Beantwortung der Fragen der Neuheit
und der erfinderischen Téatigkeit darstellt. In Ziff. 8 der Frage geméass
Experteninstruktion vom 19. Mai 2006, ob CH 0000 rechtsbesténdig oder nichtig ist, ist
somit die sich vorweg stellende Frage der hinreichenden Offenbarung der Erfindung

enthalten.

bb) Aber auch wenn seitens der Gesuchsgegnerinnen der Einwand der ungenligenden
Offenbarung nicht erhoben worden wéare und die Offenbarung vom Experten als
Voraussetzung fur die Fragen der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit nicht vorweg
zu prufen ware, wirde die Behandlung der ungeniigenden Offenbarung durch den
Experten im Rahmen seines Fachwissens und seiner Fachanalyse nicht gegen den
Verhandlungsgrundsatz verstossen. In der Experteninstruktion vom 19. Mai 2006 (S. 8
lit. E) wurde der Experte ausdriicklich erméchtigt, im Rahmen des Beweisthemas
eigene Erhebungen anzustellen und Ausktinfte von Parteien und Dritten einzuholen (vgl.
Art. 114 Abs. 3 ZPO; Leuenberger/Uffer-Tobler, N 6 zu Art. 114 ZPO/SG). Wie erwahnt,
ist dem Gutachter bei der Beantwortung der Expertenfragen eine erhebliche Freiheit
einzugestehen, indem er insbesondere von seinem Fachwissen Gebrauch machen soll,
womit er im Rahmen der Behandlung der Expertenfragen nicht strikte an die

Standpunkte der Parteien gebunden ist.

4. Gemass den Vorbringen der Gesuchstellerin verfligt der Experte X. nicht tUber das
notwendige Fachwissen des Durchschnittsfachmanns, weshalb das Gerichtsgutachten

allein schon aus diesem Grund beweisuntauglich sei.

a) Mit VerfUgung vom 9. Januar 2006 rdumte der Handelsgerichtsprasident den
Parteien Gelegenheit ein, allfallige Einwendungen gegen die Ernennung von

Patentanwalt X. als Experten zu erheben. Die Gesuchstellerin beantragte mit Eingabe
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vom 2. Februar 2006, es sei ein Doppelteam von Experten zu ernennen, d.h. ausser
dem Beizug eines Patentsachverstandigen sei ein technischer Sachverstandiger mit
ausgewiesenen Kenntnissen im Bereich Polymere zu bestellen. Die
Gesuchsgegnerinnen beantragten mit Eingabe vom 2. Februar 2006, es sei, sofern das
Kurzgutachten insbesondere auf die Frage der Nichtigkeit ausgedehnt wird, zusatzlich
zu Patentanwalt X. die EMPA, Dibendorf, mit einem solchen Gutachten zu
beauftragen. Es sei das Fachwissen von X. auf dem Gebiet der Baukleber und

Dichtmassen zu klaren (Eingabe Rz. 72 ff.).

Gemass Schreiben des Handelsgerichtsprasidenten vom 5. April 2006 hatte
Patentanwalt X. telefonisch am 4. April erklart, dass er bereit und fachlich imstande sei,
im vorliegenden Verfahren ein Kurzgutachten zu erstatten. Dabei wies er darauf hin,
dass er als Patentanwalt nicht Uber die spezialisierte Erfahrung eines Praktikers/Durch-
schnittfachmanns verfiige. Er werde deshalb nach Durchsicht der Akten dem Gericht
mitteilen, ob ein Mitarbeiter der X. AG oder ein aussenstehender Experte flr die
Ausarbeitung des Gutachtens beizuziehen sei. Die Parteien wirden Gelegenheit zur
Stellungnahme erhalten zu dem von PA X. allenfalls vorgeschlagenen Experten. Den
Parteien wurde Gelegenheit zur Vernehmlassung zum Entwurf flr eine schriftliche
Experteninstruktion eingerdumt, worauf am 19. Mai 2006 die schriftliche
Experteninstruktion erfolgte; zu jenem Zeitpunkt wurden dem Experten die

Verfahrensakten zugestellt.

Nachdem der Experte X. anlasslich des Telefongesprachs vom 4. April 2006 die Akten
noch nicht erhalten und durchgesehen hatte, konnte er sich auch nicht dartiber
aussern, ob allenfalls ein Praktiker/Durchschnittfachmann beizuziehen war. Nachdem
im Laufe der Ausarbeitung des Gutachtens keine entsprechende Mitteilung seitens des
Experten erfolgte, ist davon auszugehen, dass er sich nach erfolgter Durchsicht der
Akten ohne weiteres imstande sah, den Sachverhalt ohne Beizug eines Praktikers zu
beurteilen. Als ausgebildeter organischer Chemiker ist der Experte imstande, eine

Expertise auf dem Gebiet der Polymerchemie zu erstatten.

b) Entgegen den Ausfihrungen der Gesuchstellerin ging der Experte nicht davon aus,
dass es sich beim Kommentar PatG/EPU von P. Heinrich um eine Rechtsquelle handle,

und der Experte war auch nicht gehalten, sich mit der Praxis des Européischen
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Patentamts (EPA) auseinander zu setzen. Der Experte hielt einleitend sachgerecht fest,
dass Grundlage fir die Beurteilung der Rechtsbestandigkeit von CH 0000 das PatG
sei, wobei "erginzend respektive erkldrend dazu" der Kommentar PatG/EPU von P.
Heinrich verwendet worden sei (Gutachten S. 1 Ziff. 1 Abs. 1). Aufgabe des Experten ist
es grundsatzlich, Licken des Sachwissens zu schliessen und keine Rechtsfragen zu
beantworten (Zircher, a.a.O., Rz.19.16). Damit war der Experte X. nicht gehalten, sich
bei der Frage, ob das schweizerische Patent CH 0000 genligend offenbart ist,
insbesondere mit der Rechtsprechung zur Parallelnorm von Art. 83 EPU auseinander

Zu setzen.

c) In Ziff. 4 des Gutachtens (S. 4f.) macht der Experte einlassliche Ausfiihrungen zu
den chemischen Grundlagen von CH 0000, die belegen, dass der Experte sehr wohl
imstande ist, sich differenziert zu Fragen der Polymerchemie zu dussern. Auch wenn,
wie die Gesuchstellerin behauptet (Eingabe vom 29.02.2008 S. 5 Ziff. 5), es sich dabei
um "triviales Lehrbuchwissen Uber Polymerisation von Vinylverbindungen" handelt,
wird von der Gesuchstellerin nicht dargelegt, aufgrund von welchen Umsténden daraus
auf die mangelnde Fachkenntnis des Experten zu schliessen ist. Die Gesuchstellerin
weist zutreffend darauf hin, dass CH 0000 in Spalte 2, Zeilen 44-46, selbst Folgendes
vorschlagt: "Erfindungsgemass geeignete Polyvinylverbindungen werden durch dem
Fachmann bekannte Dispersionspolymerisation hergestellt". Die Gesuchstellerin legt in
keiner Weise dar, weshalb die vom Experten gezogene Schlussfolgerung, wonach in
CH 0000 die Erfindung nicht so dargelegt sei, dass der Fachmann diese wiederholbar
ausfuhren kénne, unzutreffend sei. Nicht begriindet widerlegt ist insbesondere etwa die
Schlussfolgerung des Experten, wonach weder in der Beschreibung noch in den
Patentansprtichen die "Vinylpolymere" (Anspruch 1) oder die "Vinylpolymere auf Basis
von Acrylat- und/oder Methacrylatmonomeren" (Anspruch 5) genauer definiert seien.
Nicht widerlegt ist somit auch die weitere Schlussfolgerung des Experten, dass, sofern
diese Polymere neu sein sollen, sich in CH 0000 keine spezifische Beschreibung finde,
aus welchem Monomer oder aus welchen Monomergemischen die "Vinylpolymere"
oder die "Vinylpolymere auf Basis von Acrylat- und/oder Methacrylatmonomeren”

spezifisch hergestellt sind (Gutachten S. 11 Ziff. 7.2 erstes Lemma).

d) Insgesamt ist die Gesuchstellerin mit dem Einwand, der Gerichtsexperte X. verflige

nicht Gber das notwendige Fachwissen des Durchschnittsfachmanns, nicht zu héren.
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5. Die Gesuchstellerin wirft dem Experten eine Vermischung patentrechtlicher
Konzepte vor, indem er die Fragen der gentigenden Offenbarung und die Abgrenzung
der Erfindung vom Stand der Technik im Rahmen der Neuheitsprifung vermische. Die
Neuheit lasse sich bestimmen, selbst wenn eine Erfindung mangelhaft definiert sei. Die
Gesuchsgegnerinnen hielten fest, der Experte vermische den Begriff der Neuheit nicht
mit der Frage der ausreichenden Offenbarung, sondern unterstelle vielmehr als
Arbeitshypothese fur die Prifung der ausreichenden Offenbarung, dass Neuheit und

erfinderische Tatigkeit gegeniiber dem Stand der Technik gegeben ist.

a) Nur was in der Patentschrift offenbart ist, kann geschitzt werden und in den
Patentanspruch eingebracht werden. Aus diesem Grund fUhrt die mangelnde oder
mangelhafte Offenbarung zur Nichtigkeit des Patents (Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 PatG). Zum
einen soll die Offenbarung die Erfindung darlegen, und zum andern zwar so, dass der
Fachmann sie ausfiihren kann (A. Briner, in: Patentrecht und Know-how, unter
Einschluss von Gentechnik, Software und Sortenschutz, SIWR IV, Basel 2006, S. 156).
Die Offenbarung ist in mehrfacher Hinsicht die Grundlage fir die rechtliche Beurteilung
der Erfindung. Insbesondere auch im Nichtigkeitsprozess gilt, dass nur was
hinreichend offenbart ist, auch im Patentanspruch als technische Lehre beansprucht
werden kann. Die Offenbarung dient auch der Feststellung der Aufgabe und der
Lésung, auf deren Grundlage das Verhéltnis zum Stand der Technik bezuglich der
Neuheit und erfinderischen Téatigkeit erfolgen kann. Die Offenbarung dient schliesslich
in entscheidendem Masse als Mittel, um den Schutzbereich festzulegen, denn die
Beschreibung und Zeichnungen sind zur Auslegung der den sachlichen Schutzbereich
der Erfindung bestimmenden Patentansprlche beizuziehen (Art. 51 Abs. 3 PatG;
Briner, SIWR IV, S. 157). Damit der Fachmann die Neuheit der Erfindung und ihr
Naheliegen prufen kann, hat der Erfinder die Erfindung so darzulegen, dass der
Fachmann aus der Offenbarung die Aufgabe und die Lésung ermitteln kann. In Bezug
auf die Neuheit und die erfinderische Tétigkeit sind die Erfindung und der relevante
Stand der Technik Vergleichsobjekte. Hingegen besteht betreffend der Ausfihrbarkeit
der Erfindung dem Fachmann kein solches Vergleichsobjekt aus dem
vorveroffentlichten Wissen zur Seite; der Einbezug des Standes der Technik hat hier
keinen Platz. Es ist einzig danach zu fragen, ob der Fachmann aufgrund der
Erlauterungen in der Patentschrift, unter Einbezug des allgemeinen Fachwissens auf

dem betreffenden Fachgebiet, in der Lage ist, die erfinderische Lésung auszuflihren
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(Briner, SIWR IV, S. 158, S. 162 bei Fn. 654). Bei chemischen Stoffen ist es zu ihrer
vollstdndigen Offenbarung unerlésslich, auch Angaben tber ihre Herstellung, wie auch
Uber die Ausgangs- und Zwischenprodukte zu geben, soweit sie der Fachmann nicht

seinem allgemeinen Fachwissen entnehmen kann (Briner, SIWR IV, S. 166).

b) Im Sinne der soeben gemachten Ausfiihrungen flhrt der Experte X. sachgerecht
aus, es sei notwendig, dass die Erfindung gentgend genau definiert bzw. abgegrenzt
sei, ansonsten die Neuheit der beanspruchten Erfindung nicht bestimmt werden kénne
(Gutachten S. 3 Ziff. 3.1 Abs. 3). In Ziff. 7 des Gutachtens (S. 8 ff.) &ussert sich der
Experte nicht zu den Fragen der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit, sondern geht
— im Sinne einer Arbeitshypothese — davon aus, dass die Neuheit besteht (vgl. z.B.
Gutachten S. 11 Ziff. 7.3 erstes Lemma), und kommt zum folgenden Schluss
(Gutachten S. 12 Ziff. 7.3 Mitte): "Beinhaltet CH 0000 eine neue und auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhende Erfindung, so ist diese Erfindung nicht so dargelegt,
dass der Fachmann diese wiederholbar ausfiihren kann." Damit steht fest, dass der
Experte entgegen den Vorbringen der Gesuchstellerin Neuheit und erfinderische
Tétigkeit nicht mit der Frage der Offenbarung der Erfindung vermischt, sondern als
Schlussfolgerung festhalt, dass, auch wenn CH 0000 neu ware und auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhen wirde, der Fachmann aufgrund der Erlauterungen in
der Patentschrift, unter Zuhilfenahme des allgemeinen Fachwissens auf dem
betreffenden Fachgebiet, nicht in der Lage wére, die erfinderische Lésung wiederholbar

auszufuhren.

6. Die Gesuchstellerin brachte vor, entgegen dem Gutachten sei nicht allein der Inhalt
einer Patentschrift relevant, um zu beurteilen, ob die Erfindung geniigend offenbart ist.
Der Fachmann kénne die in der Anmeldung enthaltenen Informationen durch sein
allgemeines Fachwissen vervollstédndigen. Weiter hélt die Gesuchstellerin fest, das
Gutachten "blendet das Fachwissen des Durchschnittsfachmannes konsequent aus”,
welches jedoch erganzend zu berlicksichtigen sei. Die Gesuchsgegnerinnen hielten
fest, es lagen keinerlei Anzeichen vor, dass der Experte X. sklavisch ausschliesslich
den Wortlaut des Streitpatents beriicksichtigt hatte. Vielmehr zeigten gerade seine
Ausflihrungen in Ziff. 4 des Gutachtens (S. 4f.), dass er den Sachverhalt insbesondere
betreffend die chemischen Grundlagen weit Gber den blossen Wortlaut von CH 0000

hinaus durchdrungen habe.
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a) Nach Art. 50 PatG ist nur gefordert, dass die Fachperson die Erfindung ausfiihren
kann. Angaben, die flr die Fachperson selbstverstandlich sind, weil sie zum Beispiel in
Standardwerken enthalten sind, und Informationen, die ihr durch die Patentschrift in
Verbindung mit dem Fachwissen nahegelegt werden, braucht die Patentschrift nicht zu
enthalten (Heinrich, PatG/EPU, N 50.03 m.w.H.). Die in den Patentanspriichen
definierte Erfindung ist in diesem Umfang aber so zu erldutern, dass die Nacharbeitung
durch den Fachmann erméglicht wird (Briner, SIWR IV, S. 62). Dabei muss dem
Fachmann mindestens ein Weg deutlich aufgezeigt werden, mit welchem er ohne
unzumutbaren Aufwand zur Erfindung gelangen kann, jedoch hat dieser eine Weg die
Ausflhrung der Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich zu erméglichen. Ein
gewisses Probenmussen ist im Rahmen der fachméannischen Mdéglichkeiten
unschéadlich, so lange einfache Versuche geniligen, diese zu beheben (Briner, SIWR IV,
S. 164f. m.w.H.). Auch wenn ein Herumexperimentieren in gewissen Grenzen vertretbar
ist, muss die Patentschrift und das allgemeine Fachwissen aber doch eine brauchbare
Anleitung liefern, die den Fachmann nach Auswertung anfanglicher Fehlschlage ohne

Umwege zum Erfolg fuhrt (Schachenmann/Bertschinger, a.a.O., Rz. 15.21 m.w.H.).

b) Der Experte legt in Bezug auf die "einkomponentige Dichtmasse" in
nachvollziehbarer Weise dar, dass, sofern die beanspruchte Zusammensetzung,
insbesondere das darin enthaltene Vinylpolymere, genligend definiert ist, diese
Zusammensetzung inhérent die ihr zukommenden erfindungsgemaéassen Eigenschaften
habe und geeignet flir die beanspruchte erfindungsgemasse Verwendung sei. Weise
die Zusammensetzung somit die gewtinschten reproduzierbaren und messbaren
Eigenschaften auf, so sei die Diskussion, ob die Zusammensetzung eine Dichtmasse
oder einen Klebstoff oder eine Dichtmasse mit Klebstoffeigenschaften darstelle, bzw.
entsprechend benannt werden soll, patentrechtlich unerheblich (Gutachten S. 6f. Ziff. 6
Abs. 3 und 4). Die Gesuchstellerin behauptet in diesem Zusammenhang, der Gutachter
ignoriere diese weiteren Aspekte von Anspruch 1 und reduziere den beanspruchten
Gegenstand félschlicherweise auf eine Dispersion von Vinylpolymeren. Sie setzt sich
dabei weder mit den einlasslich begriindeten Ausflihrungen des Gutachters
auseinander noch legt sie hinreichend glaubhaft dar, weshalb die Ausfihrungen des

Experten unzutreffend sein sollten.
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Weiter fuhrt der Experte aus, fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit miUsste in
CH 0000 nachgewiesen werden, dass die in CH 0000 beanspruchte Dichtmasse den
vorbekannten Dichtmassen in nicht vorhersehbarer Weise Uberlegen sei. Dies kdnne
nur durch die Nacharbeitung einer spezifisch in CH 0000 offenbarten Dichtmasse
geschehen (Vergleichsversuche). Vorliegend sei dies jedoch nicht mdglich, da sowohl
im allgemeinen Teil der Beschreibung als auch im einzigen Beispiel von CH 0000 keine
spezifisch definierte Dichtmasse beschrieben werde, die fir einen Vergleichsversuch
verwendet werden kénnte (Gutachten S. 7 Ziff. 6 zweitletzter Absatz). Diese
nachvollziehbaren Ausfihrungen des Experten werden nicht durch die — nicht
hinreichend glaubhaft gemachte — Behauptung der Gesuchstellerin umgestossen,
wonach keine ungenltigende Offenbarung vorliege, wenn die beste Ausfiihrungsform
nicht offenbart werde, mithin der Anmelder die Einzelheiten einer optimalen Lésung —
wie "V." — geheim halte, wenn die offenbarte Lehre schon den in der Patentschrift

angegebenen Erfolg herbeifihre.

c) In Ziff. 7 des Gutachtens (S. 8 ff.) begriindet der Experte einlasslich, weshalb in CH
0000 die Erfindung nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann diese wiederholbar
ausfihren kann. In der Schlussfolgerung nimmt er, wie erwahnt, gleichsam als
Arbeitshypothese an, dass der Gegenstand von CH 0000 neu sei und auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe (Gutachten S. 12 Ziff. 7.3 Mitte), und prift dann, ob die
Erfindung in CH 0000 ausreichend offenbart ist. Wie erwahnt, besteht keine
Vermischung verschiedener patentrechtlicher Konzepte. Der Experte unterscheidet
zwischen ausreichender Offenbarung einerseits und Neuheit und erfinderischer
Téatigkeit andererseits, indem er als Arbeitshypothese Neuheit und erfinderische
Tatigkeit als gegeben annimmt und gestitzt darauf die Frage der ausreichenden
Offenbarung prift. Die Gesuchstellerin behauptet in diesem Zusammenhang, der
Experte hatte einen aussenstehenden technischen Experten beiziehen missen,
welcher aufgrund seines Fachwissens gegebenenfalls die Offenbarung im Labor hatte
nacharbeiten kénnen. Diese Behauptungen werden in keiner Weise glaubhaft dargelegt
und vermdgen damit nicht Zweifel an der Richtigkeit der Ausfiihrungen des Gutachters
zu erwecken, wonach sowohl im allgemeinen Teil der Beschreibung als auch im
einzigen Beispiel von CH 0000 keine spezifisch definierte Dichtmasse beschrieben
werde, die flr einen Vergleichsversuch verwendet werden konnte. In gleicher Weise

nicht hinreichend glaubhaft gemacht ist auch die weitere Behauptung der
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Gesuchstellerin, der Fachmann sei ausgehend von der Beschreibung und mit Hilfe
seines Fachwissens sehr wohl in der Lage, die patentgeméassen Vinylpolymer-

Dispersionen bereit zu stellen.

Aufgrund einlasslicher Abklarungen (Gutachten S. 8 ff. Ziff. 7.1 und 7.2) halt der
Experte fest, dass die Zusammensetzung der "Dichtmasse", abgesehen vom nicht
hinreichend spezifizierten Hinweis, dass es sich um Polymere handelt ("Vinylpolymere"
bzw. "Vinylpolymere auf Basis von Acrylat- und/oder Methacrylatmonomeren"), nicht
konkret und nachvollziehbar offenbart sei (Gutachten S. 11 Ziff. 7.3 erstes Lemma). Der
Experte flhrte weiter aus, dass die Polymerdispersion fir die Erzielung der
spezifischen neuen und unerwarteten Eigenschaften entscheidend sei, da die
"Dichtmasse" geméass CH 0000 ausschliesslich aus der Polymerdispersion
("Vinylpolymeren und Wasser") bestehe (Gutachten S. 11 Ziff. 7.3 zweites Lemma).
Nachdem eine unmittelbar nacharbeitbare Polymerdispersion, die die gewlnschten
Eigenschaften aufweist, in CH 0000 nicht angegeben sei (Gutachten S. 11 Ziff. 7.3
drittes Lemma), untersucht der Experte CH 0000 auch weitere Anhaltspunkte
(Gutachten S. 11f. Ziff. 7.3 viertes bis siebtes Lemma). Schliesslich hélt der Experte
fest, dass eine Feinabstimmung der Eigenschaften der "Dichtmasse" geméass CH 0000
mit Additiven im Rahmen fachublicher Routine eingestellt werden kénne. Eine solche
Téatigkeit des Fachmanns kénne aber keine erfinderische Tatigkeit begriinden und
komme daher unter der Arbeitshypothese, dass Neuheit und erfinderische Tatigkeit
vorliegen, ebenfalls nicht als erfindungsgemass in Betracht (Gutachten S. 12 Ziff. 7.3
letztes Lemma). Unter Annahme der Arbeitshypothese von erflllter Neuheit und
erfinderischer Tatigkeit zieht deshalb der Experte einlasslich begriindet und
nachvollziehbar das Fazit, dass in CH 0000 die Erfindung nicht so dargelegt ist, dass

der Fachmann diese wiederholbar ausfiihren kann (Gutachten S. 12 Mitte).

d) Der Vollstandigkeit halber hat der Experte die Neuheit geméss Art. 7 Abs. 1 und 2
PatG sowie die erfinderische Tatigkeit gemass Art. 1 Abs. 2 PatG von CH 0000 gepriift.

aa) In Bezug auf die Neuheit flihrte der Experte aus, die in CH 0000 beanspruchte
Erfindung kdnne infolge der ungentgenden Erfindungsdefinition nicht als neu
gegenuber dem Stand der Technik abgegrenzt werden. Da zwei unterschiedliche

Zusammensetzungen gleiche oder vergleichbare physikalische Eigenschaften
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aufweisen kénnten, kdnne die vergleichende Beurteilung von Zusammensetzungen
aufgrund der physikalischen Eigenschaften alleine, ohne Berlicksichtigung der an sich
definierbaren Komponenten der Zusammensetzungen, keine Neuigkeit begriinden
(Gutachten S. 12 Ziff. 8).

Wie bereits ausgeflhrt, liegt entgegen den Vorbringen der Gesuchstellerin keine
Vermischung verschiedener patentrechtlicher Konzepte vor. Vielmehr flhrt der Experte
in nachvollziehbarer Weise aus, dass bei ungentgender Erfindungsdefinition die
Neuheit der beanspruchten Erfindung nicht bestimmt werden kénne. Diese Feststellung
steht insbesondere in Ubereinstimmung mit den Ausfilhrungen des Experten, wonach
es sich bei dem Ausdruck "Dichtmasse" um eine nicht-limitierende Zweckbestimmung
handle (Gutachten S. 6f. Ziff. 6). Nachdem der Experte angesichts der mangelnden
Offenbarung der Erfindung in CH 0000 insbesondere nicht feststellen kann, dass sie
Uber den Stand der Technik hinausgeht, ist nicht hinreichend glaubhaft dargetan, dass
die Erfindung in CH 0000 neu im Sinne von Art. 7 PatG ist.

bb) In Bezug auf die erfinderische Tatigkeit von CH 0000 hielt der Experte fest, die
Erfindung sei, wie vorgehend dargelegt, nicht so definiert, dass sie vom Stand der
Technik abgegrenzt werden kénne. Wie einlésslich in Ziff. 2 des Gutachtens ausgefuhrt
worden sei, seien gemass Beschreibung von CH 0000 die jeweiligen Additive dem
Fachmann bekannt. Ebenso kénnten vom Fachmann die Eigenschaften der
"Dichtmasse" im Rahmen fachiblicher Versuche eingestellt werden. Eine Tatigkeit,
welche der Fachmann mit seinem Fachwissen ausfilhren kann ohne erfinderisch tatig
zu werden, werde als naheliegend beurteilt. Eine blosse Optimierung der Eigenschaften
einer Zusammensetzung gemass dem Wissen des Fachmanns stelle keine
erfinderische Lehre dar (Gutachten S. 13 Ziff. 9).

Entgegen den Vorbringen der Gesuchstellerin stehen diese Ausflihrungen nicht im
Widerspruch zu anderen vom Experten gemachten Feststellungen. Zu beachten ist
vorweg, dass der Experte im vorliegenden Massnahmeverfahren ein Kurzgutachten zu
erstatten hatte. Damit erscheint das Vorgehen des Experten angemessen, dass er sich
einlasslich mit der Frage der Offenbarung der Erfindung auseinandersetzte und die
Frage der erfinderischen Tatigkeit, nachdem er eine ungenligende Offenbarung

festgestellt hatte, nur noch summarisch behandelte. Auf Seite 3 Ziff. 3.1 Abs. 3 des

© Kanton St.Gallen 2025 Seite 26/28



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

Gutachtens dusserte sich der Experte zur Neuheit und nicht zur erfinderischen Tatigkeit
und hielt in Bezug auf die Neuheit fest, dass die Erfindung gentigend genau definiert
bzw. abgegrenzt sein misse. Die Ausfuhrungen des Experten betreffend erfinderische
Tatigkeit genligen den Anforderungen an ein Kurzgutachten, wonach die
Gesuchsgegnerinnen die Nichtigkeit von CH 0000 lediglich glaubhaft zu machen
haben, indem der Experte feststellt, dass geméass Beschreibung von CH 0000 die
jeweiligen Additive und eine entsprechende Optimierung der Eigenschaften bekannt
seien, womit eine erfinderische Tatigkeit nicht ersichtlich sei, wenn die in CH 0000
beanspruchte Optimierung "im Rahmen fachublicher Versuche eingestellt werden"
koénne. Insgesamt kommt der Experte aufgrund nachvollziehbarer und hinreichend
begriindeter Uberlegungen zum Schluss, dass die in CH 0000 beanspruchte Erfindung

nicht als auf einer erfinderischen Téatigkeit beruhend bewertet werden kann.

e) In Teil lll des Gutachtens setzt sich der Experte mit von den Parteien eingereichten
Unterlagen, insbesondere Privatgutachten, auseinander und hélt fest, dass diese die
von ihm vorgenommene Beurteilung unterstitzen wirden (Gutachten S. 14 ff. Ziff. 1ll).
Die von der Gesuchstellerin in diesem Zusammenhang vorgebrachten Einwendungen
sind nicht zu héren, da aufgrund der vorgebrachten Behauptungen nicht glaubhaft
dargelegt ist, dass das vorliegende Gutachten widersprichlich und unzulanglich
begriindet ist oder falsche Schlussfolgerungen zieht. Insbesondere hat die
Gesuchstellerin, wie erwahnt, ihre Behauptung, wonach der Anmelder die Einzelheiten
einer optimalen Lésung — wie "V." — geheim halten kénne, wenn die offenbarte Lehre
schon den in der Patentschrift angegebenen Erfolg herbeifiihre, nicht hinreichend
glaubhaft dargetan. Insgesamt fiihrt der Experte hinreichend begriindet und
nachvollziehbar aus, dass es, wenn man eine neue Zusammensetzung mit speziellen
neuen Eigenschaften "auf der Basis eines Acrylats" bzw. "auf der Basis von
Vinylpolymeren" patentrechtlich schitzen und dem Fachmann eine Lehre zum
reproduzierbaren Handeln vermitteln wolle, nétig sei, die Zusammensetzung des
Acrylats bzw. des Vinylpolymers und allenfalls auch dessen Herstellung anzugeben
(Gutachten S. 16 Mitte).

f) Insgesamt ist aufgrund der gemachten Ausflhrungen festzuhalten, dass der
Gerichtsexperte Braun Uber das erforderliche Fachwissen verfligt. Das Kurzgutachten

ist einlasslich und nachvollziehbar begriindet und damit nicht ungentigend im Sinn von
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Art. 115 Abs. 3 ZPO (vgl. GVP 2000 Nr. 55). Der Antrag der Gesuchstellerin auf
Einholung einer Oberexpertise ist abzuweisen. Gestitzt auf das Kurzgutachten haben
die Gesuchsgegnerinnen zumindest glaubhaft gemacht, dass CH 0000 zufolge
ungenugender Offenbarung und mangels erfinderischer Tatigkeit nichtig ist. Das

Gesuch ist abzuweisen.
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	Entscheid Handelsgericht, 23.06.2008
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