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stellen wir die Rechtsbegehren:

1.  Die Beklagte sei zu verpflichten, die europdische Patentanmeldung Anmel-
denummer EP 07 825 522 betreffend ,Manufacture of Booster Vaccines
having reduced Antigen Doses" zu iibertragen.

2. Die Beklagte sei weiter zu verpflichten, die internationale Patentanmeldung
PCT,/1B2007,/003255 betreffend ,Manufacture of Booster Vaccines having
reduced Antigen Doses" bzw. die daraus abgeleiteten nationalen Patentan-
meldungen oder erteilten Patente auf die Kldgerin zu bertragen;

eventualiter sei die Beklagte zu verpflichten, aus der bezeichneten internati-
onalen Patentanmeldung PCT/1B2007,/003255 abgeleitete US-
amerikanische sowie australische Patentanmeldung bzw. das erteilte US-
amerikanische und australische Patent auf die Klagerin zu iibertragen.

3. Alles unter Kosten- und Entschddigungsfolgen zu Lasten der Beklagten, un-
ter Beriicksichtigung des patentanwaltlichen Aufwands.
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BEGRUNDUNG

Ubersicht

Gegenstand des Rechtsstreits ist der Anspruch auf Erteilung eines europdischen Patents
(Rechtsbegehren 1) sowie der dariiber hinausgehenden internationalen PCT-
Patentanmeldung bzw. sich daraus ergebender nationaler Patente (Rechtsbegehren 2 /
s0g. .Recht auf das Patent’, vgl. dazu Beat Schachenmann / Christoph Bertschinger,
Schweizerisches und europdisches Patentrecht, Basel 2002, S. 719, RZ 15.36ff.; Peter
Miinch / Nicolas Herzog, a. a. 0., S. 182, RZ 5.54; Mario M. Pedrazzini / Christian Hilti,
Europaisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht, Bern 2008, S. 204).

Es wird nachfolgend dargelegt, dass sich die Beklagte dieses Recht angemasst hat, ohne
dass ihr das Recht auf die Streitpatentanmeldungen bzw. die daraus sich ergebenden Pa-
tente zusteht (sog. ,widerrechtliche Entnahme” oder ,Erfindungsanmassung®, zur Termi-
nologie Pedrazzini / Hilti, a. a. 0. RZ 1, S. 223):.

Die Klagerin hatte einer Tochtergesellschaft der Beklagten im Rahmen eines Vertrags-
verhiltnisses geheim zu haltende Informationen dber ein Herstellungsverfahren eines
Impfstoffes anvertraut. Die Tochtergesellschaft der Beklagten hat diese Informationen
unter Verletzung ihrer Geheimhaltungspflicht an ihre Muttergesellschaft, die Beklagte,
weitergegeben. Die Beklagte ihrerseits hat das Herstellungsverfahren gestiitzt auf eine
nationale Anmeldung in Grossbritannien in einer PCT- Anmeldung hinterlegt und beim
Europdischen Patentamt (EPA) zum Patent angemeldet. Am 13. August 2009 hat das
EPA die Mitteilung tiber die beabsichtigte Patenterteilung veroffentlicht. Darauf ist zu-
riickzukommen (unten RZ 82ff.)

Formelles

Vollmacht und Streitwert

Eine Vollmacht liegt bei.
BO: Vollmacht (Beilage 1)

Der Streitwert wird vorldufig mit CHF 1'000'000.00 beziffert.



[N/A] , 29. Médrz 2010, Seite 5/33 @

10

11

12

Ortliche und sachliche Zustindigkeit
Regelung fiir europdische Patente und Patentanmeldungen

Fiir eine Klage gegen einen Anmelder, mit der der Anspruch auf Erteilung eines europai-
schen Patents fiir einen oder mehrere der in der europdischen Patentanmeldung be-
nannten Vertragsstaaten geltend gemacht wird, bestimmt sich die Zustdndigkeit der Ge-
richte der Vertragsstaaten nach den Artikeln 2 bis 6 des Protokolls iiber die gerichtliche
Zustindigkeit und die Anerkennung von Entscheidungen iber den Anspruch auf Ertei-
lung eines europdischen Patents (sog. ,Anerkennungsprotokoll’, SR 0.232.142.22, Art. 1
/ dazu Pedrazzini / Hilti, a. a. 0., S. 488).

Der Anmelder, der seinen Sitz in einem Vertragsstaat hat, ist vor den Gerichten dieses
Vertragsstaats zu verklagen (Art. 2 Anerkennungsprotokoll).

Die Beklagte ist Anmelderin der streitigen Patentanmeldung und hat ihren Sitz in Basel.
Die Schweiz und Belgien sind Vertragsstaaten des Europdischen Patentiibereinkommens
(EPU). Dementsprechend sind die schweizerischen Gerichte am Sitzgerichtsstand der Be-
klagten értlich zustandig (vgl. Art. 2 IPRG).

Regelung fiir internationale (= PCT-) Patentanmeldungen und nationale Patente

Sowohl Belgien als auch die Schweiz sind ferner Vertragsstaaten des Lugano Uberein-
kommens iiber die gerichtliche Zustindigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Ent-
scheidungen in Zivil- und Handelssachen (LugU).

Fiir Abtretungsklagen gelten die allgemeinen Zustindigkeitsvorschriften, insbesondere
Art. 2 LugU, wonach die Gerichte am Sitz der Beklagten értlich zustandig sind (vgl. Art. 2
IPRG). Insbesondere sind die ausschliesslichen Gerichtsstdnde von Art. 16 Ziff. 4 LugU
nicht anwendbar auf Streitigkeiten der Parteien dariiber, wem das Recht auf ein gewerb-
liches Schutzrecht zusteht (Jan Kropholler, Europdisches Zivilprozessrecht, 8. Aufl, Frank-
furt a. M., 2005, Art. 22, RZ 48).

Sachliche Zustandigkeit

Sachlich zustandig und einzige kantonale Instanz i. S. von Art. 76 PatG fiir Patentabtre-
tungsklagen ist das Zivilgericht Basel-Stadt (§ 27 GOG).

sachverstindigengutachten / Rechtsgutachten / Ubersetzungen

Die Klagerin beantragt vorweg fiir alle entscheidrelevanten technischen Sachverhaltsum-
stiinde und Branchenusanzen, die im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsprojek-
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ten der pharmazeutischen Industrie iiblich sind, soweit sie dem Gericht nicht vertraut
sind, ein Sachverstandigengutachten durchzufithren (§§ 149 ff ZPO). Als Experte schlagt
die Klagerin einen ,Industrial Pharmacist” vor, der sich mit den Umstanden und Usanzen
in der industriellen Pharma-Branche auskennt, insbesondere mit der Formulierung und
der industriellen Produktion von Impfstoffen.

Soweit die Anwendung auslandischen Rechts zur Diskussion steht, beantragt die Klage-
rin, soweit sie die Beweislast trifft und/oder Beweis zu erheben ist, fiir streitige Rechts-
fragen die Durchfiihrung eines Rechtsgutachtens. Ein solches kann entweder {ber das
Schweizerische Institut fiir Rechtsvergleichung, 1015 Lausanne, Schweiz, oder iber das
Max-Planck-Institut fiir Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht, Mastallplatz 1,
80539 Miinchen, Deutschland, veranlasst werden.

Dort wo die Klagerin Ausziige insbesondere aus Forschungs- und Entwicklungsunterla-
gen oder anderen Dokumenten zum Beweis anbietet, geschieht dies aus Criinden der
Praktikabilitit - die vollstandigen Unterlagen umfassen zum Teil einige Laufmeter an
Bundesordnern und sind nicht entscheidrelevant. Dennoch bietet die Kidgerin vorsorglich
samtliche Dokumentationen in vollstindigem Umfang zu Handen des Gerichts und /
oder zur Einsicht an einen gerichtlichen Sachverstandigen auf erste Aufforderung zum
Beweis an.

Schliesslich bietet die Klagerin auf Verlangen fiir alle einschldgigen Dokumente oder
rechtlich relevanten Textstellen und Ausziige deutsche Ubersetzungen an.

Sachverhalt
Zu den Parteien

Bei der Kldgerin (frither: Smith Kline-RIT SA bzw. SmithKline Beecham Biologicals SA)
handelt es sich um ein Konzernunternehmen der GlaxoSmithKline PLC. Die Kidgerin hat
ihren Sitz in Belgien und befasst sich vor allem mit der Erforschung und Herstellung von
Impfstoffen. Der Konzemn der Klagerin vertreibt ca. 25% aller weltweit hergestellten
Impfstoffe und gehért zu den Weltmarktfihrern auf diesem Gebiet.

BO: Auszug aus der Website der Kldgerin (Beilage 2)
Notarielle Beurkundung der Umfirmierung der Kldgerin vom
01.03.2001 (Beilage 3)

Die Beklagte ist die Konzernobergesellschaft der weltweit tétigen Novartis-Gruppe mit
Sitz in Basel. Sie beansprucht die europaische Patentanmeldung EP 07 825 522 und die
internationale Patentanmeldung PCT/1B2007,/003255, die Gegenstand dieses Recht-
streits bilden. Der Konzern der Beklagten ist in verschiedenen Geschaftsbereichen tatig,
zu welchen unter anderem auch der Impfstoffbereich gehént.
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BO: Auszug aus der Website der Beklagten (Beilage 4)
Handelsregisterauszug der Beklagten (Beilage 5)

Eine fiir den Impfstoffbereich der Beklagten zusténdige Tochtergesellschaft ist die heuti-
ge Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH & Co. KG, Emil-von-Behring-StraBe 76,
35041 Marburg, Deutschland (nachfolgend: ,Novartis Deutschland”; frither ,Behring-
werke A.G." bzw. ,CHIRON Behring GmbH & Co.").

BO: Auszug aus der Website von Novartis Deutschland (Beilage 6)

Zum Streit

.Supply Agreement” zwischen der Kldgerin und der (heutigen) Tochtergesellschaft
der Beklagten

Am 30. Marz 1993 schloss die Rechtsvorgangerin der. Kldgerin mit der damals noch
unabhingigen Behringwerke A.G. (der heutigen Novartis Deutschland), einen Lieferver-
trag ab (nachfolgend ,Supply Agreement”).

BO: Supply Agreement vom 30.03.1993 (Beilage 7)

Gegenstand des Supply Agreement ist die Lieferung bestimmter Ausgangsstoffe zur Her-
stellung von Impfstoffen der friiheren Behringwerke A.G. an die friihere SmithKline Bee-
cham Biologicals SA. Bei diesen Ausgangsstoffen handelt es sich insbesondere um sog.
Diphtherie-Tetanus-Konzentrat (,DT-Konzentrat" oder ,DT") sowie Tetanus-Toxoid (T
(Ziffer 1.5. Supply Agreement).

BO: Supply Agreement vom 30.03.1993 (Beilage 7)

Ziffer 16.1 Supply Agreement sieht vor, dass dieses automatisch auf die jeweiligen
Rechtsnachfolger der Vertragsparteien iibergeht. Im Rubrum des 4. Anderungsvertrages
zum Supply Agreement kommt dementsprechend zum Ausdruck, dass dieses heute Wi
schen der Kldgerin und Novartis Deutschland besteht.

BO: Supply Agreement vom 30.03.1993 Ziff. 16.1 (Beilage 7)
Kopie 4. Anderungsvertrag zum Supply Agreement vom
20.12.2007 (Beilage 8)

Die Parteien sind deshalb heute nicht nur Konkurrenten auf dem Impfstoffmarkt, son-
dern iiber Konzerngesellschaften auch Vertragspartner.
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Geheimhaltungsverpflichtung geméss ,Supply Agreement”

Im Rahmen der Lieferung bestimmter Ausgangsstoffe zur Herstellung von Impfstoffen ist
es aus technischen Griinden zwingend erforderlich, dass die Parteien vertrauliche Infor-
mationen iiber die Zusammensetzung, Quantitt und Qualitat der Ausgangsstoffe einer-
seits und deren Verwendung zur Herstellung von Impfstoffen andererseits austauschen.
Bei diesen Informationen handelt es sich selbstredend um Geschafts- und Fabrikations-
geheimnisse der jeweiligen Partei.

Das Supply Agreement enthalt daher in Ziffer 13 eine strenge und detaillierte Geheim-
haltungsvereinbarung filr sémtliche zwischen den Parteien bei Durchfiihrung des Vertra-
ges ausgetauschten Informationen und Daten: Gemass Ziffer 13.1 sind beide Parteien
verpflichtet, samtliche von der jeweils anderen Partei empfangene Informationen und
Daten streng vertraulich zu behandeln. Insbesondere ist es den Parteien gemaB Ziffer
13.2 verboten, von der anderen Partei erhaltene Informationen ohne deren vorherige
schriftliche Zustimmung wirtschaftlich fiir andere Zwecke zu nutzen, als fiir die Durchfiih-
rung des Vertrages.

BO: Supply Agreement vom 30.03.1993 Ziff. 13 (Beilage 7)

Weiter regelt Ziffer 13.3 des Vertrages, dass es beiden Parteien ohne die vorherige
schriftliche Zustimmung der jeweils anderen Partei verboten ist, erhaltene Informationen
an Dritte weiterzugeben. Und gemdss Ziffer 13.4 ist die Weitergabe selbst an mit den
Vertragsparteien gesellschaftsrechtlich verbundene Gesellschaften nur unter den Bedin-
gungen erlaubt, dass die Informationsweitergabe (1) erforderlich ist und (2) sich die
empfangende Gesellschaft ebenfalls einer Geheimhaltungsverpflichtung unterwirft. Die
Vertragsparteien sind gemaB Ziffer 13.5 auBerdem verpflichtet, ihren Mitarbeitern eine
gleichlautende Geheimhaltungsverpflichtung aufzuerlegen.

BO: Supply Agreement vom 30.03.1993 Ziff. 13.3 und 13.4 (Beilage 7)

Herstellung der Impfstoffe INFANRIX und BOOSTRIX durch die Klagerin

Die Klagerin liess von der Behringwerke A.G. und lasst bis heute von Novartis Deutsch-
land Ausgangsstoffe firr die Impfstoffherstellung produzieren:

a)  Konzentrat aus Diphterie Toxoid und Tetanus Toxoid (abgekiirzt mit DTconc. oder
DTads.) in dem Diphtherie und Tetanus Toxoiden im Verhéltnis von 2,5:1 vorlie-
gen und an Aluminiumhydroxid als Trdger adsorbiert sind;

b)  Tetanus Toxoid (abgekiirzt mit T, Tt, TT oder Tads.) das bereits an Aluminium-
hydroxid als Trager adsorbiert ist und

c) reines Tetanus Toxoid, das von der Kiagerin selbst in die gewiinschte Konzentrati-
on gebracht und an Aluminiumhydroxid adsorbiert wird.
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Das adsorbierte Konzentrat aus Diphterie Toxoid und Tetanus Toxoid (DTconc.) wurde
von der Klagerin fiir die Herstellung des padiatrischen Impfstoffs INFANRIX entwickelt.
Bei /INFANRIX handelt es sich um einen fiir die Anwendung bei Kindern bestimmten
Impfstoff gegen Infektionen mit Tetanus, Diphtherie und Pertussis (Keuchhusten). Die
Pertussis-Antigene liegen bei INFANRIX als azelluldre Komponenten (abgekiirzt als Pa
und aP) und umfassen Pertussis Toxoid (P oder PT), Filamentdses Hamagglutinin (FHA)
und Peractin (PRN).

Bei BOOSTRIX handelt es sich um einen so genannten ,Booster”-Impfstoff. Ein solcher
Impfstoff ist bei Jugendlichen und Erwachsenen dazu bestimmt, den urspriinglich durch
INFANRIX hergestellten Impfschutz aufzufrischen und zu verldngern.

INFANRIX wird unter Zugabe der azelluldren Pertussis Antigene (P, FHA und PRN) un-
mittelbar aus dem von Novartis Deutschland gelieferten DT-Konzentrat hergestellt, wo-
bei die relative Konzentration von Diphtherie-Toxoid und Tetanus-Toxoid zueinander
nicht mehr verdndert wird, da sie bereits das fiir INFANRIX benétigte D:T Verhaitnis von
2.5:1 aufweist. Dieses Verhaltnis wurde von der Kldgerin in aufwendigen Studien ermit-
telt. Die Beklagte, respektive deren Rechtsvorgéngerin, hat die Konzentrate jeweils im
Auftrag der Klagerin hergestelit. So wurde von der Klagerin etwa am 30. Oktober 1991
per Telefax an die Beklagte spezifiziert, dass im adsorbierten DT Konzentrat das DT Ver-
héltnis 2,5:1 betragen soll.

BO: Fax vom 30.10.1991 (Beilage 9)
Patrick Florent, Vice President Global Industrial Operations bei der
Klagerin als Zeuge
Eric de Buyl, Senior Manager des Manufacturing Centre of Excel-
lence bei der Klagerin als Zeuge

Im Bestreitungsfall: Sachverstandigengutachten

Im Gegensatz zu INFANRIX ist es fiir die Herstellung von BOOSTRIX erforderlich, sowohl
den absoluten Gehalt an Diphtherie-Toxoid als auch das relative Verhéltnis von Diphthe-
rie-Toxoid gegeniiber TetanusToxoid zu verdndern. Die Forschungsarbeiten der Klagerin
hatten gezeigt, dass eine Erwachsenen-impfung sogar dann zu einer wirksamen Auffri-
schung des Impfschutzes fithrt, wenn der Gehalt an Diphtherie-Toxoid im ,Booster
Impfstoff 10-fach niedriger ist als im INFANRIX-Produkt fiir Kinder. Dies ermdglicht eine
wirksame Auffrischung des Impfschutzes bei gleichzeitig stark reduzierten Nebenwirkun-
gen der Impfung. Dariiber hinaus konnte gezeigt werden, dass auch das Verhdltnis der
Antigen-Komponenten zueinander im ,Booster"Impfstoff verdndert werden sollte, um
ideale Resultate zu erzielen. Insbesondere muss das Verhéltnis von Diphtherie- und Teta-
nus-Toxoiden von 2,5 : 1 beim INFANRIX-Produkt fiir Kinder auf ein Verhdltnis von 1 : 2
beim ,Booster"-Impfstoff fiir Erwachsene umgekehrt werden (siche Abbildung 1 unten).
Der ,Booster"-Impfstoff weist also, wie unten schematisch dargestellt, eine starke Reduk-
tion der Dosis von Diphtherie-Toxoid, sowohl in absoluten Zahlen als auch relativ zum
Gehalt an Tetanus-Toxoid auf.
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m Diphterie-Toxoid
Tetanus-Toxoid

INFANRIX BOOSTRIX

Abbildung 1

BO: Sachverstandigengutachten

In der folgenden Abbildung 2 ist stark vereinfacht das Herstellungsverfahren des Impf-
stoffs INFANRIX dargestellt, wie es bereits zum Zeitpunkt der Neuentwicklung des Ver-
fahrens fiir den ,Booster”-Impfstoff BOOSTRIX durchgefiihrt wurde. Auf der linken Seite
ist skizziert, wie der pddiatrische Impfstoff INFANRIX aus den Anteilen von Diphtherie-
Toxoid (D) und TetanusToxoid (T) iiber die Zwischenstufe eines Konzentrats (DTconc)
hergestellt wird. Das Konzentrat DTconc. enthalt bereits die im fertigen Produkt ge-
wiinschten relativen, aber noch nicht die absoluten Anteile von Diphtherie- und Tetanus-
Toxoid. Die gewiinschten absoluten Anteile werden in nachfolgenden Verdiinnungs-
schritten eingestellt. Die weiteren Toxine und Toxoide, namentlich Pertussis Toxoid PT, fi-
lamentéses Haemagglutinin FHA, Pertactin 69K, die im pddiatrische Impfstoff INFANRIX
ebenfalls enthalten sind, sind der Ubersichtlichkeit halber nicht dargestellt.

Fiir das Verstandnis der Neuentwicklung ist es entscheidend zu wissen, dass die Herstel-
lungsverfahren, respektive die Konzentrate selbst gepriift und zertifiziert werden miissen,
was mit betrdchtlichen Kosten und zeitlichem Aufwand verbunden ist. So miissen Impf-
stoffe in der Schweiz ein offizielles behérdliches Chargenfreigabe-Verfahren bei der staat-
lichen Kontrollbehérde OMCL (Official Medicines Controll Laboratory) Swissmedic durch-
laufen. Um den Aufwand und die Kosten fiir diese Verfahren gering zu halten, werden in
der Praxis die Konzentrate daher oft in relativ grossen Mengen hergestellt, zertifiziert
und dann bei tiefen Temperaturen eingelagert.
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Es war urspriinglich beabsichtigt zur Herstellung des neuen /mpfstoffs fir Erwachsene
(BOOSTRIX) ein Herstellungsverfahren zu wahlen, bei dem - wie es auf der rechten Seite
der Abbildung 2 skizziert ist - wiederum ein Konzentrat (DTconc.B) aus den gewiinsch-
ten Anteilen von Diphtherie-Toxoid und Tetanus Toxoid hergestellt wird und ausgehend
von diesem die weiteren Formulierungs- und Verdinnungsschritte vorzunehmen. Das
Konzentrat DTConc.B wies wiederum bereits das im fertigen Produkt BOOSTRIX ge-
wiinschte Verhéltnis von Diphtherie Toxoid zu Tetanus Toxoid auf. Ein solches Konzent-
rat DTconc.B eines Drittanbieters wurde im Jahr 1994 von der Klagerin getestet. Auf
Grund unbefriedigender Resultate hinsichtlich der biologischen Aktivitét dieses Konzent-
rats (DTconc.B) wurde die Suche nach alternativen Herstellungsverfahren im Rahmen der
eigenen Forschung und Entwicklung fortgesetzt.

¢ @ A

Tetanus  Diphterie Tetanus Diphterie
Toxoid Toxoid Toxoid Toxoid

\ / \ /
o >

DTconc. DTconc.B
! 1
1 |
1 |

INFANRIX BOOSTRIX

Abbildung 2

Beweis der Entwicklung des neuen, streitgegenstandlichen Herstellungsverfahrens
fiir BOOSTRIX ab 1994 durch die Kladgerin

Da die Kldgerin das Konzentrat DTconc., wie ausgefiihrt, als bereits zertifizierten Aus-
gangsstoff von der damaligen Behringwerke A.G. fiir die Herstellung von INFANRIX be-
zog, und da zudem TetanusToxoid fiir andere Zwecke als zertifizierter Ausgangsstoff
vom selben Lieferanten vorrdtig war, entwickelte die Kldgerin ausgehend von den zur
Verfiigung stehenden, zertifizierten Toxoiden (DTconc. und Tetanus Toxoid) ein alternati-
ves Herstellungsverfahren fiir BOOSTRIX wie es in Abbildung 3 gezeigt ist. Das Konzent:
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rat fiir die Herstellung von BOOSTRIX wurde dabei nicht direkt aus den Anteilen von
Diphtherie Toxoid und Tetanus Toxoid gemischt, sondern es wurde dem bereits gemisch-
ten und adsorbierten DTconc. eine ausreichende Menge des ebenfalls vorliegenden Te-
tanus Toxoid zugegeben, um zu einem Konzentrat (DTconc. + Tetanus Toxoid) mit den
gewiinschten Anteilen von D und T (1 : 2) fiir die BOOSTRIX Herstellung zu gelangen
(siehe Abbildung 3 unten). '

o

Tetanus
Toxoid

Diphterie
Toxoid

WA
.
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DTconc. + Tetanus DTconc.
Toxoid
l |
| |
| |
BOOSTRIX INFANRIX

Abbildung 3
BO: Sachverstdandigengutachten

Ab 1994 fithrte die Klagerin verschiedene Versuche mit unterschiedlichen Zusammen-
setzungen fiir die BOOSTRIX-Herstellung durch. Im Mai 1995 wurde die Wirksamkeit des
Booster-impfstoffs basierend auf dem Konzentrat ,DTconc.B" eines Drittanbieters mit der
Wirksamkeit des Impfstoffes basierend auf dem Konzentrat ,DTconc. + Tetanus To-
xoid” in klinischen Studien miteinander verglichen. Nach Auswertung der beiden Studien
wurde im Oktober 1996 entschieden, die nichste Phase der Produktentwicklung und Zu-
lassung mit den Produkten aus dem neuen Herstellungsverfahren basierend auf dem
Konzentrat ,DTconc. + Tetanus Toxoid" durchzufiihren. Im Mai 1997 présentierte ein
Mitarbeiter der Klagerin, Herr Koenraad De Heyder, die Ergebnisse der Forschung im
Hinblick auf eine ,Booster"-Impfung im Rahmen des internen INFANRIX Projektteams. In
dieser Prasentation sind Einzelheiten der neu entwickelten Rezeptur fiir die Herstellung
des ,Booster"-Impfstoffes fiir Erwachsene auf Basis von INFANRIX ersichtlich.

BO: Sachverstandigengutachten
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Koenraad De Heyder, bei der Kldgerin als Zeuge

Die bei der Prasentation gezeigte Folie 4.4 (Beilage 10) zeigt unter dem Titel ,FORMU-
LATION" unter anderem auf, dass der vorgeschlagene Impfstoff ein Diphtherie-Toxoid
und ein Tetanus-Toxoid enthélt. Ein erster Hauptteil d umfasst ein Gemisch DT das sich
aus 2.5 Einheiten Diphtherie-Toxoid D (Lf steht fiir Flockulationseinheiten, Limes floccu-
lationis) und 1 Einheit Tetanus-Toxoid T. Zudem enthélt der erste Hauptteil d 0.035 Mil-
ligramm des Hilfsstoffs Aluminiumhydroxid (0.035 mg Al(OH)s) zur Adsorption beider
Toxoide.

BO: Prasentation, datiert 22.05.1997 (Beilage 10)
Sachverstandigengutachten
Koenraad De Heyder, bei der Kldgerin als Zeuge

Der zweite Hauptteil T besteht aus Tetanus-Toxoid T, dem ebenfalls der Hilfsstoff Alumi-
niumhydroxid (0.005 mg Al(OH)s3) zur Adsorption beigegeben ist. Der zweite Hauptteil T
enthélt neben dem Tetanus-Toxoid T keine weiteren Toxoide, insbesondere kein Diphthe-
rie-Toxoid D. Als weitere Bestandteile sind unter dem Punkt Formulation Pertussistoxoid
PT, filamentoses Haemagglutinin FHA, Pertactin 69K und Hepatitis B als Antigene auf-
gelistet.

BO: Sachverstandigengutachten

Am rechten Rand des Unterpunkts ,FORMULATION" ist unter dem Stichwort
.Suppliers” (Lieferanten) angegeben, dass sowohl das DT Gemisch als auch das Tetanus
Toxoid von der Firma CHIRON Behring, der Nachfolgegesellschaft der Behringwerke A.G.
und der Vorgangergesellschaft von Novartis Deutschland, bezogen werden sollen. Das
Tetanus-Toxoid ist mit TT* abgekiirzt, was fiir ein Tetanus Toxoid mit dem Konservie-
rungsmittel Thiomersal (* with Thiom.) steht.

BO: Prasentation, datiert 22.05.1997 (Beilage 10)
Koenraad De Heyder, bei der Kldgerin als Zeuge
Sachverstandigengutachten

Unter dem Punkt ,Consistency Lots” sind die einzelnen Chargen aufgelistet, die fiir die
Uberpriifung der Gleichformigkeit/Konsistenz der Herstellung von Charge zu Charge né-
tig sind. Ublicher Weise werden in den Consistency Lot Studien jeweils drei Chargen ge-
testet. Um das von der Klagerin entwickelte Herstellungsverfahren anhand eines konkre-
ten Beispiels belegen zu kénnen, wird im folgenden néher auf die Charge mit der Num-
mer 37711 eingegangen, die zur Herstellung eines kombinierten Diphtherie- (d), Teta-
nus- (T) und azelluldre Pertussis- (pa) Impfstoffs getestet wurde. Das kleine d in der Be-
zeichnung d T pa soll andeuten, dass gegeniiber den bisherigen Mischungen DT der re-
lative Anteil an Diphterie Toxoid gegeniiber dem Tetanus Toxoid herabgesetzt ist.
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BO: Prasentation, datiert 22.05.1997 (Beilage 10)
Koenraad De Heyder, bei der Klagerin als Zeuge
Sachverstandigengutachten

Gemass der GMP Vorgaben (Good Manufacturing Practice) in der pharmazeutischen
Industrie wurde zu jeder hergestellten Charge ein Report (,Batch record") erstellt. Bei
dem Report handelt es sich um ein zusammengesetztes Dokument, dessen Deckblatt mit
dem Titel “MISE EN PRODUCTION DE LOTS DE VACCIN NON COMMERCIAUX" auf den
7. April 1997 datiert ist und die hergestellte Charge mit der Nummer 37711 und den
Verteiler des Dokuments auflistet. Die Chargennummer ist ein eindeutiges Kennzeichen
fir die Zusammensetzung der Charge. Dem internen Auftragsblatt mit dem Titel ,De-
mande de Mise en Production d'un lot non commercial” zur Produktion von nicht-
kommerziellen Chargen vom 25. Marz 1997 geht hervor, dass diese Charge mit der in-
ternen Nummer 37711 einen kombinierten Diphtherie- (d), Tetanus- (t) und azellulaere
Pertussis- (pa)- Booster-impfstoff betrifft (,Produit: COMBINED dtpa VACCINE (booster)).

BO: Batch record "Mise en Production de lots" vom 07.04.1997 (Beilage 11)
Sachverstandigengutachten

Auf dem Auftragsblatt mit dem Titel ,Demande de Mise en Production d'un lot non
commercial” vom 25. Marz 1997 (Seite 2 von Beilage 11) sind in der Tabelle mit der
Uberschrift Bestandteile (,Ingredients”) die fiinf verschiedenen Hauptbestandteile (,Bulk
Type") aufgelistet. Aus der abschliessenden Aufzdhlung und den Bemerkungen zu den
Bestandteilen (,Ingredient Remarks") geht hervor, dass der erste Hauptteil mit der
Nummer 1 (,Bulk Nr.") ein Gemisch ,DT ads" aus adsorbiertem Diphtherie Toxoid und
Tetanus Toxoid enthalt und ein zweiter Hauptteil (,Bulk Nr. 2") nur das Tetanus Toxoid
.TT", aber kein Diphtherie Toxoid enthalt. Zusatzlich werden Pertussistoxoid ,PT", fila-
mentoses Haemagglutinin ,FHA" und Pertactin ,69K" beigemischt.

BO: Batch record "Mise en Production de lots" vom 07.04.1997 (Beilage 11)
Sachverstandigengutachten

Aus dem Formulierungsschema zur Charge dtpa 37711 und der Tabelle zur finalen Zu-
sammensetzung (,Final Composition”) geméss Beilage 12 (Seite 4 aus Beilage 11), die
am 13. Juni 1997 von der internen Qualitatssicherung der Kldgerin abgezeichnet wur-
den, geht hervor dass ein erster Hauptteil adsorbiertes DT (,DTads"), der sich aus 2.5
Einheiten Diphtherie-Toxoid D und einer Einheit adsorbiertes Tetanus-Toxoid (,Tads") zu-
sammensetzt (2.5/1 LF), mit reinem adsorbierten Tetanus-Toxoid (,Tads") und weiteren
Toxoiden gemischt wird. Die fertige Zusammensetzung umfasst Diphtherie- (D) und Te-
tanus- (T) Toxoid im gewiinschten Verhaltnis von 1: 2 (D 2.5 Lf, T 5.0 Lf). Das Formulie-
rungsschema mit der Seitennummer 69 stammt aus einer internen Zusammenstellung
der Kldgerin, in der verschiedenste Herstellungsverfahren dokumentiert sind. Es ist Be-
standteil des Chargen Reports und gibt dem Laboranten die Verfahrensschritte zur Her-
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stellung der Charge vor. Der Report umfasst zudem die Berechnungstabellen der Labo-
ranten, in der von Hand alle benétigten Antigene und Hilfsstoffe, deren Mengen und die
Gesamtmenge hergestellt sind. Diese Berechnungen sind in einer Excel-Tabelle verifiziert.
In einer zweiseitigen Tabelle (Annex 4 Verso) sind alle Herstellungsschritte, die am 3.
April 1997 vom Laboranten durchgefiihrt wurden, detailliert festgehalten. Das Abfillen
der fertigen Charge 37711 mit einer Masse von 24,3 kg in fiinf Behlter ist auf der Ta-
belle “Formulation Vaccin - Batiment 46" vom 4. April 1997 protokolliert. Die folgenden
Seiten umfassen Angaben zu Sterilitatstests zum Produkt, Graphen zum Luftdruck im
Produktionslabor, Filtertests, Wiegeprotokolle, Sterilititstests und Protokolle aller ver-
wendeter Substanzen und Gerate und sind lediglich der Vollstandigkeit halber beigelegt.

BO: Batch record "Mise en Production de lots" vom 07.04.1997 (Beilage 11)
dtpa - Formulation vom 13.06.1997 (Beilage 12)
Koenraad De Heyder, bei der Klagerin : als Zeuge

Sachverstandigengutachten

Im Oktober 1998 wurde die neue BOOSTRIX Impfung unter dem European Mutual Re-
cognition Verfahren mit Deutschland als Referenzstaat und verschiedenen benannten
europdischen Staaten zur Zulassung angemeldet. Im Rahmen dieser Anmeldung wurde
das Herstellungsverfahren zuhanden der Behorden detailliert beschrieben. In Deutsch-
land erfolgte die Zulassung im August 1999.

BO: Deckblatt und Inhaltsverzeichnis der Anmeldung inkl. Auszug
.Manufacturing Process”, S. 18 ff. (Beilage 13)
Sachverstandigengutachten

Am 29. Juni 1999 wurde eine Investigational New Drug (IND) Application bei der US
Food and Drug Administration (FDA) eingereicht. Auch im Rahmen dieser Anmeldung
zeigte die Klagerin das Herstellungsverfahren zuhanden der Behdrden im Detail auf.

BO: Begleitschreiben und Inhaltsverzeichnis der Anmeldung inkl. Aus-
zug ,Manufacturing and Packaging Procedures”, S. 000189 (Beilage 14)
Sachverstandigengutachten

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das neu entwickelte kidgerische Her-
stellungsverfahren die Flexibilitit der Kldgerin bei der Herstellung beider Impfstoffe er-
héhte: Es erméglichte der Kidgerin ndmlich das urspriinglich nur fiir die Herstellung von
INFANRIX bestimmte DT-Konzentrat auch zur Herstellung von BOOSTRIX zu verwenden
und ohne Aufbau eigener Produktionskapazitéiten, ohne langwierige Verhandlungen mit
Lieferanten und ohne aufwendige Tests mit den bereits vorhandenen Ausgangsstoffen
das neue Produkt herzustellen.

BO: Sachverstandigengutachten
Eric de Buyl, Senior Manager des Manufacturing Centre of Excel-
lence bei der Klagerin als Zeuge
Marc Thomas, Director, Strategic Alliances bei der Klagerin als Zeuge
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Die an der Entwicklung des kldgerischen Herstellungsverfahrens beteiligten Perso-
nen

Massgeblich beteiligt an der Entwicklung dieses Herstellungsverfahrens bei der heutigen
Kldgerin bzw. ihren Rechtsvorgangerinnen waren die folgenden Personen:

1)  Koenraad de Heyder, der damals als Ingénieur industriel (und damit in der For
schung und Entwicklung) angestellt war und heute als ,Directeur R&D partners-
hips" bei der Klagerin tétig ist; er leitete nicht nur die industrielle Formulierung
und Herstellung von BOOSTRIX, sondern war in der Entwicklung der industriellen
Herstellung und Formulierung zahlreicher weiterer Impfstoffe involviert.

2)  Claude Artois, der als Hepatitis Vaccine Production Assistant Manager angestellt
ich und direkter Vorgesetzter von Koenraad de Heyder war und inzwischen fir die
Firma Sanofi Pasteur MSD (,Sanofi") arbeitet; er leitete im massgeblichen Zeit-
punkt das ,Formulation Team” der Kidgerin; bei Sanofi handelt es sich um ein
Konkurrenzunternehmen der Streitparteien.

3)  Christian Vandecasserie, der als Directeur de Production Biologique angestellt und
direkter Vorgesetzter von Claude Artois war und inzwischen bei der Klagerin pen-
sioniert wurde.

BO: Koenraad de Heyder, bei der Kldgerin als Zeuge
Claude Artois private Adresse unbekannt; erreichbar iber Sanofi
Pasteur Worldwide Headquarters, 2, Avenue Pont Pasteur, F-69367

Lyon cedex 07, France als Zeuge
Christian Vandecasserie, Avenue General Lobau 12, B-1380 Lasne,
Belgium als Zeuge

Bei ihrer Anstellung verpflichten sich die kidgerischen Angestellten im Rahmen ihrer
Arbeitsvertrage sowie mit zusatzlichen Abreden (,Conventions”), die Rechte an Erfindun-
gen und Verbesserungen der Arbeitgeberin zu liberlassen bzw. zu libertragen.

BO: Anstellungsvertrag und Convention Claude Artois vom 15.01.1986 (Beilage 15)
Anstellungsvertrag und Convention Koenraad De Heyder vom

24.06.1986 (Beilage 16)
Anstellungsvertrag Christian Vandecasserie vom 16.11.1988 (Beilage 17)
Erklarung von Christian Vandecasserie vom 3. Dezember 2009 (Beilage 18)

Ausserdem bestimmen die klagerischen arbeitsvertraglichen Reglemente, dass Rechte an
Erfindungen der Arbeitgeberin zustehen.

BO: Arbeitsreglement der Kldgerin (Beilage 19)

Schliesslich gehéren Diensterfindungen (auch) nach belgischer Praxis, Lehre und Recht-
sprechung dem Arbeitgeber. Ein entsprechendes Rechtsgutachten wird nur vorsorglich
angeboten, weil sich die Abklarung der gesetzlichen Regelung gemdss belgischem Ge-
setz, Lehre und Rechtsprechung, aufgrund der arbeitsvertraglichen Regelungen, die von
den drei beteiligten Personen vorliegen, ohnehin eriibrigt.

BO: Im Bestreitungsfall: Rechtsgutachten
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Die Kligerin unternahm zu jener Zeit keine Patentanmeldungen fiir industrielle Her-
stellungsverfahren, deren Verletzung nicht festgestellt oder iiberwacht werden konn-
te

Herstellungsverfahren wurden von der Klégerin bis zu jener Zeit nicht patentiert, sondern
geheim gehalten, weil sich in der Praxis am Produkt im Markt kaum feststellen lasst, ob
ein Konkurrenzunternehmen in seinen internen Herstellungsprozessen fiir bekannte Pro-
dukte die patentierte Technologie einsetzt oder nicht: Die gesetzlichen Beweisvermutun-
gen, wie sie zB. in Art. 67 Abs. 1 PatG stipuliert werden, sind auf Verfahren zur Herstel-
lung neuer Erzeugnisse beschrénkt. Die Glaubhaftmachung einer Patentverletzung im
Sinne von Art. 67 Abs. 2 PatG fiir ein bekanntes Produkt scheitert haufig am fehlenden
Zugang zu Informationen beziiglich des Herstellungsverfahrens des Konkurrenten.

Fine Patentierung eines Herstellungsverfahrens (fiir ein bekanntes Produkt) ist daher oft
nachteiliger als eine Geheimhaltung, weil im Zuge der Patentierung das Herstellungsver-
fahren so offen gelegt werden muss, dass ein Fachmann es ausfilhren kann (Art. 50
PatG), ohne dass im Gegenzug ein wirksamer Patentschutz erlangt werden kann.

Die betroffenen Unternehmen sicherten sich bis zu jenem Zeitpunkt deshalb oft nur mit
entsprechenden Geheimhaltungsverpflichtungen ab, soweit die fraglichen Herstellungs-
verfahren gegeniiber Vertragspartnem offengelegt werden miissen. Dies geschah, wie
oben (RZ 23ff.) dargelegt, im Rahmen des Supply Agreement der Klagerin auch gegen-
iiber der Vertragspartnerin und Lieferantin, Novartis Deutschland.

Bei der Klagerin bestand im Zeitraum der Entwicklung des streitgegenstandlichen Her-
stellungsverfahrens die Usanz, dass Verfahrensinnovationen nur dann zum Patent an-
gemeldet werden, wenn deren Respektierung tatsachlich iberwacht werden kann.

BO: Marcus Dalton Vice-President, Patents GSK Biologicals, bei der Kl&
gerin als Zeuge

Weitergabe der Geschaftsgeheimnisse von der Kldgerin an Novartis Deutschland im
Zuge des US-Zulassungsverfahrens

2003/2004 bereitete die Klagerin die Markteinfiihrung von BOOSTRIX in den USA vor.
Um eine Arzneimittelzulassung fiir BOOSTRIX fiir den US-Markt zu erhalten, war es als
Vorstufe notwendig, fiir das von CHIRON Behring GmbH & Co. an die Kldgerin gelieferte
T einen arzneimittelrechtlichen Zulassungsantrag, d.h. eine sog. ,Biologics License Ap-
plication” (BLA) bei der FDA, einzureichen.

BO: Sachverstandigengutachten
Am 10. April 2003 fand zu diesem Zweck bei der Klagerin in Rixensart, Belgien, ein Tref-

fen des unter dem Dach des Supply Agreements errichteten Lenkungsausschusses statt.
Die Klagerin und CHIRON Behring GmbH & Co. einigten sich darauf, dass CHIRON Beh-
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ring GmbH & Co. die BLA fiir TT bei der FDA beantragt. Auf Seiten der Klagerin nahmen
an diesem Treffen die Herren Michel Duchene, Eric de Buyl, Patrick Florent, Jean-Claude
Mareschal und Marc Thomas teil.

BO: Marc Thomas, Director, Strategic Alliances bei der Kldgerin als Zeuge
Eric de Buyl, Senior Manager des Manufacturing Centre of Excel-
lence bei der Klagerin als Zeuge

Fiir CHIRON Behring GmbH & Co. waren die Herren Eric Frings, Kevin Bryett, Norbert
Klein, Thomas Lingelbach, Ludger Schwenen und Andreas Wiegand anwesend. Ein Ta-
gesordnungspunkt dieses Treffens war die Erérterung des damaligen Verfahrensstandes
der von CHIRON Behring GmbH & Co. bei der FDA einzureichenden BLA fiir das an die
Klagerin gelieferte TT.

BO: Protokoll des Treffens des Lenkungsausschusses vom 10.04.2003,
mit deutscher Ubersetzung insbesondere dessen Seiten 1 und 4 (im

Original) (Beilage 20)
Marc Thomas, Director, Strategic Alliances bei der Klagerin als Zeuge
Jean-Claude Mareschal, Direktor fiir Technical Regulatory Affairs
bei der Klagerin als Zeuge
Patrick Florent, Vice President Global Industrial Operations bei der
Klagerin als Zeuge

Bei diesem Treffen stellte ein Vertreter von CHIRON Behring GmbH & Co. die Frage, fur
welche Zwecke die Klagerin die beantragte BLA fiir TT eigentlich benétige. Herr Patrick
Florent erklarte daraufhin, dass die BLA fiir die Herstellung von BOOSTRIX benétigt wer-
de. Als Hintergrundinformation setzte Herr Florent die von CHIRON Behring GmbH & Co.
in den Lenkungsausschuss berufenen Mitglieder iiber das Verfahren zur Herstellung von
BOOSTRIX in Kenntnis, namlich dass das von CHIRON Behring GmbH & Co. gelieferte
DT-Konzentrat zundchst verdiinnt und anschlieBend mit dem von CHIRON Behring
GmbH & Co. gelieferten TT vermischt werde.

Die geschilderte Tatsache, dass die Kidgerin CHIRON Behring GmbH & Co. im Treffen
des Lenkungsausschusses am 10. April 2003 iber das Verfahren zur Herstellung von
BOOSTRIX informierte, ist im Protokoll dieses Treffens ausdriicklich vermerkt. Dort heiBt
es auf Seite 4 (im Original):

"BOOSTRIX = DTconc diluted, boosted with TT"
Ubersetzt:

"BOOSTRIX = DTconc verdiinnt, verstirkt mit TT" [Ubersetzung durch die Unterzeich-
nenden]
BO: Protokoll des Treffens des Lenkungsausschusses vom 10.04.2003,

mit deutscher Ubersetzung , Seite 4 (im Original) (Beilage 20)
Sachverstandigengutachten
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Jeder der mit den Sprachgepflogenheiten und der Protokollfithrung der Branche vertraut
ist, versteht sofort, dass BOOSTRIX dadurch hergestellt wird, dass man DT-Konzentrat
nimmt, dieses verdiinnt, und anschlieBend in der erforderlichen Menge TT hinzufigt, um
dadurch die fiir den Impfstoff BOOSTRIX erforderliche Konzentration zu erreichen. Das
Protokoll verweist damit exakt auf das unter Titel-Ziffer 4 (oben RZ 34ff.) beschriebene
Verfahren zur Herstellung von BOOSTRIX.

BO: Sachverstandigengutachten
Protokoll des Treffens des Lenkungsausschusses vom 10.04.2003,

mit deutscher Ubersetzung, Seite 4 (im Original) (Beilage 20)
Marc Thomas, Director, Strategic Alliances bei der Klagerin als Zeuge
Jean-Claude Mareschal, Direktor fiir Technical Regulatory Affairs
bei der Klagerin als Zeuge
Patrick Florent, Vice President Global industrial Operations bei der
Klagerin als Zeuge
Eric de Buyl, Senior Manager des Manufacturing Centre of Excel-
lence bei der Kldgerin als Zeuge

Ein Lenkungsausschussmitglied von CHIRON Behring GmbH & Co. schlug daraufhin vor,
fiir die Kldgerin ein maBgeschneidertes DT-Konzentrat zu entwickeln. Ein solches wiirde
bereits den fiir die Herstellung von BOOSTRIX geeigneten Gehalt von Diphtherie-Toxoid
und Tetanus-Toxoid aufweisen, so dass die Kldgerin aus diesem (iber weitere Arbeits-
schritte unmittelbar - d.h. ohne es zuvor mit TT zu vermischen - BOOSTRIX herstellen
kénnte. Die Klagerin lehnte dieses Angebot ab. Das Protokoll des Treffens des Len-
kungsausschusses vom 10. April 2003 wurde von CHIRON Behring GmbH & Co. geneh-
migt, was der Klagerin damals von Herrn Eric Frings mitgeteilt wurde.

BO: Protokoll des Treffens des Lenkungsausschusses vom 10.04.2003,

mit deutscher Ubersetzung (Beilage 20)
Sachverstandigengutachten

Marc Thomas, Director, Strategic Alliances bei der Klagerin als Zeuge
Jean-Claude Mareschal, Direktor fiir Technical Regulatory Affairs

bei der Klagerin als Zeuge
Patrick Florent, Vice President Global Industrial Operations bei der

Klagerin als Zeuge
Eric de Buyl, Senior Manager des Manufacturing Centre of Excel-

lence bei der Klagerin als Zeuge

Am 30. Juni 2004 reichte die Klagerin in den USA schliesslich die ,Biologics License
Application” (BLA) fiir BOOSTRIX ein. Darin beschrieb die Klagerin das Herstellungsver-
fahren zuhanden der Behérden im Detail. Die Zulassung durch das FDA erfolgte am
3. Mai 2005.

BO: Begleitschreiben und Inhaltsiibersicht der Anmeldung inkl. Auszug
.Batch Formula” (Beilage 21)
Sachverstandigengutachten
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Zusammenfassend kann festgehalten werden: Spdtestens an der Besprechung vom
10. April 2003 wurden von der Kldgerin im Rahmen des Lenkungsausschusses des
Supply Agreement, unter dem Dach der dortigen Geheimhaltungsverpflichtung und im
Zuge des BLA-Verfahrens die Einzelheiten des Herstellungsverfahrens fir BOOSTRIX an
CHIRON Behring GmbH & Co., und namentlich deren Vertreter, Herrn Eric Frings, mitge-
teilt.

Ubernahme der Rechtsvorgangerin CHIRON Behring GmbH & Co. durch die Beklagte
und unrechtmassige Patentanmeldung

Ende 2005 iibernahm die Beklagte die CHIRON Behring GmbH & Co. (heute: Novartis
Deutschland).

BO: Pressemitteilung der Beklagten vom 31.10.2005 (Beilage 22)

Wenige Monate spater, am 16. August 2006, reichte die Beklagte unter der Anmelde-
nummer GB0616306.7 eine Prioritdtsanmeldung beim Patentamt in GroBbritannien ein.
Auf der Basis dieses Prioritatsdokuments reichte die Beklagte am 15. August 2007 unter
der Nummer PCT/1B2007,/003255 iiber die Weltorganisation fir geistiges Eigentum
(WIPO) eine internationale Patentanmeldung nach den Vorschriften des Patent Coopera-
tion Treaty (PCT) ein. Seit Eintritt in die regionale Phase wird das Erteilungsverfahren vor
dem EPA unter der Anmeldenummer EP 07 825 522 gefiihrt.

BO: Auszug aus dem europdischen Patentregister fiir EP07825522 (Beilage 23)
Britische Prioritdtsanmeldung GB0616306.7 vom 16.08.2006 (Beilage 24)
Auszug aus dem PCT-Register fiir PCT/I1B2007,/003255 (Beilage 25)

Als Vertragsstaaten, fiir die Schutz beansprucht wird, sind in der Europaischen Patent-
anmeldung unter anderem die Schweiz und die Bundesrepublik Deutschland benannt.

BO: Auszug aus dem europaischen Patentregister fiir EP07825522 (Beilage 23)

Stand der Technik und Aufgabe der streitgegenstandlichen Erfindung

Die Europdische Patentanmeldung EP07825522 betrifft ein Verfahren zur Herstellung
von Kombinations-impfstoffen, die den Patienten gegen mehrere Krankheitserreger im-
munisieren. Die streitgegenstandliche Anmeldung stellt sich die Aufgabe, ein weiteres
und verbessertes Verfahren zur Herstellung von Impfstoff-Zusammensetzungen zur Ver-
fiigung zu stellen, die zumindest ein Diphtherie-Toxoid und ein Tetanus-Toxoid enthalten.

BO: Verdffentlichte Patentanmeldung EPO7825522 (Beilage 26)
Sachverstandigengutachten
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Zur Veranschaulichung des technischen Hintergrundes dieses Verfahrens bezieht sich die
Patentanmeldung auf Seite 1, Zeilen 8 ff. der Beschreibung ausdriicklich auf die Impf-
stoffprodukte BOOSTRIX und INFANRIX der Kldgerin.

BO: Veréffentlichte Patentanmeldung EPO7825522 (Beilage 26)

In der Beschreibung zum bekannten Stand der Technik wird ausgefiihrt, dass im Jahr
2005 zwei Booster-Impfstoffe fiir Erwachsene in den USA zugelassen wurden. Einer der
beiden genannten Impfstoffe ist das Produkt BOOSTRIX der Klagerin, das gemass der
Beschreibung im Streitpatent Diphtherie-Toxoid, TetanusToxoid und azelluldre Keuch-
husten-Toxine enthalt.

Als wichtiges Merkmal des Impfstoffs fiir Erwachsene wird genannt, dass er gemessen
am padiatrischen Gegenstiick INFANRIX eine niedrigere Antigendosis enthdlt. So liegt
2.B. der Gehalt an Diphtherie-Toxoid in BOOSTRIX 10fach niedriger als in den INFAN-
RIX-Produkten. Dariiber hinaus ist auch das Verhéltnis der Toxoid-Komponenten zuein-
ander verandert. Insbesondere ist das Verhaltnis von Diphtherie- und Tetanus-Toxoiden
2,5 : 1, im INFANRIX Produkt aber 1 : 2 in den BOOSTRIX-Produkten. Der Booster-
Impfstoff zeigt also wie oben in der Abbildung 1 (vgl. RZ 30) schematisch dargestellt ei-
ne starke Reduktion der Dosis von Diphtherie-Toxoid, sowoh! in absoluten Zahlen als
auch relativ zum Gehalt an Tetanus-Toxoid.

Als technischer Vorteil des Verfahrens wird auf Seite 1, Zeilen 24 ff. sowie in Ausfiih-
rungsbeispiel 1 auf den Seiten 11f. ausgefiihrt, dass dieses ermdglicht, ein Diphtherie-
Tetanus-Gemisch, das fiir die Herstellung eines pédiatrischen Impfstoffs bestimmt ist,
durch Hinzufiigung von TetanusToxoid zugleich fiir die Herstellung eines fur die An-
wendung bei Erwachsenen geeigneten Booster-Impfstoffs zu verwenden. (Die fiir einen
Fachmann direkteste Losung hitte darin bestanden, die Bestandteile fiir den Impfstoff
BOOSTRIX zuerst in der erforderlichen Konzentration separat herzustellen und anschlies-
send die Bestandteile zu mischen.)

Wird das Verfahren gemdss Streitpatent zur Herstellung von BOOSTRIX angewendet, so
stellt es sich wie in Abbildung 4 (unten) gezeigt dar. Basierend auf der Figur 1 der
streitgegenstandlichen Anmeldung sind die erfindungswesentlichen Merkmale des un-
abhangigen Anspruchs 1 mit der Terminologie der Kldgerin erganzt.
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Abbildung 4
BO: Sachverstiandigengutachten

Es ist fiir einen Fachmann auf den ersten Blick offensichtlich, dass das streitgegenstand-
liche Verfahren dem Herstellungsverfahren von BOOSTRIX entspricht, das CHIRON Beh-
ring GmbH & Co. von Seiten der Klégerin am 10. April 2003 offenbart worden war. Die
weiteren Verfahrensschritte, die in der Figur 1 der Streitanmeldung dargestelit sind, sind
fiir das Verfahren, wie es im unabhangigen Patentanspruch 1 beansprucht ist, nicht rele-
vant. Sie finden sich erst als Merkmale der abhdngigen Anspriiche wieder.

BO: Sachverstandigengutachten

Im Ausfiihrungsbeispiel 1 der streitgegenstandlichen Anmeldung wird das Verfahren auf
den Seiten 11f. im Einzelnen erldutert. Wie in der Figur 1 der Patentanmeldung darge-
stellt wird ein Dt-Tt BULK hergestellt, der exakt dem Konzentrat DTconc. in Abbildung 5
(unten) entspricht. Dieses Konzentrat kann gemdss der Beschreibung zur Herstellung von
padiatrischen Impfstoffen verdiinnt werden. Zur Herstellung einer Booster-Dosis fiir Er-
wachsene, die einen héheren Gehalt an TetanusToxoid im Verhéltnis zum Diphtherie-
Toxoid erfordert, wird diesem ersten Konzentrat (DTconc. respektive Dt-Tt BULK) konzent-
riertes Tetanus-Toxoid zugegeben, bis das gewiinschte relative Verhaltnis von Diphtherie
zu Tetanus-Toxoid erreicht ist. Das Konzentrat wird gemischt und anschliessend so weit
verdiinnt, bis die fiir den Booster-Impfstoff fiir Erwachsene geeignete absolute Konzent-
ration an Diphtherie- und Tetanus-Toxoid erreicht wird. Es ist offensichtlich, dass auch



[N/A] , 29. Mérz 2010, Seite 23/33 ®

das Ausfiihrungsbeispiel grundsatzlich auf der technischen Lehre beruht, die von der
Kidgerin bereits Jahre vorher erarbeitet wurde (vgl. oben RZ 34).
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BO: Sachverstdandigengutachten

10. Zu den Patentanspriichen

73  Im unabhangigen Anspruch 1 der Europdischen Patentanmeldung EP07825522 ist ent-
sprechend ein Verfahren zur Herstellung von Impfstoffen beansprucht, die ein Diphthe-
rie-Toxoid und ein Tetanus-Toxoid enthalten, wobei das Verfahren dadurch gekennzeich-
net ist, dass ein erster Hauptteil eines Stoffgemischs, das Diphtherie-Toxoid und Tetanus-
Toxoid enthélt, mit einem zweiten Hauptteil eines Stoffgemischs vermischt wird, das Te-
tanus-Toxoid, aber kein Diphtherie-Toxoid enthalt.

BO: Sachverstandigengutachten
Veroffentlichte Patentanmeldung EP07825522 (Beilage 26)

74 Die Patentanmeldung EPO7825522 beansprucht damit exakt das Verfahren, iiber das
die Klagerin in dem Treffen des Lenkungsausschusses am 10. April 2003 CHIRON Beh-
fing GmbH & Co. informiert hatte: Beide Verfahren betreffen die Herstellung von
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Booster-Impfstoffen, die unter anderem gegen Infektionen mit Tetanus und Diphtherie
schiitzen. Beide Verfahren enthalten zwei Arbeitschritte, namlich die Verdiinnung eines
konzentrierten Diphtherie-Tetanus-Gemischs und die anschlieBende Hinzufigung von Te-
tanus-Toxoid, das frei ist von Diphtherie-Toxoid. Beide Verfahren haben den Vorteil, dass
ein fiir die Herstellung eines pddiatrischen Impfstoffs bestimmtes DT-Konzentrat auch zur
Herstellung eines fiir die Anwendung bei Erwachsenen bestimmten Booster-Impfstoffs ver-
wendet werden kann.

BO: Sachverstandigengutachten

Zum angeblichen Erfinder bei der Beklagten, Herrn Eric Frings

Als alleiniger Erfinder wird in der Patentanmeldung der Beklagten Herr Eric Frings, No-
vartis Vaccines, Emil-von-Behring-StraBe 76, 35041 Marburg, Deutschland genannt. Da-
mit wird von der Beklagten geltend gemacht, dass Herr Frings der Erfinder des bean-
spruchten Verfahrens sein soll.

BO: Auszug aus dem europdischen Patentregister fiir EP07825522 (Beilage 23)
Veroffentlichte Patentanmeldung EP07825522 (Beilage 26)

Bei Herrn Eric Frings handelt es sich um einen Mitarbeiter der heutigen Novartis
Deutschland, der die Abwicklung des Supply Agreements mit der Klagerin iber Jahre

_begleitet und verantwortet hatte. Wie auf Seite 1 des Protokolls des Lenkungsausschus-

ses vom 10. April 2003 vermerkt, nahm Herr Frings an dem Treffen teil, an dem die K&
gerin CHIRON Behring GmbH & Co. das Verfahren offenlegte.

BO: Protokoll des Treffens des Lenkungsausschusses vom 10.04.2003,

mit deutscher Ubersetzung (Beilage 20)
Marc Thomas, Director, Strategic Alliances bei der Kldgerin als Zeuge
Jean-Claude Mareschal, Direktor fiir Technical Regulatory Affairs
bei der Kldgerin als Zeuge
Patrick Florent, Vice President Global Industrial Operations bei der
Klagerin als Zeuge
Eric de Buyl, Senior Manager des Manufacturing Centre of Excel-
lence bei der Kldgerin als Zeuge

Herr Eric Frings war bei CHIRON Behring GmbH & Co. und ist bei Novartis Deutschland
als Global Head External Manufacturing, also auf einer hochrangigen Management-
Ebene, beschaftigt. Personen, die derartige Positionen bei Konzernen von der GroBe der
Beklagten bekleiden, sind nicht in die tatsachliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit
ihrer Arbeitgeber involviert. Dies trifft auch auf Herrn Eric Frings zu.

BO: Herr Eric Frings, bei der Beklagten als Zeuge
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Eine Recherche in der kommerziellen Datenbank PatBase bestétigt, dass Herr Eric Frings
nicht als Erfinder tatig ist: Bei PatBase handelt es sich um eine Datenbank, die Patente
und Patentanmeldungen aller wesentlichen Industrienationen umfasst. Recherchiert man
darin nach Schutzrechten, in denen Herr Eric Frings als Erfinder benannt ist, findet sich
(neben der angeblich von Herrn Frings stammenden Verfahrenserfindung, um die es im
vorliegenden Rechtstreit geht) lediglich eine einzige Erfindung aus dem Jahr 1994. aus
einer Zeit vor der Karriere von Herm Eric Frings bei der Beklagten.

BO: Trefferliste der Datenbank PatBase fiir Erfindungen von Herrn Eric
Frings vom 28.08.2009 (Beilage 27)

Dariiber hinaus zeigt auch eine Recherche nach den Erfindern, die fiir Patentanmeldun-
gen von Novartis Deutschland gemeldet sind, dass Herr Frings unter diesen keine Rolle
spielt. Mit anderen Worten: Novartis beschaftigt eine grosse Anzah! erfinderisch tatiger
Personen. Herr Eric Frings gehort jedoch offensichtlich nicht dazu. Ausser der streitgegen-
stéindlichen existiert keine einzige, von der Beklagten oder einer ihrer Tochtergesellschaf
ten zum Patent angemeldete Erfindung, wo Herr Eric Frings ebenfalls als Erfinder ge-
nannt ware.

BO: Trefferliste der Datenbank PatBase fiir Erfindungen von Herm Eric

Frings vom 28.08.2009 (Beilage 27)
Erfinderliste der Datenbank PatBase fiir Erfinder von Patentanmel-
dungen von Novartis Deutschland vom 28.08.2009 (Beilage 28)
Erfinderliste der Datenbank PatBase fiir Erfinder von Patentanmel-
dungen von CHIRON Behring GmbH & Co. vom 08.09.2009 (Beilage 29)
Uberblick iiber die von der Datenbank PatBase erfassten Doku-
mente (Beilage 30)

Schon aufgrund des dargelegten Ablaufs der Geschehnisse auf Seiten der Klagerin, der
Kontakte von Herrn Frings mit der Klagerin und seiner Funktion im Konzemn der Beklag-
ten kann ausgeschlossen werden, dass Herr Frings tatséchlich das streitgegenstandliche
Herstellungsverfahren erfunden hat.

BO: Herm Eric Frings als Zeuge

Die Klagerin wurde weder von der Beklagten, noch von Novartis Deutschland oder einer
anderen Konzerngesellschaft der Beklagten jemals iiber eine geplante oder bereits ein-
gereichte Patentanmeldung informiert. Ebenso wenig hat die Klagerin dieser Patentan-
meldung vor ihrer Einreichung zugestimmt, noch wurde diese von der Klagerin nachtrég-
lich genehmigt.
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EPA-Mitteilung nach Regel 71 Abs. 3 AO EPU der beabsichtigten Fassung des zur
Erteilung anstehenden Streitpatents

Bevor die Priifungsabteilung des EPA die Erteilung des Patents beschliesst, teilt sie dem
Anmelder mit, in welcher Fassung sie das européische Patent zu erteilen beabsichtigt,
und fordert ihn auf, innerhalb einer Frist von vier Monaten die Erteilungs- und Verdffent-
lichungsgebiihr zu entrichten sowie eine Ubersetzung der Patentanspriiche in den bei-
den Amtssprachen des EPA einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind. Wenn der
Anmelder innerhalb dieser Frist die Gebiihren entrichtet und die Ubersetzung einreicht,
gilt dies als Einverstandnis mit der vom EPA fiir die Erteilung vorgesehenen Fassung (Re-
gel 71 Abs. 3 AO EPU / SR 0.232.142.21).

Bei dieser Mitteilung des EPA nach Regel 71 Abs. 3 AO EPU handelt es sich um die rou-
tinemassige Mitteilung, die einem Patentanmelder ein letztes Mal vor der Erteilung Ge-
legenheit bietet, die Anmeldung und namentlich die Patentanspriiche zu dndern oder zu
berichtigen.

Beziiglich des vorliegenden Streitpatents erliess das EPA die Mitteilung nach Regel 71
Abs. 3 AO EPU am 13. August 2009. Die Beklagte hatte daraufhin vier Monate, d.h. bis
Dezember 2009 Zeit, um ihr Einverstandnis zur vorgeschlagenen Fassung gegeniiber
dem EPA zu erkliren, die Erteilungs- und Verdffentlichungsgebiihr zu bezahlen sowie ei-
ne Ubersetzung der Patentanspriiche einzureichen und damit das Patent zur Erteilung zu
bringen.

BO: Mitteilung des EPA iiber die beabsichtigte Erteilung des Streitpa-

tents nach Regel 71 Abs. 3 AO EPU vom 13. August 2009 (Beilage 31)
Druckexemplar zu EP07825522 vom 13.03.2009 (Beilage 32)

Werden diese Handlungen (Zahlung der Erteilungs-, Verdffentlichungs- Anspruchsgebiih-
ren und Einreichung der iibersetzten Patentanspriiche) nicht rechtzeitig vorgenommen,
so gilt die europaische Patentanmeldung als zuriickgenommen (Art. 71 Abs. 7 AQ EPO).

Die Beklagte unterldsst die Fortsetzung des Erteilungsverfahrens

Mit Schreiben vom 17. September 2009 wurde die Beklagte auf die Position und
Rechtsanspriiche der Klagerin hingewiesen.

BO: Schreiben der deutschen Vertreter der Klagerin / Beklagte vom
17.9.2009 (Beilage 33)

Daraufhin unterliess die Beklagte kurzerhand die innert der viermonatigen Frist erforder-
lichen und beschriebenen, weiteren Erteilungshandlungen!

In der Folge erging am 28. Januar 2010 die Mitteilung des EPA an die Beklagte, dass
die Anmeldung als zuriickgenommen gelte.
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Re. EP07825522:

Most recent 28.01.2010 New entry: Application deemed to be withdrawn:
event despatch of communication + time limit

BO: Mitteilung des Rechtsverlusts durch das EPA nach Regel 112 Abs.
1 AO EPU vom 3. Februar 2010 (Beilage 34)

Verfahrensmassig hatte die Beklagte innert zwei Monaten ab der EPA-Mitteilung iber
den Rechtsverlust eine so genannte Weiterbehandlung beantragen, die Weiterbehand-
lungsgebiihr bezahlen und die versdumten Handlungen nachholen kénnen, womit das
Erteilungsverfahren seinen Fortgang genommen hitte (Art. 121 EPU in Verbindung mit
Regel 135 AO EPU).

Bis heute geschah nichts dergleichen. Ebenso wenig nahm die Beklagte Stellung zur
Position der Kldgerin oder schlug ein Treffen vor, um die Meinungsverschiedenheit zu be-

reinigen.

Wird die zweimonatige Frist zur Weiterbehandlung nicht gewahrt, kénnte das Patent nur
noch unter dusserst restriktiven Voraussetzungen mittels so genannter Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand gerettet werden.

Falls die Beklagte nichts weiter untemnimmt, kann sie bewirken, dass die Verdffentli-
chung der Anmeldung zum nicht geschiitzten Stand der Technik und damit Gemeingut
(.public domain“) wiirde und der Klagerin damit nicht nur der Geheimnisschutz, sondern
auch die Beanspruchung ihrer Technologie als Patent versagt wird.

Die Klagerin sieht sich deshalb gezwungen, mit der vorliegenden Abtretungsklage ihr
Recht auf die Erfindung geltend zu machen. Aufgrund der hangigen Abtretungsklage
kann die Klagerin gestiitzt auf Regel 14 AO EPU die Aussetzung des Verfahrens und der
im Verfahren laufenden Weiterbehandlungsfrist beim EPA beantragen und - nach Gut-
heissung der Klage - das Verfahren wieder aufnehmen und ihrerseits routinemdssig die
Weiterbehandlung beantragen.

Zu den Konkurrenzprodukten der Beklagten und deren Herstellungsverfahren

Gemass dem Wissensstand der Klagerin wird das streitgegenstandliche Herstellungsver-
fahren von der Beklagten selbst nicht zur Impfstoff-Produktion ihres Konkurrenzprodukts
Td-pur genutzt.

BO: Sachverstdndigengutachten
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Die Beklagte produziert und vertreibt als Impfstoff gegen Tetanus und Diphtherie das
Produkt ,Td-Pur". Fiir Td-Pur sind eine Grundimpfung ab dem 5. lebensjahr und Auf-
frischimpfungen vorgesehen.

BO: Produktbeschreibung der Beklagten (Beilage 35)

Td-Pur der Beklagten ist fiir eine Anwendung bei Jugendlichen und Erwachsenen be-
stimmt und erfillt auch die Aufgabe eines Booster-Impfstoffs, d.h. er erméglicht - wie
BOOSTRIX - Auffrischungsimpfungen.

BO: Sachverstdndigengutachten

Das Produkt BOOSTRIX der Kidgerin und das Produkt Td-Pur der Beklagte stehen also in
unmittelbarem Wettbewerb. Wie bereits erwahnt verwendet die Beklagte dabei nicht das
von der Klagerin erfundene, streitgegenstandliche Herstellungsverfahren.

BO: Auszug BOOSTRIX, INFANRIX und Td-Pur aus Roter Liste 2009 (Beilage 36)
Sachverstandigengutachten

Rechtliches
Recht auf das Patent - anwendbares Recht
Fiir europdische Patentanmeldungen

Das eingangs (RZ 11.B.1) zitierte Anerkennungsprotokoll beantwortet noch nicht die Fra-
ge, nach welchem anwendbaren nationalen Recht das Recht auf das europdische Patent
und das wettbewerbliche Verhalten eines Inhabers zu beurteilen ist, der die europdische
Patentanmeldung fiir sich beansprucht. Diese Fragen beurteilen sich vorab in internatio-
nalen Sachverhalten nach international-privatrechtlichem Kollisionsrecht.

Vorliegend steht ein intemationaler Sachverhalt zur Beurteilung: Bei der Klagerin han-
delt es sich um eine Gesellschaft mit Sitz in Belgien. Die Beklagte hat ihren Sitz in der
Schweiz. Gemass Art. 1 Abs. 2 IPRG gehen volkerrechtliche Vertrdge dem nationalen Kol-
lisionsrecht vor. Beide Sitzstaaten sind Mitglieder des Lugano Ubereinkommens. Jedoch
enthalt auch das Lugano Ubereinkommen nur internationale Regeln betreffend die ge-
richtliche Zusténdigkeit und nicht beziiglich des anwendbaren Rechts (vgl. Art. 16 Ziff. 4
LugU).

Eine Antwort auf die Frage des anwendbaren Rechts und gleichzeitig eine materiellrecht-
liche Regelung des Rechts auf das Patent bietet das Européische Patentiibereinkommen
(EPU / SR 0.232.142.2) selbst:

Gemdss Art. 60 Abs. 1 EPU steht das Recht auf das europdische Patent dem Erfinder
oder seinem Rechtsnachfolger zu. Ist der Erfinder ein Arbeitnehmer, so bestimmt sich das
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Recht auf das europdische Patent nach dem Recht des Staats, in dem der Arbeitnehmer
iiberwiegend beschaftigt ist; ist nicht festzustellen, in welchem Staat der Arbeitnehmer
iiberwiegend beschaftigt ist, so ist das Recht des Staats anzuwenden, in dem der Arbeit-
geber den Betrieb unterhélt, dem der Arbeitgeber angehort.

Weiter regelt Art. 61 EPU unter der Marginale ,Anmeldung européischer Patente durch
Nichtberechtigte":

Wird durch rechtskréftige Entscheidung der Anspruch auf Erteilung
eines europdischen Patents einer in Artikel 60 Absatz 1 genannten
Person, die nicht der Anmelder ist, zugesprochen, so kann diese Person,
sofern das europdische Patent noch nicht erteilt worden ist, innerhalb
von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung in
Bezug auf die in der europédischen Patentanmeldung benannten Ver-
tragsstaaten, in denen die Entscheidung ergangen oder anerkannt
worden ist oder auf Grund des diesem Ubereinkommen beigefiigten
Anerkennungsprotokolls anzuerkennen ist,

a) die europdische Patentanmeldung anstelle des Anmelders als eige-
ne Anmeldung weiterverfolgen,

b) eine neue européische Patentanmeldung fiir dieselbe Erfindung
einreichen oder

¢) beantragen, dass die europdische Patentanmeldung zuriickgewie-
sen wird.”

Anwendbares Recht fiir internationale bzw. nationale Patentanmeldungen und Pa-
tente

Gemadss Art. 110 Abs. 1 IPRG unterstehen Immaterialgiiterrechte (unter anderem Paten-
te) dem Recht des Staates, fiir den der Schutz der Immaterialgiiter beansprucht wird.

Fiir das auf den Abtretungsanspruch anwendbare Recht mit Bezug auf die internationale
(PCT-)Anmeldung und daraus sich ergebende nationale Patente werden, sofern strittig
und vom Gericht fiir erforderlich erachtet, ein Rechtsgutachten zum Beweis angeboten.

Materielle Beurteilung beziiglich des angeblichen Rechtsanspruchs der Beklagten
auf das Patent

Erste und massgebende rechtliche Voraussetzung fir das Recht auf das Patent ist immer
die Erfindereigenschaft: Das Recht auf das Patent entsteht in aller Regel origindr beim Er-
finder (als Realakt; so schon Kommentar Blum / Pedrazzini, Das schweizerische Patent-
recht, 2. Aufl. Bern 1975, Bd. I, Anm. 4 zu Art. 3 PatG, S. 278; vgl. ausserdem die oben
RZ 1 zitierte Literatur).

Die Beklagte behauptet mit ihrer Patentanmeldung, Herr Eric Frings sei der Erfinder der
in der Patentanmeldung offenbarten Technologie. Herr Eric Frings ist Angestellter von
Novartis Deutschland. Fiir das Recht auf die Erfindung kdme demnach deutsches Arbeit-
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nehmererfinderrecht zur Anwendung. Wie dargelegt wurde und sich im Verlauf des Be-
weisverfahrens weisen wird, ist Herr Frings nicht der Erfinder des Streitpatents.

Wird das Recht auf das Patent begriindet in Zweifel gezogen, dann liegt die Beweislast
fiir den Rechtsanspruch bei der Beklagten, denn sie leitet aus der behaupteten Tatsache
der angeblichen Erfindereigenschaft von Herm Eric Frings das Recht auf das Patent ab
(Art. 8 ZGB).

Die Klagerin kann die negative Tatsache, ndmlich dass Herr Eric Frings nicht der Erfinder
ist, einzig durch Gegenbeweis erbringen, namlich dem Umstand, dass ihre Mitarbeiter -
und nicht Herr Eric Frings - die fragliche Erfindung hervorgebracht haben. Dies hat die
Klagerin bei der Sachverhaltsdarstellung ausfiithrlich dargelegt. Ausserdem hat sie weiter
belegt, dass Herr Eric Frings bei der Beklagten nicht als Erfinder tatig war.

Kligerischer Rechtsanspruch auf das européische Patent (Rechtsbegehren 1)
Doppelte (dingliche und obligatorische) Anspruchsgrundlage der Kldgerin

Die Klagerin hat rechtlich eine doppelte (kumulative) Anspruchsgrundlage: Einerseits
handelt es sich beim Recht auf das Patent um ein absolutes subjektives Recht in Form
einer Anwartschaft, das erga omnes gegeniiber jedermann geltend gemacht werden
kann, dem seinerseits kein solches Recht (originar oder derivativ) zusteht (siehe dazu
Miinch / Herzog, a. a. O. (oben RZ 1), S. 182 RZ 5.54).

Andererseits kann sich die Klagerin auch auf einen schuldrechtlichen Anspruch stitzen,
und zwar wegen unerlaubter Handlung, ndmlich unlauterem Wettbewerb der Beklagten
in Tateinheit bzw. als Teilnahmehandlung mit ihrer Tochtergesellschaft Novartis
Deutschland. Im Einzelnen gilt, was folgt.

Zum dinglichen Recht auf das Patent

Gemass Art. 3 PatG bzw. Art. 60 Abs. 1 und 2 EPU steht das Recht auf das Patent dem
Erfinder, seinem Rechtsnachfolger oder dem Dritten zu, welchem die Erfindung aus ei-
nem anderen Rechtsgrund gehort. Dieser Grundsatz ist auch in samtlichen (jedenfalls
hier relevanten) nationalen Rechtsordnungen anerkannt. Lediglich beispielhaft kann et-
wa auf den entsprechenden Grundsatz im australischen und US-amerikanischen Patent-
recht verwiesen werden.

BO: Im Bestreitungsfall: Rechtsgutachten

Aus Sicht der Kldgerin kommt, was ihr Recht auf das Patent anbelangt, belgisches Ver-
trags-(und allenfalls dispositiv Arbeitnehmererfinder-)recht zum Zug. Aufgrund der ins
Recht gelegten arbeitsvertraglichen Regelungen und Abreden ist klar, dass die klageri-
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schen Erfinder (die Herren De Heyder, Artois und Vandecasserie) ihre Rechte der Klage-
rin abgetreten haben.

Das belgische Recht kennt im Ubrigen keine explizite gesetzliche Regelung. Die Praxis
und Rechtsprechung entspricht aber im Wesentlichen dem schweizerischen Arbeitneh-
mererfinderrecht (Art. 332 OR). Demnach kénnen arbeitsvertragliche Regelungen die di-
rekte Inhaberschaft des Arbeitgebers sowohl! fiir Diensterfindungen wie auch fiir Gele-
genheitserfindungen begriinden. Ausserdem begriinden auch allgemeine arbeitsvertrag-
liche Abreden, wie Reglemente oder separate Abreden einen Rechtsiibergang.

BO: Im Bestreitungsfall: Rechtsgutachten

Die Klagerin hat in allen Einzelheiten gezeigt, dass die Erfindung aus ihrem Haus
stammt und welche Personen an deren Entwicklung beteiligt waren und dass sie die
rechtmassige Rechtsnachfolgerin ist.

Zusitzlich: Zum obligatorischen Anspruch der Klégerin - unerlaubte Handlung bzw.
unlauterer Wettbewerb der Beklagten gemeinsam mit Novartis Deutschland

Eine so genannte Erfindungsanmassung bzw. widerrechtliche Entnahme stellt immer
auch eine unerlaubte Handlung im Sinn von Art. 129 ff. IPRG dar. Art. 133 Abs. 2 IPRG
sieht mit Bezug auf das anwendbare Recht vor, dass das Recht des Staates anzuwenden
ist, in dem die unerlaubte Handlung begangen worden ist, wenn Schadiger (hier die Be-
klagte) und Geschadigter (hier die Klagerin) ihren Sitz nicht im selben Staat haben. Der
Handlungsort liegt im vorliegenden Fall am Sitz der Beklagten in Basel, womit fir die
Beurteilung der Erfinderanmassung von Schweizer Recht auszugehen ist.

Art. 29 Abs. 1 PatG sieht vor, dass der Berechtigte auf Abtretung des Patentgesuches
oder, wenn das Patent bereits erteilt worden ist, entweder auf Abtretung oder auf Erkla-
rung der Nichtigkeit des Patentes klagen kann, wenn ein Patentgesuch von einem Be-
werber eingereicht worden ist, der kein Recht auf das Patent hat.

Anspriiche aus unlauterem Wettbewerb, als Spezialfall der unerlaubten Handlung, un-
terstehen dem Recht des Staates, auf dessen Markt die unlautere Handlung ihre Wir-
kung entfaltet (Art. 136 Abs. 1 IPRG). Eine Marktauswirkung trifft im vorliegenden Fall
als Folge der unrechtmassigen Patentanmeldung, deren Inhaberin die Beklagte ist, (zu-
mindest auch) auf die Schweiz zu. Unter anderem wird die Schweiz in der Patentanmel-
dung als Vertragsstaat benannt, fiir den der Patentschutz beansprucht wird.

BO: Verdffentlichte Patentanmeldung EP07825522 (Beilage 26)

Gemiss Art. 6 UWG handelt insbesondere unlauter, wer Fabrikations- oder Geschéftsge-
heimnisse, die er ausgekundschaftet oder sonst wie unrechtmdssig erfahren hat, verwer-
tet oder andern mitteilt.
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Die Beklagte hat das kldgerische Fabrikationsgeheimnis (Herstellungsverfahren fiir
BOOSTRIX) unrechtmdssig erfahren, namlich durch dessen Weitergabe ihrer Tochterge-
sellschaft, Novartis Deutschland. Die Beklagte und ihre Tochtergesellschaft ziehen nun-
mehr gemeinsam zum Nachteil der Klagerin Nutzen aus dem Vertragsbruch bzw. der Ver-
letzung der vertraglichen Geheimnispflicht durch Novartis Deutschland.

Eine Verwertung liegt zweifelsohne auch in einer Anmeldung eines solchen Fabrikations-
verfahrens zum Patent und - damit implizit verbunden - seine Beanspruchung als geisti-
ges Eigentum.

Nachdem die Beklagte selbst das von der Klégerin erfundene Herstellungsverfahren zur
Produktion ihres Konkurrenzproduktes nicht verwendet, kann die Patentanmeldung nur
den Sinn haben, die Beklagte im Wettbewerb zu blockieren und ihr die Herstellung ihrer
Produkte mit dem streitgegenstandlichen Herstellungsverfahrens zu untersagen. Die Pa-
tentanmeldung ist daher auch aus diesem Grund unlauter und damit widerrechtlich.

Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen
Ansehen, in seinem Geschaftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen be-
droht oder verletzt wird, kann dem Richter unter anderem beantragen, eine bestehende
Verletzung zu beseitigen (Art. 9 Abs. 1 lit. b UWG).

Das UWG sieht keine inhaltliche Konkretisierung der méglichen Beseitigungsmassnah-
men vor. Immerhin muss die angeordnete Beseitigungsmassnahme zur Aufhebung des
Storungszustandes geeignet, erforderlich und verhéltnismassig sein (Carl Baudenbacher,
Lauterkeitsrecht, Basel 2001, N 66 und 72 zu Art. 9 UWG). Im vorliegenden Fall besteht
der Stérungszustand darin, dass die Beklagte ein Fabrikationsgeheimnis der Klagerin un-
rechtmdssig erfahren und durch die streitgegenstandliche Patentanmeldung verwertet
hat. Dieser Stérungszustand kann nur beseitigt werden, indem die Patentanmeldung auf
die rechtsmassige Erfinderin, namlich auf die Kldgerin iibertragen wird.

Anspruch auf Ubertragung der PCT-Anmeldung bzw. der daraus erteilten nationalen
Patente (Rechtsbegehren 2)

Grundsatzlich ist das jeweilige ausldndische nationale Recht anwendbar beziiglich der
Frage der widerrechtlichen Entnahme eines nationalen Patents.

Allerdings ist der Anspruch des tatsachlich Berechtigten auf Abtretung gegeniiber einem
Dritten wegen widerrechtlicher Entnahme in allen nationalen Rechtsordnungen der be-
troffenen PCT-Mitgliedsstaaten praktisch (d.h. rechtlich-funktionell) anerkannt. Sollte die-
se Rechtstatsache von der Beklagten in Abrede gestellt werden, ware sie nach kldgeri-
scher Auffassung zum Beweis gegenteiliger nationaler Regelungen anzuhalten.

Im Falle einer anderen Beweislastverteilung und/oder fiir den Bestreitungsfall bietet die
Klagerin vorsorglich ein entsprechendes Rechtsgutachten an. Ein solches kénnte entwe-
der iiber das Schweizerische Institut fiir Rechtsvergleichung oder liber das Max-Planck-
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Institut fir Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht Deutschland, veranlasst
werden (oben RZ 13).

BO: Im Bestreitungsfall: Rechtsgutachten

Aus den dargelegten Griinden ersuchen wir Sie, sehr geehrter Herr Prasident, sehr geehrte Da-
men und Herren Richter, den gestellten Rechtsbegehren stattzugeben.

Hochachtungsvoll
/J,_‘/A/(/—/ Analn o
Christian Hilti Matthias Ebneter
[hilti@copyright.ch] [ebneter@copyright.ch}

Anlage(n): - Beilagenverzeichnis

[fiinffach]
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Beilagenverzeichnis

Beilage 1
Beilage 2
Beilage 3
Beilage 4
Beilage 5
Beilage 6
Beilage 7
Beilage 8
Beilage 9
Beilage 10
Beilage 11
Beilage 12
Beilage 13

Beilage 14

Beilage 15
Beilage 16
Beilage 17
Beilage 18
Beilage 19
Beilage 20

Beilage 21

Beilage 22
Beilage 23
Beilage 24
Beilage 25
Beilage 26
Beilage 27

Beilage 28
Beilage 29

Beilage 30

Vollmacht

Auszug aus der Website der Kidgerin

Notarielle Beurkundung der Umfirmierung der Klégerin vom 01.03.2001
Auszug aus der Website der Beklagten

Handelsregisterauszug der Beklagten

Auszug aus der Website von Novartis Deutschland

Supply Agreement vom 30.03.1993

Kopie 4. Anderungsvertrag zum Supply Agreement vom 20.12.2007
Fax vom 30.10.1991

Prasentation, datiert 22.05.1997

Batch record "Mise en Production de lots" vom 07.04.1997

dtpa - Formulation vom 13.06.1997

Deckblatt und Inhaltsverzeichnis der Anmeldung inkl. Auszug ,Manufactu-
ring Process”, S. 18 ff.

Begleitschreiben und Inhaltsverzeichnis der Anmeldung inkl. Auszug ,Manu-
facturing and Packaging Procedures”, S. 000189

Anstellungsvertrag und Convention Claude Artois vom 15.01.1986
Anstellungsvertrag und Convention Koenraad De Heyder vom 24.06.1986
Anstellungsvertrag Christian Vandecasserie vom 16.11.1988

Erkldrung von Christian Vandecasserie vom 3. Dezember 2009
Arbeitsreglement der Klagerin

Protokoll des Treffens des Lenkungsausschusses vom 10.04.2003, mit deut-
scher Ubersetzung

Begleitschreiben und Inhaltsiibersicht der Anmeldung inkl. Auszug ,Batch
Formula“

Pressemitteilung der Beklagten vom 31.10.2005

Auszug aus dem europdischen Patentregister fiir EPO7825522
Britische Prioritatsanmeldung GB0616306.7 vom 16.08.2006
Auszug aus dem PCT-Register fiir PCT/1B2007,/003255
Veréffentlichte Patentanmeldung EP07825522

Trefferliste der Datenbank PatBase fiir Erfindungen von Herm Eric Frings
vom 28.08.2009

Erfinderliste der Datenbank PatBase fiir Erfinder von Patentanmeldungen
von Novartis Deutschland vom 28.08.2009

Erfinderliste der Datenbank PatBase fiir Erfinder von Patentanmeldungen
von CHIRON Behring GmbH & Co. vom 08.09.2009

Uberblick tiber die von der Datenbank PatBase erfassten Dokumente
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Beilage 31

Beilage 32
Beilage 33
Beilage 34

Beilage 35
Beilage 36

Mitteilung des EPA (iber die beabsichtigte Erteilung des Streitpatents nach
Regel 71 Abs. 3 AO EPU vom 13. August 2009

Druckexemplar zu EP07825522 vom 13.03.2009
Schreiben der deutschen Vertreter der Klagerin / Beklagte vom 17.9.2009

Mitteilung des Rechtsverlusts durch das EPA nach Regel 112 Abs. 1 AO EPU
vom 3. Februar 2010

Produktbeschreibung der Beklagten
Auszug BOOSTRIX, INFANRIX und Td-Pur aus Roter Liste 2009



