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Prozessgeschichte:

1.

Mit Klage vom 20. Dezember 2012 machte die Kidgerin eine wortliche
Patentverletzung des Patentes EP 1 963 157 B1 (in der Folge als Klage-
patent bezeichnet) durch eine Konstruktion der Beklagten geltend, und
stellte folgende Rechtsbegehren:

"1. Den Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung mit Ordnungsbusse-in der
Hohe.von Fr. 1'000 fur jeden Tag der Nichterfallung gemass Art. 343 Abs. 1 lit. ¢
ZPO, mindestens aber Fr. 5'000 gemass Art. 343 Abs. 1 lit: b ZPO, sowie det
Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams géegen eihe amtliche Verfiigung
gemass Art. 292 StGB (Busse). zu verbieten, Doppelstock-Triebwagen herzustel-
len, anzubieten oder in'den Verkehr zu setzen, die folgende Merkmale aufweisen

a. einen Wagenkasten mit zwei Triebdrehgestellen, umfassend jeweils zwei Ach-
sen, wobei die Triebdrehgestelle je im Bereich dér gegenuberliegenden Enden
des Wagenkastens angeordnet sind;

b. eine elektrische Antriebseinrichtung, umfassend zwei Traktionstransformato-
ren und zwei Traktionsstromrichter, wobel jeweils éinem Traktionstransformator
ein Traktionsstromrichter zugeordnet ist;

¢, ein Traktionstransformator und ein Traktionsstromrichter sind im Bereict ober-
halb des einen Triebdrehgestells angeordnet und treiben durch einen Fahrmotor
mindestens eine der Achsen dieses Triebdrehgestells an;

d. ein zweiter Traktionstransformator und ein zweiter Traktionsstromrichter sind
im Bereich oberhalb des anderen Triebdrehgestells angeordnet und treiben
durch einen Fahrmotor mindestens eine der Achsen dieses Triebdrehgestells an.

2. Die Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung mit Ordnungsbusse. in der
Hohe von Fr. 1000 fur jeden Tag der Nichterfullung gemass Art. 343 Abs. 1 lit. ¢
ZPO, mindestens aber Fr. 5000 gemass Art: 343 Abs. 1 lit. br ZPO, sowie der
Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine amitliche Verfligung
gemass Art. 292 StGB (Busse) zu verpflichten, der Klagerin durch Urkunden be-
legte Auskunft zu erteilen uber die mit den Schienenfahrzeugengemass Ziff. 1
vorstehend seit dem 3. September 2008 erzielten Umsatze, insbesondere

a. samtliche Offerten fir eine Lieferung der in Ziff: 1 umschriebenen Schienen-
fahrzeuge, inklusiv Preise, aufgeschilisselt nach ‘zu erbringender Leistung; b.
samtliche Rechnungen, die fur eine. Lieferung der in Ziff. 1 umschriebenen
Schienenfahrzeuge ausgestelit wurden;
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‘¢. die Herstellungskosten der in Ziff. 1 umschriebenen Schienenfahrzeuge, auf-
geschlisselt nach variablen und fixen Kosten, soweit die fixen Kosten direkt der
Herstellung der in Ziff. 1 Umschriebenen Schienenfahrzeuge zugeordnet werden
kénnen,

d. Urkunden, die belegen, dass:alle gemass lit. ¢ vorstehend geltend gemachten
Herstellungskosten tatsachlich angefallen sind und sich, soweit es sich um Fix-
Kosten handelt, direkt der Herstellung der patentverletzenden Erzeéugnisse zu-
ordnen lassen.

3. Die Beklagten seien solidarisch zu verpflichten, der Klagerin einen von der
Kiagerin nach erfolgter Rechnungslegung gemdass Ziff. 2 vorstehend zu bezif-
fernden Betrag als finanzielle Wiedergutmachung zu bezahl_en, inklusive 5% Zins
seit dem Datum jeder Patentverletzung. '

4. Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen solidarisch zu Lasten der Bekiag-
ten”

Die Verletzung des Klagepatents wurde von der Klagerin begrundet mit
einem Beleg der Herstellung und des Anbietens des Stadler-Dosto-
Doppelstockiriebwagens gemass der Publikation "Die Doppelstock-
Triebzlge der Stadler Rail AG" (vergleiche act. 1_9), in welcher insbe-
sondere auf S. 347 folgende Darstellung wiedergegeben wird:

Zweite Radeinhieit {103.2) 17 ¥ _Erste Radeinhet (103.1)

Erste Langsseite (102°6)
Erste Transformatoreinheit (108,13

Erste Stromrichteremheit {106.1)

Zwsite Transfermatereinheit (105.2) ‘E i
Zweite Langsseite (102,7) " e

Die Kldgerin nahm dabei Bezug auf folgende Merkmalsgliederung von
Anspruch 1 des Klagepatents, welche auch in der Folge verwendet wer-
den soll:

‘Schienenfahrzeug mit

1. einem Wagenkasten (102), der auf einer ersten Radeinheit (103.1) und einer
in Langsrichtung des Wagenkasters (102) beabstandeten zweiten Radeinheit
(103.2) abgestutzt ist, und

2. einer- elektrischen Antriebseinrichtung (104), welche die erste Radeinheit
{103.1) und die zweite Radeinheit (103.2) antreibt, wobei
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2.1 die. Antriebseinrichtung (104) wenigstens eine erste Transformato-
reinheit.- (105.1) und eine zugeordnete erste Stromrichtereinheit
(106.1) umfasst; die' in dem Wagenkasten (102) angeordnet sind.

211 Die erste Transformatoreinheit (105.1) und die erste Strom-
richtereinheit (106.1) sind im Befeich dér ersten Radeinheit.
(103.1) angeordnet und treiben die erste Radeinheit (103.1)
an.

2.2, Die Antriebseinrichtung (104) umfasst eine zweite Transformatorein-
heit (105.2) und eine zugeordnete zweite Stromrichtereinheit (106.2),
die im Bereich der zweiten Radeinheit (103.2) angeordnet sind und
die zweite Radeinheit(103.2) antreiben.

Der Eingriff in den Schutzbereich des Klagepatents wurde von den Be-
klagten nicht bestritten, ‘weshalb diese Frage nicht weiter zu behandeln
ist. Die Verteidigung erfolgte durch die Beklagten, wie weiter unten dar-
gestellt, durch die Einrede der Nichtigkeit sowie die Einrede eines Mitbe-
nutzungsrechts.

2.

Mit der Klageantwort vom 8. April 2013 beantragten die Beklagten die
Abweisung der Klage unter Kosten- und Entschadigungsfolgen (inkl.
MWST) zu Lasten der Klagerin unter Einschluss der Entschadigung der
notwendigerweise beigezogenen Patentanwalte (act. 11).

In der Klageantwort erhoben die Beklagten die Einrede der Nichtigkeit in-
dem sie ausschliesslich mangelnde erfinderische Tatigkeit von Anspruch
1 des Klagepatents geltend machten

~ — ausgehend von der Publikation Dauerstedt (act. 11_19, Bjérn Dau-
erstedt/Stefan Karch/Gerald Winzer, Doppelstock-Triebziige RABe 514
der SBB fiir die S-Bahn Zurich, eb Elektrische Bahnen, Heft 11/2004, 475
- 481) kombiniert mit der- Publikation Wieser (act. 11_23, Urs Wie-
ser/Peter Schoch/Matthias Emmenegger, Elektrische Geélenktriebwagen
RABe 526680 - 689 fiir 15 k\V// 16,7 Hz, Eisenbahn-Revue, Heft 12/1998,
524-532;

— ausgehend von der WO 96/10508 (act. 11_24) entweder allein unter
Zuhilfenahme des Fachwissens des Fachmanns oder in. Kombination mit
der Publikation Wieser bzw. mit der Publikation Dauerstedt..

‘Weiter machten die Beklagten ein Mitbenutzungsrecht zu Gunsten der
Beklagten 1 und 2 geltend, sowie zu Gunsten der Beklagten 3, sollte letz-
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terer eine Teilnahme an einer allfalligen Patentverletzung unterstelit wer-
den. Die Beklagten machten eine gewerbsmassige Benutzung der Erfin-
dung im guten Glauben vor dem Anmeldedatum oder vor dem Prioritats-
datum im Sinne von Art. 35 PatG geltend unter Bezugnahme auf folgende.
Dokumente:

— Prasentation “Strategie 2001-2004 vom Januar 2002 (act. 11_5, Aus-
zug);

— Angebot der Stadler Bussnang AG an die SBB vom 29. August 2002

(act. 11_6):
— Schreiben Stadler Bussnang AG / BLS Loétschbergbahn AG vom 14.
MaRZ 2005 (act. 11_10);

-~ Préasentation “Stadler DD-EMU Entwicklungsprojekt® fur die BLS: vom
7. MARZ 2005 (act. 11_11);

— Prasentation “UITP Wien: Zuge fur die Regionalverkehrsmarkte" vom
11.. Oktober 2005 von Herrn Peter Spuhler an der 3. Internationalen UITP
Marketing Konferenz, Wien (act. 11_12);

— Préaséntation “Stadler DoSto-Konzept” fur die DB AG vom 29. Mai 20086
(act. 11_13).

3.

Mit auf die Fragen der Rechtsbestandigkeit und des Mitbenutzungsrechts
beschréankter Replik vom 5. September2013 (act. 14) bestritt die Klagerin
die Existenz eines Mitbenutzungsrechts insbesondere damit, dass fur die
Entstehung eines solchen nicht bloss mehr oder weniger bestimmte Pro-
jekte oder die' Anfertigung von Konstruktionsplénen genugten, und iber
derartiges gingen die von den Beklagten ins Recht gelegten Dokumenta-
tionen nicht hinaus.

Sodann bestritt die Klagerin das Naheliegen des- Gegenstands von An-
spruch 1, wobei sie sich insbesondere auch abgrenzte von einer vorlaufi-
gen Stellungnahme der mit dem parallel laufenden Einspruchsverfahren
vor dem européischen Patentamt befassten Einspruchsabteilung in der
Ladung vom 13. Juni 2013 zu einer Verhand!'ungj vom 25. November
2013 (act. 14_12), in welcher mangelnde Neuheit gegeniiber oder gege-
benenfalls mangelnde erfinderische Tatigkeit ausgehend von der WO
96/10508 festgehalten worden war.
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4,

Am 18. Dezember 2013 fand eine Instruktionsverhandiung statt (vgl. Pro-
tokoll gem. act. 30), an welcher das Gericht unter anderem darauf hin-
wies, dass fur die Entstehung eines Mitbenutzungsrechts zum einen der
Erfindungsbesitz, oder besser, das Wissen um eine technische Lehre, die
der beanspruchten technischen Lehre entspricht oder diése unmittelbar
nahelégt, dargetan werden misse, dass dies indes aber nur eine not-
wendige, keine. hinreichende Voraussetzung fur das Vorliegen eines Mit-
benltzungsrechts sei. Zum anderen sei erforderlich; dass dargelegt wer-
de, dass diese technische Lehre tatsdchlich konkret gewerbsméssig be-
nutzt wurde, beziehungsweise dazu Anstalten im Sinne der bundesge-
richtlichen Rechtsprechung getroffen worden seien. Das lasse sich nur
substantiieren, indem erstens — dhnlich wie bei der Substantiierung einer
Verletzung — eine Merkmalsanalyse vorgenommen und dargelegt werde,
wie jedes Merkmal in der eigenen Ausfuhrung Konkret umgesetzt wurde,
und zweitens konkret dargelegt werde, wie diese Ausfiihrung benutzt
wurde bzw, Anstalten dazu getroffen wurden.

Ein Vergleich wurde anlésslich der Instruktionsverhandlung nicht erzielt,
und auch die Sistierung des Verfahrens bis am 31. Januar 2014 fiihrte
nicht zu einem Vergleich.

5.

Mit der ergénzenden Replik zur Frage der Verletzung vom 17. Marz 2014
stellte die. Klagerin die folgenden erganzenden. Eventualbegehren (act.
36):

“2. Eventualiter zu Ziff. 1, den Beklagten sei unter Androhung der Bestrafung mit
Ordnungsbusse in der Hohe von Fr. 1°000 fGr jeden Tag der Nichterfullung ge-
mass Art. 343 Abs. 1 lit. ¢ ZPO, mindestens aber Fr. 5'000 gemass Art. 343 Abs.
1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams gegen eine
amtliche Verfiigung gemass Art. 292 StGB (Busse) zu verbieten, Doppelstock-
Triebwagen herzustellen, anzubieten oder in denVerkehr zu setzen, die folgende
Merkmale aufweisen '

a) einen Wagenkasten mit zwei Triebdrehgestellen, umfassend jeweils zwei Ach-
sen, wobei die Triebdrehgestelle je im Bereich der gegenliberliegenden Enden
des Wagenkastens angeordnet sind;.

b) eine elektrische Antriebseinrichtung, umfassend zwei Tra_kti_bnstransformato—
ren und zwei Traktionsstromrichter, wobei jeweils einem Traktionstransformator
ein Traktionsstromrichter zugeordnet ist;

c) ein Traktionstransformator und ein Traktionsstromrichter sind im Wagenkasten
im Bereich oberhalb des einen Triebdrehgestells angeordnet und treiben durch
einen.Fahrmotor mindestens eine der Achsen dieses Triebdrehgestells an;
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g) ein zwe__'_it'er Traktionstransformator und ein zweiter Traktionsstromrichter sind
im Wagenkasten im Bereich oberhalb des anderen Triebdrehgestells angeordnet
und treiben durch einen Fahrmotor mindestens eine der Achsen dieses Trieb-
drehgestells an.

An den urspriinglich gesteliten Rechtsbegehren wird vollumfanglich festgehal-
ten:"

6.
Mit der Duplik vom 12.. Mai 2014 (act. 40) bestatigten die Beklagten die
zuvor gestellten Antrage und bezogen Stellung zu den Repliken.

Die Beklagten machten dabei neu mangeinde Neuheit geltend, und zwar
gestitzt auf

— die Prasentation "UITP Wien: Zige fur die Regionalverkehrsmarkte®
vom 11. Oktober 2005 von Herrn Peter Spuhler an der 3. Internationalen
UITP Marketing Konferenz, Wien (act. 11_12, leicht abgewandelte Fas-
sung act. 40_40), die im Rahmen der Klageantwort, aber nur im Zusam-
menhang mit dem Mitbenutzungsrecht, bereits zuvor geltend gemacht
worden war;

— die Prasentationen von ABB an Siemens und Stadler vom 17. April
2003 (act. 40_50) und vom 23. Mai 2003 (act. 40_52);

— die Prasentation “Stadler DD-EMU Entwicklungsprojekt” fur die BLS
vom: 7. Marz 2005 (act. 11_11), die im Rahmen der Klageantwort, aber
nur im Zusammenhang mit dem Mitbenutzungsrecht, bereits zuvor gel-
tend gemacht worden war.

Bei der Argumentation zur mangelnden. erfinderischen Tatigkeit machten
die Beklagten erganzend geltend, dass das Dokument Dauerstedt auch
kombiniert werden kénne mit den Prasentationen von ABB an Siemens
und Stadler vom 17..April 2003 (act. 40_50) und vom 23. Mai 2003 (act.
40_52), und die Beklagten legten dar, warum die inzwischen erfoigte Ent-
scheidung der Ein’spruch‘sabteilung vom 3. Januar 2014 (act: 40_34), die
Einspriiche zurlickzuweisen, nicht korrekt sei:

Sodann brachten die Beklagten eine neue Argumentation zur mangein-
den erfinderischen Tatigkeit vor ausgehend von der Publikation Wieser,
kombiniert entweder mit dem allgemeinen Fachwissen, unter Berucksich-
tigung von einem neu eingefiihrten Artike! “Red line car design takes sha-
pe“, Railway Gazette International, Oktober 1991, 711-712 (act. 40_58),
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oder unter Berlicksichtigung von diversen Vorbenutzungen (act. 11_11,
act. 11_12, act. 11_40, act. 40_50, act. 40_52).

In Bezug auf das Mitbenutzungsrecht legten die Beklagten im Lichte der
gerichtlichen Erlduterungen anlasslich- der Instruktionsverhandlung des-
sen Entstehung detaillierter unter Bezugnahme auf folgende Dokumenta-
tionen dar: '

-~ Angebot der Stadler Bussnang AG an die. SBB vom 29. August 2002
(act. 11_6);

- Schr‘eibeh Stadler Bussnang AG / BLS Loétschbergbahn AG vom 14.
Marz 2005 (act. 11_10) und Prasentation “Stadler DD-EMU Entwick-
lungsprojekt* fur die BLS vom 7. Marz 2005 (act.. 11_11).

Im Rahmen von eher allgemein gehaltenen Erlduterungen zum Mitbenut-
zungsrecht und ohne weiter ins Detail zu gehen fithrten die Beklagten zu-
dem erneut die Prasentation “Stadler DoSto-Konzept" fur die DB AG vom
29. Mai 2006 (act. 11_13) an sowie eine zusatzliche neu eingebrachte
Prasentation aus dem Jahr 2006, belegt durch die Prasentation Stadler
DoSto-Konzept fur die BAG-SPNV vom 29. August 2008 (act. 40_91).

7.
Mit Eingabe vom 14. Juli 2014 bezog die Kiagerin Stellung zur Duplik
(act. 48), wobei sie unter anderem die Offentlichkeit der beiden fir den
Neuheitsangriff verwendeten Prasentationen bestritt, im einen Fall (act.
11_12 und act. 40_42), weil der Verein UIPT nicht als Offentlichkeit be-
trachtet werden kénne und die Dokumentation in der Datenbank MOBI+
nicht als der Offentlichkeit zugénglich gemacht betrachtet werden kénne,
und im anderen Fall (act. 40_50 und act. 40_52), weil die Unterlagen an
Siemens und Stadler auch. ohne ausdriickliche Véreinbarung im geschaft-
lichen Verkehr einer stillschweigenden Geheimhaltungsvereinbarung un-
terlagen. Zudem legte die Kldgerin dar, warum die geltend gemachten
angeblich offenkundigen Vorbenutzungen inhaltlich den beanspruchten
Gegenstand nicht vorwegnahmen. Zudem trug sie Gegenargumente vor,
warum die geltend gemachten Nichtigkeitsgriinde der- mangeinden Neu-
heit und der mangelinden erfinderischen Tétigkeit nicht gegeben seien. Zu
den verschiedenen Tatbestandsvoraussetzungen des Mitbenutzungs-
rechts far die einzelnen Vorgénge brachte sie ebenfalls eine Gegenargu-
mentation vor.
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8.
Mit Eingabe vom 25. August 2014 (act. 52) nahm die Beklagte Steliung zu
den neuen Vorbringen in der Eingabe der Klagerin vom 14..Juli 2014 .

9,
Mit Gesuch vom 9. September 2014 (act. 56) beantragte die Beklagte die
Herausgabe der Originale der Urkunden der Offerte vom 29.8.2002 an die
SBB durch die SBB.

10.

Mit Verfugung vom 30. September 2014 (act. 60) ersuchte das Gericht
die SBB um Herausgabe der entsprechenden Unterlagen. Dieser Auffor-
derung kam die SBB mit Eingabe vom 23. Oktobéer 2014 nach (act. 69 mit
Beilagen act. 69_1 und act. 69_2J.

1.
Mit Eingabe vom 30. September 2014 (act. 68) nahm die Klagerin zudem
Stellung zur Eingabe der Beklagten vom 25, August 2014.

Beurteilung:

Neuheit:

12.

Im Rahmen der Duplik bringen die Beklagten unter anderem zum ersten
Mal mangeinde Neuheit gestitzt auf die Prasentationen respektive Kon-
zeptunterlagen, die von ABB an. Siemens und Stadler am 17. April 2003
(act. 40_50) und 23. Mai 2003 (act. 40_52) Gbermittelt worden sind (act.
40 RZ 48-60), vor.

In ihrer Stellungnahme zur Duplik macht die Kldgerin beziglich dieses
Neuheitsangriffs ausschliesslich geltend, dass dieser Vorgang' vom
17. April 2013 nicht. als ein der Offentlichkeit Zugéanglichmachen betrach-
tet werden konne. Die Klagerin bestreitet nicht, dass die- Konzeptunterla-
gen die Merkmale von Anspruch 1 des Klagepatents vorweg nehmen.
Entsprechend ist diese Frage, inwieweit die (bermittelten Unterlagen die
Merkmale von Anspruch ‘1 offenbaren, nicht weiter zu priufen, und es
bleibt nur zu prifen, ob die Ubermittiung der Konzeptunterlagen von ABB,
an Siemens. und Stadler die Anforderungen an eine offenkundigen Vorbe-
nutzung erfilien.
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13.

Bestritten hinsichtlich der Vorbenutzung ist nur, dass die Ubermittiung der
Unterlagen ein Zuganglichmachen an die Offentlichkeit darstellt, der Zeit-
punkt vor dem Prioritatstag des Kl,agepafents und die Tatsache der
Ubermittlung an sich werden nicht bestritten.

Die Beklagten machen diesbeziiglich in ihrer Duplik geltend, dass die E-
Mail von Guggisberg vom 17. April 2003 (act. 40_49, S. 7) und die darin
enthaltenen. Beilagen (act. 40_50 und act. 40_51) keinen Hinweis auf ei-
ne Vertraulichkeit dieser Unterlagen enthielten, und sie reichen als Beleg
eine Erklarung von Guggisberg und Keller ein, worin diese bestéatigen,
dass.zwischen ABB und Siemens keine Geheimhalfungsvereinbarung_ be-
treffend technische Informationen, welche die ABB der Siemens wiahrend
der Offertphase zur Verfugung stellte, bestanden habe (act. 40_49, S. 1).

In ihrer Stellungnahme zur Duplik fhrt die Klagerin dagegen folgendes
aus (act. 48 RZ 38-45):

— bei Versand solcher Konzeptunterlagen an potentielle Kunden handle
es sich nach standiger Praxis regeiméssig um Tatbestdnde, die auch oh-
ne ausdrickliche Vereinbarung einer stillschweigenden Geheimhaltungs-
vereinbarung unterliegen wiirden;

— die Schweizer Rechtsprechung halte fest, dass die Bestellung einer in
den Schutzbereich des Patents fallenden Ausfuhrungsform allein hoch
keine offenkundigen Vorbenutzung sein konne;

=~ beide Parteien hatten beim geltend gemachten Vorgang Interesse. an
einer Geheimhaltung gehabt, entsprechend gebe es eine konkludente
Geheimhaltungsverpflichtung;

~ der ausdrickliche Hinweis auf Geheimhaltung auf S, 2 des Schreibens
von Siemens in den von der Bekl'a'g;en selber eingereichten Unterlagen
(act. 40_48 S. 3) sei Beleg fur die grundséatzliche Vertraulichkeit der aus-
getauschten Informationen;

— der vertrauliche Ton der Korrespondenz sei ein Hinweis auf Vertrau-
lichkeit ("...Lieber Peter...");

— die Firmen Siemens und Stadler seien zum Zeitpunkt der Ubermittlung
der Konzeptunterlagen gemeinsam mit der Firma ABB gemeinsam in die
Abwicklung eines Auftrags zur Lieferung von Triebzlgen des Typs RABe
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514 involviert gewesen, das. heisse in einer Entwicklungskooperation,
dies unter Bewei'sangebot eines Zeugen Dominik Béhm;

deswegen bilde der Vorgang keinen Stand der Technik im Sinne von Art,
7 PatG:

Diese Ausfihrungen bestreiten die Beklagten in ihrer Eingabe vom 25,
August 2014 (act. 52 RZ 51-58) wie folgt:

— eine an einen Kunden gerichtete technische Information sei grundsatz-
lich keine vertrauliche Information;

— im'Schreiben von Siemens an ABB gebe es tatsachlich einen Geheim-
haltungsvorbehalt, dieser betreffe aber ausdriicklich nur diesem Schrei-
ben beigefugte Unterlagen und nicht Unterlagen, die in einer Antwort ent-
halten seien, und es gehe bei der offen‘kundigen Vorbenutzung ja gerade
um den Weg von ABB an Siemens und nicht von Siemens an ABB

— gerade die Tatsache, dass im Schreiben von Siemens an ABB ein sol-
cher Geheimhaltungsvorbehalt ausdricklich erwahnt sei, zeige, dass an-
sonsten kein solcher bestehe ohne ausdriicklichen Hinweis;

— das Angebot stehe nicht im Zusammenhang und im Rahmen einer Zu-
sammenarbeit zwischen ABB, Stadler und Siemens, sondern sei aus-
serhalb.

14.

Tatsachlich ist gemass stidndiger Rechtsprechung des européischen Pa-
tentamts, welche sachgerecht erscheint, die Ubermittlung einer techni-
schen Information an einen Kunden grundsétzlich nicht als geheim zu be-
trachten (vergleiche beispielsweise T173/83, T958/91 sowie T602/91).
Unstreitig gibt es im Zusammenhang mit dem geltend gemachten Vor-
gang keine ausdriickliche :Geheimhaltungsverpflichtung von Siemens ge-
gentiber ABB, die zur Verfugung gestellten Unterlagen nicht der Offent-
lichkeit zuganglich zu machen.

Es stellt sich also die Frage, ob der geltend gemachte Vorgang gegebe-
nenfalls einer impliziten- Geheimhaltung unterliegt. Eine solche kann sich
aus den gesamten Umsténden der Ubermittlung ergeben, und kann bei-
spielsweise bei einer Entwicklungszusammenarbeit oder ahnlichem ge-
geben sein, wo aus der Art der Zusammenarbeit ein gemeinsames Inte-
resse an der Geheimhaltung ersichtlich ist.
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Grundsitzlich ist ein mit konkreten technischen’ Spezifikationen hinterleg-
tes Verkaufsangebot nicht als mit einer impliziten Geheimhaltungsver-
pflichtung verbunden zu betrachten, sofern nicht die dusseren Umstéande
konkret darauf hinweisen. Derartige konkrete dussere Umstande wurden
hicht dargelegt. Die ABB. hatte offensichtlich kein Interesse, die angebo-
tene Technologie als. geheim zu klassifizieren oder selber zum Patent an-
zumelden.! Es ist also nicht erkennbar, dass der Anbieter der Information
ein Geheimhaltungsinteresse hatte. Auch der Empfanger der Information
hatte offensichtlich nur ein Interesse an der Geheimhaltung der von ihm
an den Anbieter: ibermittelten Informationen, nicht aber daran, vom: An-
bieter erhaltende Informationen ebenfalls geheim zu halten. Es fehit also
beim geltend gemachten Vorgang an einem erkennbaren gemeinsamen
Geheimhaltungsinteresse.

Zudem lasst sich der geltend gemachte Vorgang nicht vergleichen mit der
Situation in der Rechtsprechung des BAGE vom 18. Juni 1975,? denn die
Beauftragung zur Herstellung eines Prototypen bei einem Lieferanten, wo
tatsachlich wechselseitiges Geheimhaltungsinteresse angenommen wer-
den kann, kann nicht mit einem Angebot- eines Lieferanten an einen po-
tentiellen Kaufer verglichen werden:

Der vertrauliche Ton zwischen den beiden Betroffenen kann sicherlich
nicht genligen, eine implizite Geheimhaltung anzunehimen;. und das von
der Klagerin behauptete. gemeinsame Projekt ist unbestritten nicht ein
dem Austausch Ubergeordnetes oder zugeordnetes Zusammenar-
beitsprojekt. Von einer gemeinsamen Entwicklung kann also beim geltend
gemachten Vorgang keine Rede sein.:

Damit ist die Ubermittlung der Unterlagen von ABB an Siemens und Stad-
ler ein der Offentlichkeit Zuganglichmachen, und der Anspruch 1 des
Klagepatents neuheitsschéadlich vorweggenommen.

1 Deswegen auch nicht einschiggig sind die Uberlegungen von Heusler in )
Singer/Stauder, européaisches Patentiibereinkommen, 6. Auflage, Kéin 2012,
EPU 54 N27, weil dort davon ausgegangen wird, dass der Anbieter
anschliessend ein Patent anmeldet; vgi. auch Benkard/Melullis, EPU Art. 54 N
111, Verkaufsangebot ist i.d.R. ¢ffentliche Zurverfugungstellung.

2'SMI 1975, 286f
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Erfinderische Tatigkeit:

15.

Kame man zum Schluss, dass die Ubermittlung der Unterlagen von ABB-
an Siemens und Stadler (act. 40_50 und 40_52) nicht als Zuganglichma-
chung der Offentlichkeit zu betrachten sei, so lage keine erfinderische Ta-
tigkeit vor, wenn — wié von der Beklagten im Rahmen der Duplik ein ers-
tes Mal vorgetragen — von der Publikation Wieser (act. 11_23) kombiniert
mit dem Namen der Duplik neu eingefihrten Artikel “Red line car design
takes shape", Railway Gazette International, Oktober 1991, 711-712 (Red
Line Car, act. 40_58) ausgegangen wird;

Die Beklagte macht diesbeziglich in der Duplik geltend ‘(vergleiche act.
40 RZ 109-121), und dies bleibt von der Klagerin unbestritten (vergleiche
act. 48 RZ 92-96), dass der Unterschied zwischen der Offenbarung von
Wieser und dem beanspruchten Gegenstand in Teilen von Merkmal 1
(keine zweite Radeinheit), Merkmal .2 (die Anfriebseinrichtung treibt auch
keine. zweite Radeinheit an) und Merkmal 2.2 (die Antriebseinrichtung
weist keine zweite Transformator- und Stromrichtereinheit auf, welche in
einem Bereich einer zweiten Radéinheit angeordnet ist und diese antrei-
ben), bestehe.

Der Fachmann und seine Kenntnisse wurden von den Parteien nicht aus-
drucklich in den Schriftenwechseln definiert. Gemass Rechtsprechung
des Bundesgerichts® handelt es sich beim zustédndigen Fachmann um je-
ne fiktive Person, die typischerweise mit der Entwicklung des im Klagepa-
tent beschriebenen Gegenstands befasst ist, und der Fachmann verfugt
Ober mittelmassige Kompetenzen und Kenntnisse in jenem technischen
Gebiet, um das es im Klagepatent geht. Als Fachmann ist entsprechend
im Lichte der Ausfilhrungen der Parteien ein Hochschul- oder Fachhoch-
schul-Elektrotechniker anzunehmen mit mehrjahriger Erfahrung in der
Entwicklung von Antriebssystemen fur Triebwagen.

Damit stellt sich dem Fachmann bei Betrachtung dieser Unterschiede die
objeéktive:Aufgabe, einen Triebwagen bereitzustellen, der (iber eine hohe-
re Antriebsleistung/Traktion verfugt, wie dies die Beklagte definiert und
die Klagerin nicht bestritten hat.

3 BGE 4A_142/2014, 2.10.2014, E. 5
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Der Artikel Red Line Car offenbart unstrittig einen elektrisch angetriebe-
nen Triebwagen, der Uber zwei Radeinheiten verfugt (Merkmal 1), bei
~ welchem die Antriebseinrichtung auch eine zweite Radeinheit -antreibt-
(Merkmal 2). Dabei sind im Triebwagen unstrittig zwei unabhangige An-
triebseinheiten vorgesehen.

Wieser-und Red Line Car stammen beide aus dem :gl'ei'ch_e'n' technischen
Gebiet der elektrisch angetriebenen Triebwagen, und entsprechend wiir-
de der Fachmann ausgehend von Wieser das Dokument Red Line Car
bei der Suche nach einer Losung der oben genannten objektiven Aufgabe
in Betracht ziehen.. Er wirde aus Red Line Car die technische Lehre er-
halten, dass in einem Triebwagen mit zwei Radeinheiten diese beiden
Radeinheiten jeweils tber individuelle, vollstandige und unabhingige
elektrische Antriebe angetrieben werden kénnen.

Damit fuhrt die Kombination der beiden Dokumente direkt zum bean-
spruchten Gegenstand, zumal in Anspruch 1 des Klagepatents nicht ge-
fordert wird, dass beispielsweise in einem Wagen beide Antriebseinrich-
tungen Uber eineri éinzigen Abnehmer mit Strom versorgt werden, und
entsprechend auch eine einfache Duplizierung des Antriebs mit jeweils
eigenem Stromabnehmer im Mittelwagen von Wieser und Integration in
den Triebwagen gemass Red Line Car im Anspruchswortlaut liegt.

16.
Die von der Kiagerin diesbeziiglich vorgetragenen Gegenargumente (vgl.
z.B. Act 63, RZ 99-106) konnen nicht Gberzeugen.

Dass es.in Wieser keinen ausdricklichen Hinweis gibt, von der zentralen
Anordnung im Fahrzeug mit lokaler Konzentrierung des Antriebs im Mit-
telwagen abzuweichen, ist an sich richtig. Wieser betrifft aber generell
gemass Titel einen Triebwagen, d.h. eine Zugkomposition ohne separate
Lokomotive. Bei solchen Triebwagen ist normalerweise der Antrieb nicht
in einem separaten Gelénkwagen. Deshalb erwagt der Fachmann bei der
gestelliten Aufgabe sicherlich,; den Antrieb wie bei einem Triebwagen tb-
lich in einem Wagenkasten mit zwei Fahrwerken anzuordnen.

Ebenfalls richtig ist' es, dass Red Line Car keinen Transformator offen-
bart. Red Line Car offenbart aber einen elektrisch angetriebenen Trieb-
wagen mit zwei unabhangigen, das jeweilige Fahrwerk antreibenden
elektrischen Antrieben. Soweit der Fachmann dazu ausgehend von Wie-
ser Uberhaupt eine Inspiration braucht zeigt Red Line Car ausdriicklich,
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dass bei einem elektrischen Triebwagen ohne weiteres zwei unabhingi-
ge, das jeweilige Fahrwerk antreibende elektrische Antriebe angeordnet
werden kénnen.

Damit liegt mangeinde erfinderische Tatigkeit im Lichte der Kombination
dieser beiden Dokumente vor.

Mitbenutzungsrecht:

17.

Der Volistandigkeit halber sei hinzugefugt, dass auf jeden Fall' auf Basis
der Offerte an die SBB vom 29. August 2002 ein Mitbenutzungsrecht ge-
geben sein dirfte. Die Klagerin bestritt dies (vergleiche act. 48 RZ 135-
142) mit dem Argument, dass die Untérlagen gemaéss act. 40_6A nicht so
der SBB eingereicht worden ‘seien, Dieses Argument wurde inzwischen
durch die von der SBB herausgegebenen Unterlagen (act. 68_ 1 und act.
88_2) widerlegt.

Zudem bestreitet die Klég_erih ein Benutzungsrecht mit dem Argument, es
héatte sich bei der Offerte an die SBB vom 29. August 2002 nur um ein
Konzept und nicht um eine konkrete technische Losung gehandelt.

Diesem Argument kann nicht gefolgt werden. Unbestrittenermassen of-
fenbart die Offerte an die SBB vom 29. August 2002 samtliche Merkmale
von Anspruch 1. Soweit die Klagerin geltend machen will, dass das ange-
botene Konzept, obwohl! alle Anspruchsmerkmale wiedergebend, keine
konkrete durchfuhrbare Offenbarung sein kénne und entsprechend auch
kein Weiterbenutzungsrecht begrinden kénne, musste sie sich mangeln-
de Durchfiihrbarkeit von Anspruch 1 des Klagepatents ehtgegenhalten
lassen. Da die Klagerin aber offensichtlich selber davon ausgeht, dass die
Merkmalskombination von Anspruch 1 des Klagepatents durchfihrbar ist,
eine konkrete technische Lehre darstellt, und keine fir die Durchfiihrung
der Erfindung wesentlichen. Merkmale fehlen, muss auch die Offerte an
die SBB vom 29. August 2002 geniigend sein;, um ein Weiterbenutzungs-
recht zu begriinden.
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Demzufolge stiinde den Beklagten, sofern das Klage"p‘atent' als rechtsbe-
sténdig beurteilt werden solite, auf Basis der Offerte an die SBB vom 29.
August 2002 ein Mitbenutzungsrecht im Sinne von Art. 35 PatG zu.

St. Gallen, 10. Februar 2015

Dr. sc. nat. Tobias Bremi
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