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Rechtsbegehren:

1. Der Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von
CHF 1'000.— pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. ¢ ZPO, mindestens aber
CHF 5000.— gemass Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich zu
verbieten, selber oder durch Dritte in der Schweiz die folgenden Produkte
herzustellen, zu importieren, anzubieten, zu verkaufen oder auf andere Weise
in Verkehr zu bringen:

Dunstabzugshaube mit einer von einem Aussengehause gebildeten Kammer
mit einer unteren Offnung, wobei sich in der Kammer ein Ventilator mit Motor
befindet, der — wenn in Betrieb —in der Kammer einen Unterdruck erzeugt.
Auf der oberen Seite des motorbetriebenen Ventilators wird die angesogene
Luft abgefihrt. In der Dunstabzugshaube sind unterhalb des Ventilators und
auf mindestens zwei weiteren, einander gegeniber liegenden Seiten inner-
halb der Kammer Filterkassetten mit Aktivkohlefilter angeordnet. Zur Verdeut-
lichung ist eine mégliche Anordnung der Filterkassetten, wie sie die Gesuchs-
gegnerin in ihren Dunstabzugshauben einsetzt, in der nachfolgenden Abbil-
dung gezeigt (Ansicht der ausgebauten Filterkassetten angeordnet wie in den
Dunstabzugshauben der Gesuchstellerin [von vorne]):

Zwischen den auf der Seite des Ventilators angebrachten Filterkassetten und
dem Aussengehduse der Dunstabzugshaube befindet sich eine weitere
Kammer, durch welche von unten Luft zu den seitlichen Filterkassetten zuge-
fuhrt wird. Auch diese Anordnung ist nachfolgend exemplarisch illustriert
(Schnittansicht von unten in eine Dunstabzugshaube der Gesuchsgegnerin
mit den seitlichen Filterkassetten und den (weiteren) Kammern):
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{weitere) Kammer, durch welche
Luft zu den seitlichen Filterkas-
setten zugefiihrt wird.

| (weiteren) Kammer, durch welche
Luft zu den seitlichen Filterkas-
setten zugefiihrt wird.

2. Die Gesuchsgegnerin sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von
CHF 1'000.— pro Tag nach Art. 343 Abs. 1 lit. ¢ ZPO, mindestens aber
CHF 5000.— gemass Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO, sowie der Bestrafung ihrer
Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall vorsorglich zu
verpflichten, die von ihr in Verkehr gebrachten Dunstabzugshauben gemass
Rechtsbegehren Nr. 1 zuriickzurufen, d.h. die ihr bekannten Abnehmer der
Produkte gemass Rechtsbegehren Nr. 1 innert einer Frist von maximal 5 Ka-
lendertagen aufzufordern, die Produkte gemass Rechtsbegehren Nr. 1 gegen
Ruckerstattung des Kaufpreises und der Gibrigen Auslagen zuriickzugeben.

3. Alles unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zu Lasten der Gesuchsgegne-
rin.

Das Bundespatentgericht zieht in Erwagung:

1. Prozessgeschichte

Mit Eingabe vom 16. Mai 2013 machte die Klagerin das vorliegende
Masshahmeverfahren mit den eingangs aufgefuhrten Rechtsbegehren
anhangig. Nachdem der Kostenvorschuss in der Héhe von CHF 20'000.—
rechtzeitig erfolgte, wurde der Beklagten Frist zur Massnahmeantwort
angesetzt. Die Masshahmeantwort erfolgte mit Eingabe vom 17. Juni
2013, womit die Beklagte beantragte, auf das Massnahmebegehren sei
nicht einzutreten, eventualiter sei es abzuweisen, unter Kosten- und Ent-
schadigungsfolge zulasten der Klagerin. Die Massnahmeantwort wurde
der Klagerin am 24. Juni 2013 zur Kennthisnahme, d.h. ohne férmliche
Fristansetzung, zugestellt. Die Klagerin liess sich dazu mit Eingabe vom
8. Juli 2013 vernehmen und wies darauf hin, dass ihr fur den Fall, dass
das Bundespatentgericht auf die neuen, von ihr unmdéglich zu antizipie-
renden Behauptungen der Beklagten zur Rechtsbestandigkeit des Mass-
nahmepatents abstellen sollte, eine ordentliche Frist zur Einreichung ei-
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ner Masshahmereplik anzusetzen gewesen ware, ansonsten ihr Anspruch
auf rechtliches Gehdr verletzt wurde. Die Stellungnahme der Klagerin zur
Masshahmeantwort wurde der Beklagten am 11. Juli 2013 zur Kenntnis-
nahme zugestellt, worauf eine entsprechende Stellungnahme der Beklag-
ten vom 18. Juli 2013 der Klagerin am 19. Juli 2013 zur Kenntnisnahme
zugestellt und den Parteien gleichzeitig Gelegenheit gegeben wurde, all-
falige Honorarnoten einzureichen. Die Klagerin reichte am 26. Juli 2013
die rechtsanwaltliche Honorarnote ein, und am 2. August 2013 die Kos-
tennote des Patentanwalts. Die Beklagte reichte innerhalb der gesetzten
Frist weder eine rechtsanwaltliche Honorarnote ein, noch eine Patentan-
waltshonorarnote, obwohl sie die Erstattung der Patentanwaltskosten
ausdrucklich in der Massnahmeantwort beantragt hatte.

2. Prozessuales

2.1 Die Zustandigkeit des Bundespatentgerichts ist gegeben (Art. 26
Abs. 1 lit. b i.V.m. lit. a PatGG).

2.2 Gemass Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht die notwendigen vor-
sorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft
macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verlet-
zung zu beflrchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht
wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b). Glaubhaft gemacht ist eine
Behauptung, wenn der Richter von ihrer Wahrheit nicht véllig Uberzeugt
ist, sie aber Uberwiegend fur wahr halt, obwohl nicht alle Zweifel beseitigt
sind (BGE 130 Ill 321 E. 3.3; Huber, in: Sutter-Somm/Hasenb&h-
ler/Leuenberger, ZPO Kommentar, Art. 261 RZ 25). Die Gegenpartei hat
ihre Einreden oder Einwendungen ebenfalls nur glaubhaft zu machen
(BGE 132 Ill 83 E. 3.2; 103 Il 287 E. 2; Leuenberger/Uffer-Tobler,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Bern 2010, RZ 11.193f.).

2.3 Es handelt sich um ein summarisches Verfahren, weshalb ein dop-
pelter Schriftenwechsel in der Regel nicht vorgesehen ist (vgl. Art. 253
und Art. 256 ZPO; Chevalier, in: Sutter-Somm/Hasenbdhler/Leuenberger,
ZPO Komm., Art. 253 N 11). Auch aus Art. 53 ZPO oder aus der EMRK
lasst sich kein genereller Anspruch auf einen doppelten Schriftenwechsel
ableiten. Eine Verweigerung des rechtlichen Gehdrs liegt jedoch dann
vor, wenn das Gesuch aufgrund neuer Parteivorbringen in der Stellung-
nahme des Gesuchsgegners abgewiesen wird, ohne zuvor dem Ge-
suchsteller Gelegenheit zur erneuten Stellungnahme zu geben (Cheva-
lier,a.a.0., Art. 263 N 12).
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Wie nachfolgend zu zeigen sein wird, ergeht der vorliegende Entscheid
nicht aufgrund neuer Parteivorbringen in der Massnahmeantwort, wes-
halb die formelle Anordnung eines doppelten Schriftenwechsels nicht an-
gezeigt erscheint. Der Vollstandigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass
gemass bundesgerichtlicher Rechtsprechung dem Anspruch auf Wahrung
des rechtlichen Gehérs gentige getan ist, wenn Stellungnahmen von Par-
teien den Ubrigen Verfahrensparteien zur Kenntnisnahme zugestellt wer-
den und diese (faktisch) die M&glichkeit zur Replik haben. Eine férmliche
Fristansetzung ist dabei nicht erforderlich, allerdings ist diesfalls mit der
Entscheidfallung zuzuwarten, bis angenommen werden darf, die betref-
fenden Verfahrensparteien hatten auf eine weitere Eingabe verzichtet
(vgl. BGE 133 1 98). Entgegen der Auffassung der Klagerin ware somit ihr
Anspruch auf rechtliches Gehér allein aufgrund des Umstandes, dass ihr
nicht formell Frist zur Replik angesetzt worden ist, nicht verletzt.

2.4 Gemass Art. 23 Abs. 3 PatGG sind vorsorgliche Massnahmen in ei-
ner Dreierbesetzung zu entscheiden, wenn wie vorliegend das Verstand-
nis des technischen Sachverhalts fur den Entscheid von besonderer Be-
deutungist.

Weder ein Gutachten noch ein Fachrichtervotum wurden von den Partei-
en beantragt. Da es zudem — wie nachfolgend zu zeigen sein wird — fur
die Beurteilung nicht einer besonderen Fachkunde bedarf, sondern ein
allgemeines technisches Verstandnis gentgt (vgl. BGE 4A.52/2008, E.
3.4), ist kein Fachrichtervotum im Sinne von Art. 183 Abs. 3 ZPO i.V.m.
Art. 37 Abs. 3 PatGG erforderlich.

3. Sachverhalt, Parteivorbringen

3.1 Die Klagerin, eine Aktiengesellschaft, ist Inhaberin des Europaischen
Patents EP 111 (nachfolgend Streitpatent). Gegenstand des Streitpatents
ist ein LUftungsgerat. Die Klagerin behauptet die Verletzung des Streitpa-
tents durch von der Beklagten — ebenfalls eine Aktiengesellschaft — unter
der Bezeichnung "X" angebotene und vertriebene Dunstabzugshauben,
bei welchen in einem Gehause ein Ventilator und ein Motor angeordnet
seien und sich rechts und links davon je eine Aktivkohleschicht und un-
terhalb des Ventilators drei liegende Ubereinander geschichtete Aktivkoh-
leblécke befinden wirden, wie dies durch die folgenden klagerischen,
Uber die Webseite der Beklagten 6ffentlich zuganglichen Darstellungen
belegt werde:
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Links vom Ventilator und Motor
angebrachte Aktivkohleschicht

Rechts vom Ventilator und Motor
angebrachte Aktivkohleschicht

Bis zu 5 kg Aktivkohie

Gehause mit Ventila-
tor und Motor

sorgen fur frische Luft in der = Drei unter dem Venti-

Kiche - und das bis zu lator liegende Aktiv-
5 Johre ohne Wartungsaufwaond kohleschichten

Einfacher Ein- und Ausbau

Einfacher Ein- und Ausbau

der Aktivkohlefilter-Pakete bei
den Wand- und Inselhauben...
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Die Klagerin ausserte sich im Rahmen der Massnahmebegrindung be-
reits ausfuhrlich zur Frage der Rechtsbestandigkeit des Streitpatents,
insbesondere u.a. zur Neuheit gegentber EP 1 134 501 sowie zur Frage
der gegebenenfalls erfolgten unzulassigen Erweiterung wahrend des An-
meldeverfahrens durch die Einfuhrung des Merkmals "saugseitig" in den
Hauptanspruch des Streitpatents.

3.2 Bezlglich Rechtsbegehren Ziff. 1 beanstandet die Beklagte zu-
nachst, dass das im Anspruch 1 aufgefuhrte Merkmal "an die Saugkam-
mer angeschlossene Abluftfihrung" im Rechtsbegehren unbeachtet blei-
be. Ferner unterlasse es die Klagerin, darzutun, wie das kennzeichnende
Merkmal der "schallddmmenden Funktion" in der angegriffenen Ausfuh-
rungsform konkret technisch umgesetzt werde. Schliesslich bedurfe der
verwendete Begriff "Filterkassetten mit Aktivkohlefilter" der Prazisierung,
da es auf die Art der Anordnung der Filterplatten unterhalb des Saugmo-
tors ankomme, damit die erfindungsgemasse Aufgabe der Luftreinigung
mit gleichzeitiger Schalldammung erfullt werde.

Hinsichtlich des im Rechtsbegehren Ziff. 2 beantragten Ruckrufs macht
die Beklagte geltend, dass dies im Rahmen vorsorglicher Massnahmen
unverhaltnisméssig sei, keine gesetzliche Grundlage aufweise, in Rechte
Dritter eingreife, den Hauptprozess prajudiziere, und die allgemeinen
Voraussetzungen fur einen vorsorglichen Ruckruf nicht gegeben seien.

In Bezug auf die Verletzungsfrage macht die Beklagte geltend, dass bei
der angegriffenen Ausfuhrungsform seitlich nur auf zwei gegenuberlie-
genden Seiten stehende Aktivkohlefilter angeordnet seien, jedoch der
Saugmotor nach vorne und nach hinten durch blosse Metallplatten be-
grenzt werde. Entsprechend werde die erfindungsgemasse Aufgabe der
Schalldammung nicht erflllt. Unterhalb des Motors gebe es zudem keine
durchgehende horizontale Filterplatte, sondern vielmehr acht vertikal ste-
hende gekreuzte Filterplatten, die grundsatzlich nicht in der Lage seien,
einen Schallschutz im Sinne des Streitpatents zu gewahrleisten.

Weiter macht die Beklagte die Einrede der Nichtigkeit geltend und stutzt
sich dabei auf nicht weniger als 15 Dokumente fur die geltend gemachte
mangelnde Neuheit. Unter anderem stutzt sie sich dabei auf die schon
von der Klagerin diskutierte oben erwahnte EP 1 134 501. Ebenfalls im
Zusammenhang mit der Nichtigkeitseinrede macht die Beklagte unzuléas-
sige Anderung wahrend des Anmeldeverfahrens geltend, weil das Merk-
mal "saugseitig" keine Stltze in den ursprunglich eingereichten Unterla-
gen finde.
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3.3 Die Klagerin halt dem in ihrer Stellungnahme in Bezug auf die
Rechtsbegehren entgegen, dass das Rechtsbegehren Ziff. 1 gentgend
konkret sei, andernfalls das Bundespatentgericht einen Hinweis geben
musste, damit eine weitere Prazisierung erfolgen kénnte. Zum Rechtsbe-
gehren Nr. 2 halt sie fest, dass der Ruckruf die einzige Mdglichkeit sei,
um verhindern zu kénnen, dass Vertrieb und Einbau patentverletzender
Gegenstéande trotz Verhangung eines vorsorglichen Verbots ungehindert
noch wahrend Monaten weitergehe und erlautert, dass es sich dabei nicht
um einen unzulassigen Eingriff in Rechte Dritter handle, da sich der Ruck-
ruf nur an die gewerblichen Abnehmer richte. In Bezug auf die geltend
gemachte Patentverletzung bringt die Klagerin unter anderem vor, dass
eine U-férmige Anordnung des Filters genlge, weil damit eine gentigende
Schalldammung bewirkt werde, und dass der auf der Unterseite angeord-
nete Filter mit vertikalen Filterelementen der angeblichen Verletzungsform
auch als einer derjenigen Filter betrachtet werden musse, der den Saug-
motor saugseitig umgebe.

3.4 Auf diese und weitere Parteivorbringen ist nachfolgend nur insoweit
einzugehen, als dies fur die Entscheidfindung notwendig ist.

4. Materielles

4.1 Anspruch 1 des Streitpatents lautet wie folgt:

"1. Ldftungsgerét, mit einer Ansaugseite (2), einem in einer Saugkammer (6)
angeordneten Saugmotor (7) und mit einer an die Saugkammer (6) ange-
schlossenen Abluftfilhrung (9), dadurch gekennzeichnet, dass der Saug-
motor (7) in der Saugkammer (6) von einem eine Luftreinigungsfunktion ei-
nerseits und eine schalldémmende Funktion andererseits ausfiihrenden
Sorptionsfilter saugseitig umgeben ist."

Wie bereits erwahnt, behauptet die Beklagte, dass das im Anspruch 1
aufgefuhrte Merkmal "an die Saugkammer angeschlossenen Abluftfiih-
rung" im Rechtsbegehren Ziff. 1 ganzlich unbeachtet bleibe, obwohl es,
wie sie selber sagt, ein dem Erfindungsgegenstand immanentes Merkmal
sei.

Dieser Einwand ist unberechtigt. Im Rechtsbegehren Ziff. 1 wird speazifi-
ziert, dass eine von einem Aussengehause gebildete Kammer vorgese-
hen ist, in der ein Ventilator mit Motor angeordnet ist, welcher in der
Kammer einen Unterdruck erzeugt. Zudem wird ausgefuhrt, dass auf der
oberen Seite des motorbetriebenen Ventilators die angesogene Luft ab-
gefuhrt wird. Damit wird klar, dass eine anspruchsgemésse Abluftfiihrung
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vorhanden sein muss, weshalb das Rechtsbegehren weder Uber den be-
anspruchten Gegenstand hinaus geht, noch zu wenig bestimmt ist.

Weiter macht die Beklagte geltend, von der Klagerin werde bezuglich des
im Anspruch 1 aufgefuhrten Merkmals "eine Luftreinigungsfunktion einer-
seits und eine schalldammende Funktion andererseits ausfihrt" nicht
dargelegt, wie dieses Merkmal in der angegriffenen Ausfihrungsform
konkret technisch umgesetzt werde. Zudem bedurfe die Angabe der "Fil-
terkassette mit Aktivkohlefilter" der Prazisierung, da es auf die Art der An-
ordnung der Filterplatten unterhalb des Saugmotors ankomme, damit die
erfindungsgeméasse Aufgabe der Luftreinigung mit gleichzeitiger Schall-
dammung erfullt werde.

Dazu ist festzuhalten, dass unabhangig davon, ob die Filterkassette mit
Aktivkohlefilter aus einer horizontalen Platte oder aus einer Mehrzahl von
gekreuzt angeordneten vertikalen Platten gebildet ist, eine gewisse
schalldammende Wirkung erzeugt wird. Wie die Beklagte selber ausfuhrt,
lasst sich jedem derartigen Filter eine gewisse, allenfalls auch nur geringe
schalldammende Wirkung zuschreiben. Durch die konkrete Angabe der
beiden seitlichen vertikalen Filterkassetten sowie der auf der unteren Sei-
te angeordneten Filterkassette wird der Anspruch diesbezuglich also ge-
nugend konkretisiert.

4.2 Die Beklagte gliedert die Merkmale des Anspruchs 1 wie folgt:

O1 Loftungsgerat

02 mit einer Ansaugseite

O3 einem in einer Saugkammer
04 angeordneten Saugmotor

O5 und mit einer an die Saugkammer angeschlossenen Abluftfuhrung,
dadurch gekennzeichnet, dass

K1a der Saugmotor in der Saugkammer von einem Sorptionsfilter
K1b saugseitig umgeben ist, der
K2 eine Luftreinigungsfunktion einerseits

K3 und eine schalldidmmende Funktion andererseits ausfiihrt.

Hinsichtlich Auslegung des Anspruchs strittig sind nur die Merkmale K1-
K3 des kennzeichnenden Teils, sowohl bei der Beurteilung der Relevanz
des Standes der Technik als auch in Bezug auf die Verletzungsform. Die
Verwirklichung der Merkmale O1-O5 durch die angegriffene Ausfuhrungs-
form wird nicht bestritten.
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4.3 Die von der Beklagten angesprochene Unklarheit bezuglich des
Merkmals K1a "in der Saugkammer", namlich ob sich "in der Saugkam-
mer" auf die Position des Saugmotors oder auf die Position der Sorptions-
filter beziehe, besteht schon bei alleiniger Betrachtung des Anspruchs 1
nicht. Die Merkmale O3 und O4 definieren bereits, dass der Saugmotor in
einer Saugkammer angeordnet ist. Da es nur einen Saugmotor im An-
spruch gibt, ware es ungewdhnlich und ist nicht davon auszugehen, dass
sich der Zusatz in Merkmal K1a "in der Saugkammer" auf den Saugmotor
bezieht. Entsprechend liest der Fachmann, welcher im Zusammenhang
mit der streitgegenstandlichen Erfindung ein Ingenieur mit Erfahrung im
Bereich der Luftungsgerate ist, das Merkmal K1a im Anspruch so, dass
auch die Sorptionsfilter in der Saugkammer angeordnet sind.

Dies deckt sich zudem mit dem fachménnischen Verstandnis der Be-
schreibung im Lichte der Absatze [0008] und [0011] des Streitpatents, wo
jeweils dargelegt wird, dass der Saugmotor und die Filter in der Saug-
kammer angeordnet sind. Zudem versteht der Fachmann unter der Saug-
kammer beim in den Figuren angegebenen Ausfuhrungsbeispiel den In-
nenraum des Gehauses (1'), wobei die Filter (10-12) in diesem Innen-
raum angeordnet sind. Anspruch 5 scheint dieser Sichtweise auf den ers-
ten Blick zwar etwas zu widersprechen, der Fachmann liest diesen An-
spruch aber im Lichte der Beschreibung so, dass die aus dem Raum an-
gesaugte Luft unter Einwirkung des durch den Motor erzeugten Unter-
drucks bei einer Zirkulation geméass Anspruch 5 die Filter passiert.

Auch fur den Fall, dass man sich auf den Standpunkt stellen sollte, dass
die Filter nicht notwendigerweise innerhalb der Saugkammer angeordnet
sind, wurde man bezlglich Rechtsbestandigkeit aufgrund des Standes
der Technik, der Filter innerhalb oder ausserhalb der Saugkammer offen-
bart, zum gleichen Schluss kommen wie nachfolgend unter Ziff. 4.4.

4.4 Weiter ist zu prufen, wie "saugseitig umgeben" im Merkmal K1b zu
verstehen ist. Betrachtet man die Aufgabe, die sich das Streitpatent sel-
ber stellt (vgl. [0005]) sowie die Beschreibung der erfindungsgeméassen
Lésung (vgl. insbes. [0008]), namentlich dass durch die um den Motor
angeordneten Filterelemente eine wesentliche schallddmmende Funktion
bewirkt werden soll, so fragt sich, ob dies nur dann erfindungsgemass er-
reicht werden kann, wenn in alle Raumrichtungen vom Motor aus gese-
hen derartige Filterelemente angeordnet sind, bzw. ob es immer noch er-
findungsgemass ist, wenn in gewisse Richtungen keine derartigen Filter-
elemente angeordnet sind, weil beispielsweise in eine Richtung keine
Schalldammung nétig ist, z.B. aufgrund der Befestigung des Luftungsge-
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rats an einer Wand, oder weil in diese Richtung die Schallisolation durch
ein anderes Element bewirkt wird.

Aus den Figuren geht dies nicht eindeutig hervor, weil in Figur 1 des
Streitpatents nur eine Schnittdarstellung entlang einer einzigen Raumrich-
tung dargestellt ist und der Figurenbeschreibung keine weitergehenden
Informationen Uber die anderen, nicht dargestellten Flachen enthommen
werden kann. Es bleibt also unklar, ob entsprechende Filter auch an den
vom Schnitt nicht erfassten WWanden angeordnet sein missen.

Auf der anderen Seite findet man in der Beschreibung im Absatz [0012]
den Hinweis, dass die Filterkassetten "einen den Saugmotor umgeben-
den geschlossenen Raum bilden", was dafur sprechen wirde, dass bei
allen vertikalen Wanden solche Filterelemente angeordnet sein mussen,
damit das Merkmal "saugseitig umgeben" realisiert wird.

Soweit das fachméannische Verstandnis durch den im Verfahren befindli-
chen Stand der Technik dokumentiert ist, findet man zudem in der Einlei-
tung der EP 1 134 501 A1 folgendes: Dunstabzugshauben weisen einen
Haubenschirm mit einer Ansaugflache auf (Seite 2, Spalte 1, Zeilen 3-5),
sowie generell nebst dem Haubenschirm einen Schacht oder Kamin, der
fur eine Wandmontage drei Seitenwande und fur die Montage als Insel-
haube vier Seitenwande hat (Seite 2, Spalte 1, Zeilen 14-19). Diese Fla-
chen, d.h. die Seitenwande des Kamins, stehen damit dem Fachmann
zur saugseitigen Umgebung zur Verfigung. Der Fachmann versteht also
im Lichte dessen das Merkmal K1b so, dass ,saugseitig umgeben® nicht
zwingend allseitig umschlossen bedeuten muss, sondern je nach Ein-
bau/Konzeption des Luftungsgerats/Dunstabzugshaube auch eine Raum-
flache weniger als Sorptionsfilter ausgebildet sein kann.

Die Frage, wie viele umgebende Flachen genau mit Sorptionsfiltern aus-
gestatten sein mlssen, damit der Saugmotor anspruchsgemass "saugsei-
tig umgeben" ist, kann jedoch aus den nachfolgend aufgefuhrten Griinden
offen bleiben:

Geht man einerseits davon aus, dass unter dem Begriff "saugseitig um-
geben" anspruchsgemass zu verstehen ist, dass in alle Raumrichtungen,
d.h. insbesondere ausser nach unten in allen vier vertikalen Wéanden ei-
ner solchen Vorrichtung Filterelemente angeordnet sein missen, dann
wird die Verletzungsform vom Anspruch nicht erfasst. Denn die Verlet-
zungsform verfugt unbestrittenermassen an zwei gegenuberliegenden
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vertikalen Wanden Uber keine Filterelemente, sondern nur tUber eine kon-
ventionelle geschlossene Gehausewand.

Geht man andererseits davon aus, dass unter dem Begriff "saugseitig
umgeben" auch eine Konstruktion verstanden werden kann, bei welcher
eine, oder sogar zwei (wie in der Verletzungsform), saugseitig angeordne-
te Wandelemente nicht von Filtern abgedeckt werden, mit anderen Wor-
ten unter "saugseitig umgeben" nicht gemeint ist, saugseitig vollstandig
umgeben, sondern wenigstens teilweise umgeben, so ware die Verlet-
zungsform von diesem Merkmal erfasst. Es ist daher im Hinblick auf die
Verletzungsform zu prufen, ob bei einer solchen Auslegung der An-
spruchsgegenstand rechtsbestandig ist:

4.5 Zur Auslegung der Begrifflichkeit der Merkmale K2 (Luftreinigungs-
funktion) und K3 (schalld@mmende Funktion) sei verwiesen auf die Dis-
kussion im Zusammenhang mit den Rechtsbegehren (vgl. oben unter Ziff.
4.1). Die Filter, und insbesondere die Aktivkohlefilter in der angegriffenen
Ausfuhrungsform (und analog Ubrigens auch in EP 1 134 501) haben in-
harent sowohl eine luftreinigende als auch eine schalldammende Wir-
kung. Da letztere Wirkung im Streitpatent nicht quantifiziert ist, gentgt
auch eine gegebenenfalls nur geringe schalldammende Wirkung fur die
Verwirklichung dieses Merkmals, und eine solche ist bei einer konventio-
nellen Filterplatte gegeben.

4.6 Aus der von der Beklagten geltend gemachten und von der Klagerin
bereits in der Klage antizipierend ausfuhrlich diskutierten EP 1 134 501 ist
ein Luftungsgerat in Form einer Dunstabzugshaube bekannt, welches ei-
nen kaminartigen Aufbau 2 aufweist, gebildet aus an den Kanten anein-
ander grenzenden vertikalen Gitterpaneelen, die mit dem Bezugszeichen
5 bezeichnet sind. In diesem Kamin 2 ist ein inneres Gehéause 14 mit ei-
nem Elektromotor als Saug-Geblase angeordnet:
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Hinter dem jeweiligen Gitterpaneel (5) ist eine plattenférmige Filterkasset-
te 22 angeordnet, durch die aus dem Aussenraum seitlich um den Kamin
herum angesaugte Luft hindurchtritt, wenn sie in die Saugkammer, gebil-
det durch die Gitterpaneele und die nach unten begrenzenden Wandab-
schnitte, eintritt.

Wie in Figur 14 und den Pfeilen 19 in Figur 1 ersichtlich, ist es mdglich,
die Filterkassetten 22 bei drei vertikalen Wanden des Kamins 2 anzuord-
nen oder aber sogar, wie in Figur 18 dargestellt, an allen vier vertikalen
Wénden des Kamins 2.

In der spezifischen Bauweise des Ausfuhrungsbeispiels geméass dieser
Entgegenhaltung wird stromabwarts der Filterplatten der Luftstrom Uber
einen Dom 24 gebundelt und dann Uber einen Schlauch 25 zur Ansaug-
6ffnung 17 des inneren Gehéauses 14 geleitet:
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Abgesehen davon, dass diese spezifische Bauweise mit Dom 24 und
Schlauch 25 ohnehin im Lichte der Beschreibung nur eine Option ist, und
die Ansaugung auch einfach mit dem freien Innenvolumen des Kamins
kommunizieren kann, ist es hier — wie im Anspruch formuliert — auf jeden
Fall so, dass der Saugmotor in einer Saugkammer angeordnet ist, und
ein in der Saugkammer angeordneter Sorptionsfilter, der sowohl eine
Luftreinigungsfunktion als auch eine schallddmmende Funktion Uber-
nimmt, den Saugmotor saugseitig umgibt.

Nach unten ist der Saugmotor saugseitig von einem weiteren Filter 11
begrenzt.

Samtliche saugseitigen Eingange der Vorrichtung sind entsprechend den
Saugmotor umgebend mit Filterelementen bestuckt. EP 1 134 501 offen-
bart somit ein Luftungsgerat mit einer Ansaugseite, einem in einer Saug-
kammer angeordneten Saugmotor und mit einer an die Saugkammer an-
geschlossenen Abluftfihrung, wobei der Saugmotor in der Saugkammer
von einem Sorptionsfilter saugseitig umgeben ist, konkret von unten
durch den Filter 11 und seitlich durch die Filter 22, wobei diese Filter als
Aktivkohlefilter eine Luftreinigungsfunktion einerseits und eine schall-
dammende Funktion andererseits ausfuhren.
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4.7 Die Klagerin bestreitet antizipierend in der Masshahmebegriindung
die Relevanz des Dokuments EP 1 134 501. Auf die entsprechenden Ar-
gumente ist nachfolgend einzugehen:

Die Klagerin macht zunachst geltend, dass die Saugkammer durch das
Gehause 12 (vgl. Fig. 1) gebildet werde, weil nur dort der Unterdruck
herrsche.

Diesem Argument kann nicht gefolgt werden, denn der Unterdruck muss
zwingend auch im ubrigen Innenraum des Kamins 2 innerhalb der Gitter-
paneele 5 herrschen, andernfalls wirde den Naturgesetzen folgend keine
erzwungene Luftstrémung, wie sie in Figur 1 explizit dargestellt ist, durch
die Paneele und die Filter 22 erfolgen.

Die Klagerin macht zudem geltend, die Saugseite werde ausdrucklich als
der mit dem Bezugszeichen 3 (vgl. Fig. 1) angegebene unterseitige Be-
reich bezeichnet unter Bezugnahme auf Absatz [0009]. Zudem wurden
die Paneele mit einem Winkel von 90° zu dieser Einsaugéffnung 3 stehen
und kénnten damit nicht der Saugseite zugerechnet werden.

Auch dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden, denn entscheidend
ist nicht allein, wie ein Bauteil oder ein Bereich in einer Entgegenhaltung
begrifflich bezeichnet wird, sondern vielmehr welche Struktur dieses Bau-
teil oder dieser Bereich aufweist und welche Funktion dadurch effektiv er-
fullt wird. In der vorliegenden Situation wird Luft durch den Saugmotor im
Innengehause 14 sowohl durch den horizontalen unteren Bereich 3 an-
gesaugt als auch durch die vertikalen seitlichen Paneele, d.h. auch letzte-
re sind saugseitig angeordnet. Zudem sei darauf hingewiesen, dass auch
bei der Bauweise gemass Streitpatent die seitlichen Filter mit einem Win-
kel von 90° zur unteren Filterebene stehen (vgl. Fig. 1).

Schliesslich macht die Klagerin geltend, durch die komplizierte Anord-
nung von verschiedenen Ein- bzw. Ansaugéffnungen der Konstruktion
gemass dieser Entgegenhaltung wirde keine schallddmmende Funktion
erreicht.

Es mag richtig sein, dass bei der spezifischen Bauweise gemass den Fi-
guren 1-2 dieser Entgegenhaltung unter bestimmten Bedingungen (z.B.
lauter Motor, geringe Strémungsquerschnitte, hohe Strémungsgeschwin-
digkeiten etc.) eine ausserhalb wahrnehmbare Gerauschentwicklung
stattfindet. Anspruch 1 des Streitpatents schliesst aber nicht aus, dass in-
nerhalb der Saugkammer Elemente angeordnet werden, welche die Luft-
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strémung gezielt kanalisieren, wie sie im spezifischen Ausfuhrungsbei-
spiel der Entgegenhaltung in Form des Doms 24 und des Schlauchs 25
vorgesehen sind, und die Filterkassetten der EP 1 134 501 haben unab-
héngig von solchen Elementen innerhalb der Saugkammer eine schall-
dammende Wirkung. Entsprechend geht der Einwand der Klagerin ins
Leere.

4.8 Zusammenfassend ist damit glaubhaft gemacht, dass Anspruch 1
des Streitpatents mangels Neuheit nichtig ist, fur den Fall, dass das
Merkmal "saugseitig umgeben" so ausgelegt wird, dass der Saugmotor
nicht zwingend in alle Raumrichtungen in Saugrichtung von Filterelemen-
ten mit Luftreinigungsfunktion und schalld@mmender Funktion umgeben
sein muss.

Wie bereits erwahnt wirde die angegriffenen Ausfuhrungsform nur far
diese Auslegung Uberhaupt innerhalb des Schutzbereichs von Anspruch 1
liegen, entsprechend ist das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnah-
men abzuweisen.

Demnach ertbrigt es sich, auf die Gbrigen Vorbringen der Beklagten, ins-
besondere die geltend gemachte Unzulassigkeit von Rechtsbegehren
Ziff. 2, einzugehen.

5. Kosten- und Entschadigungsfolgen

Ausgangsgemass wird die Klagerin kosten- und entschadigungspflichtig
(Art. 27 PatGG i.V.m. Art. 106 Abs. 1 ZPO).

Der von der Klagerin genannte Streitwert von CHF 200'000.— wird von der
Beklagten anerkannt. Die Gerichtsgebthr ist dementsprechend auf
CHF 12'000.- festzusetzen (Art. 31 und 33 PatG i.V.m. Art. 1 und 2 KR-
PatGer).

Die an die Beklagte zu entrichtende Entschadigung fur die berufsméassige
rechtsanwaltliche Vertretung ist tarifgeméass auf CHF 14'000.—- festzuset-
zen (Art. 32 und 33 PatGG i.V.m. Art. 3 ff.). Die obsiegende Beklagte hat
die Erstattung der Patentanwaltskosten zwar beantragt, dann aber trotz
ausdrucklicher Aufforderung des Gerichts nicht quantifiziert. Gemass
Art. 9 Abs. 2 KR-PatGer sind, wenn Patentanwaltinnen oder Patentanwal-
te lediglich beratend tatig sind, deren Aufwendungen als notwendige Aus-
lagen im Sinne von Artikel 3 lit. a KR-PatGer geltend zu machen. Dies
setzt voraus, dass der damit verbundene Aufwand konkret beziffert und
begriindet wird, vorzugsweise mit einer detaillierten Kostennote. Dies ist
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hier nicht geschehen, weshalb der Beklagten keine Auslagen nach Art. 9
Abs. 2 KR-PatGer zugesprochen werden kénnen (vgl. auch Entscheid
vom 23. August 2012, S2012_007, E. 7).

Das Bundespatentgericht erkennt:

1. Das Masshahmebegehren wird abgewiesen.
2. Die Entscheidgebuhr wird festgesetzt auf CHF 12'000.—.

3. Die Kosten werden der Klagerin auferlegt. Sie werden aus dem von
der Klagerin geleisteten Vorschuss bezogen. Der nicht beanspruchte
Anteil des Kostenvorschusses wird der Klagerin zurtckerstattet.

4. Die Klagerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschadi-
gung von CHF 14'000.— zu bezahlen.

Dieses Urteil geht an:

— die Klagerin (mit Gerichtsurkunde)

— die Beklagte (mit Gerichtsurkunde)

— das Institut fur Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft, mit
Gerichtsurkunde)

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eréffnung beim Bun-
desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen gefuhrt wer-
den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab-
zufassen und hat die Begehren, deren Begriundung mit Angabe der Be-
weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid
und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdefuhrende Partei in
Handen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Diese Frist lauft in den Gerichtsferien.
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St. Gallen, 7. August 2013
Im Namen des Bundespatentgerichts

Prasident Gerichtsschreiberin

Dr. iur. Dieter Brandle lic. iur. Susanne Anderhalden
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