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Der Prasident zieht in Erwagung:

1.

Mit Eingabe vom 14. Februar 2023 reichte die Klagerin das vorliegende
Gesuch um Erlass vorsorglicher superprovisorischer Massnahmen ein
und stellte folgende Rechtsbegehren:

«1. Die Beklagte habe die schweizerische Patentanmeldung mit Anmeldenum-
mer CH000070/2022 sowie allfallige weitere Patentanmeldungen, die in der
Schweiz, bei einer internationalen Behdrde im Ausland unter Beanspru-
chung der Prioritat der schweizerischen Patentanmeldung CH000070/2022
hinterlegt wurden und aus diesen Anmeldungen allenfalls zur Registrierung
gelangende Patente vollumfanglich an die Klagerin abzutreten.

2. Es sei der Beklagten unter Androhung einer Ordnungsbusse bis zu
CHF 5'000.00 sowie unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe nach
Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall einstweilen zu verbieten, die
Rechte an den Patentanmeldungen gemass Ziffer 1 oder daraus allenfalls
zur Registrierung gelangende Patente ganz oder teilweise auf Dritte zu
Ubertragen, insbesondere zu Eigentum oder durch EinrAumung von Lizen-
zen oder Belastungen, oder inhaltliche Anderungen daran vorzunehmen
oder diese ganz oder teilweise aufzugeben (z.B. durch Nichtbezahlung von
Gebulhren usw.), bis Uber das Abtretungsbegehren gemass Ziffer 1 rechts-
kraftig entschieden ist.

3. Das Institut fur Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die Verfigungsbe-
schréankung gemass Ziffer 2 in Bezug auf die dort genannte Patentanmel-
dung oder aus dieser Anmeldung allenfalls zur Registrierung gelangende
schweizerische Patente vorzumerken bis Uber das Abtretungsbegehren ge-
mass Ziffer 1 rechtskraftig entschieden ist.

4. Die Anordnungen gemass Rechtsbegehren Ziffer 2 und 3 seien superprovi-
sorisch und ohne vorgangige Anhérung der Beklagten vorzunehmen.

- unter Kosten und Entschadigungsfolge — »

2,

Mit Verfigung vom 15. Februar 2023 hiess der Prasident Rechtsbegeh-
ren Ziff. 2 einstweilen gut und wies das Institut flr geistiges Eigentum
(«IGE») an, eine Verfugungsbeschrankung betreffend die Streitpatente im
Patentregister vorzumerken und das Prif- und Erteilungsverfahren einst-
weilen auszusetzen.
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3.
Die Gesuchsantwort der Beklagte erfolgte mit Eingabe vom 13. Marz
2023 und folgenden Rechtsbegehren:

«1. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen vom 14. Februar 2023
sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist, und die superprovisorischen
Massnahmen gemass Ziffer 1 und Ziffer 2 der Verfligung vom 15. Februar
2023 seien aufzuheben.

2. Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zu Lasten der Klagerin.»

4,
Mit Schreiben vom 17. Marz 2023 teilte das IGE mit, dass die Verfu-
gungsbeschrankung eingetragen worden sei.

5.
Die Klagerin reichte am 27. Marz 2023 eine Stellungnahme zur Gesuch-
antwort ein.

6.
Die Beklagte nahm am 6. April 2023 dazu Stellung.

Prozessuales

7.

Die Klagerin verlangt die Ubertragung einer Schweizer Patentanmeldung
und vorsorgliche Massnahmen zur Sicherung ihres Ubertragungsan-
spruchs.

Dem Wortlaut von Art. 26 Abs. 1 lit. b PatGG nach ist das Bundespatent-
gericht fur die Anordnung vorsorglicher Massnahmen nur im Bereich sei-
ner ausschliesslichen Zustandigkeit zustandig. Dies wird als gesetzgebe-
risches Versehen gesehen — wo das Bundespatentgericht im ordentlichen
Verfahren konkurrierend zu den kantonalen Gerichten zustandig ist, soll
es auch fur den Erlass vorsorglicher Massnahmen konkurrierend zustan-
dig sein." Dies entspricht stéandiger Praxis des Bundespatentgerichts in
Streitigkeiten um die Berechtigung an Patenten oder Patentanmeldungen,

' STIEGER, a.a.0., Art. 26 N 101 unter Hinweis auf eine nicht veroffentlichte
prozessleitende Verfligung des Prasidenten des Bundespatentgerichts vom
12. Juni 2012.
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die in die konkurrierende Zustandigkeit nach Art. 26 Abs. 2 PatGG fallen.?
Das Bundespatentgericht ist daher sachlich zustandig.

Die Parteien, beide Gesellschaften nach Schweizer Recht, haben ihren
jeweiligen Sitz in der Schweiz. Die o6rtliche Zustandigkeit des Bundespa-
tentgerichts ist gegeben.

8.

In Anwendung von Art. 23 Abs. 1 lit. b PatGG entscheidet der Prasident
als Einzelrichter. Das Verstandnis eines technischen Sachverhalts ist vor-
liegend nicht von Bedeutung.

9.
Die Verfahrenssprache ist Deutsch (Art. 36 PatGG).

Vorsorgliche Massnahmen

10.

Das Gericht trifft gemass Art. 77 PatG i.V.m. Art. 261 Abs. 1 ZPO die not-
wendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei
glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine
Verletzung zu beflrchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht
leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (lit. b).

Glaubhaft gemacht ist eine Tatsachenbehauptung, wenn fir deren Vor-
handensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch
mit der Moglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben kénn-
te.® Die Anforderungen an die Glaubhaftmachung hangen von der Schwe-
re des verlangten vorsorglichen Eingriffs in die Handlungssphare des Be-
klagten ab. Wenn die beantragten vorsorglichen Massnahmen die Be-
klagte schwer beeintrachtigen, sind die Anforderungen hoéher als wenn
die Beklagte nur gering beeintrachtigt wird, was namentlich bei blossen
Sicherungsmassnahmen der Fall ist.*

Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die
geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden, insbesondere u.a. ein

2 BPatGer, Urteil S2017_002 vom 29. Dezember 2017, E. 3; Urteil S2019_003
vom 11. Juli 2019, E. 5; Urteil S2022_001 vom 14. Juni 2022, E. 13.

3BGE 130 Ill 321 E. 3.3 (st. Rsp.).

4 BPatGer, Urteil S2018 003 vom 24. August 2018, E. 7 — «chaudiére
miniature»; Urteil S2019_003 vom 11. Juli 2019, E. 11.
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Verbot oder eine Anweisung an eine Registerbehdrde (vgl. Art. 262 lit. a
und ¢ ZPO).

Sachverhalt

11.

Die folgende Zusammenfassung des Sachverhalts beruht auf den Anga-
ben der Klagerin. Die Beklagte verzichtet im Massnahmeverfahren auf ei-
ne Stellungnahme dazu und hat sich vorbehalten, im bis zur Erledigung
des Massnahmeverfahrens sistierten Hauptverfahren Stellung zum Sach-
verhalt zu nehmen.

Pius Imholz, Gesellschafter der Klagerin, war seit dem 4. August 2008 bei
der Beklagten angestellt. Per 27. Januar 2010 wechselte Pius Imholz in-
tern in die Abteilung Verkauf/Aussendienst, wo er bis zu seiner Kiindigung
per Ende 2022 arbeitete.

In seiner Freizeit forschte Pius Imholz an einem Recyclingverfahren fir
Asphalt und Bitumen. Am 25. Oktober 2021 informierte Pius Imholz erst-
mals Karl Gasser, Verwaltungsratsmitglied und CEO der Beklagten, Uber
seine Erfindung, woraufhin ihm Pius Imholz die erfinderische ldee an-
fangs November 2021 offenbarte. Unter Mithilfe des Patentanwaltsbiiros
Rentsch Partner AG, Zirich, wurde ein erster Entwurf der Patentschrift
erarbeitet, der in der Folge ausschliesslich von Pius Imholz Uberarbeitet
wurde. Die Uberarbeitungen fiihrten zum zweiten Entwurf der Patent-
schrift P25590CHO00 vom 20. Dezember 2021, die Pius Imholz wieder
prufte und fir korrekt befand.

Pius Imholz hat nie beabsichtigt, seine erfinderische Leistung an die Be-
klagte zu verschenken. Dass er fur seine |dee ein Entgelt erwartet, hat er
der Beklagten spatestens mit der E-Mail vom 20. Dezember 2021 mitge-
teilt.

Die Beklagte meldete die Erfindung am 25. Januar 2022 zum Patent an,
ohne dies vorgangig mit Pius Imholz abzusprechen. In der Folge versuch-
ten Pius Imholz und die Beklagte eine einvernehmliche Losung zu finden,
was bislang nicht gelang. Strittig ist insbesondere, ob es sich bei der Er-
findung um eine Dienst- oder eine Gelegenheitserfindung handelt.

Um seine erfinderische Idee zu kommerzialisieren, hat Pius Imholz per
15. Dezember 2022 die Klagerin im Handelsregister eintragen lassen und
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der Klagerin mittels Abtretungsvertrag vom 7. Februar 2023 sein Recht
auf das Patent vollstandig Ubertragen.

Anspruch

12.

Durch schriftliche Abrede kann sich der Arbeitgeber den Erwerb von Er-
findungen und Designs ausbedingen, die vom Arbeithehmer bei Aus-
Ubung seiner dienstlichen Tatigkeit, aber nicht in Erflllung seiner vertrag-
lichen Pflichten gemacht werden (Art. 332 Abs. 2 OR). Wurde die Erfin-
dung nicht aufgrund der Arbeitspflicht gemacht, steht sie aber mit der
dienstlichen Tatigkeit in einem Zusammenhang, entsteht das Recht an ihr
in der Person des Arbeitnehmers (sog. Gelegenheitserfindung).®

13.

Nach aktuellem Aktenstand hat die Klagerin glaubhaft dargelegt, dass
Pius Imholz im relevanten Zeitraum als Verkaufer im Aussendienst ange-
stellt war und die strittige Erfindung nicht in Erflllung seiner vertraglichen
Pflichten gemacht hat.

Die Beklagte macht in ihrem Schreiben an Pius Imholz vom 14. Februar
2022 geltend, dass die Weiter- oder Neuentwicklung von Produkten fir
Mitarbeiter im Aussendienst wichtige Nebenaufgaben seien. Dies gelte
insbesondere flr Mitarbeiter mit langjahriger Erfahrung und den entspre-
chenden beruflichen und praktischen Qualifikationen. Durch den direkten
Kontakt mit den Kunden sahen Aussendienstmitarbeiter die Herausforde-
rungen bzw. die Entwicklungsmaoglichkeiten. Nur so kénne die Beklagte
ihre Dienstleistungen und Produkte nach Kundenwiinschen weiterentwi-
ckeln.

Dem jungsten im Recht liegenden Arbeitsvertrag zwischen Pius Imholz
und der Beklagten sind keine Angaben Uber besondere vertragliche (Ne-
ben-)Pflichten zu entnehmen. Allerdings wurden die «Empfehlungen fir
die Arbeitsbedingungen der kaufmannischen und technischen Angestell-
ten und Vorgesetzten» der Schweizerischen Metallunion zum integrieren-
den Bestandteil des Arbeitsvertrags erklart. Diese Empfehlungen liegen
nicht bei den Akten. Gleichwohl erscheint es nach der allgemeinen Le-
benserfahrung aussergewohnlich, dass es zur vertraglichen Pflicht eines
Aussendienstmitarbeiters im Verkauf gehdren soll, erfinderisch tatig zu
werden. Es mag zwar zutreffen, dass es zur arbeitsrechtlichen (Neben-

5 BSK OR-I-PORTMANN/RUDOLPH, Art. 332 N 9.
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)Pflicht von Aussendienstmitarbeitenden gehdéren kann, den Innendienst
Uber die Kundenwinsche, die Herausforderungen und/oder die Entwick-
lungsmadglichkeiten zu informieren; eine daraus abgeleitete arbeitsrechtli-
che Nebenpflicht zum erfinderischen Tatigwerden ist aber nicht glaubhaft
gemacht. Auch die berufliche Qualifikation von Pius Imholz — er ist gelern-
ter Landmaschinenmechaniker mit einer Weiterbildung «Lehrgang Roh-
stoffaufbereitung» flr Betriebspersonal — liefert einstweilen keine Hinwei-
se auf eine entsprechende arbeitsrechtliche Nebenpflicht.

Es ist demnach glaubhaft, dass eine Gelegenheitserfindung vorliegt und
das Recht an der Erfindung originar bei Pius Imholz entstanden ist. In den
bisher vorliegenden Akten finden sich keine Hinweise darauf, dass er das
Recht an der Erfindung an die Beklagte abgetreten hat. Eine Abrede i.S.v.
Art. 332 Abs. 2 OR ist im Arbeitsvertrag ebenfalls nicht getroffen. Ent-
sprechend ist einstweilen davon auszugehen, dass die Klagerin, als
Rechtsnachfolgerin von Pius Imholz, an der Erfindung und der sie betref-
fenden Patentanmeldung berechtigt ist.

Nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil

14.

Die Klagerin muss glaubhaft machen, dass sie ohne Erlass vorsorglicher
Massnahmen einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil erleidet
(Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO), d.h. einen Nachteil, der insbesondere nicht
durch ein fir sie glnstiges Urteil in der Hauptsache wieder gut gemacht
wirde.

In der Botschaft zur ZPO wird ausgefihrt, jede Beeintrachtigung in der
Auslibung absoluter Rechte bedeute einen nicht leicht wiedergutzuma-
chenden Nachteil.® Gemass standiger Praxis des Bundespatentgerichts
genlgt es zur Verneinung des nicht leicht wiedergutzumachenden Nach-
teils nicht, dass dem Patentinhaber finanzielle Wiedergutmachungsan-
spriche zustehen, da es notorisch schwierig ist, diese in der Hohe
rechtsgeniigend zu beweisen.’

15.
Die Beklagte argumentiert, da sie die Erfindung selbst verwenden wolle,
gebe es keinerlei Veranlassung anzunehmen, dass sie die Patentanmel-

6 Botschaft zur Schweizerischen ZPO vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7354
Ziff. 5.19.
7 BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 2019, E. 49 — «Spiralfeder».
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dung fallen lassen oder an Dritte Ubertragen wolle. Die rein spekulative
Annahme, dass die Beklagte die Patentanmeldung fallen lassen kénnte
oder sie versucht habe, die |dee Pius Imholz zu entlocken, sei nicht
glaubhaft gemacht. Pius Imholz sei von Beginn weg in die Ausarbeitung
der Patentanmeldung involviert gewesen und es kénne daher von einer
Anmeldung «hinter dem Ricken» von Pius Imholz nicht die Rede sein.
Ausserdem koénne durch die rechtliche Beratung der Beklagten nicht da-
rauf geschlossen werden, dass sie die Patentanmeldung fallen lassen
oder uUbertragen wolle. Wenn sie das hatte tun wollen, hatte sie dies
langst getan. Die streitgegenstandliche Patentanmeldung sei im Auftrag
und auf Kosten der Beklagten ausgearbeitet und angemeldet worden,
was Pius Imholz von Anfang an bekannt gewesen sei. Er habe daher
nicht davon ausgehen durfen, dass die Anmeldung in seinem Namen er-
folge.

Die Klagerin bestreitet, dass Pius Imholz Uber die Patentanmeldung vom
25. Januar 2022 informiert gewesen sei und eine diesbezlgliche Freiga-
be erteilt habe. Ein Konsens Uber eine geteilte oder alleinige Inhaber-
schaft der Beklagten liege uberdies nicht vor.

16.

Wie die Klagerin zu Recht darlegt, kann aus der E-Mail vom 25. Oktober
2021 nicht geschlossen werden, dass Pius Imholz einer geteilten oder al-
leinigen Inhaberschaft der Beklagten zugestimmt hatte. Auch aus der E-
Mail vom 20. Dezember 2021 ist kein Abtretungswille von Pius Imholz er-
kennbar. Dass die Ausarbeitung der Patentanmeldung im Auftrag und auf
Kosten der Beklagten erfolgte, kann zwar als Indiz dahingehend gesehen
werden, dass sich die Beklagte auch als an der Patentanmeldung berech-
tigt sieht. Allerdings kann aus der eingereichten Korrespondenz nicht ab-
geleitet werden, dass Pius Imholz damit einverstanden war, dass die Be-
klagte die alleinige Inhaberin des Patents sein soll. Es lassen sich den
Akten auch keine weiteren Hinweise darauf entnehmen, dass die Beklag-
te das Patent im alleinigen Namen wird anmelden wollen. Aus der unstrit-
tigen Involvierung von Pius Imholz in die Ausarbeitung der Patentanmel-
dung kann nicht abgeleitet werden, dass er mit der Anmeldung im Namen
der Beklagten einverstanden war. Unter diesen Umstanden ist unter den
geringen Anforderungen ans Glaubhaftmachen bei Registersperren (s.
E. 10) glaubhaft, dass Pius Imholz von der Patentanmeldung im alleini-
gen Namen der Beklagten tberrascht wurde.
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17.

Die Beklagte kann den Anspruch der Klagerin auf Ubertragung der streit-
gegenstandlichen Patentanmeldung insbesondere dadurch vereiteln oder
zumindest erheblich erschweren, dass sie die Anmeldung auf einen Drit-
ten mit (Wohn-)sitz im Ausland Ubertragt. Dass sie die Erfindung selbst
nutzen will, andert daran nichts, da der Dritte der Beklagten eine Lizenz
einrdumen kann.

Zwar ist es richtig, dass es im Verfahren S2019_003 konkrete Anhalts-
punkte dafiir gab, dass die dortigen Beklagten versucht hatten, die dort
strittigen Patentanmeldungen auf eine Gesellschaft mit Sitz in Luxem-
bourg zu Ubertragen.® Daraus kann aber nicht geschlossen werden, dass
eine Registersperre nur bei Vorliegen derartiger konkreter Anhaltspunkte
angeordnet werden kann. Wirde man zuwarten, bis konkrete Anhalts-
punkte fir eine Ubertragung an einen Dritten vorliegen, wiirde der An-
spruch der Klagerin regelmassig vereitelt. In dem S2019_003 zugrunde-
liegenden Sachverhalt war dies nur deshalb nicht der Fall, weil die ver-
suchte Ubertragung an einer strafprozessual verfligten Registersperre
scheiterte.® Aufgrund des geringfiigigen Eingriffs in die Rechtssphare der
Beklagten geniigt deshalb die abstrakte Gefahr der Ubertragung an einen
Dritten, um die Vereitelungsgefahr zu begriinden. Diese abstrakte Gefahr
vermag die Beklagte mit ihren Ausfihrungen nicht zu widerlegen.

Relative Dringlichkeit

18.

Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung ist der Anspruch auf Er-
lass einer vorsorglichen Massnahme verwirkt, wenn der Gesuchsteller,
nachdem er in der Lage ist, das Gesuch einzureichen, mit dessen Einrei-
chung so lange zuwartet, dass ein ordentliches Verfahren, das er im fri-
hesten moglichen Zeitpunkt eingeleitet hatte, eher abgeschlossen ware
als das (verspatet) eingeleitete Massnahmeverfahren (so genannte «rela-
tive Dringlichkeit»). Bei einer durchschnittlichen Dauer von ordentlichen
Verletzungsverfahren vor dem Bundespatentgericht von rund zwei Jahren
bis zum Abschluss der ersten Stufe und einer durchschnittlichen Dauer
von auf Unterlassung gerichteten Massnahmeverfahren von rund acht bis
zehn Monaten ergibt sich daher, dass der Anspruch auf Erlass vorsorgli-
cher Massnahmen prozessual verwirkt ist, wenn er mit der Geltendma-

8 BPatGer, Urteil S2019_003 vom 6. Februar 2009, E. 6.
9 Die zivilprozessuale Registersperre wurde notwendig, weil die Strafverfolgungs-
behorde die Aufthebung der strafprozessualen Sperre angekiindigt hatte.
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chung rund 14 Monate von dem Zeitpunkt an, in dem ein ordentliches
Verfahren hatte eingeleitet werden kénnen, zuwartet. ™

19.

Die Beklagte macht geltend, dass die Klagerin aufgrund des Umstands,
dass die Beklagte die Patentanwalte mandatiert und bezahlt hat, bereits
beim ersten Gesprach am 18. November 2021 hatte erkennen kdnnen,
dass die Beklagte die Erfindung fur sich beansprucht. Aus den Umstan-
den sei klar gewesen, dass die Beklagte das Patent fur sich ausarbeiten
und anmelden lassen wollte. So hatte die Klagerin bereits die Anmeldung
verhindern und entsprechende vorsorgliche Massnahmen beantragen
kénnen. Weiter hatten sich die Gesprache zwischen Pius Imholz und der
Beklagten auf die Hohe der Bonuszahlung beschrankt, was keinen Auf-
schub der Frist rechtfertigen wirde.

Die Klagerin widerspricht und bringt vor, dass Anordnungen vor der Pa-
tentanmeldung nicht moglich gewesen seien und zudem auch kein Grund
daflr bestanden habe, zumal das Recht auf das Patent von Pius Imholz
unbestritten gewesen sei. Ausserdem hatten die Parteien Vergleichsge-
sprache gefihrt, die ebenfalls zu bericksichtigen seien.

20.

Fur die Klagerin (beziehungsweise Pius Imholz) bestand aufgrund der
gemeinsamen Ausarbeitung der Patentanmeldung mit der Beklagten und
der noch offenen Frage der Entschadigung respektive Inhaberschaft kein
Grund, anzunehmen, dass die Beklagte das Patent ohne Ricksprache
mit Pius Imholz zur Anmeldung bringt. Der E-Mail von Pius Imholz vom
20. Dezember 2021 kann jedenfalls kein diesbezligliches Einverstandnis
entnommen werden. Folglich beginnt die Verwirkungsfrist fir die Klagerin
frihestens mit der Kenntnisnahme der Patentanmeldung.

Das den Eingang der Patentanmeldung bestatigende Schreiben des IGE
ist an die Rechtsanwalte der Beklagten adressiert und datiert vom 25. Ja-
nuar 2022. Es bleibt unklar und unbelegt, wann Pius Imholz von der Pa-
tentanmeldung erfuhr. Auf keinen Fall konnte er dies vor der Patentan-
meldung erfahren, und die Patentanmeldung wurde offenbar am 25. Ja-
nuar 2022 oder wenige Tage davor eingereicht (das Datum auf der Kopf-
zeile der Anmeldung deutet daraufhin, dass die Anmeldung tatsachlich
am 25. Januar 2022 eingereicht wurde).

10 BPatGer, Urteil S2018_006 vom 8. Februar 209, E. 13 — «Spiralfeder».
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Selbst wenn man unzutreffend aus der E-Mail vom 20. Dezember 2021
lesen wurde, dass Pius Imholz von der alleinigen Patentanmeldung durch
die Beklagte gewusst hatte und an diesem Zeitpunkt die Verwirkungsfrist
beganne, ware die Klage vom 14. Februar 2023 noch innerhalb der 14-
monatigen Verwirkungsfrist eingereicht worden. Die relative Dringlichkeit
ist mithin zu bejahen.

Verhiltnismassigkeit

21.

Die beantragten Massnahmen greifen vergleichsweise gering in die
Rechtsstellung der Beklagten ein. Diese ist einzig gehindert, Gber die
strittige Patentanmeldung zu verfiigen. Dadurch wird sie zwar in ihrer
wirtschaftlichen Freiheit beschrankt, aber der Nachteil, den die Klagerin
erleidet, falls die Anmeldung an eine Person mit Sitz oder Wohnsitz im
Ausland Ubertragen oder fallengelassen wirde, wiegt schwerer. Die be-
antragten Massnahmen sind daher verhaltnismassig.

Demnach ist das Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen gutzu-
heissen und die mit Verfligung vom 15. Februar 2023 angeordneten Mas-
snahmen sind bis zur rechtskraftigen Erledigung des ordentlichen Verfah-
rens aufrechtzuerhalten.

Aufhebung der Sistierung / Frist fiir Klageantwort im Hauptverfahren

22.
Die Sistierung des Verfahrens 02023_002 wird aufgehoben.

Der Beklagten wird Frist zur Klageantwort und der Klagerin zur Leistung
eines Kostenvorschusses angesetzt (unter Anrechnung des in diesem
Verfahren nicht bezogenen Anteils des Kostenvorschusses, gleich nach-
stehend).

Frist zur Stellungnahme, Vorschuss, Kosten

23.

Der Streitwert wird durch die Klagerin fir das Massnahmeverfahren auf
CHF 50°000 geschatzt. Die Beklagte hat dieser Schatzung nicht wider-
sprochen. Ausgehend von einem Streitwert von CHF 50’000 wird die Ge-
richtsgebihr auf CHF 5000 festgesetzt (Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 KR-
PatGer).
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Die Gerichtsgebihr wird aus dem Vorschuss der Klagerin bezogen
(Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der die Gerichtsgebuhr Ubersteigende Anteil des
Vorschusses wird auf das Verfahren 02023 002 umgebucht. Uber die
Prozesskosten der vorsorglichen Massnahmen ist im Endentscheid zu
befinden (Art. 104 Abs. 3 ZPO).

Der Prasident erkennt:

Die mit Verfligung vom 15. Februar 2023 angeordneten vorsorglichen
Massnahmen bleiben bis zur rechtskraftigen Erledigung des ordentli-
chen Verfahrens 02023 002 in Kraft.

Die Gerichtsgebulhr wird festgesetzt auf CHF 5°000.

Die Gerichtsgebuihr wird vorlaufig der Klagerin auferlegt und mit dem
von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Der nicht bezogene
Anteil des Kostenvorschusses in der Héhe von CHF 3’000 wird auf
das Verfahren 02023 002 umgebucht. Die endglltige Kosten- und
Entschadigungsregelung bleibt dem Hauptsacheverfahren vorbehal-
ten.

Die Sistierung des ordentlichen Verfahrens 02023_002 wird aufge-
hoben.

Der Beklagten wird eine Frist bis 30. Mai 2023 zur Erstattung Kla-
geantwort im ordentlichen Verfahren 02023_002 angesetzt.

Der Klagerin wird eine Frist bis 3. Mai 2023 angesetzt, um im or-
dentlichen Verfahren 02023 002 einen Kostenvorschuss in der Héhe
von CHF 13’000 zu bezahlen.

Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Klagerin unter Beilage
der Stellungnahme der Beklagten vom 6. April 2023 und der Rech-
nung Nr. 1185001983, sowie nach Eintritt der Rechtskraft an das
Institut fir Geistiges Eigentum, je gegen Empfangsbestatigung.

Die Gerichtsferien gelten in diesem Verfahren nicht (Art. 145 Abs. 2 lit. b
ZPO).
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Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Erdffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen gefiuhrt
werden (Art. 72 ff.,, 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Frist ist gewahrt, wenn die Be-
schwerde spatestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht einge-
reicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer
schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung Gberge-
ben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amts-
sprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begrindung mit Anga-
be der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene
Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdefihrende
Partei in Handen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).

St. Gallen, 11. April 2023

Im Namen des Bundespatentgerichts

Prasident Erster Gerichtsschreiber

Dr. iur. Mark Schweizer MLaw Sven Bucher

Versand: 11. April 2023
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