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betreffend das europaische Patent 1 127 032
(DE 699 14 501)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 25. September 2012 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Schramm sowie des Richters Guth, der Richterin

Dipl.-Chem. Dr. Proksch-Ledig, des Richters Dipl.-Chem. Dr. Gerster und der
Richterin Dipl.-Chem. Dr. Minzberg

fur Recht erkannt:

I. Die Klage wird abgewiesen.

Il. Die Klagerin tragt die Kosten des Rechtsstreits.

lll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Héhe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 24. September 1999 beim euro-
paischen Patentamt in der Amtssprache Englisch angemeldeten, die Prioritaten
der europaischen Anmeldung EP 98307761 vom 24. September 1998 und der
britischen Anmeldungen GB 9916174, GB 9916175, GB 9916176 jeweils vom
9. Juli 1999 in Anspruch nehmenden, mit Wirkung fir die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents 1 127 032 B1 (Streitpatent) mit der
Bezeichnung ,MAN-MADE VITREOUS FIBRE PRODUCTS FOR USE IN
THERMAL INSULATION, AND THEIR PRODUCTION* (Synthetische Glasfaser-
produkte fur Warmeisolierung und deren Herstellung), das vom deutschen Pa-
tentamt unter der Nummer 699 14 501 gefuhrt wird.



Das Streitpatent, das mit Hauptantrag in vollem Umfang und drei Hilfsantragen
beschrankt verteidigt wird, umfasst 33 Patentanspruche.

Die nebengeordneten Patentanspriiche 1, 15 und 20 lauten in deutscher Uberset-

zung:

»L. Warmeisolierprodukt umfassend ein im Luftstrom gelegtes,
kinstliches, glasartiges Fasermaterial, in dem Graphit im We-
sentlichen homogen verteilt ist und die Graphitteilchen in dem
kunstlichen, glasartigen Fasermaterial gehalten werden, in-
dem sie durch ein organisches Bindemittel an die Oberflachen

der kunstlichen, glasartigen Fasern gebunden sind.

15. Verwendung eines Produkts nach Anspruch 1 als
Warmeisolierprodukt, vorzugsweise bei einer Temperatur von
-80 bis 800°C.

20. Verfahren zur Herstellung eines Produktes nach Anspruch 1
oder Anspruch 2, umfassend die Bildung einer Wolke aus
kinstlichen, glasartigen Fasern, die von Luft mitgefuhrt wer-
den, durch Zerfasern einer mineralischen Schmelze in einen
Luftstrom, EinschlieRen eines organischen Bindemittels und
von Graphit in einem Teil oder in der ganzen Faserwolke, das
Im-Luftstrom-Legen der Fasern und von Graphit auf eine
Sammelvorrichtung als Bahn und das Umwandeln der Bahn in

ein Vlies.”

Die auf Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar riickbezogenen Patentan-
spruche 2 bis 14, 30 und 31, die auf die Patentanspriche 1 und 15 unmittelbar
oder mittelbar rickbezogenen Patentanspriiche 16 bis 19 und 32 sowie die auf
Patentanspruch 20 unmittelbar oder mittelbar riickbezogenen Patentanspriiche 21
bis 29 und 33 betreffen besondere Ausgestaltungen des patentgegenstandlichen



Waremisolierproduktes, dessen Verwendung oder dessen Herstellungsverfahrens.

Hinsichtlich des Wortlauts dieser Anspruche wird auf die Patentschrift EP 1 127

032 B1 verwiesen.

Die Klagerin greift das Streitpatent in vollem Umfang an und macht den Nichtig-

keitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit geltend. Sie stutzt ihr Vorbringen auf

folgende Druckschriften:

D1:

D1A:

D2:
D3:
D4:
D5:
D6:

D6A:

D7:
D8:
D9:

D10:
D11:

Di2:

D13:
D14:

FR 842 585 A

Ubersetzung der FR 842 585 A

WO 92/04301 Al

US-A-5 244 722

US-A-2 809 397

US-A-3 793 204

SU 367 062 A

Ubersetzung der SU 367 062 A

DE 42 15 468 C2

DE 199 11 559 Al

US 2 225 009

DE 39 28 018 Al

Auszug aus Holleman-Wiberg: ,Lehrbuch der Anorganischen Che-
mie", Walter De Gruyter & Co, Berlin 1971, S. 451

Auszug aus Max Schmidt: ,Anorganische Chemie" Band 1, Biblio-
graphisches Institut AG, Mannheim, 1967, S. 234

EP 0 620 246 Al

Prioritditsdokument EP 98 307 761 vom 24. September 1998

Die Klagerin ist der Ansicht, die Gegenstédnde der Patentanspriche 1, 2, 4 bis 12,

15 bis 21, 24 und 30 bis 33 seien vor dem Hintergrund des nachgewiesenen
Standes der Technik, namlich D1, D2, D3, D5, D8 und D9 nicht neu. Die Gegen-

stande der Patentanspriche 1, 15 und 20 beruhten auf3erdem nicht auf einer er-

finderischen Tatigkeit. Sie seien insbesondere von der Kombination der Entge-



genhaltungen D2 und D5 oder von D2 in Verbindung mit dem in D5, D7 und D13
dokumentierten allgemeinen Fachwissen nahegelegt. Dies gelte auch fur die Ubri-
gen Patentanspriche, deren weitere Merkmale lediglich im Belieben des Fach-

manns liegende Selbstverstandlichkeiten darstellten.
Die Klagerin stellt den Antrag,

das europdische Patent 1 127 032 mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland flr nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, hilfsweise die Klage mit der Mal3gabe ab-
zuweisen, dass das Streitpatent die Fassung eines der Hilfsan-

trage 1 bis 3 gemaf Schriftsatz vom 12. September 2012 erhélt.

In Patentanspruch 1 aller Hilfsantrdge wird die Obergrenze der Produktdichte mit

,von nicht mehr als 120 kg/m**

definiert. Hilfsantrag 2 enthalt in Patentanspruch 1
zusatzlich das Merkmal, dass die Maximalmenge an Graphit 7 Gew.% betragt und
die Patentanspriche 11 und 21 werden gestrichen. Hilfsantrag 3 enthalt in Pa-
tentanspruch 1 daruber hinaus das Merkmal, dass die Obergrenze der BET-Ober-

flache der Graphitteilchen nicht mehr als 40 m?/g betragt.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klagerin in allen Punkten entgegen und ver-

weist auf folgende Dokumente:

Bl EP1127032B1

B2 Bescheid der Einspruchsabteilung des europdischen Patentamts
vom 15. September 2009 betreffend Anmeldungsnummer/Patent-
nummer 99947421.6 — 1218/ 1127032



B3 Einstellungsentscheidung tber das Einspruchsverfahren nach Riick-
nahme des Einspruchs betreffend Anmeldungsnummer/Patentnum-
mer 99947421.6 — 1218/ 1127032 vom 19. Januar 2010

B4 Atul Dahiya et al, Dry-Laid Nonwovens, updated April 2004, Interne-
tausdruck vom 21. September 2011

B5 Ullmanns Encyklopadie der technischen Chemie, 4. Aufl., Band 14,
Verlag Chemie, Weinheim 1977, S: 595 bis 596

Entscheidungsgrinde

Die auf den Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfahigkeit (Art. 1l 8§ 6 Abs. 1
Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit a EPU) gestiitzte Klage ist zulassig. Sie

erweist sich jedoch nicht als begrindet.

1. Das Streitpatent betrifft Wé&rmeisolationsprodukte auf Basis von kunstlichen
glasartigen Fasern (MMVF), die auf einfache Weise modifiziert sind, um eine ver-
besserte Warmeisolierung zu ergeben, wie durch einen reduzierten A-Wert ange-

zeigt wird.

Es ist bekannt, dass MMVF-Produkte in Abhangigkeit von ihrem beabsichtigten
Einsatz allgemein entweder durch nasses Legen oder im Luftstrom Legen herge-
stellt werden kdnnen. Das nasse Legen wird fur Produkte verwendet, die eine
hohe Baufestigkeit und hohe Dichte aufweisen sollen. Dies beinhaltet das Bilden
einer Aufschlammung in Wasser von MMVF zusammen mit verschiedenen Additi-
ven und Formen der Aufschlammung zu der gewiinschten Gestalt. Derartige Pro-
dukte haben typischerweise eine Dichte von tiber 400 und haufig tber 750 kg/m?.
Fur die herkdbmmliche Wéarmeisolierung, z.B. bei Wanden und Déachern von Bau-
werken, sind dichte Produkte dieser Typen im allgemeinen unzweckmaRig. Es
werden stattdessen im Luftstrom gelegte MMVF-Vliese mit niedriger Dichte ver-
wendet. Diese werden durch im Luftstrom gelegte MMVF-Fasern als Bahn und



Umwandeln der Bahn zu einem Vlies, z. B. durch eine Kombination von kreuzwei-
sem Aufeinanderlegen, Komprimieren und Harten des Bindemittels in der Bahn,
hergestellt. Typische Warmeisoliermaterialien dieses Typs haben Dichten von 10
bis 300 kg/m?, gewshnlich unter 180 kg/m®. Die Warmeleitfahigkeit hangt von ei-
ner Reihe von Faktoren ab, einschlief3lich der chemischen Zusammensetzung der
Faser, des Bereichs der FasergroRen, des Umfangs an Teilchen mit UbergroRe

und der Dichte des Vlieses.

Es hat verschiedene Vorschlage gegeben, um die Warmeleitfahigkeit oder den A-
Wert irgendeines bestimmten MMVF-Vlieses durch Aufnahme von verschiedenen
Additiven in das Vlies zu verbessern. Schon 1937 ist vorgeschlagen worden, die
Isoliereigenschaften von Glasfilamenten oder Silicat-, Mineral- oder Schlacken-
filamenten in Form einer Wolle durch Aufnahme einer pulvrigen Substanz, die die
Filamente umgibt und die Raume zwischen ihnen vollstandig oder teilweise fuillt,
zu verbessern. Die Reduzierung der Warmeleitfahigkeit bei hohen Temperaturen
durch Einblasen von Additiven, wie Silizium, Germanium, Rul3 oder faserartigem
Kaliumtitanat wurde bereits angestrebt. Diese Vorschlage haben sich technisch
oder wirtschaftlich nicht bewahrt. Auch werden Glaswollplatten produziert, die im
Vakuum eingebettet werden. Diese enthalten ein sehr kleinteiliges Material, wie
pyrogene und gefallte Kieselsédure, andere Kieselsauren oder Graphit. Es ist auch
bekannt, Graphitfasern, die mit organischen Fasern gemischt sind, oder Graphit
enthaltende organische Fasern in verschiedene Strukturen aufzunehmen, um die
mechanischen Eigenschaften zu verbessern. All dies steht aber nicht in Beziehung
zur Verbesserung der Warmeisoliereigenschaften einer im Luftstrom gelegten
MMVF-Warmeisolierung (vgl. Streitpatent DE 699 14 501 T2 Abs. [0001, 0002,
0003,0008, 0009, 0010, 0011, 0012 und 0013]).

Davon ausgehend liegt dem Streitpatent die objektive Aufgabe zugrunde, luftge-
legte Fasermaterialien mit verbesserten Warmeisoliereigenschaften, d. h. verrin-
gerter Warmeleitfahigkeit ausgedriickt als A-Wert bereitzustellen (vgl Streitpatent
Abs. [0001, 0013])



2. Diese Aufgabe wird durch das Warmeisolierprodukt nach Patentanspruch 1
mit folgenden Merkmalen geldst:

(M1) Warmeisolierprodukt umfassend ein kinstliches, glasarti-

ges Fasermaterial, bei dem

(M2) das kunstliche, glasartige Fasermaterial in einem Luft-

strom gelegt worden ist,

(M3) und in dem kunstlichen, glasartigen Fasermaterial Graphit

im Wesentlichen homogen verteilt ist,

(M4)  sowie die Graphitteilchen in dem kunstlichen, glasartigen
Fasermaterial gehalten werden, indem sie durch ein orga-
nisches Bindemittel an die Oberflachen der kinstlichen,

glasartigen Fasern gebunden sind.

3. Zustandiger Fachmann ist ein Team aus einem Ingenieur, der tber mehrjah-
rige Industrieerfahrung bei der Herstellung von Dammmaterialien verfugt und ei-
nem Diplomchemiker, der sich mit Mineralfasern, Bindemitteln und Additiven aus-

kennt.

4. Der erteilte und weiterhin geltende Patentanspruch 1 gemal3 Hauptantrag geht
auf die ursprunglichen Anspriche 1 und 10 i. V. m. S. 5 Z. 30 bis 32 der Erstun-
terlagen (WO 00/017120 A1) zurtick. Die Patentanspriiche 2 bis 31 sind aus den
ursprunglichen Ansprichen 2 bis 9 und 11 bis 32 ableitbar. Die Anspriiche 32 und
33 basieren auf dem urspringlichen Anspruch 31. Die Anspruchsfassung ist daher
aus den ursprunglichen Unterlagen ableitbar, was auch von der Klagerin nicht in

Abrede gestellt wurde.

5. Die Prufung der Patentfahigkeit erfordert regelmafiig eine Auslegung des Pa-
tentanspruchs, bei der dessen Sinngehalt in seiner Gesamtheit und der Beitrag,



den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu be-
stimmen sind. Die Bestimmung des Sinngehalts eines einzelnen Merkmals muss
stets in diesem Kontext erfolgen, aus dem sich ergeben kann, dass dem Merkmal
eine andere Bedeutung zukommt als einem entsprechenden Merkmal in einer zum
Stand der Technik gehdrenden Entgegenhaltung. Denn fir das Verstandnis ent-
scheidend ist die Funktion, die das einzelne technische Merkmal fur sich und im
Zusammenhang mit den Ubrigen Merkmalen des Patentanspruchs bei der Her-
beiftihrung des erfindungsgemalen Erfolgs hat (BGH Urteil vom 17. Jul 2012 —
X' R 117/11, Rdn. 27 — Polymerschaum m. w. N., vero6ffentlicht in juris).

Das Merkmal (M2), wonach das kinstliche, glasartige Fasermaterial in einem
Luftstrom gelegt worden ist, ist als Verfahrensmerkmal zur Kennzeichnung eines
Erzeugnisses geeignet, sofern sich aus dem angegebenen Herstellungsweg durch
diesen bedingte Merkmale des daraus hergestellten Erzeugnisses ergeben, die
das Erzeugnis als anspruchsgemald qualifizieren (vgl BGH GRUR 2001, 1129 —
zipfelfreies Stahlband). Dies ist hier der Fall. Denn, wie aus der Beschreibungs-
einleitung hervorgeht, sind zur Herstellung von MMVF-Produkten zwei prinzipielle
Herstellungswege, namlich nasses Legen oder Legen im Luftstrom bekannt, die
Produkte insbesondere unterschiedlicher Dichte liefern, wobei die luftgelegten
Produkte durch ihre niedrigere Dichte zur Warmeisolierung von Bauwerken geeig-
neter sind (vgl. Streitpatent Abs. [0002] und [0008]). Im Gegensatz zur Auffassung
der Klagerin ist dieses Merkmal daher nicht als unbeachtlich aufzufassen, sondern
als kennzeichnendes Merkmal der vom Patentanspruch 1 des Hauptantrags um-
fassten Warmeisolierprodukte, das zur Abgrenzung der Warmeisolierprodukts ge-
genuiber dem Stand der Technik herangezogen werden kann.

Des Weiteren weist das Warmeisolierprodukt gemald Patentanspruch 1 des
Hauptantrags nach Merkmal (M3) Graphit auf. In der Patentschrift ist angegeben,
was unter dem Begriff Graphit zu verstehen ist. Demnach wird zwar nattrlicher
und synthetischer Graphit umfasst, aber Ruf3, auch durch Pyrolyse erhalten, der in
Wirklichkeit Aggregate winziger Graphitkristalle darstellt (vgl. D12), oder andere
amorphe Formen oder verkohltes organisches Material fallen nicht unter diese
Begriffsbestimmung (Streitpatent Abs. [0025]). Der Auffassung der Klagerin, dass
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der Begriff ,,Graphit® so auszulegen sei, dass jeglicher Kohlenstoff, der nicht Dia-
mant ist, als Graphit zu betrachten sei, kann damit nicht gefolgt werden. Die Be-
griffsbestimmung im Streitpatent ist maRRgeblich, denn in Patentschriften stellen
die dort gebrauchten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon dar (vgl BGH
GRUR 1999, 909 — Spannschraube).

6. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Hauptantrags ist neu.

D2 beschreibt ein Warmeisolationsmaterial umfassend eine Faserplatte einer
Dichte von 128 bis 449 kg/m® bei dem ein teilchenférmiges Material in den Zwi-
schenraumen der Platte eingelagert ist. Dieses teilchenformige Material kann Gra-
phit sein. Das Fasergebilde wird durch Legen im Luftstrom hergestellt, worauf
auch die Dichte hinweist, die mit der im Streitpatent angegeben Dichte von 10 bis
300 kg/m? fiir luftgelegte Fasermaterialien tiberlappt (Anspruch 1, S. 1 Abs. 1, S. 3
Z.20 bis 27, S. 5 Z. 26 bis 29 und S. 7 Z. 24 bis 30 i. V. m. Fig. 4). Das Warme-
isolationsmaterial enthalt aber kein Bindemittel (Anspruch 1). Die Figur 1 veran-
schaulicht neben der Angabe im Anspruch 1, dass kein Bindemittel auf den Fa-
sern aufgebracht ist, dass das teilchenférmige Material in den Zwischenrdumen
(Hohlraumen) des Fasergebildes vorliegt, und nicht an den Fasern anhaftet. Auch
in der Beschreibung wird nicht darauf hingewiesen, dass ein Bindemittel vorhan-
den sein kdnnte. Auf S. 6 Z. 12 bis 16 wird erlautert, dass es sehr wiinschenswert
sei, dass die Glasfasern sauber sind und kein Bindemittel, insbesondere kein or-
ganisches Bindemittel, enthalten sollen. Dies bedeutet im Gegensatz zur Auffas-
sung der Klagerin nicht, dass bei D2 auch ein Fasermaterial mit einem Bindemittel

verwirklicht werden soll. Das Merkmal (M4) ist damit bei D2 nicht erfullt.

D1 betrifft ein pordses Fasergebilde, bestehend aus auf Silicaten basierenden Fa-
sern (Glasfasern), bei dem auf den Fasern ein organisches Bindemittel aufge-
bracht wird, das anschlie3end teilweise oder vollstandig in Kohlenstoff Uberfihrt
wird (Anspriiche 1 und 4). Graphit wird in D1 als Form des Kohlenstoffs nicht er-
wahnt. Damit ist jedenfalls das Merkmal (M3) nicht erftillt. Aul3erdem ist nicht an-

gegeben auf welche Weise das Fasergebilde hergestellt wird. Auch Dichteanga-
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ben oder ahnliches finden sich nicht. Bevorzugt werden aber bei D1 die Fasern
parallel zueinander in den jeweiligen Richtungen des Gebildes angeordnet (D1a:
S. 6 Z. 26 bis 28), was gegen die Verwirklichung des Merkmals (M2) in D1 spricht.
Die in einer Form vorliegende Mineralwolle der D3 ist zwar mit einem Binder stabi-
lisiert und kann Graphit enthalten (Anspruch 1 i. V. m. Sp. 2 Z. 42 bis 46). Diese
wird aber nicht luftgelegt, sondern im Nassgussverfahren (molded casting) herge-
stellt, was vom Gegenstand des Anspruchs 1 abweichende Eigenschaften be-
dingt. Das Merkmal (M2) ist damit bei D3 jedenfalls nicht erfullt. Das Warmeisola-
tionsmaterial der D5 enthélt zwar zufallig angeordnete Fasern, die mit einem Bin-
demittel verbunden sind und in das Graphitflocken eingebracht sind. Das Material
wird aber in einem Vakuum-Nassverfahren hergestellt, womit jedenfalls Merkmal
(M2) nicht erfullt ist. Auch sind die Fasern der D5 aus Kohlenstoff gewonnene Fa-
sern oder refraktare Fasern, die kinstliche glasartige Fasern gemafd Anspruch 1
nicht umfassen (Sp.2 Z.32 bis 50 i. V. m. Anspruch 1). D8 beschreibt Mine-
ralwollebahnen mit organischem Bindemittel und Graphit als eingelagerte ather-
mane Partikel (Anspruch 1, Sp. 1 Z. 25 bis 47). Das Merkmal (M2), d. h. das
kiinstliches glasartiges Fasermaterial in einem Luftstrom gelegt worden ist, ist
aber nicht verwirklicht. Gemald D9 werden Glasfasern mit aus organischen Kleb-
stoffen gebildeten Kohlenstoff gebunden. Graphit wird dabei nicht erwéhnt (An-
spruch 1, S. 1 li. Sp. Z. 47 bis 52).

Die weiteren Entgegenhaltungen liegen vom Gegenstand des Anspruchs 1 weiter
entfernt. D4 betrifft eine selbstschmierende Abdichtung mit Asbestfasern und ei-
nem feinteiligen Abrasiv (Anspruch 1). Aus D6 geht eine Schlichte fur Glasfasern
auf Basis einer wassrigen Emulsion mit Kolloidgraphit und Polymethylphenylsilo-
xan hervor (D6a Anspruch 1). Aus D7 sind Verbundddmmstoffkdrper bekannt, die
aus einem bekannten anorganischen oder organischen Dammstoff, beispielsweise
einer Glas- oder Steinfasermatte, durch Umschdumen mit einer Suspension aus
Alkaliwasserglas, mineralischen Fillstoffen und einem Treibmittel hergestellt wer-
den, wobei als mineralischer Fullstoff unter anderem Graphit eingesetzt werden
kann (Ansprtiche 1, 4 und 5). D10 beschreibt Flachenelemente aus Glaswolle mit
Streifen aus mit Graphit getranktem Glasfaservlies (Sp. 3 Z. 49 bis 56). D13 offen-
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bart Formkorper aus Polystyrol-Hartschaum. D11 und D12 betreffen Auszige aus
Lehrblchern fur anorganische Chemie.

7. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Hauptantrags beruht auch auf

einer erfinderischen Téatigkeit.

Dem Streitpatent liegt, wie vorstehend ausgefuhrt, die Aufgabe zu Grunde, die
Warmeisoliereigenschaften von im Luftstrom gelegten MMVF-Warmeisolierungen
zu verbessern. Zur Losung der Aufgabe geht der Fachmann von bekannten luft-
gelegten Warmeisolierprodukten aus. D2 beschreibt als einzige Entgegenhaltung
luftgelegte Warmeisolierprodukte und stellt damit fur den Fachmann den Aus-
gangspunkt zur Loésung der Aufgabe dar. Wie vorstehend dargelegt, sind aus D2
Produkte bekannt, die in einem luftgelegten glasartigen Fasermaterial 5 bis
40 Gew.-% eines teilchenférmigen Materials in den Zwischenraumen der Faser-
platte enthalten. Diese Produkte weisen kein organisches Bindemittel auf, sondern
das bevorzugt als teilchenférmiges Material eingesetzte Siliziumdioxid, insbeson-
dere amorphe Siliziumdioxid, wirkt dabei als eine Art Bindemittel, das die Glasfa-
sern in der plattenartigen Struktur zusammenhalt (Anspriiche 1, 4 und 6 i. V. m.
S.4Z.4bis7und S. 6 Z. 3 bis Z. 25). Zwischen den Fasern befinden sich grol3e
Absténde und Hohlrdume, die mit teilchenférmigem Material gefillt sind, wobei auf
den Fasern nur wenige Teilchen vorliegen (Fig. 2i.V.m. S. 6 Z. 3 bis 11). Die An-
gabe in D2, dass die Glasfasern insbesondere kein organisches Bindemittel ent-
halten sollen, da dadurch ein Ausgasen von organischem Material im Vakuum
vermieden wird, kann daher im Gegensatz zur Auffassung der Klagerin nicht so
verstanden werden, dass das Produkt gemafd D2 nur bevorzugt kein organisches
Bindemittel enthalt (S. 6 Z. 13 bis 25). Auch aus dem Herstellungsverfahren der
bekannten Produkte lasst sich die Verwendung eines organischen Losungsmittels
nicht entnehmen. Denn dabei wird wahrend des Luftlegeverfahrens der Glasfasern
eine wassrige Suspension von Siliziumdioxidteilchen auf die nach unten sich be-
wegenden Glasfasern aufgespriht, wobei in der heilden Umgebung die Flissigkeit
der Suspension verdampft, bis die Fasern das Sammelband erreicht haben (S. 7
Z.31bis S.8Z.8i. V. m. Fig. 4). Neben Siliziumdioxid wird in D2 zwar auf Graphit
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als teilchenférmiges Material hingewiesen (S.5 Z. 26 bis 29). Aber auch in Zu-
sammenhang mit Graphit findet sich in D2 kein Hinweis, dass ein Bindemittel ein-
gesetzt werden soll. Die Fullung stellt gemafld D2 jedenfalls unabhéngig davon ob
bevorzugt Siliziumdioxid oder Graphit eingesetzt wird, eine gute Barriere gegen
den Warmeubergang durch Warmeleitung von Gasen dar (S. 3 Z. 28 bis 30). Mit
diesem Material wird also bereits eine dem Streitpatent vergleichbare Aufgabe
geldst, namlich u. a. die Warmeisoliereigenschaften von luftgelegten Warmeiso-
lierprodukten auf Glasfaserbasis zu verbessern (S. 3 Abs. 2). Einen Hinweis die
Aufgabe gemald den Merkmalen des Anspruchs 1 des Hauptantrags zu losen,
namlich Graphit als teilchenférmiges Material auszuwéhlen und dieses dann mit
einem organischen Bindemittel auf das Fasermaterial aufzubringen, kann aber der
Fachmann D2 nicht entnehmen. Bei D2 wird im Gegenteil nicht nur kein organi-
sches Bindemittel verwendet, sondern ausdrucklich davon abgeraten, ein Binde-
mittel, insbesondere ein organisches Bindemittel zu verwenden. Denn die einge-
brachten Teilchen, hier Siliciumdioxidpartikel, wirken bereits als Bindemittel, das
die Glasfasern zusammenhalt (S. 6 Z. 12 bis 20).

Der Fachmann erhélt auch aus D5 keine Anregung, ausgehend von D2 nunmehr
ein organisches Bindemittel zur Bindung von Graphitteilchen an die Oberflachen
der kinstlichen, glasartigen Fasern zu verwenden. Denn die D5 betrifft, wie vor-
stehend dargelegt, ein Faserisolationsmaterial durch Formung aus Kohlenstoff
gewonnener Fasern oder refraktarer Fasern mit Graphitplattchen und Stéarke, bei
dem die Graphitplattchen orthogonal zur Richtung des Warmeflusses durch das
Formmaterial orientiert sind (Anspruch 1, Abstract, Sp. 2 Z. 1 bis 10). Die Vakuum-
Formung eines Slurry erfolgt dabei in einer Form und die Starke wird dann in
inerter Atmosphare verkohlt (carbonize) (Anspruch 4, Beispiel). Mit diesem Mate-
rial wird die Aufgabe gel6st, ein verbessertes Faserisolationsmaterial bereitzu-
stellen, bei dem der Warmedurchgang durch das Material bei reduzierter Warme-
leitfahigkeit verringert ist, wenn das Material Temperaturen oberhalb von 1000 F
(540°C) ausgesetzt wird (Sp. 1 Z. 63 bis Sp. 2 Z. 1). D5 kann den Fachmann in
Zusammenschau mit D2 hdchstens dazu anregen, unter den Fullmaterialen Gra-

phit als den Warmedurchgang verringerndes Material auszuwéahlen und damit
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auch ein Material niedriger Dichte bereitzustellen (Sp. 4 Z. 20 bis 35). Eine Anre-
gung oder einen Anlass, die streitpatentgemal3e Aufgabe durch den Gegenstand
des Anspruchs 1 des Streitpatents gemald Hauptantrag ausgehend von D2 zu 16-
sen, namlich ein Produkt bereitzustellen, bei dem Graphit durch ein organisches
Bindemittel an die Oberflachen der luftgelegten, kunstlichen, glasartigen Fasern
gebunden ist, kann daher D5 nicht liefern, da D5 ausschliel3lich nassgeformte

Produkte mit vom Streitpatent verschiedener Zielrichtung beschreibt.

Eine Betrachtungsweise der, dass namlich der Fachmann von D5 ausgeht und in
Zusammenschau mit D2 die Aufgabe |0st, kann bereits deshalb nicht durchgreifen,
da der Fachmann zur Lésung der Aufgabe sich zunachst mit dem Nachstliegen-
den befasst, ndmlich einem Warmeisoliermaterial auf Basis luftgelegter glasartiger
Fasermaterialien und nicht einem in einem Nassformverfahren hergestellten Wér-
meisoliermaterial auf der Basis von Kohlenstofffasern bzw refraktaren Fasern fur
Hochtemperaturanwendungen (vgl BGH GRUR 2010, 607 — Fettsdurezusammen-

setzung).

Auch die Zusammenschau von D2 mit den Druckschriften D7 und D13 kann den
Gegenstand des Anspruchs nicht nahelegen. Denn D7 betrifft zunachst keine luft-
gelegten Warmeisolierprodukte sondern geschaumte Verbunddammestoffe, die aus
einer Vielzahl von Dammstoffen hergestellt werden kénnen. Nach der Tabelle 1
zéhlen dabei auch Glasfasern ohne Bindemittel und daraus gebildete Platten mit
Bindemittel als Ausgangsmaterialien dazu. Mit Graphit als mineralischer Fullstoff
kann durch Aufschdumen eines Gemisches mit Alkaliwasserglas ein anorgani-
scher Dammstoff niedriger Rohdichte und damit ginstiger Warmeleitzahl und &u-
Rerst hoher Hitzebesténdigkeit gebildet werden (S.5 Z. 17 bis 20). D13 betrifft
Formkorper aus Polystyrol-Hartschaum, die mit einem athermanen Material ver-
sehen sind. Als athermane Materialien werden dabei eine Reihe Infrarotstrahlen
absorbierende Materialien aufgezahlt, unter anderem Nichtmetalloxide, wie Silizi-
umdioxid, und Graphit (Anspruch 1 i. V. m. Sp. 3 Z. 26 bis 32). D7 und D13 bele-
gen damit lediglich, dass Graphit als Infrarotstrahlen absorbierendes Material fir
die Anwendung in Warmeisolierprodukten geeignet ist. Diese Druckschriften kon-
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nen aber den Fachmann nicht dazu anregen, zur Lésung der Aufgabe in Zusam-
menschau mit D2 gemal} Streitpatent Graphitteilchen in einem luftgelegten, kiinst-
lichen, glasartigen Fasermaterial durch ein organisches Bindemittel an die Ober-

flachen dieser Fasern zu binden.

Auch das Einbeziehen der weiteren Druckschriften kann in Zusammenschau mit
D2 den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht nahelegen. Daraus ergeben sich keine
zusatzlichen Anhaltspunkte, die den Fachmann zur Lésung der Aufgabe gemaf
Anspruch 1 des Hauptantrags anregen kdonnten. Diese wurden in der mundlichen
Verhandlung auch nicht mehr in Betracht gezogen.

8. Der Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag hat daher Bestand. Mit ihm haben
die darauf mittelbar und unmittelbar riickbezogenen Anspriche 2 bis 14, 30 und
31, die vorteilhafte Ausfuhrungsformen des Warmeisolierprodukts des Patentan-

spruchs 1 betreffen, ebenfalls Bestand.

9. Der nebengeordnete Anspruch 15 ist auf die Verwendung des
Warmeisolierprodukts nach Anspruch 1 und der nebengeordnete Anspruch 20 ist
auf das Verfahren zur Herstellung des Warmeisolierprodukts nach Anspruch 1 ge-
richtet. Bezlglich Neuheit und erfinderischer Tatigkeit gelten fur diese Anspriche
die oben fir den Anspruch 1 dargelegten Gesichtspunkte gleichermal3en, sodass
auch diese Anspriiche Bestand haben. Mit diesen Ansprichen haben die mittelbar
und unmittelbar auf den Anspruch 15 riickbezogenen Anspriiche 16 bis 19 und 32
sowie die auf Anspruch 20 mittelbar und unmittelbar riickbezogenen Anspriiche 21
bis 29 und 33, die besondere Ausgestaltungen der Verwendung nach Anspruch 5
und des Verfahrens nach Anspruch 20 betreffen, ebenfalls Bestand.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG
I. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.
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