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gegen

betreffend das européische Patent 2 415 577
(DE 60 2004 047 685)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 19. Marz 2019 durch den Vorsitzenden Richter Voit,
den Richter Dr. agr. Huber, die Richterin Martens sowie die Richter

Dr.-Ing. Dorfschmidt und Dipl.-Ing. Brunn
fur Recht erkannt:
Das europdische Patent 2 415 577 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang
der Patentanspruche 1, 2, 3 und 5 fr nichtig erklart.
II. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.
lll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in H6he von 120 %

des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreck-

bar.



Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen Patents 2 415 577
(Streitpatent), das am 23. Juni 2004 unter Inanspruchnahme einer US-amerikani-
schen Prioritdt vom 24. Juni 2003 (US 482359 P) angemeldet worden ist. Beim
Deutschen Patent- und Markenamt wird das Streitpatent unter dem Aktenzeichen
DE 60 2004 047 685.4 gefuhrt. Es tragt die Bezeichnung: ,METHODS TO
PRODUCE GEL SHEETS* (,Verfahren zur Herstellung von Gelfolien*) und um-
fasst 15 Patentanspriiche, von denen nur die nebengeordneten Verfahrensan-

spruche 1, 2, 3 und 5 mit den Nichtigkeitsklagen angegriffen sind.

Diese Patentanspriiche lauten nach der Streitpatentschrift EP 2 415 577 B1 in der

englischen Verfahrenssprache wie folgt:

1. A process for continuously casting solvent filled con-
tinuous sheets of fiber-reinforced flexible gel mate-
rial, comprising:

continuously combining a sol (11) and a gel in-
ducing agent (12) to form a catalyzed sol;
providing a first moving element (18) and a sec-
ond moving element (18), the second moving
element moving in the same direction as the first
moving element;

providing a batting (17) as layers or sheets of



fibrous materials between the first (18) and the
second moving element (18);

combining the catalyzed sol with the batting (17);
and

forming a gel sheet of the combination having a
first surface and a second surface by dispensing
the catalyzed sol such that the first surface of
the catalyzed sol iz in communication with the
first moving element (18) and the second sur-
face of the catalyzed sol is in communication
with the second moving element (18), wherain
the first moving element (18) and the second
moving element (18) are moving at a predeter-
mined rate effective to allow gelation to ocour to
the catalyzed sol on the first moving element
(18) and the second moving element (18).

2. Aprocess for continuously casting solvant filled con-
tinuous sheets of fiber-reinforced flexible gel mate-
rial, comprising:

providing a first moving element {18) and a sec-
ond moving element (18), the second moving
element (18) moving in the same direction as
the first moving element (18);

providing a batting (17) as layers or sheets of
fibrous matenals between the first {(18) and the
second moving element (18);

dispensing the sol (11) on to the first moving
element (18) and combining it with the batting
(17);

farming a sol sheet of the combination having a
first surface and a second surface by dispensing
and combining the sol {11) such that the first
surface of the sol (11) is in communication with
the first moving element (18) and the sscond
surface of the sol (11) is in communication with
the second maoving element {18); and

inducing gelation of the sol sheet by a process
selacted from the group consisting of (a) a chem-
ical process, and (b) dissipating a predeter-
mined quantity of energy from an energy source
into a cross-sectional area of the sol.



3. A process for continuously casting solvent filled con-
tinuous sheets of fiber-reinforced flexible gel mate-
rial, comprising:

continuously forming a gel sheet by dispensing
catalyzed sol onto a moving element (28; 77) at
a predetermined rate and combining it with a
batling (27; 75) provided as layers or sheats of
fibrous materals; and

inducing gelation in the combination in the mov-
ing element (28; 77) by a process selected from
the group consisting of (a) a chemical process,
and (b) dissipating a predetermined guantity of
energy from an energy source into a cross-sec-

tional area of the sol,

5. A process for continuously casting solvent filled con-
tinuous sheets of fiber-reinforced flexible gel mate-
rial, comprising:

continuously combining a sol (21; 70) and a gel
inducing agent {22; 71) to form a catalyzed sol;
and

forming a gel sheet by dispansing the catalyzed
sol onto a moving element (28; 77) at a prede-
termined rate effective and combining it with a
batting (27: 75) provided as layers or sheets of
fibrous materials to allow gelation to occur o the
combination on the moving elemeant (28; 77).



In deutscher Ubersetzung nach der Streitpatentschrift lauten die Patenansprii-
che 1, 2,3 und5:

1. Verfahren zum kontinuierlichen Gielen van kontinu-
ierlichen Bahnen von mit Lésungsmittel gefilitem
flexiblem faserverstarktem Gelfolienmaterial, wm-
fassend:

Kontinuiediches VYerginigen eines Sols (11) und
eines Gel-induzierenden Mittels (12) unter Bil-
dung eines akfivierten Sols;

Bersitstellen eines ersten Bewegungselements
(18) und eines zweiten Bewegungsselements
{18}, wobei das zweite Bewegungselement sich
in derselben Richtung wie das erste Bewe-
gungselemeant bewegt;

Bergitstellen eines Wattematerials (17) als
Schichten cder Bahnen von Fasermaterial zwi-
schen dem ersten (18) und dem zweiten (18)
Bewegungselement;

Verainigen des aktivierten Sols mit dem Watte-
material {17) ;

sowie Bilden einer Gelfolie aus der Kombinati-
on, die eine erste Oberflache und eine zweile
Oherflache aufweist, durch Abgabe des aktivier-
ten Sols, sodass die erste Oberflache des akfi-
vierten Sols in Verbindung mit dem ersten Be-
wegungselemeant (18) steht, wobei das erste Be-
wegungselemant (18) und das zweite Bewe-
gungsalement (18) sich bei giner vorbestimmten
Geschwindigkeit bewegen, dig wirksam ermag-
licht, dass die Gelbildung des aktivierten Sols
auf dem ersten Bewegungselement (18) und
dem zweiten Bewegungselement (18) wirksam
erfolagt.

2. Verfahrenzum kontinuierlichen Gielen von kontinu-
ierlichen Bahnen von mit Losungsmittel gefulltem



flexiblem Gelmaterial, umfassend:

Bereitstellen eines ersten Bewegungselements
(18) und eines zweiten Bewegungselements
(18), wobei das zweite Bewegungselement (18)
sich in derselben Richtung bewegt wie das erste
Bewegungselement {18);

Bereitstellen eines Wattematerals (17) als
Schichten oder Bahnen von Fasermaterial zwi-
schen dem ersten Bewegungselement(18) und
dam zweiten Bewegungselemant (18);
Abgabe des Sols (11) aufdas erste Bewegungs-
element (18) und Vereinigung desselben mit
dem Wattematerial (177;

Bilden einer Gelfolie aus der Kombination, die
eine erste Oberflache und eine zweite Oberfla-
che aufweist, durch Abgabe und Vereinigen des
akfivierten Scls (11), sodass die erste Oberfl3-
che des aktivierten Sols (11) in Verbindung mit
dem ersten Bewegungselement (18) steht, und
die rweite Oberflache des Sols (11) in Verbin-
dung mit dem zweiten Bewegungselameant (18)
steht; sowie

Induzieren der Gelbildung der Solbabhn durch
ein Verfahren, ausgewahlt aus der Gruppe, be-
stehend aus (a) einem chemischen Verfahren
und (b} Abgabe einer vorbestimmten Energie-
menge aus einer Energieguelle auf eine Quer-
schnittsfldche des Sals,

Yerfahren zum kontinuierichen Gielien von kontinu-
ierlichen Bahnen von mit Lésungsmittel gefilltem
flexiblem faserverstarktem Gelfolienmaterial, um-
fassend:

Kontinuierdiches Formen einer Gelfolie durch
Abgabe von aktiviertem Sol auf ein Bewegungs-
element (28; 77) mit einer vorbastimmten Rate
und Vereinigen desselben mit einem Wattema-
terial (27; 75), das als Schichten oder Bahnen
von Fasermaterial bereitgestellt wird: und
Induzieren der Gelbildung in der Kombination
auf dem Bewegungselement (28; 77) durch ein
Verfahren, ausgewahlt aus der Gruppe, beste-
hend aus (a) einem chemischen Verfahren, und
(b) Abgabe einer vorbestimmten Energiemenge
aus einer Energiequelle auf die Querschnitisfla-
che des Sols.



5. Werfahren zum kontinuierichen Gielen von kontinu-
ierlichen Bahnen von mit Losungsmittel gefilltem
flexiblem faserverstarktem Gelfolienmaterial, um-
fassend:

Kontinuiediches Vereinigen eines Sals (21; 70)
und gines Gel-induziersnden Mittels (22, 71)un-
ter Bildung eines aktivierten Sols; und

Bildung einer Gelfolie durch Abgabe des kata-
lysierten Sols aufl ein Bewsegungselement (28;
TT) bei einer vorbestimmien wirksamen Rate
und Vereinigen desselben mit einem Wattema-
terial (27, 75), das als Schichten oder Bahnen
von kontinuierlichem  Material bereitgestelit
wird, um die Gelbildung der Kombination auf
dem Bewegungselement (28, 77) zu emagli-
chen.

Mit ihrer Klage vom 17. Mai 2017 macht die Klagerin zu 1 zunachst lediglich gel-
tend, der Gegenstand des Streitpatents sei im Umfang der Anspriche 3 und 5 fir
nichtig zu erklaren, da ihm insoweit die Patentfahigkeit fehle und die Ansprtiche 3
und 5 tber den Inhalt der malRgeblichen urspringlich eingereichten Stammanmel-
dung (K3a) hinausgingen und somit unzulassig erweitert seien. Mit ihrer Stellung-
nahme auf den gerichtlichen Hinweis hat die Klagerin zu 1 ihre Klage auf die An-
spriche 1, 2, 3 und 5 erweitert sowie als weiteren Nichtigkeitsgrund mangelnde
Ausfiihrbarkeit nach Art. Il 8 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 b) EPU gel-

tend gemacht.

Zur behaupteten fehlenden Patentfahigkeit stlitzt sich die Klagerin zu 1 auf fol-
gende Dokumente, wobei aufgrund der jeweils mit ,K“ bezeichneten Druckschrif-
ten beider Klagerinnen die Dokumente der Klagerin zu 1 mit ,D* sowie gleicher

numerischer Bezeichnung aufgefihrt sind:



D5
D6
D7

D8
D9

D10

D11
D12
D13
D14
D15
D16

D17

D18
D19
D20
D21
D22
D23

D24

D25

DE 1 671 803 Al

DE 44 30 642 Al

Principles of Ceramics Processing, 2nd Edition, John Wiley &
Sons, Inc., Chapter 26, pp. 525-541; Reed, James S., veroffen-
tlicht 1995.

US 6 187 250 B1

,,Kunststoff-Folien", Carl Hanser Verlag, Abschnitt 2.5, S. 37,
Joachim Nentwig, ver6ffentlicht 1994.

,=Ullmanns Encyklopadie der technischen Chemie", Band 7, S.
642-648, veroffentlicht 1956.

US 5 306 555 A

JP H 08-34678 A

US 5973015 A

US 6 068 882 A

WO 97/13803 Al

»-Manual of Symbols and Terminology for Physicochemical Quanti-
ties und Units — Appendix 11

“The Adsorption of Gases and Vapors”, Vol. |, Physical Adsorp-
tion, Oxford University Press

M. Dubinin, Q. Rev. Chem. Soc. 1955, 9, 101-114

M. Dubinin, J. Colloid Interface Sci. 1967, 23 (4), 487

Schaubild 1

Schaubild 2

WO 99/15262 Al

,Gelcasting Ceramics: A Review” von G. Tari, 2003, Aprilausgabe
der Zeitschrift “American Ceramic Society Bulletin”

Prof. Dr. R..., Auszug aus einem Gutachten aus dem vor dem
Landgericht Mannheim anhangigen parallelen Verletzungsverfah-
ren (7 O 72/16) vom 08.11.2017, Seiten 1 bis 12, Mitte, und 30 bis
31

Prof. Dr. R..., Auszug aus einem Erganzungsgutachten aus dem

vor dem Landgericht Mannheim anhangigen parallelen Verlet-



-10 -

zungsverfahren (7 O 72/16) vom 15.03.2018, Seiten 1 bis 12,

Mitte

D26 Auszug aus ,Principles of Polymerization“, George Odian, 3" Edi-
tion, 2003, John Wiley & Sons, S. 54-56, 108/109 sowie S. 178-
182

D27 Auszug aus “Sol-Gel Science”, C.J. Brinker und G.W. Scherer,
Academic Press, 1990, S. 501-505

D28 Auszug aus “Sol-Gel Science”, C.J. Brinker und G.W. Scherer,
Academic Press, 1990, S. 853-856

D29 JP H 035107 A mit MaschinenlUbersetzung D29a

D30 GB 1267 685 A

D31 Lehrbuchauszug Bettoni: ,Submicron Porous Materials”, Springer
International Publishing 2017, Kap. 2, S. 25-52

D32 Pekala, R.W., J. Mater. Sci. (1989) 24, pp. 3221-3227

Die Klagerin zu 2 macht mit ihrer Klage vom 30. Oktober 2017 geltend, das Streit-
patent sei im Umfang der Anspriiche 1, 2, 3 und 5 wegen fehlender Patentfahig-
keit (mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tatigkeit) fir nichtig zu er-
klaren. Dartber hinaus seien die Gegenstande dieser Anspriiche gegenuber der
Stammanmeldung wie urspringlich eingereicht (Anlage N2) unzulassig erweitert;
zudem sei die Prioritat der Gegenstande dieser Anspriche nicht wirksam bean-
sprucht. Mit Schriftsatz vom 19. Dezember 2018 hat die Klagerin zu 2 im Wege
der Klageanderung den weiteren Nichtigkeitsgrund der mangelnden Offenbarung
(Art. 11 8 6 (1) Nr. 2 IntPatUG, Art. 83 EPU) im angegriffenen Umfang eingefhrt.

Wegen des Nichtigkeitsgrunds der fehlenden Patentfahigkeit stutzt sich die Klage-
rin zu 2 auf folgende Druckschriften, wobei aufgrund der jeweils mit ,K*“ bezeich-
neten Druckschriften beider Klagerinnen die Dokumente der Klagerin zu 2 mit ,E*

sowie gleicher numerischer Bezeichnung aufgefihrt sind:
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DE 1 671 803 Al

US 2 448 280 A

US 6 241 928 B1

US 6 187 250 B1

US 2003/0124162 Al

JP H 08-34678 A mit E6’ Maschinenubersetzung der E6

US 5 306 555 A

WO 02/052086 A2

US 6 068 882 A

US 5789 075 A

US 6 087 407 A

DE 44 30 642 Al

US 5584 897 A

US 3042573 A

GB 1264 144 A

US 5004 761 A

US 6 123882 A

Hotza et al., Materials Science and Engineering A202, 1995, 206-
217.

Auszug aus "Principles of Ceramics Processing”, James S. Reed,
2nd Edition, John Wiley and Sons, Inc. 1995, 26, 525-541.
Gutachten Prof. S...

US 4176 117 A

Wikipedia-Artikel ,,Polyurethan®

Vergleich Beisp. 1 der E6* und Beisp. 2 und 4 Streitpat.

WO 99/15262 Al

Auszug aus "Ullmanns Encyklopéadie der technischen Chemie", 3.
Auflage, Urban & Schwarzenberg, 1956, 642-648

Auszug aus ,,Sol-Gel Science", C. J. Brinker und G. W. Scherer,
Academic Press Inc., 1990, xi, xii, Figur 1, 1-6

Process news, Systeme und Lésungen fur die Prozessindustrie,
2/2003
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US 2 868 280 A

J. Wenzel: "Trends in sol-gel processing: Toward 2004." Journal of
Non-Crystalline Solids, 1985, 73.1-3, 693-699

D. M. Smith et al.: "Preparation of low-density xerogels at ambient
pressure." Journal of Non-Crystalline Solids, 1995, 186: 104-112
R. B. Seymour, C. E. Carraher "Polymer chemistry”, 5th Edition,
New York, Dekker, 2000, 406-409

Auszug aus J. M. G. Cowie, "Chemie und Physik der syntheti-
schen Polymere®, Vieweg+Teubner Verlag; 1997, 28

Merzbacher et al. "Carbon aerogels as broadband non-reflective
materials”, Journal of Non-Crystalline Solids, Juni 2001, 285, 210-
215

Prof. Dr. R..., Auszug aus einem Gutachten aus dem vor dem
Landgericht Mannheim anh&ngigen parallelen Verletzungsverfah-
ren (7 O 72/16) vom 08.11.2017, Seiten 1 bis 12, Mitte, und 30 bis
31

Prof. Dr. R..., Auszug aus einem Ergdnzungsgutachten aus dem
vor dem Landgericht Mannheim anhangigen parallelen Verlet-
zungsverfahren (7 O 72/16) vom 15.03.2018, Seiten 1 bis 12,
Mitte

LG Mannheim, Aussetzungsbeschluss v. 28. Juni 2018 im Verfah-
ren7 O 76/17

JP H 035107 A mit MaschinenlUbersetzung als Anlage E39a

GB 1267 685 A

Auszug aus ,Kunststoff-Folien®, J. Nentwig, 1994, 2, 3

Die Klagerinnen zu 1 und 2 beantragen jeweils Ubereinstimmend,

das europaische Patent 2 415 577 mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentan-

spruche 1, 2, 3 und 5 flr nichtig zu erklaren.
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Die Beklagte beantragt,

die Nichtigkeitsklage kostenpflichtig abzuweisen,
hilfsweise nach MalRgabe des mit Schriftsatz vom 19.12.2018 ein-

gereichten Hilfsantrags.

Die Klagerinnen treten auch der hilfsweise verteidigten Fassung des Streitpatents

entgegen.

Die Fassung nach dem Hilfsantrag unterscheidet sich von der erteilten Fassung
dadurch, dass jeweils am Ende der Anspriiche 1, 2, 3, und 5 der weitere Verfah-
rensschritt ,und Rollen der gebildeten Gelfolie zu einer Vielzahl von Schichten®

erganzt ist.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klagerinnen in allen Punkten entgegen. Der
Gegenstand des Streitpatents im angegriffenen Umfang sei ausreichend offenbart,
gegenuber der Stammanmeldung nicht unzuldssig erweitert und nehme die Prio-
ritat wirksam in Anspruch. Das Streitpatent habe jedenfalls im Umfang des Hilfs-
antrags auch Bestand, denn es sei neu und beruhe gegentber dem im Verfahren
befindlichen Stand der Technik auf einer erfinderischen Tétigkeit, da seine Lehre

dem Fachmann am Prioritatstag nicht nahegelegen habe.
Der Senat hat die Parteien mit einem Hinweis nach 8 83 Abs.1 PatG vom

15. Oktober 2018 auf die Gesichtspunkte hingewiesen, die fur die Entscheidung

voraussichtlich von besonderer Bedeutung sind.

Entscheidungsgrinde

A.

Die Klagen sind zul&ssig; dies gilt insbesondere fir die jeweils mit Schriftsatz der

Klagerinnen vom 19. Dezember 2018 vorgenommenen Klageadnderungen in Form
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der Erweiterung auf den Klagegrund der mangelnden Ausfihrbarkeit bzw. im Fall
der Klagerin zu 1 zusatzlich auf die Patentansprtiche 1 und 2, da diese jedenfalls

als sachdienlich anzusehen sind.

Die Klagen sind auch begrindet, da das Streitpatent im Umfang des von den Kla-
gerinnen gefuhrten Angriffs auf die Patentanspriche 1, 2, 3 und 5 mangels Pa-
tentfahigkeit fur nichtig zu erklaren ist. Es kann mit gleicher Begriindung auch in

der Fassung nach dem Hilfsantrag keinen Bestand haben.

1. Das Streitpatent betrifft die Herstellung von fasergebundenen Gelfolien in
einem kontinuierlichen Prozess mittels des Sol-Gel-Verfahrens.

Der Sol-Gel-Prozess stellt prinzipiell ein nasschemisches Verfahren dar, bei dem
ein niedrig viskoses Sol das Ausgangsprodukt darstellt. Dieses Sol besteht Ubli-
cherweise aus einem kolloidal-dispersen System mit festen Partikeln fein verteilt in
einer Losung bzw. Dispersion (Nanopartikel), wobei sich durch Hydrolyse- und
Kondensationsreaktionen aus dem Sol ein Netzwerk aus diesen Feinstpartikeln
bildet. Durch diesen als ,Gelierung” bezeichneten Prozess entsteht ein viskoelas-
tischer Festkorper, das Gel. Mit diesem Verfahren werden im Allgemeinen nicht-
metallisch-anorganische Materialien oder anorganisch-polymere Hybridmaterialien
hergestellt, vorliegend sind jedoch ausdrticklich auch (rein) organische Materialien
mit umfasst (u. a. Abséatze [0002] und [0008]).

Bei der anschliel3end in der Regel notwendigen Trocknung des Gels erfolgt — bei
der Durchfihrung unter normalen Bedingungen — meist eine weitgehende Zersto-
rung der filigranen Netzstruktur, so dass sogenannte Xerogele entstehen. Um die
ursprunglichen Feinststrukturen hingegen im Wesentlichen erhalten zu kdnnen,
missen die Trocknungsbedingungen in der Regel Uberkritisch — d. h. Trocknen

oberhalb des kritischen Punktes des Ldsungsmittels — durchgefuhrt werden,
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wodurch Aerogele entstehen, die hochste Porositatswerte bei extrem feiner Po-
renverteilung aufweisen kénnen. Diese Materialien werden u. a. als Pulver, Be-
schichtungen, Feststoffkérper und Verbundwerkstoffe hergestellt bzw. verwendet

und weisen ein breites Anwendungsspektrum auf.

Der letztendlich herzustellende Gegenstand des Streitpatents ist gemal der Be-
schreibungseinleitung (Absatze [0001] bis [0003] der EP 2 415 577 B1) zwar auf
die Herstellung von Aerogelen gerichtet, an mehreren anderen Stellen der Be-
schreibung (Abséatze [0009], [0013] und [0024]) ist jedoch mit Bezug auf die
Trocknung der Gelfolie gemal Streitpatent sowohl von Aerogelen als auch von
Xerogelen die Rede. Der eigentliche Gegenstand der Erfindung gemal Streitpa-
tent betrifft ein Verfahren zur Herstellung von mit Lésungsmittel gefullten Gelfolien
in einem kontinuierlichen Herstellungsverfahren (Absatz [0001]). Die hierbei be-
trachteten Gelfolien beziehen sich — im Gegensatz zu der viel allgemeineren Be-
schreibung des Streitpatents — auf die in den Patentanspriichen 1, 2, 3 und 5 be-
schrankte kontinuierliche Giel3folienherstellung in Kombination mit der Verbindung
mit dem Watte- bzw. Vliesmaterial. Die Gelierung zu einem das Ldsungsmittel
noch enthaltenden ,Lipogel* erfolgt dabei auf dem Forderband, die weitere, unter
Normalbedingungen oder oberhalb des kritischen Punktes des Losungsmittels
stattfindende Trocknung zur Herstellung der Xerogel- oder Aerogel-Materialien
bleibt dabei offen.

Im Streitpatent ist eine Aufgabe explizit nicht genannt. Nach objektiven Gesichts-
punkten kann als Aufgabe der Erfindung gesehen werden, mit Watte oder Vliesfa-
sern verstarktes bzw. verbundenes Sol-Gel-Folienmaterial kostengunstiger und
mit hoherer Fertigungskapazitat herzustellen (im Streitpatent unter ,Zusammen-
fassung der Erfindung“ am Ende von Absatz [0013]). Dabei geht das Streitpatent
offensichtlich von einer dort formulierten diskontinuierlichen, im ,batch-Betrieb*

ausgefuhrten Verfahrensweise aus.

2. Als zustandiger Fachmann ist vorliegend ein Chemiker oder ein Ingenieur

der Fachrichtung Maschinenbau bzw. Werkstoffwissenschaften mit Universitats-
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bzw. Hochschul-Abschluss oder entsprechend anzusehen, der mehrere Jahre Be-
rufserfahrung aufweist und bereits umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Her-
stellung von Sol-Gel-Werkstoffen besitzt. Er kennt sich zudem mit der kontinuierli-
chen Verfahrenstechnik von Kunststofffolien gut aus oder zieht einen entspre-

chend beschlagenen Maschinenbau- oder Verfahrensingenieur hinzu.

Il. Zur erteilten Fassung (Hauptantrag)

1. Ein Verfahren zur Losung der Aufgabe lautet nach Anspruch 1 in einer
gegliederten und Ubersetzten Fassung wie folgt, wobei die deutsche Ubersetzung

von derjenigen in der Streitpatentschrift abweicht:

1. Verfahren zum kontinuierlichen GielR3en von kontinuierlichen Bahnen von mit
Losungsmittel gefllltem flexiblem faserverstarktem Gelfolienmaterial, umfas-

send:

1.1 Kontinuierliches Vereinigen eines Sols (11) und eines Gel-induzierenden

Mittels (12) unter Bildung eines aktivierten Sols;

1.2 Bereitstellen eines ersten Bewegungselements (18) und eines zweiten
Bewegungselements (18), wobei das zweite Bewegungselement sich in
derselben Richtung wie das erste Bewegungselement bewegt;

1.3 Bereitstellen eines Wattematerials (17) als Schichten oder Bahnen von
Fasermaterial zwischen dem ersten (18) und dem zweiten (18) Bewe-

gungselement;
14 Vereinigen des aktivierten Sols mit dem Wattematerial (17);

15 Bilden einer Gelfolie aus der Kombination, die eine erste Oberflache und
eine zweite Oberflache aufweist, durch Abgabe des aktivierten Sols, so-
dass die erste Oberflache des aktivierten Sols in Verbindung mit dem
ersten Bewegungselement (18) steht, und die zweite Oberflache des akti-
vierten Sols (11) in Verbindung mit dem zweiten Bewegungselement (18)
steht,
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1.6 wobei das erste Bewegungselement (18) und das zweite Bewegungsele-
ment (18) sich bei einer vorbestimmten Geschwindigkeit bewegen, die
wirksam ermdglicht, dass die Gelbildung des aktivierten Sols auf dem
ersten Bewegungselement (18) und dem zweiten Bewegungselement (18)

wirksam erfolgt.

Gegeniiber der Ubersetzung im Streitpatent ist vorliegend der letzte Halbsatz in
Merkmal 1.5 erganzt, der dort gegentiber der englischen Fassung versehentlich

weggelassen wurde.

2. Der Senat legt folgendes fachliche Verstandnis zugrunde, das von einer am
Gesamtzusammenhang der Streitpatentschrift und des Fachbereichs orientierten

Betrachtung ausgent:

Die nebengeordneten Verfahren nach den Ansprichen 1, 2, 3 und 5 betreffen je-
weils Verfahren zum kontinuierlichen Giel3en von kontinuierlichen Bahnen von mit
Losungsmitteln gefillten flexiblem faserverstarktem Gelfolienmaterial und weisen
im Einzelnen nur ganz geringe Unterschiede in den Merkmalen auf. Das Verfahren
nach Anspruch 5 entspricht sogar weitgehend dem des Anspruchs 3. Nachdem
sich auch die Diskussion der Parteien im Wesentlichen auf Anspruch 1 kon-
zentriert, wird im Folgenden das dortige Verfahren stellvertretend auch fir die
weiteren Nebenanspriche ausgelegt.

Das in Patentanspruch 1 beschriebene Sol-Gel-Verfahren betrifft gemaf der Ge-
samtoffenbarung der Streitpatentschrift nicht nur die ,ublichen* bzw. ,konventio-
nellen® nichtmetallisch-anorganischen Materialien sowie anorganisch-polymere
Hybridmaterialien, sondern umfasst zudem explizit auch (rein) organische Materi-
alien (,The sol includes an inorganic, organic or a combination of inorganic/organic
hybrid materials”, [0008]). Damit geht das Streitpatent tGber den ,klassischen”
Werkstoffbereich hinaus und definiert somit diesen zusatzlichen Bereich explizit
als zur Erfindung zugehorig. Da das Streitpatent zum Sol-Gel-Verfahren von orga-

nischen Materialien keine expliziten Ausfihrungen macht, unterliegen diese Mate-
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rialien allerdings ebenfalls den aus fachlicher Sicht prinzipiell gultigen Mechanis-
men der Sol-Gel-Herstellung, wonach ,kolloidale Partikel” in einem Sol aufgrund
von Destabilisierung bzw. Aktivierung im Wesentlichen unter Hydrolyse und Kon-
densation gelieren. Jedenfalls ist eine reine, durch Monomere ablaufende Poly-
merisations- (Kettenpolymerisations-) oder Polyadditionsreaktion nicht von einem
hier betrachteten Sol-Gel-Verfahren mit umfasst und liegt somit aul3erhalb dieses

Herstellungsverfahrens.

Auslegungsbedurftig erscheint in Merkmal 1 ferner das ,kontinuierliche Giel3en®,
da in der Beschreibung durchgehend sowohl von kontinuierlichem und halb-konti-
nuierlichem Giel3en die Rede ist (,This invention describes continuous and semi-
continuous sol-gel casting methods...”, [0007]), ohne direkt auf die Verfahrens-
unterschiede einzugehen. Gleichzeitig sind Giel3varianten beschrieben, wonach
das Giel3en direkt auf das Forderband bzw. auf das zuvor auf das Forderband
aufgebrachte Watte- bzw. Vliesmaterial erfolgt (,...the gel can be directly cast onto
the conveyor surface...”, [0017]), wahrend bei einer weiteren GielRvariante das
Einfillen des aktivierten Sols in auf dem Foérderband platzierte Giel3formen ge-
schieht (,If the conveyor has molds placed upon it, then the mold volumes can be
continuously filled with freshly catalyzed sol“, dto.). Dieses zweite ,Giel3en” stellt
dabei zweifellos ein halb-kontinuierliches Giel3en dar, wéahrend das vorliegend be-
anspruchte kontinuierliche Giel3en des aktivierten Sols somit den Auftrag auf das
Bewegungselement, beispielsweise in Form eines Forderbandes, bzw. auf das

zuvor dort aufgebrachte faserartige Watte- oder Vliesmaterial betrifft.

Das Merkmal 1.4 lasst dabei offen, wie das Giel3en konkret ausgefuhrt wird, da
dort formuliert ist, dass das aktivierte Sol mit dem Wattematerial ,vereinigt‘ wird.
Ein Giel3en kann somit sowohl auf das Bewegungselement (Férder-, Flie3- oder
Formungsband) und nachtraglicher Zugabe des Wattematerials oder auch auf das
zuerst auf das Forderband aufgebrachte Wattematerial erfolgen, wie es in der Fi-
gur 1 dargestellt ist. Alternativ kdnnte das ,Vereinigen auch durch gleichzeitiges
Giel3en sowohl auf das Forderband als auch auf das Wattematerial realisiert wer-

den.
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Ausfiihrungsbeispiel gemaf der Figur 1 des Streitpatents

Das Merkmal 1.2 erfordert zwei Bewegungselemente, die sich — in der Phase der
Kontaktierung mit Sol und Wattematerial — in gleicher Richtung bewegen. Diese
Bewegungselemente stellen gemafld Merkmal 1.5 somit Formungsflachen fur die
zu bildende verfestigte Bahn bzw. Gelfolie dar, da sie Begrenzungsflachen der
entstehenden faserverstarkten Gelfolie darstellen. Die Geschwindigkeit dieser
Bewegungselemente ist dabei derart vorgegeben, dass die Gelbildung ,wirksam*
bis zum Ende des Forderprozesses auf bzw. zwischen den Bewegungselementen
erfolgt ist (Merkmal 1.6). Gemal? den Ausfiihrungsbeispielen der beschriebenen
Beispiele 1 bis 3 werden die Parameter der Energiezufuhr und der Bandge-
schwindigkeit derart gewahlt, dass die Gelierungsfront in etwa mittig des Tisches
bzw. des Forderbandes liegt (,The belt speed and ultrasonic power and frequency
are adjusted such that the gelation front within the mixed sol appears approxi-
mately halfway along the length of the table”, Ausfiihrungsbeispiel 3 [0046]).

Das Verfahren nach Anspruch 1 ist in Bezug auf die Ausfihrungsbeispiele des
Streitpatents lediglich auf die Figur 1 und Figur 5 beschréankt. Die auf die weiteren
Figuren bezogenen Ausfuhrungsvarianten bleiben insofern auf3er Betracht.

3. Entgegen der Ansicht der Beklagten ist die Neuheit des Gegenstands des

Patentanspruchs 1 nicht gegeben, da das Verfahren zum kontinuierlichen Giel3en
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nach Anspruch 1 im Stand der Technik gemal3 der D5 bzw. E1 bereits vorbekannt
war. Der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit (Art. Il 86 Abs.1
Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 a) ist daher gegeben.

Die Druckschrift D5 bzw. E1 (DE 1 671 803 A) offenbart ein kontinuierliches Ver-
fahren zur Herstellung von mikroporosen Batteriescheidern (Bezeichnung der
D5/E1). Hierzu offenbart das Dokument nach Patentanspruch 1 ein Verfahren, bei
dem alternativ in kontinuierlicher Arbeitsweise eine Losung eines warmehartenden
Harzes in einem flichtigen Medium (Lésungsmittel) hergestellt wird und diese L6-
sung mit einem fir das Harten des eingesetzten warmehéartenden Harzes geeig-
neten Harter versetzt wird (1.a und 1.b des Patentanspruchs 1). Damit wird eine
.Katalysierte Harzmischung" hergestellt (Seite 4, Absatz 4), die ,ein Losungsmittel

in feinster Verteilung enthalt* (Seite 3, Absatz 1).

Als bevorzugtes Losungsmittel wird beim Verfahren der D5/E1 Wasser eingesetzt,
wobei andere Losungsmittel ebenfalls “brauchbar” sind (Seite 6, Zeilen 7 — 9). Als
bevorzugter Kunststoff (Harze) werden beispielsweise die Kondensationsprodukte
von Formaldehyd mit Oxybenzolen verwandt, wobei hierbei das Resorcin (1,3-
Dihydroxybenzol) ,besonders bevorzugt ist* (Seite 6, Zeilen 15 — 20). Damit liegt
eine ,Losung“ der Ausgangsstoffe eines warmehartenden Harzes vor, dessen
feste Bestandteile in Form von Monomeren bzw. Oligomeren in der Lésung vorlie-
gen, die im Sinne des Streitpatents als Sol zu bezeichnen sind, da ein Sol gemaf
allgemeiner Definition gleichermal3en als Losung oder Dispersion von kolloidal
feinst verteilter Teilchen in einem Losungsmittel anzusehen ist. Dies ist so auch in
der D5/E1 beschrieben, wonach dort ,ein geeignetes warmehartendes, in einem
flichtigen Medium geldstes oder dispergiertes Harz Verwendung® findet (Seite 6,

oben).

Diese L6sung wird anschlieRend mit einem geeigneten ,Harter* versetzt (s. 0.),
wobei dies als ,katalysierte Harzmischung“ bezeichnet wird (Seite 4, letzter Ab-
satz). Der Harter stellt damit ,ein die Geliergeschwindigkeit der Harzmischung er-

hohender Katalysator” dar (Seite 5, 6. Zeile von unten ff.). Damit liegt ein aktivier-
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tes Sol eines Polymers im Sinne des Streitpatents gemald Merkmal 1.1 vor, da
gemald Streitpatent ebenfalls rein organische Sol-Gel-Systeme eingeschlossen

sowie explizit auch Resorcin-Formaldehyd-Materialien hervorgehoben sind.

Das Ausfuhrungsbeispiel gemald der einzigen Figur der D5/E1 zeigt dabei auch
ein erstes und ein zweites Bewegungselement (Bander U, L), die sich auf der zu-
einander zugewandten Seite in derselben Richtung bewegen (Pfeile, Merkmal
1.2). Daruber hinaus kénnen gemal der D5/E1 die mechanischen Eigenschaften
verbessert werden, indem ,Fasern vorzugsweise in Form von Matten oder Wirrfa-
serfliesen eingesetzt* werden (Seite 8, Absatz 2). Hierzu kénnen ,lose Fasern in
Watteform* zu Fasermatten verarbeitet und verdichtet werden, ,bevor sie zwi-
schen zwei Kalanderwalzen zu einer Matte geformt werden* (Seite 8 unter 1). Al-
ternativ kann auch ,eine Rolle mit einer bereits vorgeformten Faserbahn® — die
offensichtlich aus dem gleichen Material hergestellt ist — ,von einem geeigneten
Gestell abgerollt und direkt den beiden Kalanderwalzen zugefihrt* werden
(Seite 9, unter 2). Damit wird Wattematerial als Schichten oder Bahnen von Fa-
sermaterial zwischen die ersten und zweiten Bewegungselemente eingefihrt
(Merkmal 1.3).

Die ,Fasermatte FM* wird gemaR dem Ausfihrungsbeispiel der D5/E1 ,von einem
Abrolistand US auf den geneigten Teil L; des unteren Bandes aufgegeben”
(Seite 18, Absatz 2), anschlieRend wird die Harzmischung ebenfalls ,auf dem ge-
neigten Teil L; des unteren Bandes L verteilt" (Seite 17, Absatz 2), so dass ein
Vereinigen des aktivierten Sols mit der aus Wattematerial hergestellten Faser-
matte erfolgt (Merkmal 1.4). Das Zugeben der Harzmischung zur ,Vereinigen“ der
Harzmischung mit der Fasermatte erfolgt gemald der Figur durch eine vertikale
Zufihrung von oben auf das Forderbandsegment L;, wobei der Fachmann diese
Zugabe zweifelsfrei als ,GieRen* auffasst. Die Férderung der Mischung erfolgt of-
fensichtlich durch Schwerkraft, zudem ,,...flie3t die Mischung...”“ und ,...wird auf
dem geneigten Teil L; des unteren Bandes L verteilt* (Seite 17, Absatz 2) bzw. es
wird ,die Losung ... auf die endlosen Bander aufgegeben...” (Seite 5, letzte Zeile).

Etwas anderes als ein Giel3en kommt somit nicht in Betracht (Merkmal 1).
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Nach Anspruch 1, Verfahrensschritt d) der D5/E1 verfestigt sich die Mischung,
wahrend sie ,zwischen den sich bewegenden Bandern eingeschlossen ist“. Dabei
sind ,die fluchtigen Bestandteile feinverteilt enthalten“ und ,zwischen den sich be-
wegenden Bandern eingeschlossen®..., ,um ein Verdampfen der flichtigen, in der
Harzmischung enthaltenen Anteile wahrend des Gelierens des Harzes zu verhin-
dern®. Mit der Zielsetzung der Verfestigung bewegen sich die Bander auch mit ei-
ner vorbestimmten Geschwindigkeit, die erméglicht, dass die Gelbildung zwischen
diesen Bandern wirksam erfolgt. ,Die Lange der einander gegenuberliegenden
Bandabschnitte sowie die Laufgeschwindigkeit der Bander muss an die Gelie-
rungsgeschwindigkeit der Harzmischung angepasst werden, da die Mischung zu
einem dimensionsstabilen Produkt verfestigt ist, wenn sie am Austrittsende die
beiden Bander verlasst.” (Seite 12, Absatz 2). Damit sind die Merkmale 1.5 und
1.6 aus D5/E1 ebenfalls bekannt, so dass mit den bekannten Merkmalen 1.1 bis
1.6 insgesamt auch ein Verfahren zum kontinuierlichen Giel3en von kontinuierli-
chen Bahnen von mit Losungsmittel gefullten flexiblen faserverstarkten Gelfolien-

materialien vorliegt (Merkmal 1).

Das Verdampfen der fluchtigen Anteile erfolgt gemafl dem Ausfuhrungsbeispiel
erst nach dem Gelieren aufRerhalb der durch die Bander festgelegten Gelierungs-
zone, so dass man anschlie@Rend — nach dem Verdampfen der flichtigen
Anteile - mikropordse Bahnen erhalt (Seite 6, Absatz 1). Somit sind alle Merkmale

des Verfahrens nach Anspruch 1 aus der D5/E1 bekannt.

Die Beklagte hat nach Ansicht des Senats nicht Recht, wenn sie sagt, dass in der
D5/E1 keine Sol-Gel-Chemie beschrieben sei und insofern der Auslegung des Se-
nats nicht zustimmt. D5/E1 wurde — mit Ausnahme der Zeile 3 auf Seite 6 —
durchgéngig von einer ,Losung” sprechen, wohingegen ein Sol ein Kolloid sei. Je-
denfalls gabe es Zweifel an einer diesbeziglich eindeutigen Offenbarung der
D5/E1, die im Ubrigen durch die Druckschriften D31 und D32 bestarkt wiirden.
Des Weiteren lage die Druckschrift D5/E1 auf einem anderen Fachgebiet und be-
trafe keine Aerogele sowie auch keine Materialien fur die Anwendung einer ther-

mischen Isolation.
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Es handelt sich beim Verfahren der D5/E1—- wie bereits vorstehend hervorgehoben
— um ein gemal Streitpatent explizit auch auf das ,Fachgebiet” der organischen
Materialien ,erweitertes Sol-Gel-Verfahren®, so dass dieser Fachbegriff geman
seiner eigenen Definition auch diese sehr ,breite Materialgruppe” prinzipiell mit
umfasst. DarUber hinaus sind im Streitpatent mehrfach ausdricklich die Aus-
gangsstoffe Resorcin/Formaldehyd genannt, die zudem Uber eine Kondensations-

reaktion zu einem Duromer (Phenoplast) tberfuhrt werden.

In der D5/E1 liegt nun — wie ebenfalls bereits erlautert — eine ,L6sung” der Mono-
mer- bzw. Oligomerkomponenten vor, was dementsprechend einer kolloidalen
Losung entspricht. Die Begriffe ,kolloidale Losung® sowie ,kolloidale Dispersion®
sind, in Anbetracht der Partikelgréf3en, synonym zu betrachten, so dass im Rah-
men der im Streitpatent formulierten Definition des Begriffs Sol-Gel — beim
Beispiel von Wasser als Losungsmittel sowie der hohen Ldslichkeit von Resorcin
in Wasser — von einem Sol gesprochen werden muss. Ein Gel liegt im vernetzten
bzw. ausgehéarteten Zustand ebenfalls vor, da das auch in der D5/E1 so genannte
Gel in ,dimensionsstabilen Bahnen verfestigt werden kann, die das fllichtige LO-
sungsmittel in feiner Verteilung enthalten* (Seite 6, oben). Diese Bahnen stellen
somit ein ,Lipogel* dar und sind zudem mikropords (,mikroporése Bahnen®, dto.)
und werden anschlieRend zu einem Festkdrpergel (Xerogel oder Aerogel) ge-

trocknet.

Der von der Beklagten gemachte Bezug zum Dokument D32 (Pekala) — sowohl
direkt als auch indirekt Gber die D31 mit der dort aufgeflhrten Verweisung auf die
D32 — zur Unterscheidung gegentber der D5/E1 und eines das Resor-
cin/Formaldehyd-System betreffenden ,wahren* Sol-Gel-Verfahrens, ist wenig hilf-
reich, da das dort offenbarte Sol-Gel-Verfahren zur Herstellung von Aerogelen aus
Resorcin/Formaldehyd grundsatzlich den Beweis nicht erbringen kann, dass das
Verfahren gemal der D5/E1 kein Sol-Gel-Verfahren darstellt. Die Bestrebungen
des Verfahrens in der D32 sind insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass ein
organisches Aerogel hergestellt werden soll, was gemald Anspruchsfassung im

Streitpatent nicht gefordert ist. Gegebenenfalls insofern unterscheiden sich we-
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sentliche Prozessparameter bereits von denen der D5/E1 sowie eines entspre-
chenden potentiellen Verfahrens gemall Streitpatent. Denn die Resor-
cin/Formaldehyd-Mischung wird in der D32 in kleinen Glasampullen mit einem
Volumen von 10 cm? eingeschlossen und in bevorzugt 7 Tagen in einem Warme-
ofen geliert (D32, Seite 2, linke Spalte, etwa Mitte). Das sind Werte in Bezug auf
Volumen und Verfahrenszeit, die fern ab einer kontinuierlichen Fertigung liegen,
so dass der Fachmann, der eine kontinuierliche Sol-Gel-Fertigung zur Herstellung
von faserverstarkten Resorcin/Formaldehyd-Folien in Betracht zieht, derartige

Prozessparameter nicht zum Vorbild hat.

Ferner ist weder der Anspruchswortlaut noch die Beschreibung des Streitpatents
grundsatzlich auf ein Verfahren zur Herstellung eines Aerogels beschrankt, wie
demgegentber die Beklagte ausfihrt. Wie ebenfalls bereits vorstehend erlautert,
umfasst die Beschreibung des Streitpatents explizit sowohl Aerogele wie auch Xe-
rogele, darlber hinaus ist weder die Herstellung eines Aerogels mit dem Verfah-
ren beansprucht, noch ist die Trocknung der Gelfolie Gberhaupt vom Anspruchs-
wortlaut umfasst (,mit Losungsmittel geftillt”). Damit ist die weitere Herstellung zu
einem ,trockenen® Gelkdrper vorliegend irrelevant. Gleiches gilt prinzipiell auch fur
die Anwendung einer thermischen lIsolation. Nach Anspruch 1 wird lediglich ein
Verfahren zum kontinuierlichen Giel3en von kontinuierlichen Bahnen beansprucht,
eine Beschrénkung auf eine spezifische Anwendung ist nicht formuliert und somit

auch nicht Gegenstand des Verfahrens.

Nachdem alle Merkmale aus der D5/E1 bekannt sind, ist das Verfahren nach An-
spruch 1 nicht patentfahig. Dies gilt in gleicher Weise fur die in den Merkmalen
weitgehend Ubereinstimmenden nebengeordneten Patentanspriiche 2, 3 und 5,
denen der Senat keinen Gegenstand entnehmen kann, der die Patentfahigkeit im
Einzelfall begriinden kénnte. Entsprechendes ist auch von der Beklagten nicht

geltend gemacht worden.
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lll. Zur Fassung nach dem Hilfsantrag

1. Das Verfahren nach Anspruch 1 gemal Hilfsantrag beinhaltet im Vergleich zum
Verfahren nach Anspruch 1 gemald Hauptantrag ein an das Ende angehangtes,
zusatzliches Merkmal 1.7 in deutscher Ubersetzung:

1.7 und Rollen der gebildeten Gelfolie zu einer Vielzahl von Schichten.

Auch die Anderungen beziiglich der weiteren Nebenanspriiche beschréanken sich
auf dieses Merkmal. Gemal3 dem neuen Merkmal wird die ,gebildete” Gelfolie zu
einer Vielzahl von Schichten gerollt. Dabei ist der Beklagten dahingehend zuzu-
stimmen, dass auch dieser Verfahrensschritt 1.7 unter dem Merkmal 1 insgesamt
und insbesondere auch in Bezug auf das ,mit Losungsmittel gefillte ... Gelfolien-
material“ subsumiert ist. Denn alle dem Merkmal 1 folgenden Merkmale 1.1 bis 1.7
sind von diesem Merkmal 1 ,umfasst‘. Damit erfolgt das Aufrollen der Gelfolie

nach Merkmal 1.7 noch in Form des Lipogels und somit vor dem Trocknen.

2. Der von den beiden Klagerinnen geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der
fehlenden Patentfahigkeit ist in der Fassung nach Hilfsantrag gegeben, da das
Verfahren nach Anspruch 1, wie auch nach den Ansprichen 2, 3 und 5, aus der
D5/E1 nahegelegt ist (Art. 1l § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 a,
Art. 56 EPU).

Ausgehend von der D5/E1 sind die Merkmale 1 bis 1.6 des Verfahrens nach An-
spruch 1 gemal Hilfsantrag allesamt bekannt, hierzu sei auf die Ausflihrungen in
Kap. Il. 3. verwiesen. Das neue beschrankende Merkmal ist aus der D5/E1 hinge-
gen nicht bekannt, da das Aufrollen der Gelfolie dort nicht als Lipogel erfolgt, son-
dern im bereits getrockneten Zustand — frei von Lésungsmitteln — und somit in

Form eines Xerogels oder Aerogels.

In der D5/E1 ist sowohl im allgemeinen Beschreibungsteil (Seite 14, Abs. 2) als
auch gemall dem Ausfuhrungsbeispiel (Seite 19, Abs. 1) beschrieben, dass die
Bahnen nach dem Trocknungsprozess in Langsrichtung geschnitten und an-
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schlieBend aufgerollt werden kdnnen. Zuvor wird die ,die beiden Béander verlas-
sene verfestigte Bahn® ... ,durch eine Waschstation gefiihrt, wo sie von l6slichen
Verunreinigungen befreit wird“ (Seite 18, Abs. 3). Anschlie3end erfolgt der Weiter-
transport in die Trockenstation, in der erst das Lésungsmittel aus der Gelbahn
bzw. Gelfolie entfernt wird, so dass — zumindest gemald dem Ausfiihrungsbeispiel
— eine ,Xerogel-Folie* hergestellt wird.

Auf diesem Weg bis zur Trocknungsanlage wird die noch mit Lésungsmittel ge-
fullte Gelfolie gemal der Figur zumindest zweimal (schematisch) umgelenkt. Eine
Forderung derartiger poréser Gelfolien erfolgt entweder auf Rollenférderern oder
auf Transportbédndern, eine Umlenkung geméan der schematischen zeichnerischen
Darstellung kann bei einer flachen Bahn oder Folie prinzipiell lediglich durch Um-
lenkrollen erfolgen, so dass fur eine kontinuierliche Forderung einer kontinuierli-
chen Bahn eine Umlenkung im Bereich des Radius‘ einer Umlenkrolle mdglich
sein muss. Damit ist jedoch die vorliegende, mit Losungsmittel gefillte Bahn prin-

zipiell auch auf eine Rolle aufwickel- bzw. aufrollbar.

Darlber hinaus ist in der D5/E1 ausdrucklich hervorgehoben, dass ,bei Durchfih-
rung des erfindungsgemalen Verfahrens” ... ,ein geeignetes warmehéartendes, in
einem flichtigen Medium geldstes oder dispergiertes Harz (Sol) Verwendung*
findet, ,das zu dimensionsstabilen Bahnen verfestigt werden kann, die das fliich-
tige Losungsmittel in feiner Verteilung enthalten® (Lipogel; Seite 6, Zeile 1 ff.). In-
sofern beschreibt die D5/E1 damit implizit, dass die noch mit Losungsmittel ge-
fullte Bahn ausreichend fest und handhabbar ist, was in Bezug auf die im Ausfih-
rungsbeispiel beschriebene und gezeigte kontinuierliche Verfahrensweise dartber
hinaus bereits grundsatzlich der Fall sein muss.

Das Aufrollen der getrockneten Gelfolie in der D5/E1 erfolgt aus dem Grund, dass
so ,die gleichen Rollen erhalten werden, die auch bei den tblichen Verfahren an-
fallen.” Dies habe den Vorteil, ,dass die Rollen bei den bereits vorhandenen Anla-
gen weiter verarbeitet werden konnen...“, Seite 14, Abs. 2. Damit erhalt der

Fachmann die Anregung, die Gelfolien beispielsweise bereits zwischen der
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Waschstation W und den die Gelfolie formenden Bandern U und L oder zwischen
der Trockenstation D und der Waschstation W aufzuwickeln, sofern er hierfir ei-
nen wirtschaftlichen Vorteil oder eine technische Notwendigkeit sieht. Beispiels-
weise sind so die verschiedenen Prozesse zeitlich oder raumlich zu entkoppeln
oder es kann auf Stillstande von nachgelagerten Anlagen reagiert werden. Sofern
die Kapazitaten einzelner Prozessschritte nicht kompatibel sind, zieht der Fach-

mann ohnehin eine Entkopplung einer derartigen Prozesskette in Betracht.

Einen Hinweis auf ein Aufrollen einer mit Losungsmittel gefillten Gelfolie — die
zudem ebenfalls aus Resorcin und Formaldehyd hergestellt ist — erhalt der Fach-
mann im Ubrigen auch aus der D11/E7. Dort ist gemafR den Ausfiihrungsbeispie-
len 26 — 31, Spalte 15, Zeilen 20 — 30 mit Rickbezug auf die Beispiele 1 bis 6 und
damit auch das Beispiel 2 (Spalte 12, Zeilen 11 ff.) beschrieben, dass eine diskon-
tinuierlich hergestellte, faserverstarkte und mit Losungsmittel gefullte Gelfolie (Kie-
selgel-Fasermatte mit Resorcin und Formaldehyd) aufgerollt werden kann. Zwar
erfolgt das Aufrollen hierbei im Wesentlichen aus den Grinden der Lésungsmittel-
Substitution mit Methanol sowie gegebenenfalls auch durch die ,Volumenverklei-
nerung“ fur die anschlieende Trocknung in einem Druckkessel (,The silica fiber
mat/sheet was rolled up in a cylindrical shape and submerged in minimum metha-
nol. It was then transferred to a vessel for supercritical drying purposes above the
critical point of methanol®, Spalte 12, Zeilen 20 — 24). Trotzdem erhélt der Fach-
mann jedoch den Hinweis, dass sogar bei den hoch filigranen, zu Aerogelen zu
verarbeitenden Netzstrukturen ein Rollen der faserverstarkten, noch mit Losungs-
mittel geflllten Resorcin/Formaldehyd-Folien mdglich ist. Insofern zieht der Fach-
mann auch durch diese Anregung ein Aufrollen der Folie geméafd dem Verfahren
der D5/E1 in Betracht.

Das Aufrollen der noch mit Lésungsmittel gefullten, faserverstarkten Gelfolie ge-
malf3 der D5/E1 hat somit flr einen Fachmann nahegelegen. Es handelt sich hier-
bei um eine einfache, durch technische oder wirtschaftliche Randbedingungen
bedingte MalRnahme, die ein Fachmann jederzeit ergreifen kann. Zu deren Um-

setzung gibt es in der betrieblichen Praxis viele Anlasse sowie ebenfalls eine An-



- 28 -

regung aus der D11/E7. Dies gilt insbesondere deshalb, weil die in der D5/E1 er-
haltene Gelfolie ,dimensionsstabil” ist und eine gemal3 der fir eine Durchlaufferti-
gung offensichtlich notwendige, geeignete Stabilitdt und Elastizitat aufweist. Das
beweist zudem die offenbarte Aufrollbarkeit der Gelfolie im getrockneten Zustand.
Das Verfahren nach Anspruch 1 gemald Hilfsantrag beruht somit nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit.

3. Nach allem hat das Streitpatent, soweit es die Klagerinnen angreifen, man-
gels Patentfahigkeit weder in der erteilten Fassung noch in der Fassung nach dem
Hilfsantrag Bestand. Vor diesem Hintergrund kann es daher im Ergebnis dahinge-
stellt bleiben, ob das Streitpatent die Prioritdt wirksam beansprucht und ob die

weiteren Nichtigkeitsgriinde ebenfalls vorgelegen héatten.

Die Kostenentscheidung beruht auf 8§84 Abs.2 PatG i.V.m. 8§91
Abs. 1 Satz 1 ZPO, die Entscheidung tber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf § 99
Abs. 1 PatGi. V. m. § 709 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urtell ist das Rechtsmittel der Berufung geméaf 8 110 PatG gege-
ben.

Die Berufungsfrist betragt einen Monat. Sie beginnt mit der Zustellung des in voll-
standiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von fiinf Mo-
naten nach der Verkindung (8 110 Abs. 3 PatG).
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Die Berufung wird nach § 110 Abs. 2 PatG durch Einreichung der Berufungsschrift
beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe eingelegt.

Voit Dr. Huber Martens Dr. Dorfschmid Brunn

pro
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