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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2010 022 534
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hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
5. September 2023 unter Mitwirkung der Richterin Dipl.-Chem. Dr. Mlinzberg als
Vorsitzende, der Richter Katker und Dipl.-Chem. Dr. Jager sowie der Richterin Dipl.-

Chem. Dr. Wagner

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Einsprechenden wird zuriickgewiesen.

2. Die Beteiligten tragen ihre gerichtlichen und auf3ergerichtlichen Kosten selbst.

Grinde

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 12. September 2018 hat die Patentabteilung
45 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent 10 2010 022 534 mit der

Bezeichnung
,verfahren zur Herstellung eines Quarzglaskorpers®
in vollem Umfang aufrechterhalten.
Der erteilte Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:
»,L. Verfahren zur Herstellung eines Quarzglaskorpers (Q) aus einem
Gelkorper, wobei der aus einem Sol (S) erzeugte Gelkdrper zumindest
geformt und zu dem Quarzglaskorper (Q) verdichtet wird, wobei dem Sol (S)

vor dem Gelieren zum Gelkdrper Verdrangungskorper (V) hinzugefligt

werden, welche nach dem Gelieren vollstandig aus dem Gelkérper entfernt



werden, wobei an den Positionen der entfernten Verdrangungskaorper (V)
Hohlraume (H) erzeugt werden, dadurch gekennzeichnet, dass ein
transluzenter oder opaker Quarzglaskorper (Q) erzeugt wird, wobei nach der
Entfernung der Verdrangungskoérper (V) der Gelkorper derart verdichtet wird,
dass offene Poren innerhalb des Gelkorpers kollabieren und sich ein dichtes

und klares Glas zwischen den Hohlraumen (H) und diese umgebend bildet.”

Die Patentabteilung hat ihre Entscheidung im Wesentlichen damit begrindet, dass
das Verfahren zur Herstellung eines Quarzglaskorpers gemall dem erteilten

Patentanspruch 1 gegeniuber dem Stand der Technik
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neu und erfinderisch sei.

Das Merkmal M8, gemal} dem ,offene Poren innerhalb des Gelkdrpers kollabieren
und sich ein dichtes klares Glas zwischen den Hohlrdumen (H) und diese
umgebend bildet® verstehe der Fachmann dahingehend, dass ein
geschlossenporiger Korper mit voneinander isolierten, jeweils allseitig von dichtem

Glas umgebenen Hohlrdumen vorliege.

Keine der Druckschriften D6, D8 oder D10 beschreibe ein Verfahren mit sdmtlichen
patentgemaflen Merkmalen. Sowohl D6 als auch D8 offenbarten ein Verfahren, mit
dem offenporige Glaskoérper erhalten wirden. In D10 werde kein Verfahren zur
Herstellung eines Quarzglaskorpers beschrieben, sondern Verfahren zur

Erzeugung eines Bioglases mit abweichender Zusammensetzung.

Das streitpatentgeméafe Verfahren beruhe auch auf einer erfinderischen Tatigkeit,
weil die mit der Erzeugung von opakem Quarzglas befassten Druckschriften D2,
D3, D14 keine Sol-Gel-Methoden zu deren Herstellung angeben wirden. Zwar sei

aus den Druckschriften D4, D6 und D8 ein Herstellungsverfahren mit



Verdrangungskorpern nach der Sol-Gel-Methode bekannt, allerdings wirden damit
ausschlie3lich porése Glaskorper erzeugt. Die D16 lehre die Herstellung von
opakem Quarzglas nach dem Sol-Gel-Verfahren, aber ohne den Einsatz von
Verdrangungskorpern. Daher habe der Fachmann diese Druckschriften nicht fir die
Entwicklung von Quarzglas mit allseitig abgeschlossenen Poren in Betracht

gezogen.

Die weiteren vorgelegten Druckschriften lagen ersichtlich ferner. Denn D1, D5, D11
und D12 betrafen porenfreie, klare Quarzglaskorper. Das Verfahren nach D7 diene
zur Herstellung einer gesinterten Keramik. Die Verfahren der Druckschriften D9 und
D10 betréfen offenporiges bioaktives Glas mit einer von dem streitpatengemali3en
Quarzglas abweichenden Zusammensetzung. Der Fachbuchauszug D13
beschreibe allgemein die Herstellung von Glasern nach der Sol-Gelmethode. D15
und D17 befassten sich allgemein mit der Verdichtung von Gelen bzw. Sinterung
von Gelen zu Glas ohne auf Einschliisse Bezug zu nehmen. In D18 werde nur der
Porendurchmesser von Mikro-, Meso- und Makroporen in Silicagelen und in der

D19 die mittlere PerlgroRe von PMMA-Perlen angegeben.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden, die zur
Stutze ihres Vortrags auf die weiteren im Folgenden genannten Dokumente

verweist:
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Sie ist der Auffassung, dass das streitpatentgemal3e Verfahren gemafi dem erteilten
Patentanspruch 1 weder neu sei, noch auf einer erfinderischen Téatigkeit beruhe. Mit
Schriftsatz vom 5. September 2022 hat die Einsprechende nachtraglich den
Widerrufsgrund der mangelnden Offenbarung geltend gemacht.

Die Einsprechende ist der Auffassung, Merkmal M8 konne nicht so verstanden
werden, dass ein geschlossenporiger Korper vorliege. Denn die Hohlrdume im
Quarzglaskorper kénnten sowohl als Einbuchtungen wie auch als Kanéle
ausgebildet sein, die von der Oberflache ins Glas hineinreichten. Im Falle der
Verwendung von linearen Verdrangungskorpern wuirden jedenfalls groR3e

schlauchférmige Hohlraume entstehen, die als Poren aufzufassen seien.

Daruber hinaus sei das Teilmerkmal ,eines die Hohlrdume umgebenden klaren
Glases® kein technisches Merkmal, da es sich in einer Forderung erschopfe, die
aber keine Anweisung zum technischen Handeln zur Losung der Aufgabe darstelle.
Ein anspruchsgemald hergestelltes Erzeugnis stelle nur ein zufalliges und auch
beliebiges Ergebnis dar. Die Lehre des Streitpatents erschopfe sich in der
Bereitstellung potentiell geeigneter Glaskdrper, welche die Bedingungen zufallig
erfillen kénnten oder aber auch nicht. Dieses Teilmerkmal sei daher bei der

Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tatigkeit unbeachtlich.

Die Einsprechende regt zudem die Zulassung der Rechtsbeschwerde an zur Frage,
ob Merkmale, deren technische Anweisungen dem Fachmann nur einen zufalligen
Erfolg erméglichen, keine technischen Merkmale darstellen, welche Neuheit und
erfinderische Tatigkeit begrinden kénnten, jedenfalls aber den Nachweis eines

veranlassten Handelns nicht erfordern.

Demzufolge wirden insbesondere die Druckschriften D6, D8, D9 und D10 den
Gegenstand von Patentanspruch 1 jeweils neuheitsschadlich vorwegnehmen.
Denn in samtlichen Dokumenten werde ein Verfahren zur Herstellung von

offenporigen Glaskorpern unter Anwendung der Sol-Gel-Methode mit organischen



Verdrangungskorpern offenbart, bei dem ein transluzenter oder opaker Glaskorper
aus einem Gelkorper erzeugt werde, indem der Gelkorper durch eine
Temperaturbehandlung verdichtet werde, sodass sich ein dichtes und klares Glas
zwischen den Hohlrdumen und diese umgebend ausbilde.

Im Hinblick auf D8 betont die Einsprechende, dass der die erfindungsgemaliie Lehre
nacharbeitende Fachmann das einzig umstrittene Merkmal M8 identisch ausfiihre
und einen anspruchsgemalen Quarzglaskorper erhalte, wenn er die Lehre nach
Patentanspruch 1 mit den auch in der D9 offenbarten chemischen Fasern
nacharbeite. Die Einsprechende beantragt vorsorglich die Einholung eines
Sachverstandigengutachtens zum Nachweis dafur, dass bei der Nacharbeitung der
Lehre der D8 keine Poren erzeugt wurden, welche sich von denjenigen nach

Patentanspruch 1 unterschieden.

Ferner regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Klarung der Rechtsfrage
an, ob die vermutete Sachkunde des Senats die Einholung eines
Sachverstandigengutachtens auch dann entbehrlich mache, wenn damit und mittels
der Nacharbeitung einer Lehre die inharente stoffiche Beschaffenheit eines

herzustellenden Erzeugnisses unter Beweis gestellt werden kénne.

Die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe besteht fur die Einsprechende in
der Bereitstellung eines alternativen Verfahrens zur Herstellung von transluzenten

oder opaken Glaskorpern mit Hohlraumen.

Das Verfahren nach dem erteilten Patentanspruch 1 beruhe nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit. Ausgehend von der D2, welche ein Verfahren zur
Herstellung von pordsem, gasundurchlassigen Glas mittels Schlickerguss betreffe,
gelange der Fachmann, welcher auf der Suche nach einem alternativen
Herstellungsverfahren sei, ohne erfinderische Uberlegungen zu dem
streitpatentgemalen Verfahren, wenn er ein Verdrangungskorper verwendendes
Sol-Gel-Verfahren gemafl D6 oder D8 anwende. Die Einfihrung der Hohlrdume
durch Verdrangungskorper biete zudem den Vorteil, dass ein kontrollierter

Porendurchmesser erzeugbar sei. Vorbehalte gegen die angewandte Sol-Gel-



Technik hatten, wie D1, D5, D16, D10, D23 und D24 aufzeigten, zum
Anmeldezeitpunkt  nicht  bestanden. Die  Sol-Gel-Technik sei  der
Schlickergusstechnik vielmehr nahe, da sie gleichfalls eine Verdichtung vorsehe.
Eine Erfolgserwartung fir die Modifikation habe fur den Fachmann auch bestanden,
weil er davon ausgehen konnte, dass nur die kleinen Poren kollabieren und die

gro3en Hohlraume erhalten bleiben.

Vorbehaltlich der Frage, ob die Merkmale M6 bis M8 bereits durch D6, D8, D9 oder
D10 und dem allgemeinen fachlichen Wissen und Kénnen des Fachmanns implizit
offenbart wirden, seien diese Merkmale jedenfalls in Zusammenschau mit einem
der Dokumente D1, D5, D11 oder D13 nahegelegt. Samtliche letztgenannte
Schriften veranlassten den Fachmann zur LOsung der streitpatentgemal3en
Aufgabe, eine Temperaturbehandlung bei 1000°C bis 1400°C bzw. 600°C bis
1200°C fur die Vitrifikation des Xerogels zu einem porenlosen und klaren Glaskoérper

in Betracht zu ziehen.

Schlie3lich macht die Einsprechende geltend, der Fachmann habe das
anspruchsgemale Verfahren aufgrund der Offenbarung des Streitpatents nicht

nacharbeiten kénnen.

Die Einsprechende beantragt,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu
widerrufen,

die Kosten des Verfahrens dem Patentinhaber aufzuerlegen.

Weiter regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Der Patentinhaber beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen,



hilflsweise das Patent mit folgenden Unterlagen beschrankt
aufrechtzuerhalten:

Patentanspriiche 1 bis 6 eines der Hilfsantrage | bis Ill vom 24. August
2018, in dieser Reichenfolge der Hilfsantrage,

weiter hilfsweise mit den Patentanspriichen 1 bis 4 des Hilfsantrags IV
vom 12. September 2018,

jeweils im Ubrigen (Beschreibung, Zeichnung Fig. 1 und 2) gemaR der
Patentschrift.

Der Patentinhaber ist der Auffassung, das Merkmal M8 fordere, dass durch die
Verdichtung die Poren kollabieren und zwischen den Hohlrdumen sowie diese
umgebend ein dichtes und klares Glas gebildet werde. Selbstverstandlich kbnne es
an den Randbereichen dazukommen, dass einzelne Hohlraume angeschnitten und
damit nach aul3en offen seien. Dies dndere an der Dichtheit des Quarzglases aber

nichts, da die Hohlrdume separiert seien.

Das Verfahren zur Herstellung eines Quarzglaskérpers sei neu, da weder D8 noch
D6 ein Verfahren mit den patentgemaf3en Merkmalen M7 und M8 offenbarten. Die
D9 und D10 wurden bereits keine Quarzglaser beschreiben. Dariiber hinaus sei
auch kein Prozessschritt gemalR den patentgeméafen Merkmalen M7 und M8
vorgesehen, bei dem der Gelkdrper derart verdichtet werde, dass die offenen Poren
kollabieren und sich ein dichtes klares Glas zwischen den Hohlrdumen und diese

umgebend ausbilde.

Ausgehend von der Aufgabe, ein Verfahren bereitzustellen, mit dem die Herstellung
eines transluzenten bzw. opaken Quarzglaskérpers unter Anwendung des Sol-Gel-

Verfahrens gelinge, welcher gasdicht sei, gelange der Fachmann unter
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Berucksichtigung des vorliegenden Standes der Technik nicht in naheliegender

Weise zum streitpatentgemafien Verfahren.

Denn aus der D2 sei ein Schlickergussverfahren und kein Sol-Gel-Verfahren
bekannt. Der Ubergang von einem Schlickerguss-Verfahren zu einem Sol-Gel-
Verfahren sei aber keinesfalls trivial. Dartiber hinaus werde in D2 die Transparenz
durch lokales Erhitzen ohne Einsatz von Verdrangungskorpern erzeugt, wahrend
das streitpatentgeméal3e Verfahren ein opakes Glas durch ganzheitliches Erhitzen
bereitstelle. Auch die weitere Berlcksichtigung der D6 liefere keinen Hinweis

darauf, dass Poren gezielt kollabieren und die Hohlraume erhalten bleiben.

Die D8 liefere jedenfalls ausschlie3lich Erkenntnisse fur die Herstellung eines
porésen, durchstrombaren Glases. Es fehle damit an einer Anregung zur
Herstellung eines geschlossenporigen Quarzglases. Selbst wenn der Fachmann
D1 oder D5 bertcksichtige, werde er nicht dazu veranlasst, einen Glaskorper mit
Hohlraumen bereitzustellen, da beide Druckschriften nicht lehrten, den Gelkorper
derart zu verdichten, dass nur die Poren kollabieren, wéahrend die Hohlrdume
erhalten blieben. Auch die weitere Beriicksichtigung der D11 fihre den Fachmann
nicht ohne erfinderische Uberlegungen zum Verfahren gemaR Patentanspruch 1,
da sie ein Verfahren zur Herstellung eines transparenten Quarzglases mit erhdhter
Reinheit und ohne Blasen lehre. Entsprechendes gelte fiir die D13, welche sich
lediglich mit dem Problem befasse, dass der Gelkdrper bei einer

Temperaturbehandlung betrachtlich schrumpfe.

Ebenso wie die D8 beschaftigten sich die D6, D9 bzw. D10 ausschlie3lich mit der
Herstellung von offenporigen Glasern. Demzufolge gelange der Fachmann, wie
schon bei D8 ausgefuhrt, nicht ohne erfinderisches Zutun 2zu dem

streitpatentgemaf3en Verfahren.

Der Erweiterung der Einspruchsgrinde widerspricht der Patentinhaber. Es fehle an

einer Sachdienlichkeit, wenn ohne Veranderung in der Sache erst in einem spaten
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Stadium des Beschwerdeverfahrens ein neuer Einspruchsgrund geltend gemacht
werde. Im Ubrigen zeigten die Ausfilhrungsbeispiele des Streitpatents, dass die

Lehre des Patents ausfiihrbar sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten, insbesondere dem Wortlaut der abh&ngigen
Patentanspriiche 2 bis 6 gemal Hauptantrag und den Anspruchsfassungen der
Hilfsantrage | bis IV sowie der vorgelegten Dokumente zum Schriftverkehr zwischen
dem Patentinhaber und der Einsprechenden und zum vorlaufigen PCT-
Prufungsbericht und zu einem Prifungsbescheid aus dem parallelen US-

amerikanischen Prifungsverfahren wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die zulassige Beschwerde der Einsprechenden bleibt in der Sache ohne Erfolg.

1. Das Streitpatent betrifft ein  Verfahren zur Herstellung eines
Quarzglaskoérpers aus einem Gelkorper, wobei der aus einem Sol erzeugte
Gelkorper zumindest geformt und zu dem Quarzglaskorper verdichtet wird (vgl.
Streitpatentschrift, im Folgenden als SP bezeichnet, Abs. [0001]).

Einleitend wird im Streitpatent ausgefiihrt, dass aus dem Stand der Technik
transluzente und opake Quarzglaser bekannt seien, welche im Gegensatz zu klaren
und transparenten Quarzglasern mikroskopisch kleine Gaseinschlisse in hohen
Konzentrationen aufwiesen. Diese Gaseinschlisse bewirkten Lichtstreuungen und
verliehen somit den Glasern ein weil3es Aussehen (vgl. SP [0002]). Unter
Transluzenz werde die partielle Lichtdurchlassigkeit eines Korpers verstanden,
wobei Quarzglaser dann als transluzent bezeichnet wirden, wenn auf das Glas
treffendes Licht trotz Streuung im Material wenig absorbiert werde. Die Opazitat
werde als reziproke Eigenschaft der Transluzenz verstanden. Damit stelle die
Opazitat ein Mal3 fur die Lichtdurchlassigkeit eines Korpers dar (vgl. SP [0003] und

[0004]). Die Materialeigenschaften opaker bzw. transluzenter Quarzglaser variierten
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je nach Herstellungsverfahren in weiten Grenzen, da sie sowohl durch das jeweilige
Grundglas, als auch durch die darin feinverteilten Gaseinschlisse, die auch als
Blasen bezeichnet werden, bestimmt wirden (vgl. SP [0005], [0008]). Zur
Herstellung von opaken Quarzglasern seien zahlreiche Verfahren bekannt, wobei
das Grundglas aus Siliziumdioxid hergestellt werde. Als Quellen fir das
Siliziumdioxid wirden Quarzkristallgranulate natdrlichen oder synthetischen
Ursprungs, Quarzglasgranulate aus natirlichen oder synthetischen Rohstoffen,
Schlicker aus Quarzglasgranulaten und nanoskalige Kieselsdure sowie
Kombinationen dieser Siliziumdioxid-Quellen verwendet (vgl. SP [0009]). Als
Quellen der Gase fur die Gaseinschlisse wirkten Gaseinschliisse in den
Siliziumdioxid-Kornungen selbst, Gase der Schmelzatmosphére und/oder spezielle
Zusatze zum Schmelzgut, welche wahrend eines Aufschmelzprozesses des
Siliziumdioxids das Gas erzeugten, wobei ein solcher Zusatz Siliziumnitrid- oder
Siliziumkarbidpulver sei (vgl. SP [0010]).

2. Ausgehend davon besteht die objektive Aufgabe des Streitpatents in der
Bereitstellung eines verbesserten Verfahrens zur Herstellung von opaken bzw.
transluzenten Quarzglaskérpern, die nicht offenporig sind (vgl. SP Patentanspruch
1i.V.m. [0023]).

Entgegen der Ansicht der Einsprechenden kann die Aufgabe nicht ausgehend von
dem aus D2 bekannten Verfahren in der Bereitstellung eines alternativen
Verfahrens zur Herstellung von opaken bzw. transluzenten Quarzglaskérpern
gesehen werden. Denn das Streitpatent betrifft ein verbessertes Verfahren zur
Herstellung von opaken bzw. transluzenten geschlossenporigen Glaskorpern, mit
dem es gelingt, Quarzglaskérper mit einer definierten GroRe, Struktur und
Verteilung der Hohlraume herzustellen, sodass dessen Materialeigenschaften,
insbesondere dessen Streueigenschaften genau vorgebbar sind (vgl. Streitpatent
[0029], [0034]). Zudem wird die Gefahr des Auftretens von Lunkern, d.h.
unerwiinschten Hohlraumen innerhalb des Quarzglases vermieden, da eine

homogene Verteilung der HohlrAume mit dem Verfahren erzielt werden kann (vgl.



-13 -

SP [0030], [0033]). Da zudem die vorliegenden experimentellen Ergebnisse eine
gezielte Steuerung der Verteilung der Hohlrdume im Quarzglaskérper durch Wabhl
der Verdrangungskorper und dessen Anteil im Sol belegen (vgl. SP [0083] bis
[0109)), ist eine Reduzierung der Aufgabenstellung auf die Bereitstellung eines
alternativen Verfahrens nicht gerechtfertigt.

Ebenso wenig kann die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe als
Weiterbildung eines Sol-Gel-Verfahrens mit Verdrangungskoérpern zur Herstellung
von transluzenten oder opaken Glaskorpern mit HohlrAumen formuliert werden.
Denn der Fachmann gelangt zu einer solchen Aufgabenformulierung nur durch eine
unzulassige ex post-Betrachtung. Der Einsatz von Sol-Gel-Verfahren zur
Herstellung von Glaskérpern gehorte zum Anmeldezeitpunkt zwar zum Stand der
Technik, jedoch wurde diese Methode gerade nicht zur Herstellung von Blasenglas
verwendet (vgl. D23 Patentanspruch 1, 19 [0035]; D24 Patentanspruch 1, [0112],
[0113]).

3. Gelost wird die Aufgabe durch ein Verfahren nach Patentanspruch 1, das

folgende Merkmale aufweist:

M1  Verfahren zur Herstellung eines Quarzglaskoérpers aus einem Gelkorper,

M2  wobei der aus einem Sol erzeugte Gelkorper zumindest geformt und zu dem
Quarzglaskérper verdichtet wird,

M3  wobei dem Sol vor dem Gelieren zum Gelkorper Verdrangungskorper
hinzugefugt werden,

M4 welche nach dem Gelieren vollstandig aus dem Gelkdrper entfernt werden,

M5  wobei an den Positionen der entfernten Verdrangungskorper Hohlraume
erzeugt werden,

M6  wobei ein transluzenter oder opaker Quarzglaskorper erzeugt wird,

M7  indem nach der Entfernung der Verdrangungskorper der Gelkorper derart

verdichtet wird,
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M8  dass offene Poren innerhalb des Gelkorpers kollabieren und sich ein dichtes

klares Glas zwischen den Hohlraumen und diese umgebend bildet.

4. Der Fachmann, ein Dipl.-Chemiker bzw. M.Sc. Chemie mit mehrjahriger
Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und Herstellung von Glaskdrpern,
wird die patentgeméafRen Merkmale M1 und M8 wie folgt interpretieren:

41 Unter dem im patentgemal3en Merkmal M1 verwendeten Begriff
~,Quarzglaskorper” versteht der Fachmann einen Korper, der aus reinem amorphem
Siliziumdioxid besteht und demzufolge kein SiO2-haltiges Mischoxid darstellt (vgl.
SP [0028], [0055]).

4.2  Merkmal M8 definiert den Grad der Verdichtung in allgemeiner Form. Eine
patentgemale Verdichtung des Gelkérpers zum Glaskérper liegt nach der Lehre
des Streitpatents dann vor, wenn Poren im Gelkorper kollabieren, d.h. in sich
zusammenfallen und sich zwischen den HohlrAumen, die auch als Blasen
bezeichnet werden, ein dichtes und porenfreies, klares Glas ausbildet ist (vgl. SP
[0027], [0079], [0081], [0089]). Mit dieser allgemeinen Vorgabe assoziiert der zuvor
definierte Fachmann die Einstellung bestimmter, bei der Glasherstellung tblicher
Parameter, so dass Merkmal M8 Art und Ausmald der Verdichtung in eindeutiger
Weise definiert und somit ein technisches Merkmal darstellt, welches bei der
Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tatigkeit zu bertcksichtigen ist. Es legt
zudem fest, dass die mit dem patentgemdRen Verfahren hergestellten

Quarzglaskoérper nach der Verdichtung keine offenen Poren aufweisen.

Den im Merkmal M8 verwendeten Begriff ,umgebend® bezieht der Fachmann
sowohl auf den Hohlraum, d.h. die Blase, als auch auf den Quarzglaskorper in
seiner Gesamtheit. Fur ihn ist daher klar, dass stets ein geringer Anteil an
Hohlraumen an der Oberfliche des Quarzglaskorpers existiert, bei dem die
Hohlraume zur AuRRenseite hin nicht von klarem, dichtem Glas umgeben sein

kénnen. Auf diesen Anteil beschrankt der Fachmann den Begriff ,umgebend®
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allerdings nicht, sondern erkennt in diesem Anteil vielmehr den natirlichen
Grenzbereich eines Quarzglaskorpers, auf den die patentgeméfe Lehre im
Merkmal M8 aber nicht abstellt.

5. Das Verfahren zur Herstellung eines Quarzglaskorpers gemali
Patentanspruch 1 wird in der Streitpatentschrift so deutlich und vollstandig offenbart,

dass es ein Fachmann ausfiihren kann.

5.1 Der von der Einsprechenden erstmals im Beschwerdeverfahren geltend
gemachte Widerrufsgrund der mangelnden Offenbarung ist nach Mal3gabe von 8
263 ZPO zulassig, weil dessen Berlcksichtigung im Hinblick auf eine umfassende
Entscheidung Uber den Bestand des Patents sachdienlich ist (s.a. BGH GRUR
2017, 54 bis 57, 2. LS, Rdn. 38 bis 43 - ,Ventileinrichtung").

5.2 Ausgehend von der zuvor genannten Auslegung des Begriffs
,umgebend®“ ist der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Kénnens und Wissens
ohne Weiteres in der Lage einen Quarzglaskérper mit den im Merkmal M8
genannten Hohlraumen herzustellen, die innerhalb des Quarzglaskérpers an allen
Seiten von dichtem, klaren Glas umgeben sind. Denn in Kenntnis der
patentgemalen Ausfihrungsbeispiele kann der einschlagig tatige Fachmann die
erforderlichen Parameter fur die im patentgemallen Merkmal M8 allgemein
formulierte ,Verdichtung“ anhand von Routineversuchen ermitteln (vgl. SP [0083]
bis [0109]).

6. Das patentgemalie Verfahren zur Herstellung eines Quarzglaskorpers ist

neu.

6.1 Weder die D6 noch die D8 sind mit einem Verfahren zur Herstellung eines
Glaskorpers befasst, bei dem eine Verdichtung vorgesehen ist, bei der offene Poren
innerhalb des Gelkorpers kollabieren und sich ein dichtes und klares Glas zwischen

den Hohlraumen und diese umgebend bildet.
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Die D6 offenbart ein Verfahren zur Herstellung eines porésen Glases unter Einsatz
der Sol-Gel-Methode, mit dem ein Porendurchmesser von 0,05 bis 10 um einstellbar
ist (vgl. D6a S. 1 [0001], [0005]). Die Einstellung des Porendurchmessers gelingt
laut D6 dadurch, dass Polymerpartikel mit einem Durchmesser von 0,05 bis 10 um
in ein Metallalkoxid-Sol eingebracht werden (vgl. D6a [0006]). Nach einer
Kalzinierung bei 500 bis 600°C wird ein pordses Glas erhalten (vgl. D6a [0008]).
Damit beschreibt die D6 aber kein Verfahren zur Herstellung eines
Quarzglaskorpers, bei dem nach der Entfernung der Verdrangungskorper der
Gelkorper derart verdichtet wird, dass offene Poren innerhalb des Gelkorpers
kollabieren und sich ein dichtes klares Glas zwischen den Hohlr&umen und diese

umgebend bildet.

Die Druckschrift D8 beschreibt gleichfalls ein Verfahren zur Herstellung eines
porésen Glases mit Poren im Mikrometerbereich. Das Glas wird gemald D8
ausgehend von einer Sol-Lésung, der Polymerfasern zugesetzt werden, hergestellit.
Nach der Gelierung des Sols zu einem Gel wird das entstandene Gel getrocknet.
Um Poren in dem Gelkorper auszubilden, werden die Polymerfasern zersetzt, indem
das trockene Gel auf 500°C bis 800°C erhitzt wird. Das resultierende porése Gel
wird durch eine weitere Warmebehandlung bei 900°C bis 1400°C verglast (vgl. D8,
Abs. ,CONSTITUTION®, D8a S. 1 vorletzt. Abs. bis S. 2 2. Abs.). Ein Verfahren, bei
dem der Gelkorper derart verdichtet wird, dass offene Poren innerhalb des
Gelkorpers kollabieren und sich ein dichtes klares Glas zwischen den Hohlraumen

und diese umgebend bildet, wird damit in D8 aber nicht offenbart.

Dem Einwand der Einsprechenden, der D8 kdnne nicht entnommen werden, dass
mit dem Verfahren portse Glaskorper hergestellt wirden, kann nicht gefolgt
werden. Eingangs wird in D8 ausgefihrt, dass es mit dem aus dem Stand der
Technik bekannten Verfahren nicht gelingt, ein Glas mit Poren im
Mikrometerbereich bereitzustellen (vgl. D8a S. 1, dritter Abs.). Ein solcher

Porendurchmesser wird aber flr Katalysatortrdger und Enzymtrager benétigt, damit
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eine LAsung in das Glas eintreten kann (vgl. D8a S. 1 Abs. ,Description of the Prior
Art“, Z. 18 bis 24). Ausgehend davon liegt der D8a die Aufgabe zugrunde, ein
porbses Glas mit Poren im Mikrometerbereich bereitzustellen (vgl. D8a S. 1 Abs.
,Description of the Prior Art®, Z. 25 bis 28). Gelost wird diese Aufgabe durch ein Sol-
Gel-Verfahren unter Einsatz von Verdrangungskorpern mit einer Grof3e im
Mikrometerbereich. Durch eine Warmebehandlung werden die Verdrangungskaorper
aus dem Gel gebrannt, wobei offene Locher entstehen. Nach der sich
anschlieenden Verdichtung entsteht ein Glas, dass weiterhin die Locher aufweist
und somit porés ist (vgl. D8a S. 2 Z. 6 bis 9). Damit kann aus der D8 kein Verfahren
entnommen werden, bei dem der Gelkorper derart verdichtet wird, dass offene
Poren innerhalb des Gelkorpers kollabieren und sich ein dichtes klares Glas

zwischen den Hohlrdumen und diese umgebend bildet.

6.2 Im Zusammenhang mit der Frage der Neuheitsschadlichkeit der D8 hat die
Einsprechende die Einholung eines Sachverstandigengutachtens durch das
Gericht beantragt. In diesem Gutachten soll nach Ansicht der Einsprechenden das
Ergebnis einer Nacharbeitung der Lehre der D8 von einem externen

Sachverstandigen bewertet werden.

Die Einholung eines Sachverstandigengutachtens durch das Gericht, in dem das
Ergebnis einer Nacharbeitung der Lehre der D8 von einem externen
Sachverstandigen bewertet werden soll, ist im vorliegenden Fall allerdings schon
deshalb nicht erforderlich, weil allein durch das Studium der Druckschrift D8 zu
erkennen ist, dass das Glas der D8 Poren im Mikrometerbereich aufweist, in die ein
Fluid eintritt. Solche Poren sind in einem Quarzglaskorper, der nach dem
patentgemafRen Verfahren hergestellt wird, aus den genannten Griinden aber nicht
vorhanden. Einer externen Sachkunde zur Beurteilung der Neuheit gegentber D8

bedarf es daher nicht.

6.3 Auch bei den Verfahren zur Herstellung von Bioglasern gemafd D9 und D10,

bei denen es sich bereits nicht um Quarzglaser nach Merkmal M1 handelt, da sie



-18 -

neben Siliziumdioxid noch Calziumoxid und Diphosphorpentoxid enthalten, ist keine
Verdichtung des Gelkorpers vorgesehen, die dazu fihrt, dass offene Poren
innerhalb des Gelkorpers kollabieren und sich ein dichtes klares Glas zwischen den
Hohlrdumen und diese umgebend bildet. Vielmehr werden die Gelkorper derart
thermisch behandelt, dass ein makroportser Korper entsteht (vgl. D9, S. 224,
Abstract, S. 225, re Sp. Abs. ,MATERIALS AND METHODS" bis S. 227, li Sp. 2.
Abs., S. 232 Abs. ,CONCLUSIONS®; vgl. D10 S. 49, Titel, Abstract, S. 50, re Sp.
Abs. ,SOL Preparation®, S. 51 li Sp. Abs. ,Macroporous Specimen Preparation®,
Tab. 1, Fig. 1, S. 52, re Sp. 2. Abs., S. 59 re Sp., letzt. Abs. bis S. 61, li Sp. 1. Abs.).

6.4  Die weiteren im Verfahren genannten Druckschriften liegen weiter weg und
wurden von der Einsprechenden in der mindlichen Verhandlung auch nicht mehr
als neuheitsschédlicher Stand der Technik diskutiert. Auch nach Ansicht des Senats
vermag keine dieser Entgegenhaltungen die Neuheit des im geltenden

Patentanspruch 1 beschriebenen Verfahrens in Frage zu stellen.

7. Das Verfahren gemald dem erteilten Patentanspruch 1 beruht auch auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

7.1  Als nachstliegender Stand der Technik kann die D2 angesehen werden, die
ein Verfahren zur Herstellung eines Formkoérpers aus Quarzglas mittels
Schlickerguss angibt (vgl. D2 Patentanspruch 13, Sp. 1, Z. 8 bis 12), bei dem der
gesinterte Glaskorper aus opaken, porésen, gasundurchlassigen Grundmaterial
abschlielend mit einer Heizquelle auf eine Temperatur im Bereich von 1650°C bis
2200°C zur Umwandlung des opaken, poroésen Grundmaterials in transparentes
Glasmaterial erhitzt wird (vgl. D2 Patenanspruch 13). Damit kann der D2 kein
Verfahren zur Herstellung eines opaken Quarzkorpers enthommen werden, der vom
Glas umgebende Hohlraume aufweist. Ausgehend von D2 bendtigt der Fachmann
daher weitere Anregungen, um auf naheliegende Weise zu einem Verfahren mit den

patentgemaflen Merkmalen M2 bis M8 zu gelangen.
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Das Argument der Einsprechenden, die Sol-Gel-Technik sei der
Schlickergusstechnik nahe, da sie gleichfalls eine Verdichtung vorsehe, sodass der
Fachmann die Sol-Gel-Technik gemall D6 bzw. D8 ohne erfinderische
Uberlegungen in Betracht gezogen hatte, kann in zweifacher Hinsicht nicht
Uberzeugen. Zum einen unterscheiden sich die genannten Techniken grundlegend,
da sie von vollig anderen Ausgangsmaterialen ausgehen, die zu unterschiedlichen
Zwischenprodukten fihren und daher auch andere Herstellungsparameter bei der
Herstellung des Glases erfordern (vgl. D2 Patentanspruch 13, D6a [0005] bis
[0008]; D8a S. 1 Z. 30 bis S. 2 Z. 8). Allein, dass beide Techniken einen
abschlieBenden Verglasungsschritt gemein haben, sagt noch nichts Uber die
Ubrigen Verfahrensschritte aus. Zum anderen wird der Fachmann die Druckschriften
D6 und D8 schon deshalb nicht zu Rate ziehen, da sie die Herstellung von pordsen
Glaskorpern betreffen (vgl. Il. 6.1), sodass sie dem Fachmann keinen Hinweis in

Richtung einer Verdichtung des Gelkdrpers gemald Merkmal M8 liefern kdnnen.

Selbst wenn entsprechend dem Argument der Einsprechenden unterstellt wird,
dass der mit der patentgemafl3en Aufgabe betraute Fachmann keine Vorbehalte
gegen den Einsatz der Sol-Gel-Methode gehabt hat, da es sich gemal D1, D5 und
D16 sowie D20 um eine etablierte Technik gehandelt habe, die gemafl D23 bzw.
D24 auch zur Herstellung von transparenten Glaskdrpern nicht fernliegend
gewesen sei, wird der Fachmann dennoch die Dokumente D6 und D8 bei Suche
nach einer Anregung fur die patentgemafRen Verfahrensschritte gemald den
Merkmalen M2 bis M8 nicht einbeziehen, da sich diese Druckschriften
ausschlie@Blich mit Verfahren zur Herstellung von offenporigen Glaskorpern

beschaftigen.

Die Einsprechende hat zudem geltend gemacht, dass fir den Fachmann eine
ausreichende Erfolgserwartung fir den Einsatz der Sol-Gel-Methode bei dem
Verfahren der D2 bestanden habe, da er, wie D15 und D16 belegten, erwartet habe,
dass kleine Poren kollabieren und grofl3e Poren sich nicht schlieRen. Grundsatzlich

ist der Einsprechenden zwar zuzustimmen, dass dem Fachmann dieser Sachverhalt
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bekannt war (vgl. D15 S. 69 Z. 1 bis 6; D16 S. 136 zweiter vollst. Abs., D20 Sp. 7,
Z.4Dbis 7, Z. 36 bis 42, Fig. 1), allerdings liefert dieses Fachwissen dem Fachmann
keine ausreichende Erfolgserwartung dafir, dass bei der Anwendung des
Verfahrens nach D6 bzw. D8 eine Verdichtung des Gelkdrpers gemaR M8 eintritt.
Er muss vielmehr davon ausgehen, dass durch den Erhalt der gréReren Poren,
welche von den Verdrdngungskorpern herrihren, entgegen Merkmal M8, ein

offenporiger Glaskorper mit Poren im Mikrometerbereich erzeugt wird.

7.2  Gleiches gilt, wenn der Fachmann von der D3 ausgeht. Denn D3 betrifft wie
D2 ein Verfahren zur Bereitstellung eines opaken Quarzglases mittels der
Schlickergu3-Technik (vgl. D3 Patentanspruch 1, [0058] bis [0073], Fig. 3). Damit
liegt eine identische Ausgangslage wie bei D2 vor. Aus den schon zuvor in Abschnitt
Il. 7.1 erdrtern Grinden gelangt der Fachmann damit nicht in naheliegender Weise

zu dem patentgemalen Verfahren nach Patentanspruch 1.

7.3 Die D14, welche ein Verfahren zur Herstellung eines opaken
Quarzglaskoérpers mit gleichmalRiger Blasenverteilung, d.h. einer gleichmafigen
Verteilung von abgeschlossenen Hohlraumen, lehrt (vgl. D14 S. 1 1. Abs., S. 3,
vierter und funfter vollst. Abs., S. 4 zweiter vollst. Abs.), stellt fir den Fachmann
einen weiteren geeigneten Ausgangspunkt dar. Der Glaskorper wird gemafld D14
aus pulverférmigem Ausgangsmaterial bestehend aus Siliziumdioxid und
Siliziumnitrid hergestellt. Durch Erhitzen des Ausgangsmaterials bis zu einer
Temperatur nicht unter seiner Schmelztemperatur und nicht Gber 1900°C bzw.
1400°C im Vakuum wird das Material vom offenzelligen in den geschlossenzelligen
Zustand umgewandelt (vgl. D14 Patentanspruch 3, S. 8, erster und zweiter Abs.).
Im Anschluss wird die Vakuumatmosphare entfernt und Inertgas bei
Atmospharendruck eingeleitet (vgl. D14 S. 9 erster Abs.). Damit gibt die D14 ein
Verfahren zur Herstellung eines opaken Quarzglaskorpers an, bei dem ein dichtes
klares Glas zwischen den Hohlraumen und diese umgebend gebildet wird.
Ausgehend davon besteht fir den Fachmann zwar grundséatzlich der Anlass, andere

Herstellungsverfahren in Betracht zu ziehen, die ihm ein geschlossenzelliges
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Quarzglas liefern. Allerdings wird der Fachmann Dokumente wie D6, D8, D9 oder
D10 bei seiner Suche, nicht in Betracht ziehen, weil sie sich mit der Herstellung
eines pordsen, d.h. im Sinne von D14 offenzelligen, Glaskorpers befassen (vgl.
Abschnitt II. 7.1).

7.4 Entgegen der Auffassung der Einsprechenden stellt die D8 keinen
geeigneten Ausgangspunkt zum Auffinden der patentgemaflen Losung dar. Denn
der Fachmann, welcher vor der Aufgabe stand, ein verbessertes Verfahren zur
Herstellung von opaken bzw. transluzenten Quarzglaskorpern bereitzustellen, die
nicht offenporig sind, wird die D8 schon deshalb nicht in Betracht ziehen, weil sie
sich mit der Herstellung von pordsen Glasern befasst. Der Fachmann wird auch
nicht eine Verkirzung der faserformigen Verdrangungskorper in Betracht ziehen,
damit keine Poren den Glaskorper mehr durchziehen, weil er dann den Kern der

Lehre der D8, die Herstellung eines fluiddurchlassigen Glaskorpers, verlasst.

Der Einwand der Einsprechenden, dass die Verwendung der Glaskoérper als
Katalysator- und Enzymtrager nur einen optionalen Einsatzzweck darstelle und
somit die nach dem Verfahren der D8 hergestellten Glaskérper nicht zwingend
pords seien, Uberzeugt aus den schon im Abschnitt Il. 6.1 genannten Griinden nicht.
Der Fachmann kann der D8 somit keine Hinweise oder Motivationen entnehmen,
ein Verfahren in Betracht zu ziehen, bei dem die Gelkdrper nach Entfernung der
Verdrangungskorper derart verdichtet werden, dass sich ein dichtes klares Glas
zwischen den Hohlraumen und diese umgebend ausbildet, sodass keine offenen

Poren vorliegen.

7.5. Die weiteren im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren angefihrten
Druckschriften liegen weiter weg und wurden von der Einsprechenden in der
mundlichen Verhandlung auch nicht mehr im Zusammenhang mit der erfinderischen
Tatigkeit diskutiert. Auch nach Ansicht des Senats vermag keine dieser

Entgegenhaltungen die erfinderische Tatigkeit des im geltenden Patentanspruch 1
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beschriebenen Verfahrens fir sich oder in Kombination mit einer der anderen

Druckschriften in Frage zu stellen.

8. Mit dem Patentanspruch 1 sind zudem auch die auf ihn riickbezogenen und
auf bevorzugte Ausgestaltungen des beanspruchten Verfahrens gerichteten
Unteranspriche 2 bis 6 patentfahig.

9. Fur eine Kostenauferlegung nach 8 80 Abs. 1 PatG, abweichend vom
Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst tragt, sind entsprechende

Billigkeitsgrinde weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

10. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach 8 100 Abs. (2) PatG ist nicht
veranlasst, da weder eine Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung zu
entscheiden ist, noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer
einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert.
Insbesondere besteht vorliegend hierzu keine Veranlassung, da sich bei einer
funktionsorientierten technisch sinnvollen Auslegung des patentgemaf3en Merkmals

M8 die von der Beschwerdefiihrerin formulierten Rechtsfragen nicht stellen.

Rechtsmittelbelehrung

Da der Senat die Rechtsbeschwerde gegen diesen Beschluss nicht zugelassen hat
ist nur das Rechtsmittel der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde gegeben, wenn

geltend gemacht wird, dass
1. das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Auslbung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
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3. einem Beteiligten das rechtliche Gehdr versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrtcklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwéltin  oder von einem beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, HerrenstralRe 45a, 76133

Karlsruhe eingereicht werden.

Minzberg Katker Jager Wagner



