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Das Gericht zieht in Erwaqung:

I. Ausgangslage

1. Die Klagerin, A.___, mit Sitz in Bern, und die Beklagte, B.__ | mit
Sitz in Meggen, befassen sich beide mit Entwicklung und Vertrieb von Brand-
schutzglasern. Sie befassen sich namentlich mit Brandschutzgldsern mit Interlay-
er, d.h. Schutzglasern, bei denen sich zwischen parallelen Glasscheiben der so-
genannte Brandschutz-Interlayer befindet, eine Masse, welche im Brandfall auf-
schaumt, opak wird und dadurch die Hitzestrahlung absorbiert (act. 1, S. 5f,; act.
9, S.5).

2. Die Klagerin ist Inhaberin des EP 0..., welches sich mit gewissen Vorrich-

tungs- und Verfahrensaspekten solcher Brandschutzgldser befasst (act. 3/6).

3. Die Beklagte vertreibt Brandschutzglaser, welche nach Ansicht der Klage-

rin dieses Patent verletzen, was die Beklagte bestreitet.



Il. Prozessgeschichte

1. Am 13. Februar 2006 reichte die Klagerin die Klageschrift ein tUber folgen-
des Rechtsbegehren (act. 1):

"1. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung der verant-
wortlichen Organe im Widerhandlungsfalle nach Art. 292 StGB mit

Haft oder Busse zu verbieten, Brandschutzgléaser

1.1 mit einer Schutzschicht die ein aus Kaliumsilikat und
Siliziumdioxid gebildetes, ausgehéartetes Polysilikat ist, wobei im
Polysilikat ein Molverhéltnis von Siliziumdioxid zu Kaliumoxid
(K20) besteht, welches grésser ist als 4:1, und die ausgehértete
Schutzschicht im wesentlichen das gesamte urspriinglich vorhan-
dene Wasser der wasserhaltigen Mischung aus Kaliumsilikat und
Siliziumdioxid noch enthélt, wobei der Wasseranteil maximal 60
Gewichts-%, mindestens aber so viele Gewichts% belréagt, dass
die wasserhaltige Mischung vor Aushérten giessféahig ist, und
gleichzeitig der Anteil an Siliziumdioxid in der Schutzschicht zwi-
schen 30 bis 55 Gewichts-% liegt;

1.2 hergestellt unter Verwendung von Kaliumsilikat, das aus
Si02 und Kalilauge gebildet wird, dadurch gekennzeichnet, dass
das Kaliumsilikat mit Siliziumdioxid eine giessfahige Masse bildet,
diese Masse in einen Formhohlraum zwischen zwei Glasscheiben
eingebracht wird, anschliessend die Masse unter Erhaltung des
Wassergehaltes zu einer festen Polysilikatschicht ausgehértet
wird und dabei im ausgehérteten Polysilikat das Molverhéltnis von
Siliziumdioxid zu Kaliumoxid (K,O) auf ein Verhéltnis, welches

grosser als 4:1 ist, eingestellt wird;



in der Schweiz feilzuhalten, zu verkaufen, in Verkehr zu bringen oder
zu einem dieser Zwecke in die Schweiz einzufiihren oder aus der

Schweiz auszufiihren.

2. Es sei die Beklagte zu verpflichten, tber die in der Schweiz und aus
der Schweiz hinaus getéatigten Verkaufe von Brandschutzglasern ge-
maéass Rechtsbegehren 1 Rechnung zu legen, d.h. bekannt zu geben,
in welchem Umfang sie solche Brandschutzgléser verkauft oder sonst
wie in Verkehr gebracht hat, und zwar unter Angabe der Liefermengen,

-zeiten und preise sowie der Gestehungskosten.

3. Es sei die Beklagte zu verpflichten, der Klégerin nach Massgabe
des Beweisergebnisses und nach Wahl der Klégerin entweder Scha-
denersatz zu bezahlen oder den aus den Verkdufen der Brandschutz-
glaser geméass Rechtsbegehren 1 erzielten Gewinn herauszugeben,
jeweils zuzliglich (Schadens-)Zins in der Héhe von 5% ab dem Zeit-

punkt der Patentverletzung bzw. Erzielung des Gewinns.

4. Es seien samtliche von oder fir die Beklagte gelagerten Brand-
schutzgldaser geméass Rechtsbegehren 1 einzuziehen und deren Ver-

nichtung anzuordnen.

Alles unter Kosten- und Entschédigungsfolgen zu Lasten der Beklagten
unter Einschluss der Kosten des notwendigerweise beigezogenen Pa-
tentanwalts. "

2. Mit der Klageantwort vom 3. Mai 2006 beantragte die Beklagte die Abwei-
sung der Klage (act. 9).

3. Am 7. September 2006 fand eine Referentenaudienz statt, an welcher die
Parteien und das Gericht Ubereinkamen, dass die Parteien Vergleichsverhand-
lungen aufnehmen und das Gericht bis 15. November 2006 {iber deren Ergebnis-



se orientieren wirden, wobei das Gericht bis zu diesem Zeitpunkt das Hauptver-
fahren nicht fortsetze (Prot. S. 9). ‘

Die Klagerin wurde sodann darauf hingewiesen, dass die Formulierung in Rechts-
begehren 1.1, wonach der "Wasseranteil maximal 60 Gewichts-%, mindes-
tens aber so viele Gewichts-% betragt, dass die wasserhaltige Mischung vor
Aushérten giessféhig ist", nicht die konkrete angegriffene Ausflihrungsform be-
schreibe, ja nicht einmal das Merkmal - nach der Klagerin Merkmal C - aus dem
Anspruch wiedergebe, sondern dessen (ausdehnende) Interpretation durch die
Klagerin. Damit auf das Rechtsbegehren eingetreten werden kénne, miissten
"konkret die technischen Merkmale genannt werden, die in der angegriffenen
Ausfihrung das Streitpatent benltzen" (BGE 131 Ill 70 E. 3.4, worauf verwiesen
wurde). Auf das vorliegende Rechtsbegehren 1.1. wiirde deshalb nicht eingetre-
ten (Prot. S. 5).

6. Mit Eingabe vom 1. Februar 2007 teilte die Klagerin mit, eine vergleichs-
weise Regelung der Parteien sei (auch in der mittlerweise erstreckten Frist) nicht
zustande gekommen (act. 16).

7. In der Folge erstattete die Klagerin am 30. April 2007 die Replik, mit fol-
gendem geédnderten Rechtsbegehren 1 (die librigen Rechtsbegehren blieben un-
verandert) (act. 19):

"1. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung der verantwort-
lichen Organe im Widerhandlungsfalle nach Art. 292 StGB mit Haft oder
Busse zu verbieten, Brandschutzgldser

1.1 mit einer Schutzschicht, die ein aus Kaliumsilikat und Silizium-
dioxid gebildetes, ausgehértetes Polysilikat ist, wobei im Polysilikat ein
Molverhéltnis von Siliziumdioxid zu Kaliumoxid (K>O) besteht, welches

grosser ist als 4:1, und die ausgehértete Schutzschicht im wesentlichen



das gesamte urspriinglich vorhandene Wasser und Glycerin der Wasser
und Glycerin enthaltenden Mischung aus Kaliumsilikat und Siliziumdioxid
noch enthélt, wobei der Anteil Wasser zwischen 38 und 41 Gewichts-%
und der Anteil Glycerin zwischen 14 und 16 Gewichts-% betragt, und
gleichzeitig der Anteil an Siliziumdioxid in der Schutzschicht zwischen 30
bis 55 Gewichts-% liegt;

und/oder

1.2 hergestellt unter Verwendung von Kaliumsilikat, das aus Si0;
und Kalilauge gebildet wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Kaliumsi-
likat mit Siliziumdioxid eine giessfédhige Masse bildet, diese Masse in ei-
nen Formhohilraum zwischen zwei Glasscheiben eingebracht wird, an-
schliessend die Masse unter Erhaltung des Wassergehaltes zu einer fes-
ten Polysilikatschicht ausgehértet wird und dabei im ausgehérteten Poly-
silikat das Molverhéltnis von Siliziumdioxid zu Kaliumoxid (K>0) auf ein

Verhéltnis, welches grésser als 4: 1 ist, eingestellt wird;

in der Schweiz feilzuhalten, zu verkaufen, in Verkehr zu bringen oder zu
einem dieser Zwecke in die Schweiz einzufiihren oder aus der Schweiz

auszufiihren.”

Diese Klageanderung ist ohne weiteres zuldssig (§ 61 Abs. 1 ZPO).

8. Mit der Duplik vom 7. September 2007 beantragte die Beklagte wiederum
die Abweisung der Klage (act. 23).

9. Nachdem die Klagerin in ihrer Replik zwar auf den 3. Bescheid des Pri-
fers und ihre Stellungnahme dazu Bezug genommen (act. 19, S. 4f.), die entspre-

chenden Dokumente aber nicht eingereicht hatte, wurden diese Unterlagen durch



das Gericht aus dem Esp@cenet beigezogen (3. Bescheid vom 4. Juni 1998 [act.
25], Ausserung der Klagerin dazu vom 23. September 1998 [act. 26] samt neuer
Beschreibung [act. 27A] und neuen Anspriichen [act. 27B]), und den Parteien
wurde mit Verfligung vom 28. Februar 2008 Frist zur fakultativen Stellungnahme
zu diesen Unterlagen angesetzt (Prot. S. 12), sowie mit Verfligung vom 3. Marz

2008 zur Bezifferung ihrer Patentanwaltskosten (Prot. S. 13).

10. Innert Frist erfolgte am 26. Marz 2008 die entsprechende Eingabe der
Beklagten (act. 34) und am 28. Marz 2008 diejenige der Klagerin (act. 34).

11. Die Sache ist spruchreif.

1. Einleitung

Prozessthema sind Brandschutzglaser. Diese bestehen aus (mindestens) zwei
Glasscheiben mit einem dazwischen befindlichen Abstandhalter. Der Raum zwi-
schen den Glasern ist mit einer Schutzschicht (Interlayer) gefillt, und das Ganze
ist gegen die Umgebung abgedichtet. Solche Brandschutzglaser miissen zum ei-
nen transparent sein, zum andern Hitze von der einer Flamme abgewendeten
Seite abhalten.

Solche Glaser werden - alles geméss der unbestritten gebliebenen Darstellung
der Klagerin (act. 1, S. 10ff.) - nach zwei Methoden hergestellt. Bei der einen wird
auf eine erste Glasscheibe die Schutzschicht flissig (und stark wasserhaltig) auf-
gebracht und - unter Wasserverlust - getrocknet, anschliessend wird die zweite
Scheibe aufgeklebt. Nach der zweiten Methode wird die Schutzschicht in den



Raum zwischen den beiden Glasern eingebracht und dort nicht getrocknet, son-
dern gehartet. Und um nach dieser 2. Methode hergestellte Brandschutzglaser

geht es im vorliegenden Prozess.
Die Schutzschicht hat als Hauptkomponenten Wasser und ein Alkalisilikat.

Die vorhandene Wassermenge in der Schutzschicht entspricht dabei der mit den
Mischungskomponenten eingebrachten Wassermenge, weil keine Trocknung,

sondern eine Hartung stattfindet, also kein Wasser verloren geht.

Dieser Wasseranteil hat aus technischen, aus funktionalen Griinden einen oberen

und einen unteren Grenzwert;

Ist die Verdiinnung zu gross, d.h. der Wasseranteil zu hoch (geméss Klagerin
Gber 60 Gewichts-% Wasser), dann flockt das Material aus, ist also nicht transpa-
rent, und die Schutzschicht bleibt nach dem Ausharten fliessfahig, fliesst nach un-
ten und driickt die Scheiben auseinander. Ist die Konzentration zu gross (geméass
Klagerin bei einem Wassergehalt von unter 44 Gewichts-%), dann ist die Masse
nicht giessfahig genug, und sie schaumt bei Hitzeeinwirkung nicht mehr ausrei-

chend (will heissen, ausreichend Warmestrahlung abhaltend) auf.

D.h., der Wassergehalt ist von zentraler Bedeutung. Darauf wird zurlickzukom-

men sein.

2. Klagepatent

a) Die Klagerin stiitzt sich auf das EP 0... (act. 3/6), und zwar auf die unab-
hangigen Anspriiche 1 (Erzeugnis) und 11 (Verfahren).

Sie hat eine diesbeziigliche Merkmalsanalyse vorgenommen, welche zwar
jeweils nur die Merkmale des kennzeichnenden Teils néher bezeichnet,
aber damit kann insofern gearbeitet werden, als die Erfullung des Oberbe-
griffs durch das angegriffene Erzeugnis, beziehungsweise das angegriffene

Verfahren jeweils nicht strittig ist.



Diese - seitens der Beklagten unbestritten gebliebene - Merkmalsanalyse

der Klagerin von Anspruch 1 lautet wie folgt (act. 1, S. 11):

,PDas Klagepatent schitzt geméass Anspruch 1 ein lichtdurchlassiges
Hitzeschutzelement mit mindestens einem Tragerelement und einer
Schutzschicht aus wasserhaltigem Alkalisilikat, das dadurch gekenn-

zeichnet ist, dass

A die Schutzschicht ein aus Alkalisilikat und mindestens einem

Harter gebildetes, ausgehartetes Polysilikatist und dass

B  im Polysilikat ein Molverhaltnis von Siliziumdioxid zu Alkali-
Metalloxid besteht, welches grésser als 4 : 1 ist, und dass

C die ausgehartete Schutzschicht im wesentlichen das gesam-
te ursprunglich vorhandene Wasser der wasserhaltigen Mischung aus
Alkalisilikat und Harter noch enthalt, wobei der Wasseranteil 44 bis

maximal 60 Gewichts-% betragt und

D (gleichzeitig der Anteil an Siliziumdioxid in der Schutzschicht
zwischen 30 bis 50 [recte 55] Gewichts-% liegt.”

Zu Anpruch 11 legt die Klagerin dar, das Klagepatent schilitze auch ein Ver-
fahren zur Herstellung eines lichtdurchlassigen Hitzeschutzelementes unter
Verwendung eines wasserhaltigen Alkalisilikats. Dieses Verfahren sei da-
durch gekennzeichnet, dass (act. 1, S. 13)

LA'" das Alkalisilikat mit einem Harter, welcher Siliziumdioxid ent-
halt oder freisetzt, zusammengefigt und eine giessfahige Masse gebil-
det wird

E diese Masse in einen Formhohlraum zwischen zwei Trager-

elementen eingebracht oder auf ein Tragerelement aufgebracht wird
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C' anschliessend die Masse unter Erhaltung des Wassergehal-
tes zu einer festen Polysilikatschicht ausgehartet wird und dabei

B' im ausgeharteten Polysilikat das Molverhaltnis von Silizium-
dioxid zu Alkali- Metalloxiden auf ein Verhaltnis, welches grdsser als 4:
1 ist, eingestellt wird.”

3. Angegriffene Ausfilhrungsform

a) Die Klagerin hat eine Analyse beklagtischer Brandschutzglaser vornehmen las-
sen. Als Muster wurden analysiert (act. 1, S. 17):

1. Interflam EW 60/13-2 (auf dem deutschen Markt erworben)

2. Muster, das von der Beklagten der Klagerin Gbergeben worden war
3. Interfire EI 30 (von Beklagter an C. , ..., geliefert)

4. Interlayer-Gemisch aus der Produktion von B2.

5. Interfire El

6. Interflam EW

b) aa) Die Materialien Nr. 4, 5 und 6 stammen aus einer ,saisie contrefagon®,
welche am 23. Januar 2006 auf Antrag der Klagerin in ..., Frankreich, bei einer
B2._ |, einer Gesellschaft, die zur selben Gruppe wie die Beklagte gehort
und (u.a) diese beliefert, vorgenommen worden war (act. 3/15).

bb) Bevor auf die Analyse der Materialien einzugehen ist, stellt sich die Fra-
ge, ob das im Rahmen einer Saisie bei einem Dritten in Frankreich erhobene Ma-

terial hier im Prozess verwendet werden darf.

a) Die Zulassigkeit dieser Saisie und der Stand der dagegen erhobenen

Rechtsmittel war zwischen den Parteien bis zur Referentenaudienz umstritten
(Prot. S. 7ff).
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Inzwischen liegen die entsprechenden Gerichtsentscheide vor: Das Tribunal de
Grande Instance de Paris hatte mit Entscheid vom 12. Juli 2006 die Nichtigkeit
des Protokolis der Saisie festgestellt, mit der Begriindung, der Vollstreckungsbe-
amte habe 24 Fragen gestellt [und beantwortet bekommen], welche er nicht hatte
stellen dirfen, weil das Ober den erteilten richterlichen Auftrag (act. 20/24) hi-
nausgegangen sei (act. 20/25). Dieser Entscheid wurde an die Cour d’Appel de
Paris weitergezogen. Mit Entscheid vom 16. Februar 2007 erkannte die Cour
d’Appel auf eine Teilnichtigkeit, welche lediglich die Streichung der Erklarungen,
die auf die 24 Fragen hin abgegeben worden waren, betraf (act. 20/26). Damit
war die Saisie, soweit sie die hier interessierenden Materialien betraf, nach dem
anwendbaren franzdsischen Recht giiltig erfolgt.

B) Uber die Zulassigkeit der im Rahmen der Saisie erhobenen Materialien
als Beweismittel im vorliegenden Prozess ist damit noch nichts entschieden. Die-
se Frage kann indes offenbleiben: Fir ein Beweisverfahren und damit fur Be-
weismittel besteht nur dann Bedarf, wenn die Parteien lber entscheidrelevante
Sachverhalte divergierende Behauptungen aufstellen. Und dies ist, wie gleich zu

zeigen sein wird, nicht, beziehungsweise nicht mehr der Fall.

c) Mit der Klagebegriindung legte die Kiagerin dar, die Analyse der erwdhn-
ten Muster hatte einen Wasseranteil zwischen 42,4 und 44,5 Gewichts-% ergeben
(act. 1, S. 17, mit Verweis auf act. 3/16 und act. 3/18) [auf die weiteren Ausfiih-

rungen zu diesen Analysen wird, weil nicht entscheidrelevant, nicht eingegangen].

d) Mit der Klageantwort bestritt die Beklagte einen Wassergehalt zwischen
42,4 und 44,5 Gewichts-% und behauptete und begriindete - wie dies schon an-
lasslich der Saisie Contrefagon ausgefiihrt worden war (act. 3/15, S. 8) - eine Zu-
sammensetzung, die zu einem Wassergehalt von 39,8 % fiihre. Die Beklagte leg-

te dar, sie mische Nanosil mit einem Wassergehalt von 31,89% mit Nanodur mit
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einem Wassergehalt von 58,1%. Und zwar k&men fir ihre Nanoswiss-Mischung
auf 90kg Nanosil 33,2 kg Nanodur plus 2 kg Wasser. Das ergébe im Nanoswiss -
neben 14,1% Glycerin - 39,8% Wasser (act. 9, S. 34).

e) Mit der Replik erklarte die Klagerin, sie habe, nachdem die Beklagte die
der Klagebegrindung zugrundegelegte Analyse [die von einem betriebsintern La-
bor der Klagerin beziehungsweise der Schwestergesellschaft A2.__ durchge-
fuhrt worden war (act. 1, S. 8)] bestreite, den beklagtischen Interlayer nun durch
das - von der Klagerin génzlich unabhangige - D.__ analysieren lassen (Un-
tersuchunsbericht 1, act. 20/33; Untersuchungsbericht 2, act. 20/34). ,Die Unter-
suchungsberichte des D.__ Instituts zeigen, dass der Wassergehalt des be-
klagtischen Interlayer weniger als 44% betragt und sich wohl in der von der Be-
klagten in der KA behaupteten Gréssenordnung bewegt” (act. 19, S. 7). Genauer
ermittelte das D._ Institut einen Wasseranteil von 37,8 — 38,1% (act. 19, S.
13), wahrend die Beklagte 39,8% behauptet hatte (act. 9, S. 34).

f) Damit besteht zwischen den Parteien beziiglich des Wasseranteils in der
angegriffenen Ausfiihrungsform Einigkeit, jedenfalls von der relevanten Grdssen-

ordnung her. Ein diesbeziigliches Beweisverfahren ertbrigt sich deshalb.

Ebenfalls einig, das sei anzufiigen, sind sich die Parteien Uber den Glyzeringehalt
von rund 14 — 15% (act. 9, S. 34; act. 19, S. 13).

4. Beurteilung der Verletzungsfrage
a) Grundlage

Eine Patentverletzung begeht, wer die patentierte Erfindung widerrechtlich be-
niitzt, wobei als Benlitzung auch die Nachahmung gilt (Art. 66 lit. a PatG). Die Er-
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findung ist gemass Art. 51 Abs. 1 PatG und entsprechend Art. 84 EPU in einem
oder mehreren Patentanspriichen zu definieren.

b) Anspruch 1

aa) Wie erwahnt (oben Ziff. 2 lit. a) verlangt das Merkmal C des Anspruchs
1, dass

,die ausgehdartete Schutzschicht im wesentlichen das gesamte ur-
springlich vorhandene Wasser der wasserhaltigen Mischung aus Alka-
lisilikat und Harter noch enthalt, wobei der Wasseranteil 44 bis maxi-
mal 60 Gewichts-% betragt".

Dieser Wasseranteil von 44 bis maximal 60 Gewichts-% in der ausgeharte-
ten Schutzschicht ist bei der angegriffenen Ausfuihrungsform wie behandelt

unstrittig nicht gegeben; er belauft sich auf weniger als 40%.

Damit liegt eine Nachmachung, d.h. eine Ubereinstimmung der Verlet-
zungsform mit allen Merkmalen des Patentanspruches, wie dies die Klage-

rin urspriinglich behauptet hatte, nicht vor.

bb) Zu beurteilen bleibt, ob eine Nachahmung, eine Verletzung durch

Verwendung eines aquivalenten, d.h. gleichwirkenden und naheliegenden
Mittels vorliegt.

Dieses Aquivalent besteht geméss Klagerin darin, dass die Beklagte - um
die Giessfahigkeit auch bei einem Wasseranteil von nur 39,8% zu gewahr-
leisten - als dem Fachmann naheliegende Massnahme den Anteil an Glyce-
rin, welches gleichwirkend wie Wasser sei, erhdht habe (act. 19, S. 13f.).
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o) Bevor zu prifen ist, ob ein tieferer Wassergehalt als 44 Gewichts-%
kombiniert mit einem hoheren Glyzeringehalt ein Aquivalent des an-
spruchsgemassen Wassergehaltes von 44 - 60 Gewichts-% darstellt, bleibt
zu kldren, ob die Klagerin angesichts der [nachfolgend zu behandelnden]
Vorgange im Erteilungsverfahren nicht an die genannte Untergrenze von
44% Gewichts-% gebunden ist.

Auch wenn ein Anspruch im Laufe des Erteilungsverfahrens eingeschrankt
wurde, so beschrankt sich der Schutzbereich nicht auf den strikten Wortlaut
der Anspriiche, sondern massgeblich ist, was die Auslegung nach Art. 69
EPU und dem dazugehérigen Auslegungsprotokoll ergibt. Diese Auslegung
geht bekanntlich von den Ansprichen aus, unter Heranziehung von Be-

schreibung und Zeichnungen.

Die Erteilungsunterlagen sind als Auslegungsmittel nicht angefuhrt. Aber
auch bei der Auslegung von Anspriichen ist die Grenze von Treu und Glau-
ben (Art. 2 Abs. 2 ZGB) zu bericksichtigen, was dazu fuhrt, dass Erklarun-
gen aus dem Erteilungsverfahren dann zu bertcksichtigen sind, wenn sich
der Patentinhaber in klaren Widerspruch zu seinen Erkldrungen im Ertei-
lungsverfahren setzt (Fritz Blumer in Bertschinger/Minch/Geiser, Schweize-
risches und europdisches Patentrecht, Rz. 14.102). Ausdrickliche Be-
schréankungen und Verzichte des Anmelders im (europaischen) Erteilungs-
verfahren sind zu bericksichtigen (Peter Heinrich, PatG/EPU, N. 51.21).
Dies gilt jedenfalls dann, wenn die Einschrénkung in den Anspruch aufge-

nommen wurde (in diesem Sinne auch BGE 122 Il 81 E.4).
Ein solcher Sachverhalt liegt hier vor:

Aus den von den Parteien bis zur Referentenaudienz eingereichten Unter-
lagen aus dem Prifungsverfahren (1. Bescheid des Prifers, act. 10/11; 2.
Bescheid des Prifers, act. 10/12; Ausserung der Klagerin zum 2. Bescheid,
act. 10/13) ging hervor, dass Anspruch 1 urspringlich keine Prozentzahlen
des Wassergehaltes enthalten hatte. Erst auf den 2. Bescheid des Prifers
hin (act. 10/12, Ziff. 3) fuhrte die Anmelderin aus: "Zur besseren Abgren-
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zung gegenuber D2 und D3 [Entgegenhaltungen] schlagt die Anmelderin
vor, in PA 1 den Wassergehalt in der ausgeharteten Schutzschicht als ein-
schrankendes Merkmal aufzunehmen. Dies durch Aufnahme des Merkma-
les von PA 6 fur den Maximalwert von 60 Gewichts-% und durch zusatzli-
che Begrenzung des Minimalwertes bei 35 Gewichts-%" [Hervorhebung
durch das Gericht]. Dazu legte die Anmelderin dar, die Begrenzung des
Wassergehalfes werde durch die in den Beispielen 1-3 angegebenen Was-
sergehalte gestitzt (act. 10/13).

Allerdings wiesen diese Beispiele Gewichts-% von 47, 51,2 und 44 auf (act.
3/6, Spalte 6, Zeile 4 bis Spalte 7, Zeile 17), und in der erteilten Fassung
von Anspruch 1 liegen die Grenzen bei 44 - 60 Gewichts-%. Die Klagerin
wurde deshalb anlasslich der Referentenaudienz gefragt, ob die Annahme
zutreffe, der Prufer habe die untere Grenze von 35 Gewichts- % nicht ak-
zeptiert, weil die drei Beispiele mit 47, 51,2 und 44% daflr keine Grundlage
boten, und habe die untere Grenze an dem orientiert, was die Beispiele her-
gaben, namlich mindestens 44%. Die Kl&gerin erklarte, dies sei zutreffend
(Prot. S. 6).

Mit der Replik fuhrte die Klagerin dann aus, die Behauptung der Beklagten,
die im Laufe des Prufungsverfahrens eingefligte quantitative Spezifizierung
des Wasseranteils (44 bis maximal 60 Gewichts-%) hatte die Erteilung des
Klagepatentes erst ermdéglicht, sei falsch. ,Dieses Merkmal wurde nur ein-
gefugt, um nach drei Amtsbescheiden eine allféllige Zurtickweisung bzw.
den Umweg und entsprechenden Aufwand einer Beschwerde zu vermei-
den® (act. 19, S. 4f.).

Damit hatte die Kldgerin dargetan, dass der Prifer diese Einschrankung mit
seinem 3. Bescheid verlangt und dass sich die Klagerin in der Folge damit
einverstanden erklart hatte. Allerdings unterliess es die Klagerin, die beiden
fraglichen Dokumente einzureichen. Diese wurden deshalb (wie oben unter
Ziff. 1. 10. behandelt) von Esp@cenet beigezogen.
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Wie die Klagerin erwahnt, geht das Merkmal der Spezifizierung des Was-
seranteils auf den Prufer zurlick. Nachdem die Klagerin, wie oben zitiert, zur
besseren Abgrenzung gegentber den Entgegenhaltungen D2 und D3 vor-
geschlagen hatte, im Anspruch 1 den Wassergehalt in der ausgehéarteten
Schutzschicht als einschrdnkendes Merkmal aufzunehmen, und zwar durch
Aufnahme des Merkmals von Anspruch 6 fur den Maximalwert von 60 Ge-
wichts-% und durch zuséatzliche Begrenzung des Minimalwertes bei 35 Ge-
wichts-%, lehnte der Prufer die vorgeschlagene Untergrenze von 35 Ge-

wichts-% mit dem 3. Bescheid wie folgt ab:

,Bei dem neuen Anspruch 1 ist ein Mindestwert von 35 Gew.-% flur den
Wasseranteil der Schutzschicht spezifiziert, flir den keine urspringli-
che Offenbarung von der Prifungsabteilung gefunden werden kann.
Dieser Wert und somit der neue Anspruch 1 sind nicht zuldssig (Art
123(2) EPU). .... Genaue Daten gibt es bei den Ausfihrungsbeispielen
1-3: 47, 51,2 bzw. 44 Gew.-%. Aus diesen Werten wirde sich gemass
der EPA-Prifungspraxis ein Wassergehaltsbereich von ,44 bis maxi-
mal 60 Gew.%"“ konstruieren lassen. Leider ist kein weiterer Wert und
auch keine ,cirka 44 Gew.%" zuldssig. Ist diese Lésung fur die Anmel-
derin nicht akzeptabel, so scheint es, dass kein Minimalwert far den
Wassergehalt in Anspruch 1 aufgenommen bzw. belassen werden
darf, weil dies gegen die Voraussetzung von Art. 123 (2) verstossen

wirde.

Die Prifungsabteilung betrachtet es immer noch fur notwendig, ein Mi-
nimalwert fur den Wassergehalt in Anspruch 1 anzugeben, weil die
Aufnahme des SiO;-Gehaltsbereichs 30 bis 55 Gew.-% es nicht ver-
mag, den Anspruchsgegenstand fur neu anerkennen zu lassen. Solche
Werte wurden bereits laut Stande der technik, sei es erst nach der Ver-
treibung von Wasser, erhalten und entsprechend ausgebauten

Schutzelemente mithin nicht mehr neu® (act. 25, S. 2f.).



-17 -

Darauf erklarte die Klagerin am 23. September 1998 als Ausserung auf die-
sen Bescheid:

,Die Anmelderin ist bereit, im Patentanspruch 1 einen Minimalwert fur
den Wassergehalt anzugeben, und zwar in der Weise, wie von der
Prufstelle vorgeschlagen. In Zeile 14 und 15 des am 23. Januar 1998
vorgelegten Patentanspruches 1 soll die entsprechende Textstelle wie
folgt lauten: ,wobei der Wasseranteil 44 bis maximal 60 Gewichts-%
betragt ....” “ (act. 26).

So wurde der Anspruch 1 in der Folge auch erteilt (act. 3/6).

Demnach hat die Klagerin auf Bescheid des Prifers hin zuerst, und zwar
ausdricklich zur besseren Abgrenzung gegentiber dem Stand der Technik
(D2 und D3), vorgeschlagen, in den Anspruch den Wassergehalt in der
ausgeharteten Schutzschicht als einschrankendes Merkmal aufzuneh-
men, und zwar mit einem Minimalwert von 35 Gewichts-% und einem Ma-
ximalwert von 60 Gewichts-%. Und als der Prifer diese Untergrenze nicht
akzeptierte und stattdessen 44 Gewichts-% vorschiug, hat sich die Klagerin

auch damit ausdriicklich einverstanden erklart.

Somit stellt der Minimalwert von 44 Gewichts-% einen Verzicht (auf Werte
von unter 44 Gewichts-%) dar, den die Klagerin im Laufe des Erteilungsver-
fahrens erklart und der seinen Niederschlag im Anspruch gefunden hat. An
diesen Verzicht ist die Klagerin gebunden und es ist ihr verwehrt, einen
Schutzbereich in Anspruch zu nehmen, der dieser Beschrankung zuwider-
lauft. Mit anderen Worten, an die Untergrenze von 44 Gewichts-% ist die
Kldgerin gebunden, sie kann sie unter keinem Titel umgehen, auch nicht
Uber Aquivalente. Denn wenn die Klagerin geltend macht, ein Wassergehalt
von 39,8 Gewichts-%, kombiniert mit einem héheren Glyzeringehalt, sei ein
Aquivalent des anspruchsgemassen Wassergehaltes von mindestens 44
Gewichts-%, so versucht sie damit, die von ihr akzeptierte Beschrankung zu
umgehen und sich so zu stellen, wie wenn sie diese Einschrankung nie vor-

genommen hatte. Das ist unzulassig. Die Auslegung von Anspruch 1 ist un-
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ter Beriicksichtigung des Verzichts der Kléagerin vorzunehmen, und damit
fallt das beklagtische Erzeugnis, weil es nicht einen Wassergehalt von min-

destens 44 Gewichts-% aufweist, nicht unter den ausgelegten Anspruch 1.

Damit ist eine Verletzung von Anspruch 1 zu verneinen, ohne dass noch auf

die weiteren Merkmale eingegangen werden musste.

Ergénzend bleibt anzufligen, dass das Argument der Klagerin, sie habe das
Merkmal ,44 bis maximal 60 Gewichts-%“ nur deshalb eingefiigt, um nach
drei Amtsbescheiden eine alifallige Zurickweisung bzw. den Umweg und
entsprechenden Aufwand einer Beschwerde zu vermeiden, denn der Ge-
genstand der Anmeldung sei auch ohne dieses zuséatzliche quantitative
Merkmal neu und erfinderisch (act. 19, S. 5, und act. 32, S. 2f.), ihr nicht
hilft:

Ob das Patent allenfalls letztlich auch ohne diese Einschrankung erteilt
worden ware, wenn die Klagerin insistiert hatte, interessiert nicht, denn die
Klagerin hat sich nicht dafur entschieden, fiur das uneingeschrankte Patent
zu kdmpfen, sondern dafir, den Anspruch 1 einzuschranken, um ohne Wei-
terungen ein Patent erteilt zu erhalten. Und dabei ist die Klagerin zu behaf-
ten, denn die Bindung an die Einschrankung beruht nicht darauf, dass das
Patent ohne diese nicht erteilt worden wére, sondern vielmehr darauf, dass
sich der Anmelder treuwidrig verhalt, wenn er zuerst eine Einschrankung
vornimmt, um das Patent zu erhalten, und dann einen Schutzbereich bean-

sprucht, der im Widerspruch zu seiner Einschrankung steht.

Fallt demnach die angegriffene Ausfihrungsform, wie sie im (geédnderten)
Rechtsbegehren Ziff. 1.1 zutreffend konkretisiert wird, nicht unter den An-
spruch 1, so verlangt die Klagerin einen Schutz, der ihr nicht zusteht, was

zur Abweisung von Rechtsbegehren Ziff. 1.1 fuhrt.

B) Im Ubrigen stellte, wollte man - entgegen dem oben lit. o behandel-

ten - Aquivalente zu den beanspruchten Gewichts-% des Wassers grund-
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satzlich zulassen, eine Erhdhung des Glycerin-Gehaltes zur Kompensation
des tieferen Wassergehaltes kein Aquivalent im Sinne des oben lit. bb) be-

handelten dar: Glycerin ist nicht gleichwirkend wie Wasser.

Entgegen der Behauptung der Klagerin ist Glycerin nicht eine ,unbedenkli-
che Flussigkeit® (act. 19, S. 14, Ziff. 39,8), was ihre Verwendung in Brand-
schutzglasern betrifft. Wie die Beklagte richtig festhalt (act. 23, S. 30, Ziff.
39.8), ist Glycerin geméass Klagepatent keineswegs ,unbedenklich”. In Spal-
te 2, Zeile 37ff., wird die Entgegenhaltung FR-A-2 399 513 behandelt, die
eine Brandschutzwand zum Gegenstand hat, welche aus mindestens einer
Glasscheibe und einer blahbaren Schicht aus hydratisiertem Alkalimetallsili-
kat besteht. Dieser Schicht werden Hilfsstoffe beigemengt, welche die Feu-
ersicherheit erhéhen sollen (Z. 37- 42). Und zu diesen Hilfsstoffen fuhrt das
Streitpatent aus: ,Mindestens bei einem der vorgeschlagen Hilfsstoffe, nam-
liche mehrwertigen Alkoholen besteht die Gefahr, dass die Feuerbestandig-
keit reduziert und nicht verbessert wird" (Spalte 2, Zeile 57 - Spalte 3, Zeile
2). Glycerin ist bekanntlich ein solcher mehrwertiger, namlich dreiwertiger
Alkohol, mithin ein Hilfsstoff, der gemass Streitpatent die Feuerbestandig-
keit reduzieren statt verbessern kénnte. Damit scheidet Glycerin als Aquiva-
lent zu Wasser aus. Dies, ohne dass vorgédngig noch zu prifen ware, ob
nicht auch - wie von der Beklagten behauptet (act. 23, S. 29) - die (ebenfalls
bekannterweise) héhere Viskositédt von Glycerin zusatzlich die Giessfahig-
keit beeintrachtigt.

Damit ist festzustellen, dass bei der angegriffenen Ausfiihrungsform eine
Verletzung von Anspruch 1 selbst dann nicht vorldge, wenn Aquivalente zu
den beanspruchten Gewichts-% des Wassers grundsatzlich zuzulassen wa-

ren.

c¢) Anspruch 11
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Die Klagerin fithrt zu den Merkmalen des Verfahrensanspruchs 11 (oben wieder-
gegeben in Ziff. Il. 2. a) beziglich Merkmal A’ (,das Alkalisilikat mit einem Har-
ter, welcher Siliziumdioxid enthalt oder freisetzt, zusammengefigt und eine

giessfahige Masse gebildet wird®“) aus:

,In Schritt A' ist Merkmal A von Patentanspruch 1 bezlglich des Harters
spezifiziert; es ist auf Siliziumdioxid eingeschrankt. Durch diese Mass-
nahme werden die Voraussetzungen fir das Harten geschaffen. Aus-
serdem ist hier, zusatzlich zu Patentanspruch 1, die Giessfahigkeit der
Masse postuliert und damit implizit die untere Grenze des Wasseran-
teils festgelegt; es ‘muss mindestens so viel Wasser vorhanden sein,
dass die Masse giessbar ist. Konsequenterweise wird in diesem Pa-
tentanspruch keine zahlenmassige untere Grenze fur den Wasseranteil
definiert.“ (act. 1, S. 13)

Anspruch 11 ist zwar nicht riickbezogen auf Anspruch 1, aber er beschreibt
ein Verfahren zur Herstellung einer Masse fiur die Schutzschicht nach An-
spruch 1, genauer, nach Anspruch 1 unter Verwendung eines spezifischen
Harters. Diese Masse muss nach Anspruch 11, wie das die Klagerin richtig
anfiuihrt, giessfahig sein. Und weil Giessfahigkeit eine untere Grenze des
Wassergehaltes - gemass Klagerin 44 Gewichts-% - bereits impliziert, ent-
halt der Anspruch 11 keine zahlenmassige untere Grenze fir den Wasser-
anteil.

Das Verfahren geméss Anspruch 11 bezieht sich demnach auf eine giessfa-
hige Masse, mithin eine mit einem Wassergehalt von mindestens 44 Ge-
wichts-%. Das Verfahren bezieht sich auf eine Masse mit dem hohen Wasserge-
halt gemass Anspruch 1. Die Beschreibung halt denn auch zum Verfahren fest:
,Infolge des hohen Wassergehaltes ist die Masse sehr gut fliessfahig” (act. 3/6,
Spalte 4, Z. 58, bis Spalte 5, Zeile 1).

Der Verfahrensanspruch enthéalt demnach mit dem implizierten Wassergehalt ein

Erzeugnismerkmal.
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Die von der Beklagten verwendete Masse hat wie behandelt (oben unter lit. b) aa)
diesen hohen Wassergehalt von mindestens 44 Gewichts-% nicht, sondern weist
einen Wassergehalt von unter 40 Gewichts-% auf.

Das heisst, die von der Beklagten verwendete Masse fallt nicht unter das die
Masse betreffende Merkmal des Verfahrensanspruchs 11 und damit liegt keine
Verletzung dieses Anspruchs vor (vergl. Werner Stieger, in Bertschin-

ger/Miinch/Geiser, Schweizerisches und europaisches Patentecht, Rz. 11.90).

Damit ist (auch) bezlglich Anspruch 11 eine Patentverletzung zu verneinen, was
zur Abweisung des Rechtsbegehrens Ziff. 1.2 fiihrt.

Bei dieser Sachlage eribrigt es sich, noch auf die Frage einzugehen, ob die Be-
klagte - wie die Klagerin behauptet und die Beklagte bestreitet - iberhaupt die an-
spruchsgemassen Ausgangsstoffe benlitzt.

d) Verletzt die Beklagte somit weder Anspruch 1 noch Anspruch 11, ist die
Klage vollumféanglich abzuweisen.

1. Ausgangsgemass wird die Klagerin kosten- und entschadigungspflichtig,
inklusive Ersatz der notwendigen Patentanwaltsaufwendungen der Beklagten.

2. Den Streitwert beziffert die Klagerin mit "unbestimmt, jedoch CHF 200'000
Ubersteigend" (act. 1, S. 3). Und die Beklagte bemerkt dazu: "Angesichts der bis-
her nur verhéltnismassig geringen schweizerischen Umsatze der Beklagten mit
den von der Klagerin angegriffenen Brandschutzglasern schatzt auch die Beklag-
te zur Zeit den Streitwert auf CHF 200'000.-- tibersteigend" (act. 9, S. 3). Letzte-
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res ist indes insofern eine unvollstandige Uberlegung, als die geringe Zah! bishe-
riger Verkdufe nur den Streitwert des Rechtsbegehrens 3 (Schadener-
satz/Gewinnherausgabe fur bisherige Verletzungen) beeinflusst, wéahrend das
Rechtsbegehren 1 das Verbot zukiinftiger Verkéufe bis zum Ablauf des Patentes (
im Jahre 2014) zum Gegenstand hat, und der Streitwert sich aus der Summe der
Streitwerte der Rechtsbegehren 1 (Verbot zukiinftiger Verkaufe) und 3 (Schaden-
ersatz/Gewinnherausgabe fiir bisherige Verletzungen) und 4 (Vernichtung der La-
gerware) zusammensetzt. Es scheint deshalb angemessen, von einem Streitwert

von CHF 0,5 Mio. auszugehen.

3. Die ihr zu ersetzenden Patentanwaltsaufwendungen hat die Beklagte mit
CHF 71'704.65, inkl. MwSt, (act. 34, S. 3) beziffert. Nachdem die Klagerin Patent-
anwaltskosten von CHF 90'340.--, zuziiglich MwSt, ausweist (act. 32, S. 4),
scheint der Patentanwaltsaufwand der Beklagten jedenfalls im Rahmen zu liegen,

weshalb der entsprechende Betrag zuzusprechen ist.

Das Gericht erkennt:

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebiihr wird festgesetzt auf CHF 25'000.00.
3. Die Kosten werden der Klagerin auferlegt.

4. Die Klagerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Prozessentschidigung von
CHF 35000.00 zu bezahlen und deren Patentanwaltskosten von
CHF 71'704.65, inkl. MwSt, zu ersetzen.
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Schriftliche Mitteilung an die Parteien je gegen Empfangsbestatigung, an die
Klagerin unter Beilage von act. 34, an die Beklagte unter Beilage von act.
32.

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen von dessen Zustellung an

a) beim Kassationsgericht des Kantons Zirich, Postfach, 8022 Ziirich,
durch eine § 288 der Zivilprozessordnung (ZPO) entsprechende Einga-
be im Doppel kantonale Nichtigkeitsbeschwerde im Sinne von § 281 ff.
ZPO erhoben werden; '

b) beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, nach Mass-
gabe von Art. 72 ff. sowie Art. 90 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG)
Beschwerde, allenfalls nach Massgabe von Art. 113 ff. BGG subsidiare
Verfassungsbeschwerde erhoben werden.

Wird kantonale Nichtigkeitsbeschwerde erhoben, so lauft die Beschwerde-

frist erst ab Zustellung des Entscheids des Kassationsgerichts.

HANDELSGERICHT DES KANTONS ZURICH
Der Prasident: Der juristische Sekretar:

Oberrichter Dr. Eric Mazurczak lic. iur. Hugo Kronauer



