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Das Gericht hat in Erwdgung gezogen:

1. Beide Parteien befassen sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Brand-
schutzglasern, namentlich mit solchen mit Interlayer, d.h. Schutzglasern, bei de-
nen sich zwischen parallelen Glasscheiben der sogenannte Brandschutz-
Interlayer befindet, eine Masse, welche im Brandfall aufschaumt, opak [lichtun-
durchlassig] wird und dadurch Hitzestrahlung absorbiert. Die Klagerin ist Inhabe-
rin des europaischen Patents EP 0 xxx, welches sich mit Vorrichtungs- und Ver-
fahrensaspekten solcher Brandschutzglaser befasst (HG act. 3/6). Die Beklagte
vertreibt Brandschutzglaser, welche nach Ansicht der Klagerin dieses Patent ver-

letzen, was die Beklagte bestreitet.

In ihrer Klageschrift vom 13. Februar 2006 an das Handelsgericht stellte die Kla-

gerin folgendes Rechtsbegehren (HG act. 1 S. 2 f.):

"1. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung der verantwortli-
chen Organe im Wiederholungsfalle nach Art. 292 StGB mit Haft oder Busse
zu verbieten, Brandschutzglaser

1.1 mit einer Schutzschicht, die ein aus Kaliumsilikat und Siliziumdioxid
gebildetes, ausgehartetes Polysilikat ist, wobei im Polysilikat ein
Molverhaltnis von Siliziumdioxid zu Kaliumoxid (K2O) besteht, wel-
ches grdsser ist als 4:1, und die ausgehartete Schutzschicht im we-
sentlichen das gesamte urspringlich vorhandene Wasser der was-
serhaltigen Mischung aus Kaliumsilikat und Siliziumdioxid noch ent-
halt, wobei der Wasseranteil maximal 60 Gewichts-%, mindestens
aber so viele Gewichts-% betragt, dass die wasserhaltige Mischung
vor Ausharten giessfahig ist, und gleichzeitig der Anteil an Silizium-
dioxid in der Schutzschicht zwischen 30 und 55 Gewichts-% liegt;

1.2 hergestellt unter Verwendung von Kaliumsilikat, das aus SiO» und
Kalilauge gebildet wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Kaliumsi-
likat mit Siliziumdioxid eine giessfahige Masse bildet, diese Masse in
einen Formhohlraum zwischen zwei Glasscheiben eingebracht wird,
anschliessend die Masse unter Erhaltung des Wassergehalts zu ei-
ner festen Polysilikatschicht ausgehartet wird und dabei im ausge-
harteten Polysilikat das Molverhaltnis von Siliziumdioxid zu Kalium-
oxid (K20) auf ein Verhaltnis, welches grosser als 4:1 ist, eingestellt
wird;



in der Schweiz feilzuhalten, zu verkaufen, in Verkehr zu bringen oder zu ei-
nem dieser Zwecke in die Schweiz einzufihren oder aus der Schweiz aus-
zufuhren.

2. Es sei die Beklagte zu verpflichten, Uber die in der Schweiz und aus der
Schweiz hinaus getatigten Verkaufe von Brandschutzglasern gemass
Rechtsbegehren 1 Rechnung zu legen, d.h. bekannt zu geben, in welchem
Umfang sie solche Brandschutzglaser verkauft oder sonst wie in Verkehr
gebracht hat, und zwar unter Angabe der Liefermenge, -zeiten und -preise
sowie der Gestehungskosten.

3. Es sei die Beklagte zu verpflichten, der Klagerin nach Massgabe des Be-
weisergebnisses und nach Wahl der Klagerin entweder Schadenersatz zu
bezahlen oder den aus den Verkaufen der Brandschutzglaser gemass
Rechtsbegehren 1 erzielten Gewinn herauszugeben, jeweils zuzlglich
(Schadens-)Zins in der Hohe von 5% ab dem Zeitpunkt der Patentverletzung
bzw. Erzielung des Gewinns.

4. Es seien samtliche von oder fur die Beklagte gelagerten Brandschutzgla-
ser gemass Rechtsbegehren 1 einzuziehen und deren Vernichtung anzu-
ordnen.

Alles unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zu Lasten der Beklagten un-
ter Einschluss der Kosten des notwendigerweise beigezogenen Patentan-
walts."

Aufgrund eines entsprechenden Substantiierungshinweises des Gerichts in der

Referentenaudienz vom 7. September 2006 (HG Prot. S. 5) formulierte die Klage-

rin in der Replik Ziffer 1 ihres Rechtsbegehrens neu (HG act. 19 S. 2, Anderungen

unterstrichen):

"1. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung der verantwortli-
chen Organe im Wiederholungsfalle nach Art. 292 StGB mit Haft oder Busse
zu verbieten, Brandschutzglaser

1.1 mit einer Schutzschicht, die ein aus Kaliumsilikat und Siliziumdioxid
gebildetes, ausgehartetes Polysilikat ist, wobei im Polysilikat ein
Molverhaltnis von Siliziumdioxid zu Kaliumoxid (K2O) besteht, wel-
ches grosser ist als 4:1, und die ausgehartete Schutzschicht im we-
sentlichen das gesamte urspringlich vorhandene Wasser der was-
serhaltigen Mischung aus Kaliumsilikat und Siliziumdioxid noch ent-
halt, 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 zwi-
schen 30 und 55 Gewichts-% liegt;




und / oder

1.2 hergestellt unter Verwendung von Kaliumsilikat, das aus SiO» und
Kalilauge gebildet wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Kaliumsi-
likat mit Siliziumdioxid eine giessfahige Masse bildet, diese Masse in
einen Formhohlraum zwischen zwei Glasscheiben eingebracht wird,
anschliessend die Masse unter Erhaltung des Wassergehalts zu ei-
ner festen Polysilikatschicht ausgehartet wird und dabei im ausge-
harteten Polysilikat das Molverhaltnis von Siliziumdioxid zu Kalium-
oxid (K20) auf ein Verhaltnis, welches grosser als 4:1 ist, eingestellt
wird;

in der Schweiz feilzuhalten, zu verkaufen, in Verkehr zu bringen oder zu ei-
nem dieser Zwecke in die Schweiz einzufihren oder aus der Schweiz aus-
zufuhren."

Im Ubrigen blieb das Rechtsbegehren unveréndert.

Mit Urteil vom 15. April 2008 wies das Handelsgericht die Klage ab (HG act. 36 =
KG act. 2).

2. Mit ihrer Nichtigkeitsbeschwerde beantragt die Klagerin, es sei das genannte
Urteil aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an das Handelsgericht zu-
rickzuweisen, eventualiter seien die Erwagungen unter lll/4/b/bb/B (Seite 19) des
angefochtenen Urteils zuhanden des Bundesgerichts zu streichen (KG act. 1 S.
2). Die Beklagte beantragt, es sei die Nichtigkeitsbeschwerde abzuweisen, soweit
auf sie einzutreten sei (KG act. 10 S. 2). Das Handelsgericht verzichtet auf eine

Vernehmlassung (KG act. 8).

Der Prasident des Kassationsgerichts verlieh der Nichtigkeitsbeschwerde mit Ver-
fugung vom 20. Mai 2008 aufschiebende Wirkung (KG act. 4). Die mit gleicher
Verfugung der Klagerin auferlegte Prozesskaution leistete diese fristgerecht (KG
act. 9).



1. Die Klage der Beschwerdefuhrerin stutzt sich auf die zwei Patentanspruche 1
und 11 des Europaischen Patents EP 0 xxx. Patentanspruch 1 hat folgenden
Wortlaut (HG act. 3/6 S. 5 Spalte 7):

“Lichtdurchlassiges Hitzeschutzelement mit mindestens einem Tragerele-
ment und einer Schutzschicht aus wasserfestem Alkalisilikat, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schutzschicht ein aus Alkalisilikat und mindesten ei-
nem Harter gebildetes, ausgehartetes Polysilikat ist und dass im Polysilikat
ein Molverhaltnis von Siliziumdioxid zu Alkali-Metalloxid besteht, welches
grosser als 4:1 ist und dass die ausgehartete Schutzschicht im wesentlichen
das gesamte ursprunglich vorhandene Wasser der wasserhaltigen Mischung
aus Alkalisilikat und Harter noch enthalt, wobei der Wasseranteil 44 bis ma-
ximal 60 Gewichts-% betragt und gleichzeitig der Anteil an Siliziumdioxid in
der Schutzschicht zwischen 30 und 55 Gewichts-% liegt."

Zwischen den Parteien ist unstrittig, dass der Wasseranteil der Schutzschicht in
den Brandschutzglasern der Beschwerdegegnerin unterhalb der in Patentan-
spruch 1 genannten Untergrenze des Wasseranteils von 44 Gewichts-% liegt,
womit eine Nachmachung, d.h. eine Ubereinstimmung der Verletzungsform in al-
len Merkmalen des Patentanspruchs ausscheidet. Das Handelsgericht verneint
die Verletzung des Patentanspruchs 1 vollumfanglich mit folgender Begrindung:
Das Merkmal der Spezifizierung des WassOeranteils in Patenanspruch 1 gehe auf
den Prifer im Patentprifungsverfahren zuriick. Als der Prifer die von der Be-
schwerdefuhrerin vorgeschlagene Untergrenze von 35 Gewichts-% nicht akzep-
tiert habe und stattdessen 44 Gewichts-% vorgeschlagen habe, habe die Be-
schwerdefuhrerin sich damit ausdricklich einverstanden erklart. Somit stelle der
Minimalwert von 44 Gewichts-% einen Verzicht dar, den die Beschwerdeflihrerin
im Lauf des Erteilungsverfahrens erklart habe und der seinen Niederschlag im
Anspruch gefunden habe. An diesen Verzicht sei die Beschwerdefuhrerin gebun-
den. Sie kdnne die Untergrenze von 44 Gewichts-% unter keinem Titel umgehen,
auch nicht Giber Aquivalente. Wenn die Beschwerdefiihrerin geltend mache, ein
Wassergehalt von 39,8 Gewichts-% kombiniert mit einem héheren Glyzeringehalt
sei ein Aquivalent des anspruchsgemassen Wassergehalts von mindestens 44
Gewichts-%, so versuche sie damit, die von ihr akzeptierte Beschrankung zu um-

gehen und sich so zu stellen, wie wenn sie diese Einschrankung nie vorgenom-



men hatte. Die Auslegung von Anspruch 1 sei unter Berlcksichtigung des Ver-
zichts der Beschwerdeflhrerin vorzunehmen, und damit falle das Erzeugnis der
Beschwerdegegnerin, welches nicht einen Wassergehalt von mindestens 44 Ge-
wichts-% aufweise, nicht unter den Anspruch 1. Dessen Verletzung sei zu vernei-
nen, ohne dass auf die weiteren Merkmale eingegangen werden musse (KG act.
2 S. 14 - 18 Erw. lll/4/b/bb/a, insbesondere S. 17 f.). [Anmerkung: Das angefoch-
tene Urteil enthalt zwei Erwagungen lll, S. 7 ff. und S. 21 ff.; soweit im vorliegen-
den Beschluss Teile aus Erwagung Il zitiert werden, ist jeweils die erste solche,

S. 7 ff., gemeint.]

Die Beschwerdefuhrerin halt dafur, die Schlussfolgerung des Handelsgerichts ver-
letze Bundesrecht, und stellt in diesem Zusammenhang eine Beschwerde in Zivil-
sachen an das Bundesgericht in Aussicht (KG act. 1 S. 4 f. Ziff. 10a). Darauf ist im

kantonalen Kassationsverfahren nicht weiter einzugehen.

2. a) In Erwagung Ill/4/b/bb/B@ des angefochtenen Urteils findet sich jedoch eine
Alternativbegriindung: Selbst wenn man entgegen Erwagung |l1/4/b/bb/a Aquiva-
lente zu den beanspruchten Gewichts-% des Wassers grundsatzlich zulassen
wolle, so stelle eine Erhéhung des Glyceringehalts zur Kompensation des tieferen
Wassergehalts kein solches Aquivalent dar, denn Glycerin sei nicht gleichwirkend
wie Wasser. Entgegen der Behauptung der Beschwerdefuhrerin sei Glycerin nicht
eine "unbedenkliche Flussigkeit", was ihre Verwendung in Brandschutzglasern
betreffe. In Spalte 2, Zeilen 37 ff. der Patentschrift (HG act. 3/6 S. 2) werde die
Entgegenhaltung FR-A-111 behandelt, die eine Brandschutzwand zum Gegens-
tand habe, welche aus mindestens einer Glasscheibe und einer blahbaren
Schicht aus hydratisiertem Alkalimetallsilikat bestehe. Dieser Schicht wirden
Hilfsstoffe beigemengt, welche die Feuersicherheit erhéhen sollen (Zeilen 37 -
42). Zu diesen Hilfsstoffen fihre das Streitpatent aus: "Mindestens bei einem der
vorgeschlagenen Hilfsstoffe, namlich mehrwertigen Alkoholen besteht die Gefahr,
dass die Feuerbestandigkeit reduziert und nicht verbessert wird" (HG act. 3/6 S. 2
f. Spalte 2 Zeile 57 bis Spalte 3 Zeile 2). Glycerin sei bekanntlich ein solcher
mehrwertiger, namlich dreiwertiger Alkohol, mithin ein Hilfsstoff, der gemass
Streitpatent die Feuerbestandigkeit reduzieren statt verbessern konne. Damit

scheide Glycerin als Aquivalent zu Wasser aus. Dies, ohne dass vorgéngig noch



zu prufen ware, ob nicht auch - wie von der Beschwerdegegnerin behauptet - die
ebenfalls bekannterweise hohere Viskositat von Glycerin zusatzlich die Giessfa-

higkeit beeintrachtige. Damit sei festzustellen, dass bei der angegriffenen Ausflh-
rungsform eine Verletzung von Patentanspruch 1 selbst dann nicht vorlage, wenn
Aquivalente zu den beanspruchten Gewichts-% des Wassers grundséatzlich zuzu-

lassen waren (KG act. 2 S. 19).

b) Die Beschwerdeflhrerin rugt, die Feststellung des Handelsgerichts, Glycerin
sei nicht gleichwirkend wie Wasser, da Glycerin keine unbedenkliche Flussigkeit
sei, weil bei mehrwertigen Alkoholen, zu denen auch Glycerin gehore, die Gefahr
bestehe, dass die Feuerbestandigkeit reduziert und nicht verbessert werde, als
auf der Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes basierend, indem
zur Unbedenklichkeit bzw. Feuerbestandigkeit von Glycerin kein Beweisverfahren
durchgefuihrt worden sei. Zumindest beruhe diese Feststellung auf einer willkirli-
chen Beweiswurdigung. Wie bereits aus dem angefochtenen Urteil hervorgehe,
habe die Beschwerdefuhrerin in ihrer Replik dargelegt, dass Glycerin im Interlayer
gleichwirkend wie Wasser und unbedenklich sei (KG act. 2 S. 13 f. und 19; HG
act. 19 S. 13 f. Rz 39.6). Weiter habe die Beschwerdeflhrerin in der Replik aus-
gefuhrt, das Glycerin weise im Rahmen des erfindungsgemassen Zusammen-
hangs analoge Eigenschaften wie Wasser auf; insbesondere sei es optisch unbe-
denklich, es sei inert [reaktionstrage] gegenuber den Ubrigen Bestandteilen des
Interlayers und lasse sich mit Wasser beliebig mischen (HG act. 19 S. 22 Rz. 90).
Bezuglich der Feuerbestandigkeit habe die Beschwerdefuhrerin unter Bezugnah-
me auf die eingereichte Patentschrift FR-A-111 S. 6 Abs. 3 (HG act. 20/28) aus-
gefuhrt (HG act. 19 S. 22 f. Rz. 91):

"Ausserdem ist Glycerin bekanntlicherweise ein bevorzugter Zusatzstoff in
Interlayern; es erhdhe die Feuerfestigkeit: 'La glycérine et ... sont des
exemples d'adjuvants conférent au vitrage une résistance au feu améliorée.'
(deutsche Ubersetzung: 'Glycerin und ... sind besonders geeignete Zusatz-
stoffe. Solche Zusatzstoffe verleihen dem Glas verbesserte Brandschutzei-
genschaften.')"

Obwohl diese tatsachlichen Fragen strittig gewesen seien, habe das Handelsge-
richt gestltzt auf ein einziges Beweismittel, in welchem allgemein auf die Gefahr

einer Reduktion der Feuerbestandigkeit durch mehrwertige Alkohole hingewiesen



werde, die Feuerbestandigkeit bzw. Unbedenklichkeit von Glycerin und damit
gleichzeitig die Gleichwirkung von Glycerin und Wasser im Interlayer verneint. Al-
lerdings drange die relevante Passage in der Druckschrift des Klagepatents, auf
welche sich das Handelsgericht stitze (HG act. 3/9, recte HG act. 3/6 S. 2 Spalte
2, Zeilen 37 ff.), einen solchen Schluss nicht zwingend auf. Bei der Stelle handle
es sich um eine allgemeine Aussage Uber den Stand der Technik. Sie befasse
sich nicht mit der Eigenschaft oder Eignung von Glycerin, sondern mit mehrwerti-
gen Alkoholen - eine ausserordentlich grosse Gruppe von chemischen Verbin-
dungen. Dazu komme, dass diese allgemeine Aussage die entsprechende Eig-
nung von mehrwertigen Alkoholen (geschweige denn Glycerin) nicht einmal klar
verneine, sondern lediglich darauf hinweise, es bestehe die Gefahr, dass die
Feuerbestandigkeit reduziert und nicht verbessert werde. Bei welchen mehrwerti-
gen Alkoholen bzw. unter welchen Umstanden die Gefahr aktuell werde, er-
schliesse sich daraus nicht. Dazu komme, dass es sich bei der Aussage, auf die
sich das Handelsgericht stltze, um keine Primarquelle handle. Die allgemeine
Aussage in der Behandlung der Entgegenhaltung FR-A-111 sei in der Druckschrift
des Klagepatents enthalten. Ein Blick in die Druckschrift FR-A-111, welcher dem
Handelsgericht ohne weiteres offen gestanden ware, zumal diese als Klagebeila-
ge Teil der Akten sei, offenbare, dass gerade Glycerin im Interlayer offensichtlich
unbedenklich, ja sogar nitzlich sei. So werden auf Seite 3, Zeilen 7-8 der Druck-
schrift explizit festgehalten: "La glycérine est un adjuvant particulierement impor-
tant et utile dans une couche intumescente ..."
tiger und nuatzlicher Hilfsstoff in Brandschutzschichten ...") (HG act. 20/27). Da die

Frage der angeblichen Reduktion der Feuerbestandigkeit durch Glycerin von der

("Glycerin ist ein besonders wich-

Beschwerdegegnerin erst im Rahmen der Duplik vorgebracht worden sei, sei es
der Beschwerdeflhrerin verwehrt gewesen, ihren Standpunkt mit der erwahnten
Patentschrift FR-A-2 399 513 und anderen Beweismitteln zu belegen bzw. die von
der Beschwerdegegnerin behauptete Bedenklichkeit von Glycerin bzw. Gefahr der
Reduktion der Feuerbestandigkeit zu widerlegen (KG act. 1 S. 5 - 9, Abschnitt Il
Rz 12 - 28).

c) In der Beschreibung der Erfindung in der Europaischen Patentschrift EP 0 xxx

B1 wird auf das franzosische Patent FR-A-111, welches ebenfalls eine Brand-



schutzwand zum Inhalt hat, Bezug genommen (HG 3/6 S. 2 f. Spalte 2 Zeile 37
bis Spalte 3 Zeile 2). Dabei wird festgehalten: "Mindestens bei einem der vorge-
schlagenen Hilfsstoffe, namlich mehrwertigen Alkoholen, besteht die Gefahr, dass
die Feuerbestandigkeit reduziert und nicht verbessert wird." (Spalte 2 Zeile 55 bis
Spalte 3 Zeile 2). Darauf nimmt das Handelgericht mit dem Hinweis, dass Glyce-
rin ein mehrwertiger Alkohol sei, Bezug und halt daftr, damit scheide Glycerin als

Aquivalent zu Wasser aus.

An der genannten Stelle des Streitpatents ist allgemein von mehrwertigen Alkoho-
len die Rede, nicht aber spezifisch von Glycerin. Die konkrete Aussage, Glycerin
fuhre zur Reduktion der Feuerbestandigkeit, findet sich also nicht. Wie die Be-
schwerdefuhrerin zutreffend vorbringt, wird im zitierten franzésischen Patent FR-
A-111 festgehalten, Glycerin sei ein wichtiger und natzlicher Hilfsstoff in Brand-
schutzschichten (HG act. 20/27 S. 3 Zeilen 7 - 9). Mindestens auf den ersten Blick
erscheint die Annahme, Glycerin konne die Feuerbestandigkeit reduzieren, in Wi-
derspruch zur Feststellung im franzosischen Patent, Glycerin sei ein wichtiger und
nutzlicher Hilfsstoff in Brandschutzschichten, zu stehen, da kaum anzunehmen
ist, dass zur Herstellung von Brandschutzschichten Stoffe verwendet werden,
welche die Feuerbestandigkeit reduzieren und damit das Gegenteil des ange-
strebten Zwecks bewirken konnten. Die Annahme der Bedenklichkeit von Glycerin
bzw. Gefahr der Reduktion der Feuerbestandigkeit kann sich deshalb nicht allein
auf den Wortlaut der Beschreibung im Streitpatent, welches an der betreffenden
Stelle auf die Umschreibung im franzdsischen Patent Bezug nimmt, stutzen, son-
dern bedarf einer ergdnzenden Begrindung. Eine solche ist der gertugten Erwa-
gung nicht zu entnehmen, weshalb die vom Handelsgericht getroffene Annahme
nicht nachvollziehbar und damit willkirlich im Sinne von § 281 Ziff. 2 ZPO ist.

Ob die Frage der Aquivalenz zwischen Glyzerin und Wasser bzw. die entspre-
chenden Ausfuhrungen der Parteien im handelgerichtlichen Hauptverfahren zum
Beweis zu verstellen waren, sollte die Sache durch eine Oberinstanz an das Han-

delsgericht zurlickgewiesen werden, kann offen bleiben.

Da die gerlgte Erwagung eine Alternativbegriindung des angefochtenen Urteils

betrifft und die ebenfalls zur Verneinung des Patentanspruchs 1 fuhrende Haupt-



begrindung im Kassationsverfahren nicht angefochten ist, fihrt der festgestellte
Nichtigkeitsgrund nicht zur Aufhebung des angefochtenen Urteils. Jedoch ist die
mit dem Nichtigkeitsgrund behaftete Erwagung 111/4/b/bb/p des angefochtenen Ur-

teils zuhanden des bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahrens zu streichen.

3. a). Patentanspruch 11 des Europaischen Patents EP 0 xxx hat folgenden Wort-
laut (HG act. 3/6 S. 5 Spalte 8):

"Verfahren zur Herstellung eines lichtdurchlassigen Hitzeschutzelementes
unter Verwendung eines wasserhaltigen Alkalisilikates, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Alkalisilikat mit einem Harter, welcher Siliziumdioxid ent-
halt oder freisetzt, zusammengefligt und eine giessfahige Masse gebildet
wird, diese Masse in einem Formhohlraum zwischen zwei Tragerelementen
eingebracht oder auf ein Tragerelement aufgebracht wird, anschliessend die
Masse unter Erhaltung des Wassergehalts zu einer festen Polysilikatschicht
ausgehartet wird und dabei im ausgeharteten Polysilikat das Molverhaltnis
von Siliziumdioxid zu Alkali-Metalloxiden auf ein Verhaltnis, welches grosser
als 4:1 ist, eingestellt wird."

Das Handelsgericht halt fest, die Beschwerdefuhrerin fuhre zu den Merkmalen
des Verfahrensanspruchs 11 bezlglich Merkmal A’ ("dass das Alkalisilikat mit ei-
nem Harter, welcher Siliziumdioxid enthalt oder freisetzt, zusammengefligt und

eine giessfahige Masse gebildet wird") aus (HG act. 1 S. 13 Rz 52):

"In Schritt A" ist Merkmal A von Patentanspruch 1 bezuglich des Harters
spezifiziert; es ist auf Siliziumdioxid eingeschrankt. Durch diese Massnahme
werden die Voraussetzungen fur das Harten geschaffen. Ausserdem ist hier,
zusatzlich zu Patentanspruch 1, die Giessfahigkeit der Masse postuliert und
damit implizit die untere Grenze des Wasseranteils festgelegt; es muss min-
destens so viel Wasser vorhanden sein, dass die Masse giessbar ist. Kon-
sequenterweise wird in diesem Patentanspruch keine zahlenmassige untere
Grenze fur den Wasseranteil definiert."

Das Handelsgericht fahrt fort, Anspruch 11 sei zwar nicht rickbezogen auf An-
spruch 1, aber er beschreibe ein Verfahren zur Herstellung einer Masse fur die
Schutzschicht nach Anspruch 1, genauer, nach Anspruch 1 unter Verwendung ei-
nes spezifischen Harters. Diese Masse musse nach Anspruch 11, wie die Be-
schwerdefuhrerin richtig anfuhre, giessfahig sein. Und weil Giessfahigkeit eine un-
tere Grenze des Wassergehalts - gemass Beschwerdefuhrerin 44 Gewichts-% -
bereits impliziere, enthalte der Anspruch 11 keine zahlenmassige untere Grenze

fur den Wasseranteil. Das Verfahren gemass Anspruch 11 beziehe sich demnach



auf eine giessfahige Masse, mithin eine mit einem Wassergehalt von mindestens
44 Gewichts-%. Das Verfahren beziehe sich auf eine Masse mit dem hohen Was-
sergehalt gemass Anspruch 1. Die Beschreibung halte denn auch zum Verfahren
fest: "Infolge des hohen Wassergehalts ist die Masse sehr gut fliessfahig" (HG
act. 3/6 S. 3 f. Spalte 4 Zeile 58 bis Spalte 5 Zeile 1). Der Verfahrensanspruch
enthalte demnach mit dem implizierten Wassergehalt ein Erzeugungsmerkmal.
Die von der Beschwerdegegnerin verwendete Masse habe diesen hohen Was-
sergehalt von mindestens 44 Gewichts-% nicht, sondern weise einen Wasserge-
halt von unter 40 Gewichts-% auf. Das heisse, die von der Beschwerdegegnerin
verwendete Masse falle nicht unter das die Masse betreffende Merkmal des Ver-
fahrensanspruchs 11. Damit liege keine Verletzung dieses Anspruchs vor (KG
act. 2 S. 20 f. Erw. lll/4/c).

b) Die Beschwerdeflhrerin halt fest, das Handelsgericht verneine eine Verletzung
von Patentanspruch allein mit der Begrundung, dass das Merkmal "Giessfahig-
keit" in Anspruch 11 einen Wassergehalt von 44 Gewichts-% voraussetze, wobei
es sich bezuglich dieses Schlusses einzig auf zwei Aussagen der Beschwerde-
fUhrerin stitze. Die Beschwerdeflhrerin rigt in diesem Zusammenhang die Ver-
letzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes, da sich die betreffende Fest-
stellung nur auf einzelne, aus dem Zusammenhang gerissene Aussagen der Be-
schwerdefuhrerin stutze, die nicht das von der Beschwerdefihrerin tatsachlich
Vorgetragene wiedergaben. Damit sei die Verhandlungsmaxime verletzt. Zumin-
dest beruhe die handelsgerichtliche Feststellung auf einer willktrlichen und feh-

lerhaften Auslegung der Parteivorbringen.

Zunachst sei festzuhalten, so die Beschwerdeflhrerin weiter, dass sie im handel-
gerichtlichen Verfahren nie behauptet oder sonst wie dargelegt habe, dass mit
dem Begriff "giessfahige Masse", wie er in Anspruch 11 erscheine, implizit ein
Mindestwassergehalt von 44 Gewichts-% gemeint sei. Vielmehr habe die Be-
schwerdefuhrerin explizit festgehalten, dass diese quantitative Grenze des Was-
sergehalts im Anspruch 11 gerade nicht enthalten sei. So habe sie in der Replik
ausgefuhrt (HG act. 19 S. 34 Rz. 172):



"Anzufigen bleibt, dass es sich bei Anspruch 1 und Anspruch 11 um (von-
einander) unabhangige Patentanspriche handelt. Jeder von ihnen ist (auch
bezlglich Schutzumfang) so zu behandeln, als wenn er alleine in einem Pa-
tent vorhanden ware (...). Fur die Beurteilung, ob die beklagtischen Brand-
schutzglaser Anspruch 11 verletzen, muss die Frage, ob deren Wasserge-
halt sich innerhalb der in Anspruch 1 genannten Grenzen bewegen (Merk-
mal C), daher unbeachtlich sein, da diese in Anspruch 11 nicht enthalten
sind (...)."
Zwar treffe es zu, dass die Beschwerdeflhrerin in der Klageschrift bei der Be-
sprechung des Klagepatents im Zusammenhang mit dem Patentanspruch 11 die
im Urteil zitierte Aussage, mit dem Merkmal der Giessfahigkeit werde "implizit die
untere Grenze des Wasseranteils festgelegt; es muss mindestens so viel Wasser
vorhanden sein, dass die Masse giessbar ist", gemacht habe. Auch habe sie in
Rz 47 der Klageschrift (HG act. 1 S. 12) im Rahmen der Auseinandersetzung mit
dem Merkmal C des Patentanspruchs 1 ["dass die ausgehartete Schutzschicht im
wesentlichen das gesamte urspringlich vorhandene Wasser der wasserhaltigen
Mischung aus Alkalisilikat und Harter noch enthalt, wobei der Wasseranteil 44 bis
maximal 60 Gewichts-% betragt", vgl. HG act. 1 S. 11 Rz 43] und nicht des An-
spruchs 11 Folgendes ausgefuhrt:

"Die Grenzwerte des Wasseranteils ergeben sich aus zwei technischen
Uberlegungen:

Bei zu hoher Konzentration (weniger als 44 % Wasser)

- ist die Masse der Schutzschicht nicht mehr ausreichend giessfahig, d.h.
sie ist fur die Applikation in der Fabrikation nicht mehr geeignet und

- in der Schutzschicht ist nach dem Ausharten zu wenig Wasser vorhan-
den; sie schaumt bei Hitzeeinwirkung nicht mehr (ausreichend) auf."

Allein aus diesen Aussagen, so die Beschwerdefuhrerin weiter, konne nicht gefol-
gert werden, die Beschwerdefuhrerin behaupte, Massen mit weniger als 44 Ge-
wichts-% seien nicht mehr giessfahig bzw. Giessfahigkeit impliziere zwingend 44
Gewichts-% Wassergehalt. Die weiteren Aussagen der Beschwerdefuhrerin be-
legten klar das Gegenteil. So habe sie zwei Absatze weiter unten Folgendes aus-
gefuhrt (HG act. 1 S. 12 Rz 49):

"Wird eine ins Gewicht fallende Menge einer in diesem Kontext wasserahn-
lich wirkenden Substanz eingesetzt, verlange die Lehre von Merkmal C un-



ter Umstanden eine Korrektur in dem Sinne, dass die beiden Grenzwerte bei
Bedarf nach unten verschoben werden miussen. Damit wird die gemeinsame
Wirkung von Wasser und wasserahnlich wirkender Substanz bericksichtigt."

In der Replik habe die Beschwerdefuhrerin sodann folgendes festgehalten (HG
act. 19 S. 13 Rz 39.2):

"Merkmal C in Anspruch 1 nennt nur Wasser als Flussigkeit. D.h., wenn die
Giessbarkeit durch Wasser allein garantiert werden soll, ist ein Wasseranteil
von mindestens 44 Gew.-% erforderlich. Anspruch 1 schliesst aber die An-
wesenheit einer oder mehrerer weiterer Flussigkeiten nicht aus. D.h., dass
gemass Anspruch 1 noch eine oder mehrere weitere Flussigkeiten vorhan-
den sein kdnnen. Selbstverstandlich beeinflusst ein Anteil an einer weiteren
Flissigkeit die Giessbarkeit. Dies kann dazu flihren, dass man, wenn eine
andere FlUssigkeit vorhanden ist, zur Erzielung einer vorgegebenen Giess-
barkeit den Wasseranteil vermindern muss, ..."

Diese Aussagen zeigten klar, dass die Behauptungen der Beschwerdefuhrerin,
auf welche sich das Urteil stutze, nicht so verstanden werden kénnten und durf-
ten, Giessfahigkeit im Sinne des Anspruchs 11 impliziere zwingend 44 Gewichts-
% Wasseranteil. Wohl konne aus ihnen geschlossen werden, dass Giessfahigkeit
einen FlUssigkeitsanteil von 44 Gewichts-% voraussetze (den die Masse der Be-
schwerdegegnerin auch aufweise) (KG act. 1 S. 9 - 13 Abschnitt Ill Rz 31 - 44).

c) Der Wortlaut von Patentanspruch 11 liegt in Schriftform vor (HG act. 3/6 S. 5
Spalte 8) und ist nicht umstritten. Weiter halt das Handelsgericht in der gertgten
Erwagung nicht fest, die Beschwerdefuhrerin verzichte im vorliegenden Patent-
prozess gegenuber der Beschwerdegegnerin auf die Durchsetzung von Anspri-
chen, die ihr gestitzt auf das Europaische Patent EP 0 xxx B1, insbesondere von
dessen Patentanspruch 11, zustinden. Vielmehr legt das Handelsgericht den
Wortlaut von Patentanspruch 11 aus und pruft, ob sich aus diesem, allenfalls in
Verbindung mit Patentanspruch 1, eine Einschrankung des Schutzbereichs auf
eine Masse mit einem bestimmten Mindest-Wasseranteil ergabe, also ob eine
Masse mit geringerem Wasseranteil nicht unter das die Masse betreffende Merk-
mal des Verfahrensanspruchs 11 falle. In diesem Zusammenhang kann sich al-
lenfalls die Frage stellen, wie der Fall zu behandeln sei, wenn der Wasseranteil
zwar unter dem sich aus den Patentanspruch ergebenden Minimum liegt, jedoch

der FlUssigkeitsanteil (Wasser und weitere Flissigkeiten zusammengerechnet)



daruber. Zwar nimmt das Handelsgericht Bezug auf einzelne Vorbringen der Be-
schwerdefuhrerin im Hauptverfahren. Dies andert jedoch nichts daran, dass das
Handelgericht in der gerligten Erwagung nicht pruft, wie das Rechtsbegehren der
Beschwerdeflhrerin zu verstehen sei, sondern was Inhalt des Patentanspruchs

11 sei. Dies wiederum ist eine Frage der Rechtsanwendung.

Die Ruge der Verletzung der Verhandlungsmaxime und der willkurlichen Ausle-
gung von Parteivorbringen geht somit fehl. Eine allfallige falsche Rechtsanwen-
dung bei der Auslegung des Patentanspruchs 11 kann mit Beschwerde in Zivilsa-
chen beim Bundesgericht gertigt werden (Art. 95 lit. a BGG). Diesbezuglich ist die
kantonale Nichtigkeitsbeschwerde ausgeschlossen (§ 285 Abs. 1 und 2 ZPO).

4. Zusammenfassend ist in teilweiser Gutheissung der Nichtigkeitsbeschwerde
die mit einem Nichtigkeitsgrund behaftete Erwagung Ill/4/b/bb/B des angefochte-
nen Urteils zuhanden des bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahrens zu strei-
chen. Im Ubrigen ist die Nichtigkeitsbeschwerde abzuweisen, soweit auf sie ein-

getreten werden kann.

Da das Dispositiv des angefochtenen Urteils mit dem heutigen Entscheid keine
Anderung erfahrt, fallt die der Beschwerde verliehene aufschiebende Wirkung da-
hin.

Bezuglich Patentanspruch 1 dringt die Beschwerdeflihrerin mit ihren Antragen im
Kassationsverfahren durch, bezuglich Patentanspruch 11 unterliegt sie. Entspre-
chend sind die Kosten des Kassationsverfahrens den Parteien je zur Halfte auf-
zuerlegen (§ 64 Abs. 2 ZPO). Gemass Feststellung des Handelsgerichts, von die-
ser abzuweichen kein Anlass besteht, ist von einem Streitwert von Fr. 500'000.--
auszugehen (KG act. 2 S. 22 Mitte). Bei dieser Kostenverteilung sind den Partei-

en keine Prozessentschadigungen zuzusprechen (§ 68 Abs. 1 ZPO)



Das Gericht beschliesst:

In teilweiser Gutheissung der Nichtigkeitsbeschwerde wird Erwagung
[11/4/b/bb/B (Seite 19) des Urteils des Handelsgerichts des Kantons Zurich
vom 15. April 2008 gestrichen.

Im Ubrigen wird die Nichtigkeitsbeschwerde abgewiesen, soweit auf sie ein-
zutreten ist. Damit entfallt die der Beschwerde verliehene aufschiebende

Wirkung.

Die Gerichtsgebuhr fur das Kassationsverfahren wird festgesetzt auf
Fr. 20'000.--.

Die Kosten des Kassationsverfahrens werden den Parteien je zur Halfte

auferlegt.

Den Parteien werden fiur das Kassationsverfahren keine Prozessentschadi-

gungen zugesprochen.

Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von

Art. 90 ff. BGG innert 30 Tagen nach dessen Empfang schriftlich durch eine
Art. 42 BGG entsprechende Eingabe Beschwerde gemass Art. 72 ff. BGG
an das Schweizerische Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, erhoben werden.
Der Streitwert betragt Fr. 500'000.--.

Sodann lauft die Frist von 30 Tagen zur Anfechtung des Urteils des
Handelsgerichtes vom 15. April 2008 mit Beschwerde an das Bundesgericht
neu ab Empfang des vorliegenden Entscheides (Art. 100 Abs. 1 und 6
BGG).

Hinsichtlich des Fristenlaufes gelten die Art. 44 ff. BGG.

Schriftliche Mitteilung an die Parteien und das Handelsgericht des Kantons

Zurich, je gegen Empfangsschein.

KASSATIONSGERICHT DES KANTONS ZURICH

Der juristische Sekretar:
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