BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
Verkindet am
4. Juli 2022

4 Ni 23/21 (EP)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

ECLI:DE:BPatG:2022:040722U4Ni23.21EP.O



betreffend das europaische Patent EP 1 974 150
(DE 50 2007 013 202)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mundlichen Verhandlung vom 4. Juli 2022 durch den Richter Dr. Meiser als
Vorsitzenden sowie die Richter Merzbach, Dr.-Ing. Kruger, Dipl.-Ing. Univ. Richter,
und Dipl.-Ing. Dr. Herbst

fur Recht erkannt:

Das europaische Patent 1 974 150 wird mit Wirkung fir das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise
fur nichtig erklart, dass seine Anspriche die folgende Fassung

erhalten:

1. Scheibenbremse mit einem gegeniber einem Achskérper (1) fest
angeordneten  Bremstrdger (3) mit daran angeordneten
Aufnahmeelementen (21) fir die Befestigung und schwimmende
Lagerung eines Bremssattels, wobei der Bremstrager (3) einen
Belagschacht (10) zur Aufnahme eines gegen eine Bremsscheibe
der Scheibenbremse anliegenden Bremspads aufweist und jeder
weitere Bremspad in einer Aufnahme des Bremssattels angeordnet
ist, wobei an dem Belagschacht (10) Fuhrungsflachen (11, 12) zur
radialen und tangentialen Fiihrung des Bremspads angeordnet sind,
und wobei der Bremstrager (3), indem er mit dem Achskérper (1)
verschweil3t ist, direkt an dem Achskdrper (1) angeordnet ist und sich
im Wesentlichen quer hierzu erstreckt, dadurch gekennzeichnet,
dass der Bremstrager (3) als eine ebene, flache Stahlplatte
ausgebildet ist, dass der Bremstrager (3) auf mindestens einer seiner
beiden Seiten (25, 26) mit gewichtsreduzierenden Ausnehmungen
(16a, 16b, 16c) versehen ist, dass der Bremstrager (3) zur

Befestigung auf dem Achskorper eine L-formige Offnung aufweist,



dass der Bremstraqger (3) auf jeder seiner beiden Seiten (25, 26) mit
einem quadratisch gestalteten Achsrohr des Achskorpers (1) durch
eine Schweil3naht (2) verbunden ist, die sich entlang eines ersten,
horizontalen ~ Schweil3nahtabschnittes  sowie eines  hierzu
rechtwinkligen, zweiten Schweifl3nahtabschnittes erstreckt, und dass
zur Austauschbarkeit der an dem Belagsschacht (10) angeordneten
Fuhrungsflachen (11, 12) mindestens ein innen an dem
Belagsschacht (10) angeordnetes VerschleiRblech (40, 40a)
vorgesehen ist, an dem eine radiale (11) und eine tangentiale (12)
Fuhrungsflache fir den Bremspad ausgebildet ist, und weiter
gekennzeichnet durch an dem Verschlei3blech (40, 40a) angeformte
Mittel (43) zum Fixieren des Verschleil3blechs an dem Belagschacht
(10) in Gestalt von sich bis Uber die Flachseiten (25, 26) des

Bremstragers (3) erstreckenden Abkantungen.

2. Scheibenbremse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der Bremstrager (3) aus parallel geschichteten Blechen

zusammengesetzt ist.

3. Scheibenbremse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der Bremstrager (3; 3a, 3b) nur entlang gerade verlaufender

Verbindungsabschnitte mit dem Achskorper verschweil3t ist.

4. Scheibenbremse nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch einen
an dem Verschleil3blech (40, 40a) angeformten Vorsprung, welcher
in eine zu dem Vorsprung korrespondierende Aussparung in der

Umfangskontur des Bremspads eingreift.



5. Scheibenbremse nach einem der vorangehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmeelemente fir den
Bremssattel in Gewinde (24) eingeschraubte FUhrungszapfen (21)
sind, wobei sich die Gewinde (24) an auswechselbar in Bohrungen
(23) des Bremstragers (3) eingesetzten Gewindebuchsen (22)

befinden.

6. Scheibenbremse nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Bohrungen (23) in dem Bremstrager (3) in Achsenrichtung

symmetrisch sind.

7. Scheibenbremse nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch zwei
Aufnahmeelemente in Gestalt jeweils eines in ein Gewinde (24)
eingeschraubten Fuhrungszapfens (21), wobei sich jedes der beiden
Gewinde (24) in einem auswechselbar in den Bremstrager (3)
eingesetzten Gewindeeinsatz (22; 28) befindet, und einer der beiden
Gewindeeinséatze ein in Richtung der Erstreckung des Bremstragers

(3) in den Bremstrager einsetzbarer Kulissenstein (28) ist.

Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits haben die Klagerin 25 % und

die Beklagte 75 % zu tragen.

Das Urteil ist wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung in
Hohe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages

vorlaufig vollstreckbar.



Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des u.a. mit Wirkung ftir die Bundesrepublik
Deutschland erteilten européischen Patents 1 974 150, das auf die PCT-Anmeldung
PCT/DE2007/000115 (veroffentlicht als WO 2007/082520) zurlickgeht, am
18. Januar 2007 unter Inanspruchnahme der Prioritit der deutschen
Patentanmeldung 10 2006 002 569 vom 18. Januar 2006 angemeldet und dessen
Erteilung am 18. Juni 2014 vertffentlicht worden ist. Im Patentregister des
Deutschen Patent- und Markenamts wird das Streitpatent mit der Bezeichnung
“Scheibenbremse” unter dem Aktenzeichen DE 50 2007 013 202 geflhrt.

Das Streitpatent umfasst in seiner geltenden Fassung 20 Anspriiche mit dem
unabhangigen Anspruch 1 sowie den hierauf rickbezogenen Unteransprichen 2
bis 20.

Die Klagerin greift das Streitpatent in vollem Umfang — und im Weiteren alle von der
Beklagten mit Hilfsantragen verteidigten, gednderten Fassungen — an und macht
die Nichtigkeitsgrinde der mangelnden Ausfihrbarkeit sowie der mangelnden

Patentfahigkeit wegen fehlender Neuheit und erfinderischer Tatigkeit geltend.

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in der geltenden Fassung sowie in
geénderten Fassungen zuletzt mit den Hilfsantragen 1 bis 4, 7, 6, 6a, 5, 8 bis 12, in
dieser Reihenfolge, eingereicht mit den Schriftsatzen vom 18. Mai 2021
(Hilfsantrage 1 bis 2), vom 29. Marz 2022 (Hilfsantrage 3 bis 5) und vom
23. Mai 2022 (Hilfsantrage 7 bis 12) und in der mindlichen Verhandlung vom
4. Juli 2022 (Hilfsantrage 6, 6a). In der mindlichen Verhandlung vom 4. Juli 2022

reicht die Beklagte die neu formulierten Hilfsantrage 6 und 6a ein, die den

ursprunglichen Hilfsantrag 6 vom 23. Mai 2022 ersetzen, und tauscht zudem die

Reihenfolge der Hilfsantrage 5 und 7.



Der geltende Patentanspruch 1 (in der Fassung des Urteils des BGH vom
15. Dezember 2020 - X ZR 180/18 = GRUR 2021, 701; Vorinstanz: BPatG, Urteil
vom 25. Oktober 2018 - 7 Ni 12/17 (EP)) lautet in der Verfahrenssprache Deutsch

mit einer hinzugefiigten Gliederung (Anderungen gegeniber der erteilten Fassung

durch Streichungen hervorgehoben):

111

1.1.2

1121

1.1.3

1.2

1.3

1.3.1
1.3.2

~Scheibenbremse

mit einem gegenuber einem Achskorper (1) fest angeordneten
Bremstrager (3)

mit daran angeordneten Aufnahmeelementen (21) fur die Befestigung
und schwimmende Lagerung eines Bremssattels,

wobei der Bremstrager (3) einen Belagschacht (10) zur Aufnahme eines
gegen eine Bremsscheibe der Scheibenbremse anliegenden Bremspads
aufweist und jeder weitere Bremspad in einer Aufnahme des
Bremssattels angeordnet ist,

wobei an dem Belagschacht (10) Fuhrungsflachen (11, 12) zur radialen
und tangentialen Fihrung des Bremspads angeordnet sind,

und wobei der Bremstrager (3) direkt an dem Achskorper (1) angeordnet
ist und sich im Wesentlichen quer hierzu erstreckt,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Bremstrager (3) als eine ebene Platte, verzugsweise—eire
flache Stahlplatte ausgebildet ist,

und dass zur Austauschbarkeit der an dem Belagschacht (10)
angeordneten Fuhrungsflachen (11, 12) mindestens ein innen an dem
Belagschacht (10) angeordnetes Verschleil3blech (40, 40a) vorgesehen
ist,

an dem eine radiale (11) und

eine tangentiale (12) Fuhrungsflache fur den Bremspad ausgebildet ist.”



Der geltende Patentanspruch 10 lautet:

~Scheibenbremse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der

Bremstrager (3) aus parallel geschichteten Blechen zusammengesetzt ist.”

Wegen des Wortlauts der weiteren geltenden Patentanspriche 2 bis 9 und 11 bis
20, die wortgleich mit der erteilten Fassung sind, wird auf die Streitpatentschrift

verwiesen.

Nach Hilfsantrag 1 vom 18. Mai 2021 kommt am Ende des unabhangigen
Patentanspruchs 1 nach dem Merkmal 1.3.2 das folgende Merkmal hinzu:

1.4 ,und weiter gekennzeichnet durch an dem Verschlei3blech (40, 40a)
angeformte Mittel (43) zum Fixieren des Verschleil3blechs an dem
Belagschacht (10) in Gestalt von sich bis tGber die Flachseiten (25, 26) des
Bremstragers (3) erstreckenden Abkantungen.”

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 vom 18. Mai 2021 ergibt sich aus Anspruch 1
des Hilfsantrags 1 durch Einfligen des folgenden Zusatzmerkmals zwischen die
Merkmale 1.2 und 1.3:

1.2.1 ,dass der Bremstrager (3) auf mindestens einer seiner beiden Seiten (25,
26) mit gewichtsreduzierenden Ausnehmungen (16a,16b,16c) versehen

Ist”.

Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 3 vom 29. Marz 2022 unterscheidet sich vom
Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 dadurch, dass zwischen die Merkmale 1.2.1
und 1.3 das folgende Merkmal eingefugt ist:



1.2.2 ,dass der Bremstrager (3) zur Befestigung auf dem Achskorper eine
maulformige Offnung (4) und einen auf die Mittelachse (6) des
Achskorpers (1) bezogenen UmschlieRungswinkel (wl) von weniger als
300 Grad aufweist".

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 vom 29. Marz 2022 ergibt sich aus Anspruch
1 nach Hilfsantrag 3 durch Einflgung des folgenden (durch Unterstreichung

gekennzeichneten) Merkmals in das Merkmal 1.1.3:

1.1.3' ,und wobei der Bremstrager (3), indem er mit dem Achskdrper (1)

verschweil3t ist, direkt an dem Achskorper (1) angeordnet ist und sich im

Wesentlichen quer hierzu erstreckt,”.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 7 vom 23. Mai 2022 (bezeichnet als Hilfsantrag
7, zuletzt geltend gemacht an 5. Stelle) unterscheidet sich vom Patentanspruch 1
nach Hilfsantrags 1 dadurch, dass die Merkmale 1.3, 1.3.1, 1.3.2 und 1.4 ersetzt
sind durch die folgenden Merkmale 1.3', 1.3.1", 1.3.2" und 1.5' (Unterschiede zu den

Merkmalen 1.3 bis 1.4 sind mittels Durch- und Unterstreichung gekennzeichnet):

1.3" ,und dass zur Austauschbarkeit der an dem Belagschacht (10)
angeordneten Fuhrungsflachen (11, 12) mindestens—eir zwei innen an
dem Belagschacht (10) angeordnetes Verschleil3bleche (40, 40a) in Form

[eweils eines Winkels vorgesehen ist sind,

1.3.1' an dem denen jeweils an einem Schenkelblech (42) eine radiale (11) und

1.3.2' an einem hierzu im wesentlichen rechtwinklig angeordneten Steqgblech

(41) eine tangentiale (12) Fuhrungsflache fir den Bremspad ausgebildet
ist,
1.5" und weiter gekennzeichnet durch an-dem-\erschleilblech{40,40a) zwei

an das Schenkelblech (42) und zwei an das Stegblech (41) jeweils seitlich

angeformte Mittel zum Fixieren des jeweiligen Verschlei3blechs (40, 40a)



an dem Belagschacht (10) in Gestalt von sich bis Uber die Flachseiten (25,
26) des Bremstragers (3) erstreckenden Abkantungen (43).”

Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag 6 vom 4. Juli 2022 unterscheidet sich vom
Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 durch die folgenden (durch Durch- und

Unterstreichung gekennzeichneten) Anderungen in Merkmal 1.2.2:

1.2.2" ,dass der Bremstrager (3) zur Befestigung auf dem Achskérper eine

maulformige L-formige Offnung {(4)-und-einen-auf-die-Mittelachse-(6)-des

A N aldaVa pezZodgehnen m hliaf? ala AHAK e A ViaYalRV.V/aYallala

300-Grad-aufweist”

sowie dadurch, dass zwischen die Merkmale 1.2.2 und 1.3 das folgende Merkmal

eingeflgt ist:

1.2.3 ,dass der Bremstrager (3) auf jeder seiner beiden Seiten (25, 26) mit einem
quadratisch gestalteten Achsrohr des Achskorpers (1) durch eine
Schweil3naht (2) verbunden ist, die sich entlang eines ersten, horizontalen
Schweil3nahtabschnittes sowie eines hierzu rechtwinkligen, zweiten

SchweilRnahtabschnittes erstreckt”.

Unteranspruch 2 nach Hilfsantrag 6 ist wortgleich zu dem Unteranspruch 10 der
geltenden Fassung.

Wegen des Wortlauts der weiteren Unteranspriiche der vorgenannten Hilfsantrage
sowie wegen der weiteren Hilfsantrage wird auf die Schriftsatze vom 18. Mai 2021,
29. Mérz 2022 und vom 23. Mai 2022 sowie auf die Anlagen 1 und 2 zum Protokoll
der mundlichen Verhandlung vom 4. Juli 2022 verwiesen.

Die Klagerin rigt bereits die Verspatung der von der Beklagten mit Schriftsatz vom
23. Mai 2022 eingereichten Hilfsantrage 7 bis 12.
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Ferner erhebt sie in der mundlichen Verhandlung vom 4. Juli 2022 die Rlge der
Verspatung hinsichtlich der von der Beklagten vorgelegten Druckschrift
EP 0 636 216 B1 sowie hinsichtlich der neu eingereichten Hilfsantrage 6 und 6a und
beantragt insoweit jeweils hilfsweise Vertagung der mindlichen Verhandlung bzw.

zumindest die Gewéahrung eines Schriftsatznachlasses.

Die Klagerin vertritt die Auffassung, das geltende Patent sei nicht ausfuhrbar
offenbart, denn auch unter Hinzuziehung der Beschreibung der Streitpatentschrift
bleibe ein unUberwindbarer Widerspruch zwischen der Offenbarung der
Patentanspriiche 1 (einstickiger Bremstrager) und 10 (aus parallel geschichteten

Blechen zusammengesetzter Bremstrager).

Die Klagerin stutzt ihr Vorbringen gegen samtliche im vorliegenden
Nichtigkeitsverfahren befindlichen Fassungen des Streitpatents wegen fehlender

Patentfahigkeit auf folgende Dokumente:

Dla EP 1375952 A2

D1b deutsche Ubersetzung der EP 1 375 952 A2
D2 DE 37 29 154 Al

D3a US 6,223,866 B1

D3b deutsche Ubersetzung der US 6,223,866 B1
D4 GB 2 172 068 A

D5 DE 103 12 480 Al

D6 US 4,460,071

D7 DE 1630 140 A

D8 DE 28 52 277 Al

D9 DE 36 34 218 Al

D10 DE 1 234 996 A2

D11 US 3,194,351

D12 EP 1473481 Al

D13 EP 0979 770 A2
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D14 DE 32 09 389 Al

D15 EP 1288 029 B1

D16 EP 1 293 405 A3

D17 US 2005/0168056 Al
D18a US 4,629,037

D18b deutsche Ubersetzung der US 4,629,037
D19 DE 198 57 074 Al
D20a DE 20 2005 005 798 Ul
D20b GB 2413162 A

D21 EP 1610025 A1

D22 DE 4303417 Al

D23 EP 1447 585 A2

D24 FR 2 864 595

D25 DE 40 28 951 Al

D26 DE 30 44 393 Al

D27 DE 30 36 985 C2

D28 DE 197 43 538 Al

D29 DE 74 34 307 Ul

D30 DE 12 93 405 A2

D31 DE 850429 B

D32 DE 7128297 U

D33 DE 10 2004 050 349 Al (nachverdffentlicht)
D34 DE 200 21 587 U1

D35 DE 19583 70 U

D36 DE 1905643 A

D37 DE 2132713 A

D38 FR 2778 438 Al

D39 DE 107 05 831 Al

sowie auf die folgenden, mit Schriftsatz vom 29. Juni 2022 eingereichten

Druckschriften:
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D40 DE 100 50 013 Al

D41 DE 199 53 159 A1

D42 EP 1 600 653 Al

D43 JP 3688770 B2 inkl. MaschinenlUbersetzung
D44 US 4,180,148 A

D45 US 5,901,815 Al

D46 US 6,487,122 B1

Der geltende Patentanspruch 1 sei nicht patentfahig, denn er sei nicht neu
gegenuber der Druckschrift D19, jedenfalls sei er - inshesondere ausgehend von
der D20a in Kombination mit D1a oder D19 - nahegelegt: Die D20a lehre, dass
zueinander bewegliche Teile einem Verschlei® unterlagen und somit eine
beschrankte mechanische Lebensdauer aufwiesen. Dies veranlasse den
Fachmann grundsétzlich dazu, eine LOsung fur das Problem, welche sich mit
Verschlei3 auseinandersetze, zu finden. Ausgehend von der Kenntnis Uber
Verschlei® zueinander beweglicher Teile und mit seiner mehrjahrigen
Berufserfahrung werde der Fachmann die Dokumente D1a und D19 identifizieren,
die ihm jeweils Loésungsvorschlage fur sein objektiv zu I6sendes Problem anbdten.

Den mit den Hilfsantragen 1 bis 4 verteidigten Gegenstidnden mangele es jeweils

an erfinderischer Tatigkeit.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der nach Hilfsantrag 7 verteidigten
Fassung beruhe ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. Denn er sei
insbesondere durch die Druckschrift D20a in Kombination mit der D46 (Spalte 3
Zeilen 27 bis 29) oder mit der D45 (Figur 4) nahegelegt, welche sowohl Stegbleche
als auch Schenkelbleche zeigten, die jeweils mit Mitteln zum Fixieren bzw.

Ausrichten der Bleche versehen seien.

Der Hilfsantrag 6 sei unzuléssig, denn er weise eine unzulassige Erweiterung auf,

weil aus der Offenlegungsschrift keine ,L-formige* Offnung hervorgehe. Die Figur 3



-13 -

zeige lediglich einen gleichschenkligen Rucksprung, und aus der Beschreibung
gehe die Angabe ,L-formig* ebenso wenig hervor. Darlber hinaus beruhe der
Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der nach Hilfsantrag 6 verteidigten Fassung
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit, insbesondere, weil es sich bei einer L-
formigen Offnung im Sinne des Merkmals 1.2.2' um eine dem Fachmann gelaufige
Anpassung der aus der D7 bekannten C-formigen bzw. maulférmigen Offnung an
eine bestehende Raum-Form-Anordnung handele, die lediglich eine einfache
Anpassung eines im Design geanderten Bremstragers an das aus D7 bekannte
quadratische Achsrohr darstelle. Damit sei fur den Fachmann eine L-férmige
Ausnehmung im Bremstrager aus der D7 angeregt, und er Ubertrage diese in

naheliegender Weise auf die aus der D20a bekannte Scheibenbremse.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 24. Januar 2022 mit
einer Frist zur abschlieBenden Stellungnahme bis zum 2. Mai 2022, einen
rechtlichen Hinweis vom 4. Juli 2022 sowie, nach Wiedererdffnung der mindlichen

Verhandlung, einen weiteren rechtlichen Hinweis erteilt.

Die Klagerin beantragt,

das europdische Patent 1 974 150 mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland fir nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt zuletzt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage mit der MalRgabe abzuweisen, dass das Streitpatent
eine der Fassungen gemalf Hilfsantrdgen 1 bis 6, 6a, 7 bis 12, eingereicht
mit den Schriftsdtzen vom 18. Mai 2021 (Hilfsantrage 1 bis 2), vom
29. Marz 2022 (Hilfsantrdage 3 bis 5), in der heutigen miuindlichen
Verhandlung vom 4. Juli 2022 (Hilfsantrage 6, 6a) und mit Schriftsatz vom
23. Mai 2022 (Hilfsantrage 7 bis 12), dabei beziglich der Hilfsantrage 5

und 7 in umgekehrter Reihenfolge, erhalt.
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Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klagerin in allen Punkten entgegen und vertritt
die Auffassung, dass der Gegenstand des geltenden Patents ausfuhrbar offenbart

und neu sei sowie auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Insbesondere gelange der Fachmann ausgehend von der Scheibenbremse nach
der D20a nicht in naheliegender Weise zu einer Scheibenbremse gemall dem
geltenden Anspruch 1. Es sei kein Anlass erkennbar, warum sich der Fachmann
ausgehend von der D20a Gedanken zum Bauteilverschleil3 machen solle. Zwar sei
dem Fachmann gelaufig, dass bei einer Bremse Belage und Scheibe verschleil3en,
jedoch gebe die D20a dem Fachmann keinen Hinweis zu dariiberhinausgehendem
Bauteilverschleil3. Auch konnten weder die Druckschrift D1a noch die D19 als Beleg
des Fachublichen angesehen werden, so dass sie ohne einen Anlass aus der D20a

den Gegenstand nach Patentanspruch 1 nicht nahelegen kénnten.

Darlber hinaus sei der Gegenstand des Streitpatents auch in den Fassungen der

Hilfsantrage patentfahig, was die Beklagte weiter ausfuhrt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die
Schriftsétze der Parteien nebst Anlagen und den weiteren Inhalt der Akte Bezug

genommen,.

Entscheidungsgrinde

Die Nichtigkeitsklage, mit der die Nichtigkeitsgriinde der mangelnden ausfiihrbaren
Offenbarung der Erfindung und der fehlenden Patentfahigkeit geltend gemacht
werden (Art Il §6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 2 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. @), b),
Art. 54, Art 56 EPU), ist zulassig.

Sie ist insoweit begriindet, als das Streitpatent fur nichtig zu erklaren ist, soweit es
Uber die von der Beklagten beschrankt verteidigte Fassung nach dem Hilfsantrag 6

vom 4. Juli 2022 hinausgeht. Das Streitpatent erweist sich namlich in der geltenden
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Fassung sowie in den gednderten Fassungen gemal} den Hilfsantrdgen 1 bis 4 und
7 (bezeichnet als Hilfsantrag 7, an 5. Stelle geltend gemacht) als nicht patentfahig.

Dagegen ist das Streitpatent in der Fassung nach dem zulassigen Hilfsantrag 6 vom
4. Juli 2022 sowohl ausfuhrbar offenbart als auch patentfahig, namlich neu und
zudem auf erfinderischer Tatigkeit beruhend. Die Klage ist daher insoweit
unbegrindet. Auf die weiteren Hilfsantrage kam es daher nicht mehr an.

Die Hilfsantrage 7 vom 23. Mai 2022 (bezeichnet als Hilfsantrag 7, zuletzt geltend
gemacht an 5. Stelle) und 6 vom 4. Juli 2022 der Beklagten und die von der Klagerin
mit Schriftsatz vom 29. Juni 2022 einreichten Druckschriften D40 bis D46 sowie die
von der Beklagten am 4. Juli 2022 vorgelegte Druckschrift EP 0 636 216 B1 sind zu
berticksichtigen. Sie sind nicht wegen Verspatung gemal § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG

zuriickzuweisen, da dessen Voraussetzungen nicht vorliegen.

1. Der Hilfsantrag 7 wurde von der Beklagten zwar erst am 23. Mai 2022 und damit
nach Ablauf der im qualifizierten Hinweis vom 24. Januar 2022 gesetzten Frist
eingereicht. Die spate Einreichung des Hilfsantrags 1 ist zwar nicht entschuldigt, da
der Wechsel der Prozessbevollmachtigten der Beklagten grundséatzlich keinen
ausreichenden Entschuldigungsgrund gemal 8 83 Abs. 4 Nr. 2 PatG darstellt (vgl.
Busse/Keukenshrijver, PatG, 9. Aufl. 2020, § 83 Rn. 25 mwN). Jedoch machten die
Hilfsantrage vom 23. Mai 2022 eine Vertagung nicht erforderlich (§ 83 Abs. 4 Satz 1
Nr. 1 PatG), da durch sie keine tatsachlichen oder rechtlichen Fragen aufgeworfen
wurden, die in der Verhandlung nicht oder nur mit unverhaltnismaiigem Aufwand
zu klaren gewesen waren (vgl. Busse/Keukenschrijver, a. a. O., 8 83 Rn. 19 mwN).
So hat sich die Klagerin mit zwei Schriftsdatzen vom 23. Juni 2022 sowie vom
29. Juni 2022 ausfuhrlich auf sie eingelassen (vgl. Busse/Keukenshrijver, a. a. O.,
8 83 Rn. 20 mwN). Fur den Hilfsantrag 7 tritt schlie3lich hinzu, dass die geanderte
Anspruchsfassung nicht zur Rechtsbestandigkeit des Patents in dieser Fassung
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gefuhrt hat, so dass bereits aus diesem Grunde kein Vertagungserfordernis bestand
(vgl. BPatG, Urteil vom 5. Dezember 2013, 2 Ni 9/12 (EP); BPatG, Urteil vom
1. Marz 2016, 4 Ni 36/14 (EP); BPatG, Urteil vom 24. Juli 2017, 5 Ni 13/15;
Busse/Keukenshrijver, a. a. O., 8 83 Rn. 20 mwN).

2. Die Einreichung der Druckschriften D40 bis D46 durch die Klagerin mit
Schriftsatz vom 29. Juni 2022 erfolgte in Reaktion auf die von der Beklagten am 23.
Mai 2022 eingereichten und der Klagerin am 14. Juni 2022 zugestellten
Hilfsantrage. Die Vorlage dieser Entgegenhaltungen nach Ablauf der im
qualifizierten Hinweis gesetzten Frist wurde mithin von der Gegenseite veranlasst
und ist daher ausreichend entschuldigt im Sinne von § 83 Abs. 4 Nr. 2 PatG (vgl.
Busse/Keukenshrijver, a. a. O., 8§ 83 Rn. 20 mwN). Dartber hinaus bestand auch
kein Vertagungserfordernis im Sinne von 8 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 PatG, da die
Druckschriften D40 bis D46 ohne weiteres in die mindliche Verhandlung

einbezogen werden konnten und sich die Beklagte hierzu auch eingelassen hat.

3. Die von der Beklagten in der mundlichen Verhandlung am 4. Juli 2022
eingereichte Druckschrift EP 0 636 216 B1 (Anlage 1 zur Sitzungsniederschrift) ist
nicht entscheidungsrelevant, so dass die Voraussetzungen fir eine Zurickweisung
nach 8 83 Abs. 4 PatG bereits aus diesem Grund nicht vorlagen (vgl.
Busse/Keukenshrijver, a. a. O., 8 83 Rn. 20 mwN).

4. Die Einreichung des neu formulierten Hilfsantrags 6 in der miundlichen
Verhandlung vom 4. Juli 2022 hat die Klagerin gemafld § 83 Abs. 4 Nr. 2 PatG
genugend entschuldigt. Mit der Stellung des neuen Hilfsantrags reagierte sie
namlich auf eine geédnderte Auffassung des Senats (zu den Erfolgsaussichten des
innerhalb der Frist des § 83 Abs. 2 PatG eingereichten Hilfsantrags 5 vom
29. Mérz 2022), zu welcher der Senat erst in der mundlichen Verhandlung aufgrund
eines neuen Vortrags der Klagerin gelangt war. Bereits deswegen lagen die
Voraussetzungen nach 883 Abs.4 PatG nicht vor (vgl. BPatG, Urteil vom
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29. April 2015, 4 Ni 26/13 (EP), juris, Rn. 143; BPatG, Urteil vom 29. Januar 2014,
5 Ni 51/11, juris; Busse/Keukenschrijver, a. a. O., 8 83 Rn. 24 mwN).

Der Senat hat die Parteien zu Beginn der miundlichen Verhandlung vom 4. Juli 2022
darauf hingewiesen, dass nach seiner vorlaufigen Auffassung der Beklagten die
Verteidigung des Streitpatents in der geanderten Fassung nach Hilfsantrag 5 vom
29. Méarz 2022 gelingen konnte. Diese Auffassung hat der Senat im weiteren Verlauf
der mindlichen Verhandlung aufgrund eines neuen Vortrags der Klagerin geandert
und den Parteien nach Wiedererdffnung der mindlichen Verhandlung einen
abweichenden Hinweis erteilt, wonach Zweifel an der Zulassigkeit des Hilfsantrags
5 bestinden. Mit dem — ausgehend von dem Wortlaut des Hilfsantrags 5 - neu
formulierten Hilfsantrag 6 vom 4. Juli 2022 hat die Beklagte unmittelbar auf den
neuen Vortrag der Klagerin und den geanderten Hinweis des Senats reagiert, indem
sie das von der Klagerin erstmals unter Zulassigkeitsgesichtspunkten sowie unter
dem Gesichtspunkt einer Widersprichlichkeit (der Merkmalskombination 1.2.2 und
1.2.3) beanstandete Merkmal 1.2.2 geandert hat (durch Ersetzung der
,maulférmigen” durch eine ,L-formige Offnung“ in Merkmal 1.2.2"). Damit war der
Hilfsantrag 6 vom 4. Juli 2022 durch den neuen Vortrag der Gegenseite sowie den
geanderten Hinweis des Senats in der mundlichen Verhandlung verursacht und
seine Einreichung aullerhalb der Frist nach § 83 Abs. 2 PatG ausreichend
entschuldigt. Bereits deswegen lagen die Voraussetzungen einer Zurtickweisung

wegen Verspatung nach § 83 Abs. 4 PatG nicht vor.

Daruiber hinaus bestand in Bezug auf den Hilfsantrag 6 vom 4. Juli 2022 auch kein
Vertagungserfordernis iSd 8§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 PatG, weil sich die Klagerin
vollinhaltlich darauf einlassen konnte und es entgegen der Auffassung der Klagerin
Uberdies auf die Anderung von einer ,maulférmigen Offnung“ nach Hilfsantrag 5 zu
einer ,L-formigen Offnung* fur die Beurteilung der Patentfahigkeit des Streitpatents
in der nach Hilfsantrag 6 verteidigten Fassung schon nicht entscheidungserheblich
ankommt (vgl. hierzu ausfuhrlich unten, Ziffer XI. 7, 9.).
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Das Streitpatent betrifft eine Scheibenbremse mit einem gegeniuber einem
Achskorper fest angeordneten Bremstrager mit daran angeordneten
Aufnahmeelementen fir die Befestigung und schwimmende Lagerung eines

Bremssattels.

1. Nach den Ausfuhrungen in der Streitpatentschrift ist eine Scheibenbremse
dieser Art als Gleitsattel-Scheibenbremse aus der DE 40 36 272 Al bekannt. Der
darin beschriebene Bremstrager, welcher den Bremssattel mit dem Achskorper
verbinde, setze sich aus zwei getrennten, zu beiden Seiten der Bremsscheibe
angeordneten Bremstragerteilen zusammen, die I6sbar miteinander verbunden
seien. Nur eines der beiden Bremstragerteile sei mit dem Achskorper verschweift.
Die Bremspads der Scheibenbremse beféanden sich in Bremsbelagschachten der
beiden Bremstragerteile und seien an Fuhrungsflachen der Bremsbelagschachte
abgestitzt. Die Montage dieser Scheibenbremse an einem Achskdrper misse in
zwei aufeinander folgenden Schritten erfolgen. In einem ersten Schritt misse an
dem ersten, direkt an den Achskérper angeschweildten Bremstragerteil das zweite
Bremstragerteil angeschraubt werden. In einem zweiten Schritt misse sodann der

Bremssattel aufgesetzt und mit dem ersten Bremstragerteil verschraubt werden.

Als gattungsbildend nennt die Patentschrift eine Scheibenbremse, die aus der
DE 198 57 074 Al (D19) bekannt ist. Bei der ersten darin beschriebenen
Ausfuihrungsform sei der Bremstrager baulich stark reduziert, indem nur der innere
Bremsbelag im Bremstrager gehalten und gefuihrt werde, hingegen der auliere
Bremsbelag in dem Bremssattel. Die durch den &uferen Bremsbelag
aufgenommenen Bremsmomente mussten daher auf den Bremstrager Ubertragen
werden. Der Bremssattel sei hierzu als Schiebesattel mit
Schiebefuhrungselementen ausgebildet, die sich an korrespondierenden
Schiebefuhrungselementen des Bremstragers ahnlich einer Kulissenfihrung
abstlitzten. Zur Bereitstellung der Schiebeflihrungselemente sei der Bremstrager
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mit Stltzarmen versehen, die sich nach auffen bis lUber die Bremsscheibe hintiber
erstreckten. Da die Stutzarme einteiliger Bestandteil des Bremstragers seien,

fuhrten sie zu einem weiterhin hohen Gewicht des Bremstragers.

2. Nach der Patentschrift liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine an
einem Achskorper montierbare Scheibenbremse bereitzustellen, die sich aus
wenigen  Einzelteilen  zusammensetzt, in  wenigen  Montageschritten

zusammensetzbar und im Verschleil3fall wartungsfreundlich ist.

3. Der mit der Losung dieser Aufgabe befasste Fachmann ist ein Ingenieur der
Fachrichtung Maschinenbau oder Fahrzeugtechnik mit Abschluss als Dipl.-Ing. oder
Master an einer Fachhochschule oder Hochschule fir angewandte Wissenschaften,
mit mehrjahriger Berufserfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von

Bremsen, inshesondere auf dem Gebiet der Scheibenbremsen fur Nutzfahrzeuge.

4. Die dem Patent zugrundeliegende Aufgabe soll durch eine Scheibenbremse
mit den Merkmalen gemal3 Patentanspruch 1 gel6st werden.

Die nachfolgend wiedergegebene Figur 3 der Patentschrift zeigt einen Bremstrager
3, in dessen Belagschacht 10 beispielsweise das in der nachfolgend

wiedergegebenen Figur 11 dargestellte Verschlei3blech 40 einsetzbar ist.
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Streitpatentschrift Figuren 3 und 11

5. Einige Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 bedurfen naherer

Betrachtung.

a) Das Merkmal 1.1.2.1 gibt vor, dass an dem Belagschacht Fihrungsflachen

zur radialen und tangentialen Fiihrung des Bremspads angeordnet sein mussen.

Nach der Beschreibung Abs. [0017] i. V. m. Fig. 11 ist der Begriff der ,radialen®
Fuhrungsflache in diesem Zusammenhang nicht streng geometrisch zu verstehen.
Gemeint sind vielmehr jene Fuhrungsflachen (11), an denen sich der Bremspad
beim Bremsvorgang in Umfangsrichtung abstitzt und an denen daher in erster Linie
die Bremskréfte auftreten. Entsprechend soll die tangentiale Fihrungsflache (12)

jene Flache sein, an der der Bremspad mit seinem Innenrand anliegt.

b) Eine mit Merkmal 1.2 geforderte ebene, flache Stahlplatte ist eine Stahlplatte,
deren Oberflache keine nennenswerten Erhebungen aufweist und deren Dicke im
Vergleich zu ihrer Lange und Breite gering ist (vgl. BGH, Urteil vom
15. Dezember 2020, X ZR 180/18, GRUR 2021, 701, Rn. 14 - Scheibenbremse).

Die ebene, flache Stahlplatte kann in Ubereinstimmung mit der Beschreibung und

der Darstellung in den Figuren 4, 5 und 8 der Patentschrift gewichtsreduzierende
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Ausnehmungen (Abs. [0014]) oder gewichtsreduzierenden Offnungen (Anspruch
15) sowie Bohrungen und Versenkungen zur Befestigung oder Aufnahme anderer
Elemente (Abs. [0022] f.) aufweisen (BGH, aaO, GRUR 2021, 701, Rn. 21 -

Scheibenbremse).

Dieses Verstandnis kann auch nicht in Frage gestellt werden durch I6sbar mit dem
Bremstrager verbundene Teile, die aus dessen Oberflache hervorstehen,
insbesondere in Gestalt der in Merkmal 1.1.1 vorgesehenen Aufnahmeelemente fur
die Befestigung und Lagerung des Bremssattels, die nach der Beschreibung (Abs.
[0021]) in den Bremstrager eingeschraubt werden kénnen (BGH aaO GRUR 2021,
701, Rn. 22 aE - Scheibenbremse).

Als flach im Sinne von Merkmal 1.2 ist eine Platte anzusehen, deren Dicke im
Vergleich zu ihrer Lange und Breite gering ist. Gestitzt wird dieses Verstandnis
durch die Ausfiuihrungen in der Beschreibung des Streitpatents (Abs. [0019]), die als
Beispiel fur eine flache Platte die in den Figuren 3, 4 und 5 dargestellte Stahlplatte
anfuhren, deren Dicke beispielhaft mit 3 cm angegeben wird. Diese Figuren zeigen
einen Bremstrager mit einer (Fig. 3 und 5) bzw. mit zwei Platten (Fig. 4), deren
Lange und Breite deutlich gréf3er als ihre Dicke ist (BGH, aaO, GRUR 2021, 701,
Rn. 26 - 28 - Scheibenbremse).

Eine ,ebene flache Stahlplatte” im Sinne des Patentanspruchs 1 kann gemal3 der
Beschreibung, Abs. [0019], auch aus mehreren parallel geschichteten und

entsprechend diinneren Platten zusammengesetzt sein.
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Hinsichtlich der geltenden Fassung des Streitpatents liegt der Nichtigkeitsgrund
der fehlenden Patentfahigkeit vor (Art. Il §6 Abs.1 S.1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m.
Art. 138 Abs. 1 lit. a) EPU, Art. 56 EPU).

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist dem Fachmann ausgehend
vom Gegenstand nach der Druckschrift D20a (DE 20 2005 005 798 U1l) in
Verbindung mit seinem allgemeinen Fachwissen, beispielweise belegt durch die
D46 (US 6,478,122 B1) sowie durch die Dla (EP 1 357 952 A2) und die D19
(DE 198 57 074 Al), nahegelegt.

1. Die D20a, aus der nachfolgend die Fig. 3 wiedergegeben ist, offenbart eine

Scheibenbremse.

164

166 .

D20a, Fig. 3

Bei dieser Scheibenbremse handelt es sich um eine Schwimmsattel-

Scheibenbremse 110 mit einer Tragerbaugruppe 140. Ein Bremstrager 144 ist direkt
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an einer Achse 142 befestigt, wobei die Achse 142 relativ zu einem Fahrgestell
eines Fahrzeugs gelagert ist (D20a: Abs. [0015]). Die Bremstragerbaugruppe 140
kann an die Achse geschweilt sein (D20a: Abs. [0016]).

Der Bremstrager 144 ist im Wesentlichen eben und hat einen innen liegenden
Anschlag 148. Der innen liegende Anschlag 148 hat die Form eines Fensters oder
einer Ausnehmung mit radialen Anschlagflachen 160 und umlaufenden
Anschlagflachen 162 an seinen Enden (die Richtung der radialen Anschlagflachen
160 entspricht im Streitpatent der Richtung der ,FUhrungsflachen (12) zur
tangentialen Fihrung® gemafd Merkmal 1.1.2.1, und die Richtung der umlaufenden
Anschlagflachen 162 entspricht der Richtung der ,Fuhrungsflachen zur radialen
Fuhrung“ gemaf Merkmal 1.1.2.1). Der Anschlag ist so dimensioniert, dass er einen
herkdbmmlichen innen liegenden Bremsklotz 164 aufnimmt und radial und
umfangsmafig relativ zu einer Bremsscheibe 188 festhalt (D20a: Abs. [0017],
Fig. 5).

Die Bremse umfasst ferner einen Bremssattel 170 mit einem Gehauseabschnitt 172
und einem Briickenabschnitt 174 (D20a: Abs. [0020]).

Der Bruckenabschnitt 174 des Bremssattels 170 ist mit einer Ausnehmung in Form
einer Ausnehmung mit einer umlaufenden Anschlagflache 184 und einer radialen
Anschlagflache 186 versehen, um einen weiteren Bremsklotz 178 zu lagern (D20a:
Abs. [0021)]).

Der Bremssattel 170 ist an dem Bremstrager 144 durch komplementére Bohrungen
180 des Bremssattelgehduses 172 angebracht, in die zwei Fihrungsmuffen 166
des Tragers genau eingepasst sind (D20a: Abs. [0022]). Die Fuhrungsmuffen 166
sind an der Innenseite des Tragers 144 um beide Seiten des innen liegenden
Anschlags 148 herum angebracht und durch Bolzen 168 in axialen
Gewindedoffnungen des Tragers 144 befestigt (D20a: Abs. [0019]). Sie entsprechen
den Aufnahmeelementen (21) gemafd Merkmal 1.1.1.
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Der Fig. 3 der D20a kann der Fachmann zwar entnehmen, dass die Oberflache des
Bremstragers 144 im Bereich der Flachen 160 und 162 Erhebungen in axialer
Richtung der Achse 142 aufweist. Ob es sich dabei um nennenswerte Erhebungen
im Sinne des Streitpatents handelt, kann dahingestellt bleiben, denn die Flachen
160 und 162 missen nicht — wie in Fig. 3 dargestellt — in axialer Richtung
herausstehen, wie dies in Abs. [0017] der D20a erlautert ist. Danach ,sind die
Flachen 160 und 162 in axialer Richtung der Achse 142 tiefer als der Rest des
Tragers 144. Bei anderen Ausfuhrungsformen muss dies nicht unbedingt der Fall
sein“. Die Dicke dieses Bremstragers ist im Vergleich zu seiner Lange und Breite
gering. Die Angabe, dass die Bremstragerbaugruppe 140 an die Achse geschweil3t
sein kann (D20a: Abs. [0016]), impliziert, dass diese aus Stahl besteht.

Damit sind aus der D20a die Merkmale 1 bis 1.2 bekannt.

Hingegen geht aus der D20a nicht hervor, dass an den radialen Anschlagflachen
160 und den umlaufenden Anschlagflachen 162 des innen liegenden Anschlags
146, die als an dem Belagschacht angeordnete Fuhrungsflaichen geman
Patentanspruch 1 aufzufassen sind, mindestens ein Verschleil3blech vorgesehen
ist, so dass die D20a die Merkmale 1.3 bis 1.3.2 nicht offenbart.

2. Dieser Unterschied kann aber die erfinderische Tatigkeit bei der
Scheibenbremse nach dem geltenden Patentanspruch 1 nicht begrinden. Denn die
Verwendung mindestens eines Verschlei3bleches gemal den Merkmalen 1.3 bis

1.3.2 war vorliegend durch das allgemeine Fachwissen nahegelegt.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann die Anwendung eines
bestimmten Mittels auch ohne entsprechende Anregung naheliegend sein, wenn
dieses als ein generelles, fur eine Vielzahl von Anwendungsfallen in Betracht zu
ziehendes Mittel seiner Art nach zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns
gehort, die Nutzung der in Rede stehenden Funktionalitdt sich in dem zu

beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmalig darstellt und keine
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besonderen Umstande feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht
als nicht moglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen
lassen (BGH, Urteil vom 11. Mé&rz 2014 - X ZR 139/10, GRUR 2014, 647, Rn. 26 -
Farbversorgungssystem; Urteil vom 27. Marz 2018 - X ZR 59/16, GRUR 2018, 716,
Rn. 29 - Kinderbett; Beschluss vom 13. Juli 2020 - X ZR 90/18, GRUR 2020, 1074,
Rn. 49 — Signallbertragungssystem; Urteil vom 15. Juni 2021, X ZR 58/19,
GRUR 2021, 1277, Rn. 4 - Fuhrungsschienenanordnung).

Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfillt.

a) Das Vorsehen von mindestens einem Verschleil3blech gemald den Merkmalen
1.3 bis 1.3.2 war als generelles, fur eine Vielzahl von Anwendungsfallen in Betracht

zu ziehendes Mittel allgemein bekannt.

Der Stand der Technik belegt, dass es im Prioritatszeitpunkt zum allgemeinen
Fachwissen gehorte, Bleche zur Verringerung von Verschleil3 der Gleitflachen

zwischen einem Bremspad und einer Offnung in einem Bremstrager vorzusehen:

Die D46 weist einleitend darauf hin, dass nach einer gewissen Zeitdauer in
solchen Gleitflachen Riefen auftreten, die Verschleil3 darstellen (D46 Sp. 1 Z. 18
- 20: ,anchor functions in a disc brake in an adequate manner, however, after an
extended period of time grooves. This wear“), wobei dieser Verschlei3 durch
unterschiedliche Materialeigenschaften von Bremstrager und Tragerplatte
hervorgerufen wird (D46 Sp. 1 Z. 23 - 25: ,The wear can be expected since the
anchor and backing plate are made of different metals that have different
coefficients of friction and coefficient of thermal expansion®), und zur
Reduzierung des Verschleiles zwischen den Komponenten Utblicherweise ein
Aufsatz (,cap“) in der Offnung des Bremstragers vorgesehen wird, der einen
gleichen oder geringeren Reibwert als die Tragerplatte des Bremspads aufweist
(D46 Sp. 1 Z. 31 - 33: ,In order to reduce or control the wear between components

itis common to line the groove with a cap having an equivalent or lower coefficient



- 26 -

of friction than the backing plate®). Dieser Aufsatz ist nach der D46, deren Figuren
2 und 3 nachfolgend wiedergegeben sind, eine Schnappfeder (D46 Sp. 3 Z. 2:
,Slipper spring 60%), die wahrend des Bremsens an einer ersten Seitenwand die
tangentiale GleitfiUhrung zwischen einer Lasche der Bremspad-Ruckenplatte und
der Tragerplatte herstellt (D46 Sp. 4 Z. 8 - 10: ,During a brake application, ear 40
of backing plate 24 slides on the top or first side wall 70 of slipper 60*), und die
das Bremsmoment von einer Seitenflache der Bremspad-Ruckenplatte auf die
Tragerplatte tbertragt (D46, Sp. 4 Z. 12 - 17: ,When the leading edge of the
friction pad carried by backing plates 24 engages rotor 22, face 25 [...] engages
the base 68 of corresponding slipper 60 [...] to transfer torque into the anchor 12

during the brake application®).

24 74 70 1l 30 3
30
(-4 3
80’
1)
(60 —3;; 4
40

FIGURE 3
44

D46, Fig. 2, 3

Die Beklagte ist der Auffassung, dass die aus D46 bekannte Schnappfeder
(,Slipper spring 60%) nicht zum Beleg des Fachwissens dienen kénne, weil bei
dieser keine tangentiale Fuhrungsfliche im Sinne des Patentanspruchs 1
vorliege. Unter Verweis auf Abs. [0017] der Patentschrift flhrt sie aus, dass an
einer patentgem&flen tangentialen Fuhrungsflaiche der Innenrand des

Bremspads anliegen musse.
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Dem kann nicht gefolgt werden, weil die D46 lediglich belegt, dass das
Vorsehen von Verschlei3blechen an jeglichen Gleitflachen zwischen einem —
beliebig gestalteten — Bremspad und einer zugehorigen Offnung im Bremstrager
zum allgemeinen Fachwissen gehort. Fir den Beleg dieses allgemeinen
Fachwissens ist es damit ohne Bedeutung, dass bei dem Ausfuhrungsbeispiel
nach Fig. 2 und 3 der D46 die als Fuhrungsflache fungierende erste Seitenflache
(,first side wall 70%) nach auf3en und nicht nach innen gerichtet ist.

Aus der D1a, deren Figuren 6 und 7 nachfolgend wiedergegeben sind, ist
eine Scheibenbremsanordnung (,disc brake assembly”) bekannt, deren
Bremsbelagfedern (,pad springs 138") eine vertikale FUhrungsflache (,vertical
abutment surface 146“) und einen horizontalen Belagstutzschenkel (,horizontal
pad support leg 148“) aufweisen (D1a, Abs. [0012], Fig. 6, 7). Deren Oberflachen
wirken mit der Rickenplatte des Reibbelags (,brake pad backplate 134%)
zusammen (Dla, Abs. [0013]) und wirken als Verschlei@material, das
ausgetauscht werden kann, wenn dieses verschlissen ist (Dla, Abs. [0014]).
Damit stellen die Bremsbelagfedern (,pad springs 138") ein Verschlei3blech
gemal Merkmal 1.3 dar; die vertikale Fuhrungsflache (,vertical abutment surface
146") und die horizontalen Belagstutzschenkel (,horizontal pad support leg 148")
fungieren als radiale und tangentiale Fihrungsflachen entsprechend den
Merkmalen 1.3.1 und 1.3.2.



- 28 -

3z

i (4hb i

D1la, Fig. 6, 7

Aus der D19 Sp. 3 Z. 14 - 21 ist bekannt, dass ein ,Bremstrager im Bereich
seiner Fudhrungsflachen fur den Schiebesattel mit auswechselbaren
Schutzelementen nach Art von Panzerungen versehen ist, welche vorzugsweise
aus Stahlblech bestehen. Bei einer Beschadigung der Fuhrungsflachen des
achsintegierten Bremstragers mif3te an sich zur Reparatur das gesamte Achsteil
ausgewechselt werden. Dies Problem I6sen die auswechselbaren Panzerungen
aus hochfestem bzw. gehartetem Stahlblech”. Zwar sind damit ausdricklich die
Fuhrungsflachen fur den Schiebesattel gemeint, und keine an dem Belagschacht
angeordneten Fuhrungsflachen fur den Bremspad. Jedoch belegen auch diese
aus der D19 bekannten auswechselbaren Panzerungen aus hochfestem bzw.
gehartetem Stahlblech, dass Verschlei3bleche an Fuhrungsflachen als solche

dem Fachmann gelaufig waren.

b) Die Nutzung mindestens eines Verschleil3bleches gemal den Merkmalen 1.3 bis

1.3.2 stellte sich vorliegend am Prioritatstag als objektiv zweckmalig dar.

In Abs. [0015] der D20a ist angegeben, dass der Bremstrager direkt an der Achse
befestigt ist. Als Beispiel fur ,direkt befestigt“ nennt die D20a eine Befestigung durch
Schweil3en (Abs. [0003] und [0016]).
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Der Fachmann erkennt, dass ein an der Achse angeschweil3ter Bremstrager nicht
mehr ausgewechselt werden kann, ohne dabei die Achse zu beschadigen oder die
gesamte Achse mit angeschweil3ten Bremstragern auszuwechseln. Dies regt den
Fachmann dazu an, sich Gedanken dartber zu machen, ob und wo an dem aus
D20a bekannten Bremstrager funktions- und lebensdauerbegrenzender Verschleild
auftritt, der einen Austausch des Bremstragers wahrend der Lebensdauer des
Fahrzeugs — nach der D20a kann dies ein Nutzfahrzeuganhéanger sein (Abs.
[0002)), der aus Sicht des Fachmanns eine sehr hohe Lebensdauer aufweisen muss

— erforderlich macht.

Dabei erkennt er, dass bei dem aus D20a bekannten Bremstrager 144 Verschleifld

an folgenden Stellen auftreten wird (vgl. D20a Fig. 2):

— Zum einen an den Fuhrungsmuffen 166, auf denen der Bremssattel 170 gleitet,
und
— zum anderen an den radialen und den umlaufenden Anschlagflachen 160 162,

die den Bremsklotz 164 axial verschieblich aufnehmen.

Die Fuhrungsmuffen 166 sind in den Trager 144 eingeschraubt und damit im
Verschlei3fall austauschbar, so dass sie hinsichtlich des Verschleil3es aus
fachméannischer Sicht kein Wartungsproblem darstellen.

Hingegen sieht der Fachmann die in der D20a offenbarte Ausgestaltung der
Anschlagflachen 160, 162 als nachteilig an, da er erkennt, dass der Bremsklotz 164
direkt mit den Anschlagflachen 160, 162 in Gleitkontakt steht. Dieser Gleitkontakt
fuhrt zwangslaufig an den Anschlagflachen 160, 162 zu Verschleil3, der nach einer
bestimmten Zeit den — vom Fachmann als problematisch erkannten — Austausch
des Bremstragers erfordert. Da der Fachmann stets bestrebt ist, flir einen
bestimmten Zweck eine bessere Losung zu finden, als sie der Stand der Technik

zur Verfigung stellt, nimmt er diesen Nachteil zweckmaliigerweise nicht hin.
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Er wird daher ausgehend von der Scheibenbremse nach der Fig. 3 der Druckschrift
D20a und unter Heranziehung seines allgemeinen Fachwissens an den
Anschlagflachen 160 und 162 fur den Bremspad 164 Verschlei3bleche anbringen,
so dass er in naheliegender Weise und ohne erfinderisch tatig werden zu missen

zu einer Scheibenbremse geman dem geltenden Patentanspruch 1 gelangt.

c) Besondere Umstéande, die eine Anwendung dieses allgemeinen Fachwissens in
dem im Streitfall zu beurteilenden Zusammenhang als nicht mdglich, mit
Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen, sind weder

aufgezeigt noch sonst ersichtlich.

Wenn ein bestimmtes Mittel — wie vorliegend das Vorsehen von mindestens einem
VerschleiRblech - als generelles, fur eine Vielzahl von Anwendungsfallen in Betracht
zu ziehendes Mittel seiner Art nach zum allgemeinen Fachwissen gehdrt und sich
auch in dem konkret zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckmé&Rig
darstellt, ist eine Anwendung aus fachlicher Sicht nicht allein deshalb untunlich, weil
dieses Mittel generell bestimmte Nachteile aufweist oder weil im konkreten
Zusammenhang auch andere Ausfuhrungsformen in Betracht kommen (BGH
GRUR 2021, 1277 — Fuhrungsschienenanordnung).

Soweit die Beklagte vorliegend darauf hingewiesen hat, dass Verschlei3bleche
zusétzliche Teile darstellten und zuséatzlichen Montageaufwand erforderten und die
Druckschrift D1a auch andere VerschleiRschutzmalinahmen wie das Harten der
FUhrungsflachen als Alternativen nenne, ergibt sich aus diesen generellen
Nachteilen von VerschleiRblechen und dem Umstand, dass auch andere
Ausfuhrungsformen in Betracht kommen, nicht, dass die Anwendung von
Verschleil3blechen als Verschleil3schutz fiur den von D20a ausgehenden Fachmann
untunlich ist. Vielmehr kann der Fachmann vorliegend ohne erfinderisches Zutun
Vor- und Nachteile, namlich den damit erzielbaren Verschlei3schutz und den damit
verbundenen Mehraufwand, abwagen und sich im Ergebnis fir das allgemein
bekannte und objektiv zweckmaliige Mittel Verschleil3bleche entscheiden (vgl. BGH
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GRUR 2021, 1277 — Fuhrungsschienenanordnung). Besondere Griinde, die einer
solchen Ausfuhrung entgegenstehen, hat die Beklagte nicht aufgezeigt. Dass
andere Vorgehensweisen in Betracht kamen, ist in diesem Zusammenhang
unerheblich (BGH GRUR 2021, 1277 — Fuhrungsschienenanordnung, Rn. 61).

V.

Mit dem zulassigen Hilfsantrag 1 verteidigt die Beklagte das Streitpatent nicht mit
Erfolg, denn auch hinsichtlich dieser verteidigten Fassung liegt der
Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit vor (Art. Il 86 Abs.1 S.1 Nr. 1
IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a), Art. 56 EPU).

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist dem Fachmann
ausgehend vom Gegenstand nach der Druckschrift D20a nahegelegt in Verbindung

mit dem allgemeinen Fachwissen.

1. Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom geltenden

Patentanspruch 1 dadurch, dass an diesen das folgende Merkmal angehéngt ist:

1.4 ,und weiter gekennzeichnet durch an dem VerschleiB3blech (40, 40a)
angeformte Mittel (43) zum Fixieren des Verschleil3blechs an dem
Belagschacht (10) in Gestalt von sich bis tGber die Flachseiten (25, 26) des
Bremstragers (3) erstreckenden Abkantungen.”

2. Das Merkmal 1.4 bedarf ndherer Betrachtung.
~<Angeformte Mittel* sind in dem Merkmal 1.4 direkt als Abkantungen festgelegt.

.Flachseiten” sind mit Merkmal 1.4 erstmalig in Patentanspruch 1 eingefuhrt. Somit
ist der bestimmte Artikel (,die Flachseiten*) dahingehend zu verstehen, dass damit

die beiden Seiten der ,ebenen, flachen Stahlplatte* nach Merkmal 1.2 gemeint sind.
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Das ,Fixieren des Verschlei3blechs* muss nicht in alle Richtungen wirken, sondern
soll in erster Linie ein Verrutschen in axialer Richtung verhindern (Abs. [0029] aE
und Fig. 11, 12 der Patentschrift).

3. Das Fixieren des VerschleiBblechs an dem Belagschacht durch an dem
Verschlei3blech angeformte Mittel in Gestalt von sich bis Uber die Flachseiten (25,
26) des Bremstragers (3) erstreckenden Abkantungen entsprechend dem Merkmal

1.4 war durch das allgemeine Fachwissen nahegelegt.

a) Die Fixierung von VerschleiBblechen mittels den Trager Ubergreifenden
Abkantungen stellt eine zum Prioritatszeitpunkt fur den Fachmann objektiv
zweckmalige MalRnahme dar, um Verschleil3bleche wahrend der Montage zu
positionieren und wahrend des Betriebs in ihrer Position zu halten. Dieses
allgemeine Fachwissen ist beispielsweise durch den damaligen Stand der Technik

belegt:

Das aus der D46 bekannte, als Verschlei3blech fungierende ,slipper spring 60“
weist seitliche Leisten (,tabs 80, 80™) auf, die aus den Fig. 2 und 3 der D46
eindeutig als Abkantungen zu erkennen sind. Sie dienen dazu, das
VerschleiBblech (,slipper spring 60“) an dem Bremstrager (,anchor 129
auszurichten, zu halten und zu fixieren (D46, Sp. 3 Z. 26 - 29: ,Tabs 80, 80' on
the first section 62 and tabs 80, 80' on the second section 64 engage anchor 12
to aid in aligning and retaining the slipper spring 60 in a fixed location on the

anchor 12%).

Aus der nachfolgend wiedergegebenen Fig. 12 der Dla geht eine
Ausgestaltungsmaoglichkeit zur Befestigung einer Belagfeder (,pad spring 138%)
hervor, der die Stutzflachen (,support surfaces 148 and 146") die Funktion eines

VerschleiRblechs gemafld Merkmal 1.3 zuweisen.
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PIRY

D1la, Fig. 12

In Abs. [0022] der D1a ist erlautert, dass an der Feder nach Fig. 12 (,,spring 638")
ein Paar Flugel (,pair of wings 660“) vorgesehen ist, das sich von vertikalen
Kanten der vertikalen Anlageflache (,vertical abutment surface 646") in Richtung
des Tragers (,carrier 612") erstreckt (Dla, Abs. [0022]: ,an alternative
securement arrangement of the spring 638 is shown. In this embodiment [...] a
pair of wings 660 extending towards the carrier 612 from vertical edges of the

vertical abutment surface 646%).

Zwar ist in der D1a nicht explizit angegeben, dass es sich bei den Flugeln (660)
um Abkantungen handelt, jedoch entnimmt der Fachmann dies eindeutig der

Fig. 12 aufgrund der dargestellten Formgebung.

b) Da, wie bereits zum geltenden Patentanspruch 1 dargelegt, dessen Merkmale
fur den Fachmann in Kenntnis der Druckschrift D20a und seinem allgemeinen
Fachwissen nahegelegt sind, ist ihm somit auch der mit Hilfsantrag 1 verteidigte

Gegenstand nahegelegt.
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V.

Auch hinsichtlich der mit dem zul&assigen Hilfsantrag 2 verteidigten Fassung des
Streitpatents liegt der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit vor (Art. 11 8 6
Abs. 1S.1Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a), Art. 56 EPU).

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 ist dem Fachmann
ausgehend vom Gegenstand nach der Druckschrift D20a in Verbindung mit seinem

Fachwissen nahegelegt.

1. Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Patentanspruch

1 nach Hilfsantrag 1 dadurch, dass zwischen die Merkmale 1.2 und 1.3 das folgende

Merkmal eingeflgt ist:
1.2.1 ,dass der Bremstrager (3) auf mindestens einer seiner beiden Seiten (25,
26) mit gewichtsreduzierenden Ausnehmungen (16a,16b,16c) versehen

ist”.

2. Das Merkmal 1.2.1 bedarf ndherer Betrachtung.

Unter ,Ausnehmungen“ versteht der Fachmann Vertiefungen in den Flachseiten des
Bremstragers, die im Gegensatz zu Offnungen das Material nicht vollstandig

durchdringen.

3. Das Vorsehen von gewichtsreduzierenden Ausnehmungen in einem

Bremstréager stellt fiir sich gesehen eine handwerkliche Routinetatigkeit dar.

a) Imvorliegenden Fall ergibt sich der Anlass hierzu durch die Notwendigkeit zur
Gewichtsreduktion, der fur alle Fahrzeuganwendungen typisch ist. Darauf wird der
Fachmann in der D20a hingewiesen (Abs. [0004], [0021]).
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Damit sieht der Fachmann ohne erfinderisches Zutun in der aus D20a bekannten
Tragerbaugruppe 140 an wenigstens einer der beiden Seiten gewichtsreduzierende

Ausnehmungen vor, wenn er diese flr notwendig erachtet.

Dem Vorbringen der Beklagten, dass der Bremstrager 144 nach D20a bereits so
dunn sei, dass der Fachmann daran keine Ausnehmungen mehr einbringen kénne,
kann nicht gefolgt werden. Denn die D20a schlagt bereits in Abs. [0017] vor, dass
,<die Flachen 160 und 162 in axialer Richtung der Achse 142 tiefer als der Rest des
Tragers 144" sein kénnen, so dass ,der Rest des Tragers 144" gegeniber den

,Flachen 160 und 162“ bereits als mit Ausnehmungen versehen aufzufassen ist.

b) Da wie bereits zum Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 dargelegt, dessen
Merkmale fir den Fachmann in Kenntnis der Druckschrift D20a und seinem
allgemeinen Fachwissen nahegelegt sind, ist ihm somit auch der mit Hilfsantrag 2

verteidigte Gegenstand nahegelegt.

VI.

Auch hinsichtlich der mit dem zulassigen Hilfsantrag 3 verteidigten Fassung des
Streitpatents liegt der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit vor (Art. 11 8 6
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a), Art. 56 EPU).

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 ist dem Fachmann
ausgehend vom Gegenstand nach der Druckschrift D20a in Verbindung mit seinem

allgemeinen Fachwissen nahegelegt.

1. Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom Patentanspruch
1 nach Hilfsantrag 2 dadurch, dass zwischen die Merkmale 1.2.1 und 1.3 das

folgende Merkmal eingeflgt ist:
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1.2.2 dass der Bremstrager (3) zur Befestigung auf dem Achskorper eine
maulformige Offnung (4) und einen auf die Mittelachse (6) des
Achskorpers (1) bezogenen UmschlieRungswinkel (wl) von weniger als
300 Grad aufweist

2. Das Merkmal 1.2.2 ist fur sich genommen aus der D20a bekannt.

a) In Abs. [0015] i. V. m. Fig. 3 der D20a ist angegeben, dass bei einer
Tragerbaugruppe 140 einer Schwimmsattel-Scheibenbremse 110 ein Bremstrager
144 direkt an einer Achse 142 befestigt ist, wobei die Achse 142 auf herkémmliche
Weise relativ zu dem Fahrgestell eines Fahrzeugs gelagert ist. Der Bremstrager 144
hat eine Offnung 146, durch die ein Abschnitt der Achse 142 aufgenommen wird,
bevor der Bremstrager 144 an der Achse befestigt wird.

Bei —in den Figuren der D20a nicht dargestellten — alternativen Ausfilhrungsformen
kann diese Offnung die Achse nicht ganz umschlieBen. Sie kann zum Beispiel
halbrund sein.

Damit nimmt die D20a das Merkmal 1.2.2 vorweg, denn mit einer halbrunden
Offnung umschlieRRt der Bremstrager die Achse mit einem Winkel von 180 Grad,
also weniger als 300 Grad. Gleichzeitig stellt eine Offnung von 180 Grad eine
maulférmige Offnung dar, die zweifellos die wesentlichen, im Streitpatent

angefuhrten Vorteile aufweist — vgl. Abs. [0015] der Streitpatentschrift.

b) Da, wie bereits zum Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 dargelegt, dessen
Merkmale fir den Fachmann in Kenntnis der Druckschrift D20a und seinem
allgemeinen Fachwissen nahegelegt sind, ist ihm somit auch der mit Hilfsantrag 3

verteidigte Gegenstand nahegelegt.
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VII.

Auch hinsichtlich der mit dem zulassigen Hilfsantrag 4 verteidigten Fassung des
Streitpatents liegt der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit vor (Art. 11 8 6
Abs. 1S.1Nr.1IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a), Art. 56 EPU).

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 ist dem Fachmann
ausgehend vom Gegenstand nach der Druckschrift D20a in Verbindung mit seinem

allgemeinen Fachwissen nahegelegt.

1. Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 unterscheidet sich vom Patentanspruch
1 nach Hilfsantrag 3 dadurch, dass in das Merkmal 1.1.3 die Angabe mit dem
Wortlaut ,indem er mit dem Achskorper (1) verschweil3t ist* hinzugefiigt ist, so dass
das geanderte Merkmal 1.1.3' lautet (die Anderung gegeniiber dem Merkmal 1.1.3
ist durch Unterstreichung hervorgehoben):

1.1.3' ,und wobei der Bremstrager (3), indem er mit dem Achskdrper (1)

verschweildt ist, direkt an dem Achskorper (1) angeordnet ist und sich im

Wesentlichen quer hierzu erstreckt,”.

2. Das Merkmal 1.1.3' ist fur sich genommen aus der D20a bekannt, deren
Offenbarung als Ausgangspunkt fur das fachmannische Vorgehen anzusehen ist (s.
obige Ausfiihrungen zum geltenden Patentanspruch 1). In Abs. [0016] der D20a ist
unter Bezugnahme auf die Fig. 3 eine bevorzugte Ausfihrungsform genannt, bei

der ,die Bremstragerbaugruppe 14 an die Achse geschweil3t” ist.

3. Da, wie bereits zum Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 dargelegt, dessen
Merkmale fir den Fachmann in Kenntnis der Druckschrift D20a und seinem
allgemeinen Fachwissen nahegelegt sind, ist ihm somit auch der mit Hilfsantrag 4

verteidigte Gegenstand nahegelegt.
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VIII.

Auch hinsichtlich der mit dem zuléassigen Hilfsantrag 7 (bezeichnet als Hilfsantrag
7, zuletzt in der Reihenfolge an 5. Stelle geltend gemacht) verteidigten Fassung
des Streitpatents liegt der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit vor
(Art. 11 8 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a), Art. 56 EPU).

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 7 ist dem Fachmann
ausgehend vom Gegenstand nach der Druckschrift D20a in Verbindung mit seinem
allgemeinen Fachwissen, beispielsweise belegt durch die D46, die D45 und die

D1la, nahegelegt.

1. Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 7 unterscheidet sich vom Patentanspruch
1 i.d.F. des Hilfsantrags 1 dadurch, dass die Merkmale 1.3, 1.3.1, 1.3.2 und 1.4
ersetzt sind durch die folgenden Merkmale 1.3, 1.3.1', 1.3.2' und 1.5' (Unterschiede
zu den Merkmalen 1.3 bis 1.4 sind unterstrichen/durchgestrichen dargestellt):

1.3" ,und dass zur Austauschbarkeit der an dem Belagschacht (10)
angeordneten Fuhrungsflachen (11, 12) mindestens—ein zwei innen an
dem Belagschacht (10) angeordnetes Verschleil3bleche (40, 40a) in Form
jeweils eines Winkels vorgesehen ist sind,

1.3.1' an dem denen jeweils an einem Schenkelblech (42) eine radiale (11) und

1.3.2" an einem hierzu im wesentlichen rechtwinklig angeordneten Steqgblech

(41) eine tangentiale (12) Fuhrungsflache flr den Bremspad ausgebildet
Ist,
1.5° und weiter gekennzeichnet durch an-dem-ersehleiRblech{40,40a) zwei

an das Schenkelblech (42) und zwei an das Stegblech (41) jeweils seitlich

angeformte Mittel zum Fixieren des jeweiligen Verschleil3blechs (40, 40a)
an dem Belagschacht (10) in Gestalt von sich bis Giber die Flachseiten (25,
26) des Bremstragers (3) erstreckenden Abkantungen (43).”

2. Das Merkmal 1.3' bedarf nédherer Betrachtung.
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Unter einem Verschleif3blech in Form eines Winkels gemaf Merkmal 1.3' versteht
der Fachmann im vorliegenden Zusammenhang ein Winkelblech, das um eine
Kante quer zur Langsrichtung gebogen ist.

Nach der Fassung von Patentanspruch 1 ist nicht ausgeschlossen, dass das
VerschleiBblech mehrere Winkel quer zur Langsrichtung umfasst. Das
Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 12 zeigt zwar nur einen solchen Winkel, jedoch ist

der Patentanspruch 1 nicht darauf beschrankt.

3. Sowohl das Vorsehen von zwei gewinkelten Verschleil3blechen, als auch das
Vorsehen von jeweils zwei Abkantungen an jeder der Fuhrungsflachen war dem

Fachmann durch sein allgemeines Fachwissen nahegelegt.

a) Der Fachmann, der ausgehend von der D20a im Rahmen einer fachiblichen
Malnahme VerschleiRbleche zwischen Bremsklotz und Bremstrager vorsieht (s.
obige Ausfiihrungen zum geltenden Patentanspruch 1), erkennt, dass bei der
Ausgestaltung nach Fig. 3 der D20a der innen liegende Anschlag 148 keine
durchgehende radiale Anschlagflache aufweist, sondern in zwei voneinander
beabstandete radiale Anschlagflachen 160 aufgeteilt ist, mit einem dazwischen

liegenden Bereich, der keine Anschlagfunktion aufweist.

Der Fachmann, der immer auch den Aspekt der Materialeinsparungen und der
damit verbundenen Kosteneinsparungen im Blick hat, wird im Rahmen seines
routinemafigen fachméannischen Handelns den funktionslosen Bereich nicht mit
einem Verschleil3blech Gberdecken, sondern fir jede Seite, also jede der beiden
radialen Anschlagflachen mit der ihr benachbarten umlaufenden Anschlagflache,
jeweils ein separates Verschleil3blech vorsehen, das sich ausschlie3lich tGber die
jeweiligen funktionellen Anschlagflachen erstreckt, und nicht in unnétiger Weise

dariiber hinaus.
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Im Ubrigen stellte das Vorsehen von zwei separaten VerschleilRblechen eine zum
Prioritatszeitpunkt fachibliche Mal3nahme dar, die durch den damaligen Stand der
Technik, beispielsweise in der D46 (dort: Sp. 2 Z. 53 - 61, Sp. 3Z. 1 - 2, Fig. 1 Pos.
30, 32, 60, 60") oder der D1a (dort: Sp. 3 Z. 28 - 29, Fig. 6, 7 Pos. 138), belegt ist.

b) Die Fixierung von VerschleiRblechen mittels den Trager Ubergreifenden
Abkantungen stellt eine zum Prioritatszeitpunkt fur den Fachmann objektiv
notwendige MalRRnahme dar, um VerschleiBbleche wéahrend der Montage zu
positionieren und wahrend des Betriebs in ihrer Position zu halten (s. oben zu
Hilfsantrag 1). Um diese Funktionen auch bei einem L-formigen Verschleil3blech,
das der Fachmann —wie oben unter a) ausgefuhrt — hier auswahlen wird, zu erftllen,
muss er dafir Sorge tragen, dass die Verschleil3bleche weder verrutschen noch
verkippen kénnen. Soweit der Fachmann dafir keine weiteren Befestigungsmittel
wie Schrauben verwenden moéchte, um den Aufwand gering zu halten, wird er an
jedem der Schenkel je ein Paar Abkantungen vorsehen, da je eine Abkantung an
jeder Seite eines ersten Schenkels das Verrutschen in der Betatigungsrichtung des
Bremsklotzes verhindert und je eine weitere Abkantung an jeder Seite des zweiten

Schenkels das Verkippen verhindert.

Im Ubrigen war auch diese MaRnahme zum Prioritatszeitpunkt fachiblich, wie dies
durch den damaligen Stand der Technik, beispielsweise in der D46 (dort: Sp. 3 Z.
13-17, Sp. 3Z. 27 - 30, Fig. 2, 3 Pos. 60, 80, 80" und in Fig. 3 die mit dem Bzz. 68
versehene Abkantung) oder der D45 (dort: Fig. 4 Pos. 54 sowie die nicht ndher
bezeichneten Abkantungen an den Flachen 46a und 46b), belegt ist.

c) Da, wie bereits zum Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 dargelegt, dessen
Merkmale fir den Fachmann in Kenntnis der Druckschrift D20a und seinem
allgemeinen Fachwissen nahegelegt sind, ist ihm somit auch der mit Hilfsantrag 7

verteidigte Gegenstand nahegelegt.
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IX.

Die Fassung des Streitpatents nach Hilfsantrag 6 vom 4. Juli 2022 verteidigt die
Beklagte erfolgreich. Der Hilfsantrag 6 ist zulassig, da der Gegenstand des
Streitpatents in dieser Fassung nicht unzulassig erweitert ist oder ein Aliud darstellt
und die geénderte Fassung beschrankend wirkt. Der Gegenstand des Streitpatents
in dieser verteidigten Fassung erweist sich als rechtsbestandig, weil er ausfihrbar
offenbart ist und patentfahig ist, insbesondere neu ist und auf erfinderischer
Tatigkeit beruht.

1. Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 6 unterscheidet sich vom Patentanspruch
1 nach Hilfsantrag 4 dadurch, dass das Merkmal 1.2.2 ersetzt ist durch die
Merkmale 1.2.2' und 1.2.3 mit folgendem Wortlaut:

1.2.2" ,dass der Bremstrager (3) zur Befestigung auf dem Achskdrper eine L-
formige Offnung aufweist,

1.2.3 dass der Bremstrager (3) auf jeder seiner beiden Seiten (25, 26) mit einem
quadratisch gestalteten Achsrohr des Achskorpers (1) durch eine
Schweil3naht (2) verbunden ist, die sich entlang eines ersten, horizontalen
Schweil3nahtabschnittes sowie eines hierzu rechtwinkligen, zweiten

Schweil3nahtabschnittes erstreckt,”.
2. Die Merkmale 1.2.2' und 1.2.3 bedurfen naherer Betrachtung.

a) Unter einer L-formigen Offnung versteht der Fachmann eine Offnung, die

genau zwei Flachen aufweist, die rechtwinklig aufeinander stehen.

Im Zusammenhang mit der Fig. 3 ist in der Streitpatentschrift in Abs. [0012]

ausgefuhrt:

»2Anhand der Fig. 3 werden [...] Einzelheiten des Bremstragers 3 sowie dessen

Anordnung an dem Achskorper 1 beschrieben. Die Verbindung erfolgt beim
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Ausfuihrungsbeispiel durch Verschweif3en des Bremstrédgers 3 mit dem hier
quadratisch gestalteten Achsrohr des Achskorpers 1 entlang der Schweil3naht 2.
Die Schweillnaht 2 erstreckt sich entlang eines ersten, horizontalen
Schweil3nahtabschnittes sowie eines hierzu rechtwinkligen, zweiten

SchweilRnahtabschnittes.*

Aus dieser Textstelle und der Fig. 3 ergibt sich, dass der Bremstrager zur
Befestigung an dem Achsrohr eine Offnung mit genau zwei Seiten aufweist, die
rechtwinklig aufeinander stehen. Hingegen macht die Streitpatentschrift keine
Angaben zu den Langen oder Langenverhaltnissen der beiden aufeinander
rechtwinklig stehenden Seiten, so dass nach dem Patentanspruch 1 gemaf
Hilfsantrag 6 nicht nur gleichlange Seiten — wie in Fig. 3 gezeigt — umfasst sind,

sondern auch andere Langenverhaltnisse.

Die L-formige Offnung umschlieRt das quadratisch gestaltete Achsrohr an zwei
benachbarten Flachen. Dadurch ist es mdglich, den Bremstrager zur Verbindung
mit dem Achskdrper von der Seite her auf den quadratischen Achskdrper
aufzusetzen, was die Herstellung der Einheit aus Achskdrper und Bremstragern bei
der Schweilimontage vereinfacht. Dies ist in Abs. [0015] der Streitpatentschrift zwar
im Zusammenhang mit einer U-férmigen Offnung entsprechend Fig. 5 erlautert, trifft
jedoch aus fachmannischer Sicht uneingeschrankt auch auf die L-férmige Offnung
zu, da die L-formige Offnung einen noch kleineren UmschlieBungswinkel als die U-

formige Offnung aufweist.

b) Die Angabe ,quadratisch gestaltet” in Merkmal 1.2.3 bezieht der Fachmann
auf den Querschnitt des Achsrohres, wie dies in der Fig. 3 der Streitpatentschrift
dargestellt ist, und in der Beschreibung im Zusammenhang mit der Fig. 1 erlautert
ist (Abs. [0011] der Streitpatentschrift).

3. Derjeweilige Gegenstand der Patentanspriche 1 bis 7 nach Hilfsantrag 6 geht

nicht tiber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglichen Fassung hinaus.
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Im Folgenden wird auf die Veroffentlichung der internationalen Anmeldung des
Streitpatents (WO 2007/082520 A2), die die Gesamtheit der urspringlichen
Anmeldungsunterlagen reprasentiert, Bezug genommen (im Folgenden nur:

Offenlegungsschrift).

a) Die Merkmale 1 bis 1.1.2.1 des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 6 ergeben
sich aus dem urspriinglichen Patentanspruch 1; das Merkmal 1.1.3" aus dem letzten
Teilmerkmal des urspringlichen Patentanspruchs 1 und dem urspringlichen
Patentanspruch 13, der sich auf den urspringlichen Patentanspruch 1
zurlckbezieht; das Merkmal 1.2 aus dem urspringlichen Patentanspruch 10, der
sich auf den urspringlichen Patentanspruch 1 zurlickbezieht, und dessen
fakultatives Merkmal in ein notwendiges Merkmal umgewandelt ist; das Merkmal
1.2.1 aus dem urspringlichen Patentanspruch 15; das Merkmal 1.2.2' aus der
ursprunglichen Figur 3, die der Fachmann der Offenlegungsschrift als mdgliche
Ausfuhrungsform der zum Patent angemeldeten Erfindung entnimmt; das Merkmal
1.2.3 aus der urspringlichen Beschreibung, siehe S.32.33-S.4Z. 1i. V. m. der
ursprunglichen Figur 3; die Merkmale 1.3, 1.3.1 und 1.3.2 aus dem ursprtinglichen
Patentanspruch 17, der sich auf den urspringlichen Patentanspruch 1
zurickbezieht, und dem urspringlichen Patentanspruch 18, der sich auf den
ursprunglichen Patentanspruch 17 zurlckbezieht; das Merkmal 1.4 aus dem
ursprunglichen Patentanspruch 19, der sich auf den urspriinglichen Patentanspruch

18 zurlickbezieht.

Die Klagerin ist der Auffassung, das Merkmal 1.2.2" sei unzulassig geandert, weil
aus der Offenlegungsschrift keine ,L-formige* Offnung hervorgehe. Die Fig. 3 zeige
lediglich einen gleichschenkligen Ricksprung, und aus der Beschreibung gehe die
Angabe ,L-férmig“ auch nicht hervor.

Entgegen dieser Auffassung der Klagerin ist die Angabe ,L-formig®, zwar nicht
wortlich, jedoch inhaltlich vollstandig in den urspringlichen Unterlagen offenbart.
Wie oben zum Verstandnis des Merkmals 1.2.2" ausgeflhrt, versteht der Fachmann

unter Heranziehung der Beschreibung unter einer ,L-formigen Offnung“ eine
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Offnung mit genau zwei Seiten, die rechtwinklig aufeinander stehen, und die —
entgegen der Auffassung der Klagerin — auch gleichlang sein kdnnen.

Die Verwendung des in den ursprunglichen Anmeldungsunterlagen nicht genannten
Begriffs ,L-formige Offnung“ stellt in diesem Zusammenhang keine unzulassige
Erweiterung, sondern eine schlagwortartige, zusammenfassende Umschreibung
dar fir die in Fig. 3 dargestellte Offnung mit genau zwei Flachen, die rechtwinklig
aufeinander stehen (vgl. BGH, Urteil vom 21. April 2009 - X ZR 153/04, GRUR 2009,

933 - Druckmaschinen-Temperierungssystem II).

b) Die mit Hilfsantrag 6 verteidigten Unteranspriche 2 bis 7 sind, bis auf die
angepasste Nummerierung und die in zulassiger Weise angepassten Rickbezlge,

wortgleich mit den urspringlichen Patentanspriichen 11, 14 und 20 bis 23.

4. Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 6 schrankt den Schutzbereich des
geltenden Patents durch die Aufnahme der zusatzlichen Angabe in Merkmal 1.1.3'
sowie die zuséatzlichen Merkmale 1.2.1, 1.2.2', 1.2.3 und 1.4 in zul&ssiger Weise ein.

a) Der Patentinhaber kann sein Patent durch Aufnahme einzelner oder
samtlicher Merkmale eines Ausfihrungsbeispiels beschranken, wenn diese
Merkmale in der urspringlichen Beschreibung als zu der beanspruchten Erfindung
gehorend zu erkennen waren (vgl. BGH, Beschluss vom 11. September 2001,
X ZB 18/00, GRUR 2002, 49, 50 f. - Drehmomenttbertragungseinrichtung). Die
Beklagte hat mit den Merkmalen 1.2.2' und 1.2.3 zwei Merkmale eines einzelnen
Ausfuhrungsbeispiels in den Patentanspruch 1 aufgenommen. Da Patentanspruch
1 in der geltenden Fassung keine Angaben zur Befestigung des Bremstragers auf
dem Achsrohr und zur Ausgestaltung des Achsrohrs enthalt, wird er durch

Hinzuflgung dieser Merkmale beschrankt.

b) Die Figur 3 und die zugehdrige Beschreibung (in der Offenlegungsschrift:
S. 3 Z 32 -S. 4 Z. 6) sind in der urspringlichen Anmeldung als zu der
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beanspruchten Erfindung gehérend offenbart. Damit kénnen auch die Merkmale
1.1.3und 1.2.3, die beide auf die Fig. 3 zuriickgehen, kein Aliud begriinden.

5. Das Streitpatent offenbart die Erfindung so deutlich und vollstandig, dass ein
Fachmann sie ausfiihren kann (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatUG i. V. m. Art. 138
Abs. 1 lit. b) EPU).

Die Klagerin meint, die Ausgestaltung des Bremstragers nach Merkmal 1.2 als
.ebene, flache Stahlplatte” und die Ausgestaltung des Bremstragers, der ,aus
parallel geschichteten Blechen zusammengesetzt ist‘, wie das der auf
Patentanspruch 1 riickbezogene Patentanspruch 2 gemald Hilfsantrag 6 fordert,
fuhre zu einem unuberwindbaren Widerspruch, der zu einer fehlenden

Ausfuhrbarkeit des mit dem Unteranspruch bestimmten Gegenstandes fihre.

Dieser Widerspruch liegt nicht vor. Denn der Fachmann, der zur Auslegung der
Begriffe des Patentanspruchs 1 die Beschreibung hinzuzieht, erfahrt aus Abs.
[0019] der Streitpatentschrift, dass die flache Platte des Patentanspruchs 1 aus
mehreren parallel geschichteten und entsprechend dinneren Platten

zusammengesetzt sein kann.

6. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 6
erweist sich als neu (Art. Il § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1
lit. @) i.V.m. Art.54 EPU). Denn keine der im Verfahren eingefiihrten
Druckschriften, insbesondere nicht die Druckschriften D20a, D46, D1a, D19, D7,
stehen dem Gegenstand des Anspruchs 1 in dieser Fassung neuheitsschadlich

entgegen.

a) Wie bereits oben zum geltenden Patentanspruch 1 dargelegt, sind aus der
D20a zwar die Merkmale 1 bis 1.2, nicht jedoch die Merkmale 1.3 bis 1.3.2 bekannt.
Weil die D20a kein Verschleil3blech offenbart, ist auch das Merkmal 1.4 nicht

bekannt.
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Aus der D20a gehen ausschlief3lich Achsen mit rundem Querschnitt hervor, vgl.
Fig. 2 Pos. 42, Fig. 3 Pos. 142, Abs. [0015]. Die dazu korrelierenden Offnungen in
den Bremstragern sind in den Fig. 2 und 3 jeweils kreisrund dargestellt, sie kbnnen
aber beispielsweise auch halbrund sein, vgl. Abs. [0015]. Jedoch gibt die D20a an
keiner Stelle einen Hinweis auf ein quadratisch gestaltetes Achsrohr entsprechend
Merkmal 1.2.3.

b) In der D46 wird lediglich erwéhnt, dass der Bremstrager (,anchor 12) mittels
Schrauben (,bolts 14, 14") an einem Fahrzeug befestigt wird (Sp. 2 Z. 40). Damit
ist aus der D46 nicht bekannt, dass der Bremstrager an einer — wie auch immer
gestalteten — Achse direkt befestigt ist, so dass aus der D46 zumindest die
Merkmale 1.1.3"' und 1.2.3 nicht offenbart sind.

c) In der Dla wird lediglich darauf hingewiesen, dass der Bremstrager (,brake
carrier 12") bezogen auf die Rotationsachse der Bremsscheibe (,rotor 20“) fixiert ist,
und an einem nicht-drehenden Teil des Fahrzeugs, z. B. an der Radaufh&ngung
(»vehicle suspension*), befestigt ist (Sp. 1 Z. 9 - 12). Damit ist auch aus der Dla
nicht bekannt, ob und wie der Bremstrager an einer Achse direkt befestigt wird, so

dass aus der D1a zumindest die Merkmale 1.1.3' und 1.2.3 nicht offenbart sind.

d) Bei den Ausfuhrungsformen nach der D19 wird der Bremstrager unlésbar mit
einem Achsschenkel z. B. durch Verschweil3en verbunden (Sp. 4 Z. 2 -4i. V. m.
Fig. 1a, 1b Pos. 1, 1a, 1b). In den Fig. 1a, 1b, 3 und 5 bis 7 sind der Achsschenkel
(1b) und die dazu korrespondierende Offnung in dem Bremstrager (1) jeweils
kreisrund dargestellt. Hinweise dazu, dass dieser Achsschenkel als quadratisches
Achsrohr ausgefihrt ist, finden sich in der D19 nicht, so dass aus der D19 zumindest
das Merkmal 1.2.3 nicht bekannt ist.

e) Die D7 offenbart einen Achskorper (1), an dem ein Bremstrager (,Trager 5%)
angeschweif3t ist (S. 4 mittig). Nach der Fig. 1 der D7 weist dieser Achskoérper einen
quadratischen Querschnitt auf, an dem der Bremstrager (5) angeschweif3t ist. Damit
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ist aus der D7 zwar ein quadratisch gestaltetes Achsrohr i.S.d. Merkmals 1.2.3
bekannt.

Jedoch findet sich in der D7 an keiner Stelle ein Hinweis auf Verschleif3bleche, so
dass aus der D7 die Merkmale 1.3, 1.3.1, 1.3.2 und 1.4 nicht bekannt sind.

f)  Die Ubrigen im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen kommen dem
Gegenstand des Streitpatents nach Hilfsantrag 6 nicht naher als der vorstehend
beurteilte Stand der Technik. Diese Schriften bediurfen daher keiner weiteren

ErdOrterung.

7. Der Gegenstand des Anspruchs 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 6 erweist
sich auch als auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhend (Art. 18 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1
IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a), Art. 56 EPU).

Auch wenn sich jedes einzelne der Merkmale 1.2.3 und 1.3 des mit Hilfsantrag 6
eingeschréankten Patentanspruchs 1 aus einer der Entgegenhaltungen D20a und
D7 i. V. m. dem Fachwissen ergibt, ist ihre Kombination miteinander und mit den

weiteren Merkmalen des Patentanspruchs 1 fur den Fachmann nicht nahegelegt.

Da, wie oben zur Neuheit dargelegt, aus keiner der Druckschriften D20a, D46, D1a
und D19 eine Scheibenbremse mit einem quadratisch gestalteten Achsrohr gemaf
Merkmal 1.2.3 bekannt ist, kann auch von keiner dieser Entgegenhaltungen fur sich
oder in beliebiger Kombination untereinander eine Anregung zu diesem Merkmal

ausgehen.

Nach Auffassung der Klagerin ist der Gegenstand nach Patentanspruch 1 gemaf
Hilfsantrag 6 nicht erfinderisch, weil es sich bei einer L-formigen Offnung i.S.d.
Merkmals 1.2.2' um eine dem Fachmann gelaufige Anpassung der aus der D7
bekannten C-férmigen bzw. maulférmigen Offnung an eine bestehende Raum-
Form-Anordnung handele, die lediglich eine einfache Anpassung eines im Design

geanderten Bremstragers an das aus D7 bekannte quadratische Achsrohr darstelle.
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Damit sei fir den Fachmann eine L-formige Ausnehmung im Bremstrager aus der
D7 angereqgt, und er tUbertrage diese in naheliegender Weise auf die aus der D20a

bekannte Scheibenbremse.

Dem kann nicht gefolgt werden, weil auch in diesem Fall jegliche Anregung dazu
fehlt, die aus D20a bekannte Achse mit rundem Querschnitt im Design zu andern,
weil der aus D20a bekannte Bremstrager auf eine runde Achse abgestimmt ist, wie
dies aus der D20a Fig. 2 und 3 sowie dem Hinweis in Abs. [0015] auf eine halbrunde
Offnung hervorgeht. Damit stellt in dieser Hinsicht die aus D20a bekannte
Scheibenbremse eine in sich vollstandige Ausgestaltung dar, in der die
Einzelelemente aufeinander abgestimmt sind und miteinander funktional

zusammenwirken.

Daher kann auch dahingestellt bleiben, ob es sich — wie von der Klagerin
angenommen — bei einer L-formigen Offnung i.S.d. Merkmals 1.2.2' lediglich um
eine einfache Anpassung des aus D7 bekannten quadratischen Achsrohrs handelt.
Denn da der Fachmann bereits keine Veranlassung hat, das aus D20a bekannte
runde Achsrohr gegen ein quadratisches auszutauschen, spielt es keine Rolle, ob

die D7 eine L- oder eine C-formige Offnung nahelegt.

8. Die auf Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 6 riickbezogenen Patentanspriiche

2 bis 7 werden vom Anspruch 1 nach Hilfsantrag 6 getragen.

9. Die in Bezug auf den Hilfsantrag 6 vom 4. Juli 2022 gestellten Antrdge der
Klagerin auf Anberaumung eines neuen Termins zur mundlichen Verhandlung
sowie auf Gewéhrung eines Schriftsatznachlasses sind unbegriindet und stehen

einer Sachentscheidung nicht entgegenstehen.

Ein Vertagungserfordernis nach § 99 Abs. 1 PatGi. V. m. 8 227 Abs. 1 Satz 1 ZPO
war nicht gegeben, weil sich die Klagerin vollinhaltlich auf den Hilfsantrag 6 vom
4. Juli 2022 einlassen konnte und es zudem auf die Anderung von einer

,maulférmigen Offnung* nach Hilfsantrag 5 zu einer ,L-férmigen Offnung” fur die
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Beurteilung der Patentfahigkeit des Streitpatents in der nach Hilfsantrag 6
verteidigten Fassung schon nicht entscheidungserheblich ankommit.

Denn wie dargelegt ist das Streitpatent in dieser verteidigten Fassung bereits
deshalb patentfahig, insbesondere neu und auf erfinderischer Tatigkeit beruhend,
da es ist nicht nahegelegt ist, dass eine Scheibenbremse sowohl mindestens ein
innen an dem Belagschacht angeordnetes Verschleil3blech gemald den Merkmalen
1.3,1.3.1,1.3.2 und 1.4 als auch einen Bremstrager aufweist, der gemaf Merkmal
1.2.3 auf jeder seiner beiden Seiten mit einem quadratisch gestalteten Achsrohr des
Achskdorpers durch eine Schweil3naht verbunden ist. Die Merkmale 1.3, 1.3.1, 1.3.2
und 1.4 waren aber bereits Gegenstand der Hilfsantréage 1 bis 5 vom 18. Mai 2021
und vom 29. Marz 2022 sowie das Merkmal 1.2.3 Gegenstand des Hilfsantrags 5
vom 29. Marz 2022, und die Klagerin hat sich u. a. mit Schriftsatz vom 2. Mai 2022

ausfuhrlich dazu eingelassen.

Demzufolge war der Beklagten mangels Entscheidungserheblichkeit auch kein
Schriftsatznachlass nach § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 283 ZPO einzuraumen (vgl.
BPatG GRUR-RR 2011, 289; Anders/Gehle, ZPO, 80. Aufl. 2022, Rn. 11,
Zoller/Greger, ZPO, 34. Aufl. 2022, § 283 Rn. 2a; MUKoZPO/Pritting, 6. Aufl. 2020,
§ 283 Rn. 11; Gaier, MDR 1997, 1094). Soweit die Klagerin geltend gemacht hat,
dass ihr die Moglichkeit einer weiteren Recherche zum Stand der Technik in Bezug
auf Scheibenbremsen mit einer L-formigen Offnung im Sinne des Merkmals 1.2.2'
eingerdumt werden musse, ist dieser Aspekt aus den dargelegten Grinden nicht
entscheidungserheblich und vermag daher keinen Schriftsatznachlass zu

begrinden.


https://www.juris.de/r3/document/BJNR201170936BJNE011701307/format/xsl/part/S?oi=nxn9XMmU9C&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR005330950BJNE033302301/format/xsl/part/S?oi=nxn9XMmU9C&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D

-850 -

Nachdem das Patent in der Fassung gemald dem Hilfsantrag 6 rechtsbestéandig ist,
eriibrigen sich Ausfihrungen zu den nachrangigen Hilfsantragen 6a, 5 (in der

Reihenfolge erst an 7. Stelle geltend gemacht) und 8 bis 12.

XI.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatGi. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO.

Die ausgeurteilte Kostenquote entspricht dem Anteil des Obsiegens und
Unterliegens der Parteien. Da der wirtschaftliche Wert, der dem Streitpatent
aufgrund des nach dem neuen Hilfsantrag 6 vom 4. Juli 2022 als schutzfahig
verbleibenden Patentgegenstands gegeniber der geltenden Fassung noch
zukommt, um einen erheblichen Teil reduziert ist, ist das Unterliegen der Beklagten

mit 75 % und dementsprechend das der Klagerin mit 25 % zu bewerten.

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i.
V. m. 8 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollstandiger Form
abgefassten Urteils, spatestens aber innerhalb eines Monats nach Ablauf von funf
Monaten nach Verkindung, durch einen in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollméachtigten schriftlich oder
in elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe,

einzulegen.

Meiser Merzbach Kruger Richter Herbst



