BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkiindet am
14. Juli 2023

6 Ni 14/22
(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

ECLI:DE:BPatG:2023:140723U6Ni14.22.0



betreffend das deutsche Patent
(DE 11 2009 005 536)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mundlichen Verhandlung vom 14. Juli 2023 durch die Vorsitzende Richterin
Dr. Schnurr sowie die Richter Dr.-Ing. Baumgart, Dipl.-Phys. Univ. Dr.-Ing. Geier,
Dr. Sochtig und Dipl.-Ing. Kdrtge

fur Recht erkannt:

Das deutsche Patent 11 2009 005 536 wird in vollem Umfang fur nichtig
erklart.

. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

[l. Das Urtelil ist im Kostenausspruch gegen Sicherheitsleistung in Hohe von

120 % des vollstreckbaren Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents 11 2009 005 536 (im Folgenden:
.Streitpatent®) mit der Bezeichnung ,Verfahren zur Steuerung einer
elektromotorischen Bremskraftverstarkung, Bremssystem®, das am
3. Februar 2009 angemeldet und dessen Erteilung am 11. Mai 2017 veroffentlicht
worden ist. Die Berichtigung der Titelseite der Patentschrift wurde am 6. Juli 2017

als B8-Schrift vertffentlicht. Das Streitpatent ist im Wege der Teilung aus der
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internationalen Patentanmeldung PCT/EP2009/000694 vom 3. Februar 2023
hervorgegangen.

Die Parteien des Rechtsstreits sind durch einen Patent- und Know-How-
Lizenzvertrag vom 12. September 2011 verbunden (zur Akte gereicht als Anlage

MB1). Ziffer 12.3 des Lizenzvertrages enthalt folgende Schiedsabrede:

,12.3 Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit diesem Vertrag
oder Uber seine Gultigkeit ergeben, werden nach der
Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution far
Schiedsgerichtsbarkeit e. V. (DIS) unter Ausschluss des ordentlichen
Rechtsweges endgultig entschieden. Das Schiedsgericht kann auch
Uber die Gultigkeit dieses Schiedsvertrages bindend entscheiden.

Der Vorsitzende des Schiedsgerichts muss die Befahigung zum
Richteramt haben.

Es findet das deutsche Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts
Anwendung. Vorschriften, die sich aus internationalen Vereinbarungen
Uber den internationalen Kauf beweglicher Sachen ergeben, sind nicht
anwendbar. Das Schiedsverfahren findet in deutscher Sprache statt.

Erfullungsort und ausschlie3licher Schiedsort ist Stuttgart.”

Anspriche aus diesem Lizenzvertrag waren Gegenstand eines zwischen den
Parteien bei der Deutschen Institution fur Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) gefuhrten,
inzwischen beendeten Schiedsverfahrens, im Rahmen dessen das Schiedsgericht
zwei Teilschiedsspriiche vom 19. August 2021 und vom 29. Dezember 2021 sowie
eine Endentscheidung vom 14. Januar 2022 i. V. m. einer diese berichtigenden
Entscheidung vom 25. Mérz 2022 erlassen hat.

Das Streitpatent wird von der Klagerin vollumfanglich angegriffen und umfasst in
seiner erteilten Fassung insgesamt 13 Patentanspriche mit dem unabhangigen,
auf ein Verfahren zur Steuerung einer elektromotorischen Bremskraftverstarkung
gerichteten Patentanspruch 1, mit den auf diesen unmittelbar oder mittelbar
rickbezogenen Unteranspriichen 2 bis 10, den auf ein Bremssystem gerichteten
Patentanspruch 11 und den auf ein Hybridfahrzeug gerichteten Patentansprichen
12 und 13.
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Die Klagerin macht die Nichtigkeitsgriinde der unzulassigen Erweiterung sowie der
fehlenden Patentfahigkeit in Form mangelnder Neuheit und fehlender
erfinderischer Tatigkeit geltend (88 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 4 PatG). Bezogen
auf die Unteranspriche 3, 5 und 7 stitzt sie sich zuséatzlich auf den
Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausfihrbarkeit (88 22 Abs. 1, 21 Abs. 1
Nr. 2 PatG).

Der unabhangige Patentanspruch 1 lautet in seiner erteilten Fassung mit

eingefugter Merkmalsgliederung des Senats wie folgt:

1. Verfahren zur Steuerung einer elektromotorischen Bremskraftverstarkung,

1.1.1 beidem der Hauptbremszylinder oder Tandem-Hauptbremszylinder (5) von
einem Elektromotor (11, 12) angetrieben wird,

1.1.2 wobei eine Bremsbetatigungseinrichtung (16, 16a, 14) im normalen
Bremsbetrieb kraftunterstitzend auf eine Spindel (13) und/oder einen
Kolben (24) des Bremskraftverstarkers wirkt,

umfassend die Schritte:

1.2 a. Erfassen eines Kolbenwegs (sK) des Hauptbremszylinders oder Tandem-

Hauptbremszylinders (5),

1.2.1 wobei der Kolbenweg (sK) Uuber einen Drehwinkelgeber (4) des
Elektromotors (11, 12) erfasst wird;

1.3 b. Erfassen eines Hubs der Bremsbetatigungseinrichtung (16, 16a, 14);

1.4 c. Bestimmen einer Wegdifferenz (Ah) zwischen Kolben (24) und

Bremsbetéatigungseinrichtung (16, 16a, 14),

1.4.1 basierend auf dem erfassten Kolbenweg (sK) und dem erfassten Hub der
Bremsbetatigungseinrichtung (16, 16a, 14);

1.5 d. Verwenden der Wegdifferenz (Ah) zur Steuerung der elektromotorischen

Bremskraftverstarkung.
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Der unabhangige Patentanspruch 11 lautet in seiner erteilten Fassung mit vom

Senat hinzugefligter Merkmalsgliederung wie folgt:

11. Bremssystem mit

11.1 - einer elektromotorischen Bremskraftverstarkung,

11.1.1 bei dem der Hauptbremszylinder oder Tandem-Hauptbremszylinder (5)
von einem Elektromotor (11, 12) angetrieben ist,

11.2 - einer Steuerung die dazu ausgebildet ist,

11.2.1 a) einen Kolbenweg (sK) des Hauptbremszylinders oder Tandem-
Hauptbremszylinders (5) zu erfassen,

11.3 wobei der Kolbenweg (sK) uber den Drehwinkelgeber eines

Elektromotor (11, 12) erfasst wird;
11.2.2 b) einen Hub einer Bremsbetatigungseinrichtung (16, 16a, 14) zu
erfassen,
11.4 wobei die Bremsbetatigungseinrichtung (16, 16a, 14) im normalen
Bremsbetrieb kraftunterstitzend auf eine Spindel (13) und/oder einen
Kolben (24) des Bremskraftverstarkers wirkt,

11.5 wobei der Hub auf Grund einer Feder (20) groéRer als der Kolbenweg
(sK) ist;

11.2.3 c) eine Wegdifferenz  (Ah) zwischen Kolben (24) und
Bremsbetatigungseinrichtung (16, 16a, 14) basierend auf dem erfassten
Kolbenweg (sK) und dem erfassten Hub der
Bremsbetatigungseinrichtung (16, 16a, 14) zu bestimmen,;

11.2.4 d) die Wegdifferenz (Ah) zur Steuerung der elektromotorischen

Bremskraftverstarkung zu verwenden.

Der unabhangige Patentanspruch 12 lautet in seiner erteilten Fassung mit vom

Senat hinzugefugter Merkmalsgliederung wie folgt:

12 Hybridfahrzeug mit einem Bremssystem gemal Anspruch 11,
12.1 wobei das Bremssystem dazu ausgebildet ist, eine variable Verstarkung
einzusetzen, um eine zusatzliche Bremswirkung eines Generators des

Hybridfahrzeugs bei Rekuperation auszugleichen.
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Der Patentanspruch 13 lautet in seiner erteilten Fassung mit vom Senat

hinzugefugter Merkmalsgliederung wie folgt:

13 Hybridfahrzeug gemald Anspruch 11,
13.1 wobei das Bremssystem dazu ausgebildet ist, eine niedrigere Verstarkung
einzusetzen, um eine zusatzliche Bremswirkung eines Generators des

Hybridfahrzeugs bei Rekuperation auszugleichen.

Wegen des Wortlauts der auf den Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar
rickbezogenen Unteranspriche 2 bis 10 wird auf die Streitpatentschrift
DE 11 2009 005 536 B3 Bezug genommen.

Die Klagerin ist der Auffassung, dass die erteilten Fassungen der
Patentanspriche 1 und 11 mit dem Wortlaut der Merkmale 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 11.4
und 11.7 Uber den Inhalt der Stammanmeldung hinausgingen und damit auf einer

unzulassigen Erweiterung beruhten.

Hinsichtlich der ihrer Ansicht nach fehlenden Patentfahigkeit beruft sich die

Klagerin auf die folgenden Druckschriften:

NK1 usS 7,367,187 B2;

NK2 DE 10 2008 054 847 A1;

NK3 DE 10 2008 051 316 A1l ;

NK4 DE 10 2005 018 649 A1 ;

NK5 FR 2 860 474 A1,

NKb5a Maschinenibersetzung der NK5 in die deutsche Sprache;

NK6 DE 10 2004 050 103 Al ;

NK7 DE 10 2006 050 277 A ;

NK8: Auszug aus Breuer/Bill: Bremsenhandbuch, Grundlagen,

Komponenten, Systeme, Fahrdynamik, ATZ/MTZ-Fachbuch,
Vieweg Verlag, 2. Auflage 2004, Seiten 27 und 89;
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NK9: Auszug aus Kunne: Einfuhrung in die Maschinenelemente,
Gestaltung — Berechnung — Konstruktion, Teubner Verlag, 2.
Auflage 2001, Seiten 168 und 171.

Die Klagerin ist der Auffassung, dass der Gegenstand des erteilten
Patentanspruchs 1 neuheitsschadlich durch den Inhalt der Druckschriften NK1,
NK2 und NK3 vorweggenommen sei. Zumindest beruhe das beanspruchte
Verfahren nach Anspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit, dies u. a.
gegeniuber dem Inhalt der Druckschrift NK5 in Ansehung der Druckschrift NK4.
Dies gelte gleichermaRen fir den jeweiligen Gegenstand der erteilten
Patentanspriche 11, 12 und 13.

Auch die Gegenstande der Unteranspriiche enthielten nichts Patentfahiges.

Die Klagerin beantragt,

das deutsche Patent 11 2009 005 536 in vollem Umfang fur nichtig zu

erklaren.

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen, hilfsweise
die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in der Fassung
der Hilfsantrage 1 bis 11 vom 15. Februar 2023 — in dieser Reihenfolge —
richtet
sowie weiter hilfsweise
das Patent mit den Ansprichen der Hilfsantrage 1 bis 11 als offener
Anspruchssatz mit den unabhangigen und nebengeordneten Ansprichen

sowie den Unteransprichen in der Reihenfolge ihrer Nummerierung dieser

Hilfsantrdge 1 bis 11 aufrechtzuerhalten.
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In den Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 1 ist ausgehend von der erteilten

Fassung zusatzlich das Merkmal 1.1.3"! nach dem Merkmal 1.5 hinzugeflgt.

Dieses lautet:

1.1.3H wobei der Differenzenweg (Ah) durch eine progressive
Federcharakteristik bestimmt ist, wobei die progressive
Federcharakteristik durch mehrere Federelemente (20, 20b)

gestaltet wird,

Die erteilten Patentanspriche 6 und 10 sind - bei insgesamt innerhalb des
Anspruchssatzes angepassten Riuckbeziigen und angepasster Nummerierung der
Ubrigen Patentanspriche - gestrichen. Der unabhangige, auf ein Bremssystem
gerichtete Patentanspruch 9 entspricht dem erteilten Patentanspruch 11 mit am
Ende hinzugefligtem Wortlaut des Merkmals 1.1.3"1 Der ansonsten dem erteilten
Patentanspruch 13 entsprechende Patentanspruch 11 beginnt mit dem Wortlaut:

,Hybridfahrzeug mit einem Bremssystem gemaf Anspruch 9“.

In den Patentanspruch 1 gemalR Hilfsantrag 2 ist ausgehend von der erteilten

Fassung zusatzlich das Merkmal 1.1.3"2 nach dem Merkmal 1.5 hinzugeflgt.

Dieses lautet:

1.1.3H2 wobei der Differenzenweg (Ah) durch eine progressive
Federcharakteristik bestimmt ist, wobei die progressive
Federcharakteristik durch mindestens zwei in Reihe geschaltete
Federelemente (20, 20b) gestaltet wird,

Die erteilten Patentanspriche 6 und 10 sind - bei insgesamt innerhalb des
Anspruchssatzes angepassten Riuckbeziigen und angepasster Nummerierung der
ubrigen Patentanspriche - gestrichen. Der unabhéangige, auf ein Bremssystem
gerichtete Patentanspruch 9 entspricht dem erteilten Patentanspruch 11 mit am
Ende hinzugefligtem Wortlaut des Merkmals 1.1.3"2 Der ansonsten dem erteilten
Patentanspruch 13 entsprechende Patentanspruch 11 beginnt mit dem Wortlaut:

,Hybridfahrzeug mit einem Bremssystem gemalfd Anspruch 9
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In den Patentanspruch 1 gemall Hilfsantrag 3 sind ausgehend von

Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 2 zusatzlich die Merkmale
1.1.43,1.1.5"3 und 1.1.6"3 nach dem Merkmal 1.1.3"2 hinzugefiigt. Diese lauten:

1.1.4H3 wobei die Betatigungseinrichtung (16, 16a, 14) Uber mindestens
ein Federelement (20,20b) auf die Spindel (13) und/oder den
Kolben (24) des Bremskraftverstarkers wirkt,

1.1.5H3 wobei der Hub der Bremsbetatigungseinrichtung (16, 16a, 14)
grofRer ist als der Kolbenweg,

1.1.6M und wobei eine Pedalkraft und eine Verstellkraft des Motors (11,

12) zusammen die Kraft ergeben, die auf den Kolben (24) wirkt.

Die erteilten Patentanspruche 4, 6 und 10 sind - bei insgesamt innerhalb des
Anspruchssatzes angepassten Riuckbeziigen und angepasster Nummerierung der
Ubrigen Patentanspriiche - gestrichen. Der unabhangige, auf ein Bremssystem
gerichtete Patentanspruch 8 entspricht dem erteilten Patentanspruch 11 mit am
Ende hinzugefigtem Wortlaut der Merkmale 1.1.3%2,1.1.4"3 1.1.53 und 1.1.63,
Der ansonsten dem erteilten Patentanspruch 13 entsprechende Patentanspruch 10
beginnt mit dem Wortlaut: ,Hybridfahrzeug mit einem Bremssystem gemali

Anspruch 8*.

In den Patentanspruch 1 gemalR Hilfsantrag 4 ist ausgehend von der erteilten

Fassung zusatzlich das Merkmal 1.1.7"4 nach dem Merkmal 1.5 hinzugeflgt.

Dieses lautet:

1.1.7H4 wobei ein Leerhub As vorgesehen ist, der bei jeder Bremsung

Uberwunden werden muss.

Die erteilten Patentanspriche 3 und 8 enthalten gegeniber ihrer erteilten Fassung
folgende, durch Streichungen und Unterstreichungen kenntlich gemachte
Anderungen im Wortlaut ,indem ein der kleiner Leerhub As“ und ,durch
Bericksichtigung eines des Leerweges (As)‘. Der unabhangige, auf ein

Bremssystem gerichtete Patentanspruch 11 entspricht der erteilten Fassung mit
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am Ende hinzugefliigtem Wortlaut des Merkmals 1.1.7"4. Der ansonsten der
erteilten Fassung entsprechende Patentanspruch 13 beginnt mit dem Wortlaut:

,Hybridfahrzeug mit einem Bremssystem gemalfd Anspruch 11*.

In den Patentanspruch 1 gemafd Hilfsantrag 5 sind ausgehend von der erteilten

Fassung zusatzlich das Merkmal 1.1.8"5 nach dem Merkmal 1.1.2 sowie das

Merkmal 1.1.9"° nach dem Merkmal 1.5 hinzugefiigt. Diese lauten:

1.1.8M5 wobei die Bremsbetatigungseinrichtung (16, 16a, 14) ein
Bremspedal (16) und eine Ubertragungseinrichtung (14)
umfasst, das Verfahren

1.1.9M wobei bei Nichtbetatigung des Bremspedals (16) eine Feder
(17) die Ubertragungseinrichtung (14) um einen Leerhub As
vom Kolben (24) abhebt.

Die Fassungen der Patentanspriche 3 und 8 entsprechen der Fassung des
Hilfsantrags 4. Der unabhéangige, auf ein Bremssystem gerichtete Patentanspruch
11 entspricht der erteilten Fassung mit geandertem Wortlaut in Merkmal 11.4

(,wobei die Bremsbetatigungseinrichtung (16, 16a, 14) ein Bremspedal (16) und

eine Ubertragungseinrichtung (14) umfasst und im normalen Bremsbetrieb

kraftunterstitzend auf eine Spindel (13) und/oder einen Kolben (24) des
Bremskraftverstarkers wirkt,“) sowie am Ende hinzugeftigten Merkmal 1.1.9°. Der
ansonsten der erteilten Fassung entsprechende Patentanspruch 13 beginnt mit

dem Wortlaut: ,Hybridfahrzeug mit einem Bremssystem gemalfd Anspruch 11“.

In den Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 6 ist ausgehend von der erteilten

Fassung zusatzlich das Merkmal 1.1.10"® nach dem Merkmal 1.5 hinzugeflgt.

Dieses lautet:

1.1.10H6 wobei bei Druckabsenkung fir eine ABS-Regelung eine
schnelle Rickstellung des Kolbens (24) erfolgt.
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Der unabhangige, auf ein Bremssystem gerichtete Patentanspruch 11 entspricht
der erteilten Fassung mit am Ende hinzugefiigtem Wortlaut des Merkmals 1.1.10",

Patentanspruch 13 entspricht seiner Fassung nach Hilfsantrag 5.

In den Patentanspruch 1 gemalR Hilfsantrag 7 ist ausgehend von der erteilten

Fassung zusatzlich das Merkmal 1.1.11"7 nach dem Merkmal 1.1.2 hinzugeflgt,
sowie in dem Merkmal 1.4 - ebenso wie im Patentanspruch 5 - der Begriff ,Kolben*

durch den Begriff ,Druckstangenkolben” ersetzt. Das Merkmal 1.1.11"7 lautet:

1.1.11H7 wobei im Hauptbremszylinder oder Tandem-
Hauptbremszylinder (5) genau ein Druckstangenkolben (24)
gefuhrt ist, der einen Arbeitsraum des Bremskraftverstarkers
begrenzt,

Der unabhangige, auf ein Bremssystem gerichtete Patentanspruch 11 entspricht
der erteilten Fassung mit hinter dem Wortlaut ,von einem Elektromotor (11, 12)
angetrieben ist,“ in Merkmal 11.1.1 hinzugefigtem folgenden Wortlaut des
Merkmals 1.1.11%7. Zudem ist der Begriff ,Kolben“ durch den Begriff
,Druckstangenkolben” ersetzt. Patentanspruch 13 entspricht seiner Fassung nach

Hilfsantrag 5.

Der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 8 umfasst ausgehend von seiner erteilten

Fassung zusatzlich die erganzten Merkmale der Hilfsantrage 4 und 5.

Der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 9 umfasst ausgehend von seiner erteilten

Fassung zusatzlich die erganzten Merkmale der Hilfsantrage 5 und 6.

Der Patentanspruch 1 gemadaf} Hilfsantrag 10 umfasst ausgehend von seiner

erteilten Fassung zusatzlich die erganzten Merkmale der Hilfsantrédge 5 und 7.

Der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 11 umfasst ausgehend von seiner

erteilten Fassung zusatzlich die erganzten Merkmale der Hilfsantrage 6 und 7.
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Dies qilt fur den jeweiligen, auf ein Bremssystem gerichteten Patentanspruch 11
der Hilfsantrdge 8 bis 11 entsprechend. Der jeweilige Patentanspruch 13 der

Hilfsantrage 8 bis 11 entspricht wiederum seiner Fassung nach Hilfsantrag 5.

Die Beklagte rugt die Zustandigkeit des angerufenen Gerichts, erhebt die Einrede
der Schiedsbefangenheit (§ 1032 ZPO) und beruft sich einredeweise darauf, dass
einer Entscheidung des Senats tber die Nichtigerklarung des Streitpatents nach
Beendigung des zwischen den Parteien gefuhrten Schiedsverfahrens die
Rechtskraft der Teilschiedsspriche vom 19. August und 29. Dezember 2021
entgegenstehe (8§ 1055 ZPO). Da die Zurickweisung einer negativen
Feststellungsklage als unbegrindet im Umkehrschluss bedeute, dass das
kontradiktorische  Gegenteil  positiv  feststehe, stehe aufgrund des
Teilschiedsspruchs vom 19. August 2021 rechtskraftig fest, dass das
Schiedsgericht befugt sei auszusprechen, dass die Schiedsklagerin verpflichtet ist,
die Loschung der Vertragsschutzrechte nach 88 22, 81 PatG zu beantragen. Durch
die  Zurickweisung des Zwischenfeststellungswiderklageantrags 1b  der
Schiedsbeklagten vom 16. August 2021 stehe aufgrund des Teilschiedsspruchs
vom 19. August 2021 rechtskraftig fest, dass fir die Beurteilung des
Rechtsbestandes der Vertragsschutzrechte anstelle des erkennenden Senats das

Schiedsgericht zustandig sei.

Dem Vorbringen der Klagerin tritt die Beklagte in allen Punkten entgegen. Sie ist
der Ansicht, zumindest in einer der hilfsweise beanspruchten Fassungen erweise

sich das Streitpatent als rechtsbestandig.
Die Beklagte stutzt ihren Vortrag u. a. auf folgende Unterlagen:
MB1: Lizenzvertrag vom 12. September 2011;

NB4: Teilschiedsspruch des DIS Deutsche Institution for
Schiedsgerichtsbarkeit e. V. vom 19. August 2021;
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NB5: Teilschiedsspruch des DIS Deutsche Institution for
Schiedsgerichtsbarkeit e. V. vom 29. Dezember 2021;

NB6: Endschiedsspruch des DIS Deutsche Institution fur
Schiedsgerichtsbarkeit e. V. vom 14. Januar 2022,

NB7: Berichtigung des Endschiedsspruchs des DIS Deutsche
Institution fur Schiedsgerichtsbarkeit e. V. vom 25. Marz 2022;
NB8: Auszug aus des DIS-Schiedsordnung 2018, S. 28-29.

Die Klagerin halt ihre Klage flr zuldssig und erachtet die Schiedseinrede sowie die
Einrede entgegenstehender Rechtskraft als unzulassig. Die Beklagte verhalte sich
widersprichlich, da sie im Schiedsverfahren eine Entscheidungsbefugnis des
Schiedsgerichts Uber den Bestand der dortigen Vertragsschutzrechte in Abrede

gestellt habe.

Das Streitpatent erweise sich auch in den jeweiligen Fassungen der Hilfsantrage
als nicht rechtsbestéandig. Die Klagerin rugt die in der mindlichen Verhandlung vom
14. Juli 2023 gestellten, erganzenden und ,weiter hilfsweise” gestellten Antrage

zudem als verspatet und als unklar.

Nach einem Wechsel der Verfahrenszustandigkeit hat der Senat mit Verfiigung
vom 26. Januar 2022 zur Frage der Zulassigkeit der Klage Stellung genommen.
Am 9. Januar 2023 hat er den Parteien einen frihen gerichtlichen Hinweis gemali
8§ 83 Abs. 1 PatG zukommen lassen. In der mundlichen Verhandlung vom
14. Juli 2023 hat der Senat den Parteien einen weiteren rechtlichen Hinweis erteilt.
Zur Frage der Zulassigkeit der erstmals in der mindlichen Verhandlung gestellten
Hilfsantrdge hat der Senat zuséatzlich darauf hingewiesen, dass einzelne
Anspruchsfassungen wie der Hilfsantrag 1 vom 15. Februar 2023 nebengeordnete
sowie mehrfach aufeinander riickbezogene Unteranspriche mit der Formulierung

,verfahren nach einem der vorgehenden Anspriche” enthalten.
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Ergdnzend wird auf die Verfahrensakten und auf das Protokoll der mindlichen

Verhandlung vom 17. Juli 2023 Bezug genommen.

Entscheidungsgrinde

Die Klage ist zulassig und begrundet. Das Streitpatent erweist sich weder in seiner
erteilten Fassung, noch in einer der Fassungen der Hilfsantrage als

rechtsbestandig.

Die Klage ist zulassig.

1. Die - vor Beginn der mindlichen Verhandlung rechtzeitig erhobene - Einrede
der Schiedsvereinbarung, 8 1032 Abs. 1 ZPO, lasst die Zulassigkeit der Klage
unberthrt. Unabhangig davon, ob die 88 1025 ff. ZPO uberhaupt zu denjenigen
Vorschriften der Zivilprozessordnung gehdren, die im Patentnichtigkeitsverfahren
uber die Verweisung des 899 Abs. 1 PatG Anwendung finden (verneinend:
Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Auflage, § 99 Rdnr. 15) und diese Einrede im
Patentnichtigkeitsverfahren statthaft ist, vermag sich die Beklagte auf sie nicht mit

Erfolg zu berufen.

a. Dem Schiedsvertrag ist keine Regelung zu entnehmen, die einem
Schiedsgericht die Befugnis einrAumen wirde, die Beklagte zur Beseitigung nicht
rechtsbestandiger Schutzrechte zu verpflichten. Dies steht der seitens der
Beklagten erhobenen Schiedseinrede entgegen.

Zwar ist im Zweifel davon auszugehen, dass eine Schiedsvereinbarung, wonach
alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit einem Vertrag durch ein

Schiedsgericht entschieden werden sollen, bedeutet, dass das Schiedsgericht
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auch uber die Frage der Gultigkeit und des Bestehens des Vertrags und die bei
Unwirksamkeit oder Beendigung des Vertrags bestehenden Anspriiche
entscheiden soll (vgl. BGH Beschl. v. 31. 2018 — |1 ZB 17/18 Rdnr. 9, NJOZ 2020,
234). Hiervon zu unterscheiden ist jedoch die Frage der Rechtsbestandigkeit von
Vertragsschutzrechten, die der jeweiligen vertraglichen Vereinbarung zugrunde
liegen. Zumindest ohne diesbezugliche Regelung - die hier fehlt — ist eine
Regelungskompetenz zur Rechtsbestandigkeit von Vertragsschutzrechten nicht
als von der Schiedsvereinbarung als mitumfasst anzusehen. Hiervon ist im
Ubrigen auch das Schiedsgericht in seinem Teilschiedsspruch vom 29. Dezember

2021 ausgegangen (vgl. hierzu auch nachfolgend unter Ziff. 3).

Die Zulassigkeit vorliegender Klage ergibt sich aber auch aus den nachfolgenden
Gesichtspunkten:

b. In dem Schiedsverfahren, auf welches die Beklagte zur Geltendmachung
dieser Einrede Bezug nimmt, ist am 14. Januar 2022 ein Endschiedsspruch
ergangen. Nachdem das Schiedsgericht seine Tatigkeit beendet und die in diesem
Verfahren in Bezug genommene, in Ziffer 12.3 des Lizenzvertrages vom
12. September 2011 enthaltene Schiedsabrede damit voll ausgeschopft hat, ist
die Einrede der Schiedsvereinbarung jedenfalls entfallen (vgl. BGH, Urteil vom
13. Januar 2009 — XI ZR 66/08, NJW-RR 2009, 790 ff. Rdnr. 33 unter Verweis auf
OLG Karlsruhe WM 2008, 1854, 1856, Rdnr. 26; MUKo/Munch, ZPO, 6. Auflage,
§ 1032 Rdnr. 23 m. w. N.).

Auf den Seiten 6 und 10 des Endschiedsspruchs ist ausgefuhrt, dass der
Teilschiedsspruch vom 19. August 2022 den Parteien am 20. August 2021, der
Teilschiedsspruch vom 29. Dezember 2022 den Parteien am 10. Januar 2022
zugestellt wurde, dies jeweils unter Setzung einer Frist zur Stellung etwaiger
Berichtigungs-, Erganzungs- und Auslegungsantrédge im Sinne des Art. 40.1 und
40.2 DIS-SchO, wobei Antrage dieser Art nicht gestellt wurden. Wie auf Seite 10
des Endschiedsspruchs vermerkt ist, wurde die Schlussverfigung des
Schiedsgerichts gem. Artikel 31 DIS-SchO den Parteien am 13. Januar 2022
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Ubermittelt. Das Schiedsverfahren hat daher mit dem — am 25. Marz 2022 auf
Antrag im Kostenpunkt berichtigten — Endschiedsspruch im Sinne des § 1056
Abs. 1 ZPO vom 14. Januar 2022 sein Ende gefunden. Die Monatsfrist des
Art. 40.3 DIS-SchO ist anschlieRend verstrichen, ohne dass ein gem. Art. 40.2 DIS-
SchO auf Auslegung des Schiedsspruchs oder Prazisierung des Tenors gerichteter
Antrag gestellt worden ware. An die Stelle einer Schiedseinrede ist somit, - ihre
vorab zu prufende Zulassigkeit im Patentnichtigkeitsverfahren zugunsten der
Beklagten einmal vorausgesetzt -, ggf. der von der Beklagten ebenso geltend
gemachte Einwand entgegenstehender Rechtskraft gemafl § 1055 ZPO getreten
(vgl. hierzu MuKo/Munch, a. a. O., § 1032 Rdnr. 23 m. w. N. in FN 119).

2. Die von der Beklagten erhobene Einrede entgegenstehender Rechtskraft
des Teilschiedsspruchs vom 19. August 2021 gemdafl § 1055 ZPO steht der

Zulassigkeit dieser Patentnichtigkeitsklage ebenfalls nicht entgegen.

Auch an dieser Stelle bedarf es keiner Entscheidung daruber, ob die
88 1025 ff. ZPO im Patentnichtigkeitsverfahren Uber die Verweisung des § 99
Abs. 1 PatG uberhaupt Anwendung finden (vgl. dazu oben Ziffer 1), ob die
Nichtigerklarung eines Patents oder die schiedsgerichtliche Entscheidung, die
Patentinhaberin zu verpflichten, gegenuber dem Deutschen Patent- und
Markenamt den Verzicht auf ein Patent zu erklaren, wirksam Gegenstand einer
Schiedsvereinbarung zwischen den Parteien sein kdnnen (vgl. hierzu naher
Busse/Keukenschrijver/Kaess, PatG, 9. Auflage, Vor § 143, Rdnr. 21 m. w. N;
Zoller/Greger, ZPO, 34. Auflage, 8 1030, Rdnr. 14 ff. m. w. N.; Anders/Gehle, ZPO,
80. Auflage, § 1030 Rdnr. 6 Stichwort ,Patentsachen“ m. w. N; Musielak/Voit, ZPO,
§ 1030 Rdnr. 3 m. w. N; Muko/Minch, a. a. O., 8 1030 Rdnr. 34, § 1025 Rdnr. 9,
§ 1029 Rdnr. 93-99). Inwieweit ein auf eine dieser Rechtsfolgen gerichteter
Schiedsspruch gemaR § 1055 ZPO in materielle Rechtskraft erwachsen wirde und
welche Auswirkungen dies ggf. nach Erhebung der Einrede der Rechtskraft gem.
8 1055 ZPO auf die Zulassigkeit dieser Patentnichtigkeitsklage hatte, ist in diesem
Verfahren ebenfalls nicht entscheidungserheblich.
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Namliches gilt fir die Frage, ob die hier erhobene Einrede wegen eines
moglicherweise widersprichlichen Verhaltens der Beklagten unbeachtlich sein
konnte, nachdem die Beklagte im Schiedsverfahren die Entscheidungsbefugnis
des Schiedsgerichts Uber den Rechtsbestand der dortigen Vertragsschutzrechte
verneint, diese in vorliegendem Verfahren hingegen bejaht hat (vgl. hierzu BGH,
Urteil vom 20. April 2021 — 1l ZR 29/19, NJW-RR 2021, 791 — Schiedseinrede und

widerspruchliches Verfahrensverhalten).

Denn eine Sperrwirkung im Sinne eines Wiederholungsverbots vermag der
Teilschiedsspruch vom 19. August 2021, die materielle Rechtskraft seines Tenors
(vgl. hierzu ndher MuKo/Munch, a. a. O., 8 1055 Rdnr. 16) einmal vorausgesetzt,
in diesem Patentnichtigkeitsverfahren schon deshalb nicht zu entfalten, weil die
Streitgegenstande jenes Teilschiedsspruchs und dieser Patentnichtigkeitsklage

nicht identisch sind:

Die materielle Rechtskraft einer gerichtlichen Entscheidung verbietet eine erneute
Verhandlung Uber denselben Streitgegenstand. Unzuldssig ist deshalb eine
erneute Klage, deren Streitgegenstand mit dem eines rechtskraftig entschiedenen
Rechtsstreits identisch ist (vgl. naher Zdéller/Vollkommer, ZPO 34. Aufl., Vor § 322
Rdnr. 17, 22; m. w. N.). Auch der Teilschiedsspruch vom 19. August 2021 hat
zwischen den Parteien grundsatzlich die Wirkung eines rechtskraftigen
gerichtlichen Urteils (88 1055, 322 Abs. 1 ZPO). Ziffer 2 seines Tenors hat jedoch

einen anderen Streitgegenstand als diese Patentnichtigkeitsklage.

In Ziffer 2 des Tenors (vgl. Teilschiedsspruch vom 19. August 2021, Seite 1) hat
das Schiedsgericht den Antrag der hiesigen Nichtigkeitsbeklagten und dortigen
Schiedsklagerin  vom 4. Januar 2021 (vgl. Teilschiedsspruch, Seite 19)

zurliickgewiesen.

Dieser Antrag war darauf gerichtet,

.im Wege der Zwischenfeststellungswiderklage festzustellen, dass das
Schiedsgericht nicht befugt ist, auszusprechen, dass die Schiedsklagerin
verpflichtet ist, die Loschung der Vertragsschutzrechte nach 88 22, 81 PatG
Zu beantragen®.
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Analog 8 133 BGB hat der Senat den Tenor ,aus sich selbst heraus”, unter
Heranziehung der Entscheidungsgriinde auszulegen, nachdem die Monatsfrist fir
eine Interpretation beim Schiedsgericht, 8 1058 Abs. 1 Nr. 2 ZPO, nicht mehr
offensteht. Diese Auslegung ergibt, dass das Schiedsgericht in seinem ersten
Teilschiedsspruch Uber eine Verfahrensfrage grundsatzlicher Art, aber nicht Gber
den Rechtsbestand des Streitpatents entschieden hat. Ziffer 2 des Tenors betrifft
die abstrakte Frage, ob der Inhaber eines Vertragsschutzrechts, die dortige
Schiedsklagerin, im Rahmen des anhangigen Schiedsverfahrens grundséatzlich
verpflichtet werden kann, auf seine vertraglichen Schutzrechte zu verzichten —
mithin, ob eine Verpflichtung zum Widerruf von Schutzrechten grundséatzlich
schiedsfahig ist. Diese Frage hat das Schiedsgericht im Ergebnis bejaht.

So heildt es unter Ziffer B.2 der Entscheidung vom 19. August 2021 (Seite 47) zur
Frage der Zulassigkeit des Feststellungsantrags: ,Insbesondere hat die
Schiedswiderbeklagte ein rechtliches Interesse an der vorab zu treffenden
Feststellung, ob der den Streitstoff erheblich ausweitende Antrag auf Léschung der

Vertragsschutzrechte (Uberhaupt schiedsfahig ist“. Entsprechend fuhrt das

Schiedsgericht nachfolgend unter Ziffer B.3 zur Begrindetheit des Antrags aus
(Seite 47): ,Die Zwischenfeststellungswiderklage ist unbegrindet, denn der
Schiedswiderklageantrag 1V. in seiner in der Verfahrenskonferenz erlauterten

Bedeutung ist schiedsfahig” (Unterstreichungen jeweils durch den Senat).

Dies korrespondiert mit den Ausfihrungen des Schiedsgerichts in seinem weiteren
Teilschiedsspruch vom 29. Dezember 2021 zum gleichen Verfahren. Hier heil3t es
zur Frage der Schiedsfahigkeit einer Vereinbarung betreffend die Verpflichtung
zum Widerruf von Schutzrechten (Seite 14): ,Zwar wéare eine solche Regelung
grundsatzlich schiedsfahig, wie in Ziff. B.3. des Teilschiedsspruchs vom 19.8.2021,
S. 47/48, im Einzelnen ausgefihrt ist.“ Das Schiedsgericht verweist hier zur Frage
der grundsatzlichen Schiedsfahigkeit einer entsprechenden Schiedsklausel auf
seine Ausfuhrungen zur Unbegrindetheit des
Zwischenfeststellungswiderklageantrags in seiner Entscheidung vom
19. August 2021.
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Die Parteien verbindet damit zwar der als Anlage M1 vorgelegte Lizenzvertrag vom
12. September 2011, welcher in Ziffer 12.3 die oben zitierte Schiedsklausel enthalt.
Die am 12. August 2010 vero6ffentlichte Anmeldung zum Streitpatent ist in der Liste
der im Lizenzvertrag benannten Vertragsschutzrechte und Patentanmeldungen
bezeichnet, vgl. Anlage MB1, AnhangB, Patentfamilie 17, ,E112"
Anmeldenummer PCT/EP2009/000694, Veroffentlichungsnummer
WO 2010/088920 A1, Veroffentlichungsdatum 12. August 2010 Titel:
.Bremssystem ohne Wegsimulator®).

Da sich der Streitgegenstand des Tenors Ziffer 2 des Teilschiedsspruchs vom
19. August 2021, die abstrakte Frage der generellen Schiedsfahigkeit einer
Verpflichtung zum Widerruf von Vertragsschutzrechten, nicht mit dem
Streitgegenstand dieser auf die Beseitigung des Streitpatents gerichteten
Patentnichtigkeitsklage deckt, steht die Einrede entgegenstehender Rechtskraft
gemal § 1055 ZPO der Zulassigkeit dieser Patentnichtigkeitsklage jedoch insoweit

nicht entgegen.

3. Gleiches qilt fur die von der Beklagten weiter erhobene Einrede
entgegenstehender Rechtskraft des Teilschiedsspruchs vom 29. Dezember 2021
gemaf § 1055 ZPO:

In Ziffer 1 des Tenors seiner Entscheidung vom 29. Dezember 2021 (vgl. dort
Seite 9) hat das Schiedsgericht die folgenden
Zwischenfeststellungswiderklageantrage 1 und 2 der Schiedsbeklagten und
Schiedswiderklagerin vom 18. August 2021 zuriickgewiesen:

1. ,Es wird festgestellt, dass fir die Beurteilung des Rechtsbestandes der
Vertragsschutzrechte

1. (a) das Schiedsgericht zustandig ist, falls das Schiedsgericht davon
ausgeht, dass Ziffer 2.3 LV bei unterstellter Nutzung der technischen
Lehre der Vertragsschutzrechte die Streitgegenstande erfasst, und
andernfalls

(b) das Schiedsgericht nicht zustandig ist.
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2. festzustellen, dass das Schiedsgericht die Schiedsklagerin im Fall der
Annahme seiner Zustandigkeit fur die Beurteilung des Rechtsbestands
eines Vertragsschutzrechts zum vollstandigen bzw. teilweisen Widerruf
des Vertragsschutzrechts verpflichten kann, wenn das Schiedsgericht
dieses Vertragsschutzrecht vollstdndig bzw. teilweise flr nicht
rechtsbestandig erachtet.

Eine analog 8 130 BGB vorzunehmende Auslegung von Ziffer 1 des Tenors der
Entscheidung vom 29. Dezember 2021 ergibt, dass das Schiedsgericht durch die
Zurickweisung dieser Antrdge vom 18. August 2021 ebenfalls keine den
Rechtsbestand des Streitpatents beriihrende Entscheidung getroffen hat. Zum
Ausdruck gebracht hat das Schiedsgericht vielmehr die Befassung mit einem
prozessualen Gesichtspunkt des Schiedsverfahrens: Es hat sich nicht fur befugt
erachtet, die Schiedsklagerin zum vollstandigen bzw. teilweisen Widerruf eines der
Vertragsschutzrechte des Lizenzvertrags vom 12. September 2011 zu verpflichten.

So heildt es auf Seite 14 unter Ziffer 2 der Entscheidungsgriinde wdrtlich: ,Die
Zwischenfeststellungsantrage 1. und 2. sind unbegriindet. Das Schiedsgericht hat
nicht die Befugnis, die Schiedsklagerin zum vollstandigen bzw. teilweisen Widerruf
eines Vertragsschutzrechtes zu verpflichten, auch dann nicht, wenn und soweit es
der Auffassung ware, dass ein Streitgegenstand bei unterstellter Nutzung der
technischen Lehre dieses Vertragsschutzrechtes von der Lizenzerteilung gemali
Ziff. 2.3 LizV Gebrauch mache. Zwar wére eine solche Regelung grundsatzlich
schiedsfahig, wie in Ziff. B.3. des Teilschiedsspruchs vom 19.8.2021, S. 47/48, im
Einzelnen ausgefuhrt ist. Hierauf wird verwiesen. Eine solche Regelung ist dem

Lizenzvertrag vom 1.9./12.9.2011 jedoch nicht zu entnehmen. (...)".

Zur Begrindung folgen im Teilschiedsspruch vom 29. Dezember 2021
Ausfihrungen dazu, dass eine ausdrtckliche Regelung des genannten Inhalts in
dem Lizenzvertrag nicht enthalten sei (Seite 14, 2. a), und eine Pflicht der
Lizenzgeberin zur Beseitigung nicht rechtsbestandiger Schutzrechte weder der von
der Schiedsbeklagten herangezogenen Ziff. 5.4 LizV (Seite 14, 2. b) noch der von
der Schiedsbeklagten zitierten Ziff. 11.2 LizV (Seite 15, 2. ¢) zu entnehmen sei.
Auch aus anderen vertraglichen oder rechtlichen Gesichtspunkten sei eine

Beseitigungspflicht mit Wirkung erga omnes gemald dem gestellten Antrag nicht
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erkennbar (Seite 15, 2. d). Dem vorliegenden Antrag kénne auch nicht als ,minus"
ein Anspruch der Schiedsbeklagten auf einen Verzicht der Schiedsklagerin auf

Vertragsschutzrechte inter partes entnommen werden (Seite 15, 2. e).

Der Streitgegenstand des Tenors Ziffer1 des Teilschiedsspruchs vom
29. Dezember 2021 entspricht somit ebenfalls nicht dem Streitgegenstand dieser
Patentnichtigkeitsklage. Diese ist ungeachtet der von der Beklagten erhobenen
Einreden und auch im Ubrigen zulassig.

1. Dem Streitpatent liegt nach der Beschreibung der Streitpatentschrift als
technisches Problem die Aufgabe zugrunde, ausgehend von dem Inhalt der
Druckschrift NK6 ein verbessertes Verfahren zur Steuerung eines
elektromotorischen Bremskraftverstarkers anzugeben (vgl. Absatz [0010] der
Streitpatentschrift).  Dabei  beschreibe die  Druckschrift NK6 einen
Bremskraftverstarker, bei dem ein Pedal Gber ein Gestange und ein Federelement
mechanisch auf die Kolben eines Tandem-Hauptbremszylinders einwirke. Eine
Steuerung eines angeordneten elektromotorischen Antriebs erfolge basierend auf
einem Kraftgeber und einem Drucksensor. Die Konfiguration sei jedoch aufwandig,
die erzielte Bremscharakteristik sei suboptimal (vgl. Absatze [0008] und [0009] der
Streitpatentschrift).

Das Patent Dbetrifft insofern ein Verfahren einer elektromotorischen
Bremskraftverstarkung, weiterhin ein nach diesem Verfahren betriebenes
Bremssystem sowie ein Hybridfahrzeug mit einem hierauf abgestimmt gesteuerten

Bremssystem.

2. Als hierfur zustandigen Fachmann sieht der Senat ein Team an, welches aus
einem Ingenieur der Fachrichtung Fahrzeugtechnik (Dipl.-Ing. oder M. Eng.) und
einem Ingenieur der Elektrotechnik (Dipl.-Ing. oder M. Sc.) besteht. Dieses Team

ist bei einem Fahrzeughersteller oder Zulieferer mit der Entwicklung und
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Konstruktion von Bremssystemen befasst und verfugt auf diesem Gebiet Uber

mehrere Jahre Berufserfahrung.

3. Dieses Team geht bei den Merkmalen der unabhangigen

Patentanspriche 1, 11, 12 und 13 von folgendem Verstandnis aus:

3.1 Der erteilte Patentanspruch 1 ist gemal Merkmal 1 auf ein Verfahren
gerichtet, das zur Steuerung einer elektromotorischen Bremskraftverstarkung

dient.

Die elektromotorische Bremskraftverstdrkung weist als Voraussetzung zur
Verfahrensdurchfliihrung zunachst folgende bauliche Merkmale auf.

a) Gemall Merkmal 1.1.1 einen Hauptbremszylinder oder alternativ einen
Tandem-Hauptbremszylinder, der von einem Elektromotor angetrieben wird.
Der Hauptbremszylinder bzw. der Tandem-Hauptbremszylinder ist nach den
Teilmerkmalen des Merkmals 1.1.2 hierbei Teil eines Bremskraftverstarkers,
wobei dieser — und damit fachiblich der Hauptbremszylinder bzw. der
Tandem-Hauptbremszylinder - einen Kolben und/oder eine Spindel umfasst,

die mit dem Kolben verbunden ist.

b) GemalR dem weiteren Teilmerkmal des Merkmals 1.1.2 eine
Bremsbetéatigungseinrichtung. Diese kann wie in den Ausfuhrungsbeispielen
ein Bremspedal 16, ein BremspedalstoRel 16a sowie eine mit dem
BremspedalstdRel 16a verbundene Betatigungseinrichtung 14 umfassen.
Die Bremsbetatigungseinrichtung ist dabei derart hergerichtet, dass diese im
normalen Bremsbetrieb kraftunterstitzend auf die Spindel und/oder den
Kolben des Bremskraftverstarkers wirken kann. Denn im normalen
Bremsbetrieb, als Abgrenzung zu einem ABS-Betrieb, bt die
Bremsbetéatigungseinrichtung zwingend zumindest einen Teil - als
Voraussetzung fur die Bremskraftverstarkung - der auf den Kolben bzw.
Spindel wirkenden Gesamtkraft aus, wahrend der dartiber hinaus gehende

Anteil der notwendigen Kolbenkraft durch den Elektromotor des
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Bremskraftverstarkers bereitgestellt wird. In den Ausfuhrungsbeispielen
erfolgt die Krafteinleitung durch die Bremsbetatigungseinrichtung nicht
unmittelbar auf den Kolben bzw. die Spindel, sondern Uber mindestens ein
Federelement, welches in der Kraftubertragung zwischen der
Bremsbetéatigungseinrichtung und dem Kolben angeordnet ist und dessen
Nachgeben unter Krafteinwirkung maRgeblich fir den Verfahrensschritt
gemal Merkmal 1.4 ist. Die gezeigte Anordnung ist fir das beanspruchte
Verfahren allerdings nicht beschrankend.

Gemal Merkmal 1.2.1 einen Drehwinkelgeber des Elektromotors.

Das Verfahren zur Steuerung der elektromagnetischen Bremskraftverstarkung

umfasst gemall dem kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 vier

Verfahrensschritte.

a)

b)

In einem ersten Schritt wird gemall Merkmal 1.2 der Kolbenweg des
Hauptbremszylinders bzw. des Tandem-Hauptbremszylinders erfasst. Dies

erfolgt gemafl Merkmal 1.2.1 zwingend tber den Drehwinkelgeber.

In einem zweiten Verfahrensschritt wird gemal Merkmal 1.3 der Hub der
Bremsbetéatigungseinrichtung erfasst. Wie diese Erfassung konstruktiv
umgesetzt wird, spezifiziert das beanspruchte Verfahren nicht. In den
Ausfihrungsbeispielen wird hierzu der Hub Uber einen Pedalwegsensor 22
erfasst (vgl. Absatz [0031] der Streitpatentschrift).

In einem dritten Schritt wird geméafl den Merkmalen 1.4 und 1.4.1 auf Basis
des im ersten Schritt erfassten Kolbenwegs (Merkmal 1.2) und des im
zweiten  Schritt erfassten Hubs der Bremsbetatigungseinrichtung
(Merkmal 1.3) eine unter der Krafteinwirkung sich einstellende Wegdifferenz
- als Implikation dieser Merkmale - zwischen dem Kolben und der
Bremsbetéatigungseinrichtung bestimmt.
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d) GemalR dem vierten Schritt, Merkmal 1.5, wird diese Wegdifferenz
anschlieBend zur Steuerung der elektromotorischen Bremskraftverstarkung
verwendet. Wie und auf welche Weise dies geschieht, lasst der Anspruch
dabei offen. Gemal Absatz [0031] der Streitpatentschrift kann etwa die
Bremskraftverstarkung unterschiedliche Hube verwenden, indem der

eingesteuerte Druck proportional zu der Wegdifferenz ist.

3.2 Dem Gegenstand nach Patentanspruch 11 ist folgendes Verstandnis

zugrunde zu legen:

Das beanspruchte Bremssystem umfasst gemall den Merkmalen 11.1 und 11.1.1
eine elektromotorische Bremskraftverstarkung, bei der der Hauptbremszylinder
oder Tandem-Hauptbremszylinder von einem Elektromotor angetrieben ist, sowie

gemal Merkmal 11.2 eine Steuerung.

Die Steuerung ist dabei ausgebildet, die in den Merkmalen 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3
und 11.2.4 benannten Verfahrensschritte durchzufiihren, wobei hinsichtlich der
Auslegung dieser Verfahrensschritte auf die Auslegung zu den inhaltsgleichen
Merkmalen 1.2, 1.3, 1.4 i.V. m. 1.4.1 und 1.5 des Patentanspruchs 1 in der

erteilten Fassung verwiesen wird.

Die Merkmale 11.3, 11.4 sowie 11.5 definieren weitere bauliche Merkmale des
Bremssystems. Diese sind ein Drehwinkelgeber, eine Feder und eine Spindel. Zur
Auslegung der Merkmale 11.3 und 11.4 wird wiederum auf die Merkmale 1.2.1 und
1.1.2 des erteilten Patentanspruchs 1 verwiesen. Das Merkmal 11.5 definiert die
Feder ohne jedoch festzulegen, wo diese in dem Bremssystem angeordnet wird.
Lediglich zu deren Wirkung wird insoweit ausgefihrt, als dass durch diese der Hub
der Bremsbetatigungseinrichtung groRer als der Kolbenweg ist. Im
Ausfihrungsbeispiel ist diese Feder in Reihe zwischen der

Bremsbetéatigungseinrichtung und dem Kolben angeordnet.

3.3 Der Patentanspruch 12 ist auf ein Hybridfahrzeug gerichtet, welches ein

Bremssystem beinhaltet, wie es in Patentanspruch 11 beansprucht wird. Dieses ist
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dartber hinaus dazu ausgebildet, eine variable Verstarkung einzusetzen, um eine
zusatzliche Bremswirkung eines Generators des Hybridfahrzeugs bei Rekuperation

auszugleichen.

Die durch die elektromotorische Bremskraftverstarkung bewirkte Verstarkung ist
somit insoweit variabel einstellbar, als dass die Verstarkung so angepasst werden
kann, dass diese eine zuséatzliche Bremswirkung, die durch den Einsatz eines
Generators des Hybridfahrzeugs verursacht wird, welcher im Rekuperationsmodus
betrieben wird, ausgleichen kann (vgl. Absatz [0047] der Streitpatentschrift) — dies

in dem Sinne, dass vom Fahrer der Rekuperationsbetrieb nicht bemerkt wird.

3.4 Merkmal 13 des Patentanspruchs 13 beinhaltet in seinem Rickbezug auf
Anspruch 11 einen offensichtlichen Fehler. Denn der Patentanspruch 11 ist nicht,
wie im Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 13 vorausgesetzt, auf ein
Hybridfahrzeug, sondern auf ein Bremssystem gerichtet. Eine sinngemale
Auslegung ergibt, dass der Patentanspruch 13 dem Wortlaut des erteilten
Patentanspruchs 12 entsprechend auf ein ,Hybridfahrzeug mit einem Bremssystem
gemal Anspruch 11 gerichtet ist. lhren Hilfsantragen vom 15. Februar 2023 hat

die beklagte Patentinhaberin diese Auslegung zugrunde gelegt.

Inhaltlich entspricht das gemall dem Patentanspruch 13 beanspruchte
Hybridfahrzeug demjenigen des Patentanspruchs 12 mit dem Unterschied, dass

die Verstarkung nicht variabel, sondern niedriger eingesetzt wird.
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In seiner erteilten Fassung hat das Streitpatent keinen Bestand.

1. Der Patentanspruch 1 erweist sich in seiner erteilten Fassung als nicht
rechtsbestandig. Wie im qualifizierten Hinweis und in den Stellungnahmen der
Parteien diskutiert, fihrt eine Kombination der Lehren der von der Klagerin in das
Verfahren eingefuhrten Druckschriften NK5 und NK1 den Fachmann zum
Gegenstand des Patentanspruchs 1, ohne dass der Fachmann hierzu erfinderisch
tatig werden muss. Die Frage nach der Neuheit des beanspruchten Gegenstands
gegenuber der Offenbarung der Druckschrift NK1 kann daher ebenso dahin stehen

wie die Frage nach dessen urspringlicher Offenbarung.

a. Die in Absatz [0006] der Streitpatentschrift bereits genannte Druckschrift
NK5 offenbart ein Bremssystem, welches einen elektromotorisch betriebenen
Bremskraftverstarker mit einem Elektromotor 4 (moteur électrique rotatif) aufweist
(Seite 5, Zeilen 4 bis 10). Der Bremskraftverstarker ist zum Antrieb eines
Hauptbremszylinders 48 (maitre cylindre) als weiteren Bestandteil des
Bremssystems vorgesehen, wobei der Hauptbremszylinder 48 einen Kolben 49
(piston) umfasst. Der Elektromotor 4 steht tUber einen Spindelantrieb mit dem
Kolben 49 in Wirkverbindung.
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Figur 1 der Druckschrift NK5

Das der Druckschrift NK5 entnehmbare Bremssystem weist ferner eine
Bremsbetéatigungseinrichtung auf, die einen Plungerkolben 32 (plongeur) umfasst
(vgl. Seite 9, ab Zeile 43). Plungerkolben 32 und Kolben 49 sind dabei nicht
unmittelbar fest, sondern nur mittelbar miteinander verbunden. So ist zwischen
dem Plungerkolben 32 der Bremsbetéatigungseinrichtung und der mit dem Kolben
49 verbundenen Schubstange (pousée) 47 sowohl ein Federelement 68 (moyen
élastique) wie auch eine elastisch verformbare Reaktionsscheibe (disque de
réaction) 40 angeordnet (vgl. Seite 5, Zeilen 40 bis 44; Seite 6, Zeilen 1 bis 6 und
34 bis 42). Im normalen Bremsbetrieb wirkt daher die Bremsbetatigungseinrichtung
Uber dieses Federelement 68 und die Reaktionsscheibe 40 kraftunterstitzend auf

den Kolben des Bremskraftverstéarkers (vgl. Figuren 2a bis 2c).

In  Verbindung mit diesem Bremssystem, welches die gegenstandlichen
Ausbildungen gemal den Merkmalen 1.1.1 und 1.1.2 umfasst, ist der Druckschrift
NK5 auch ein Verfahren zu entnehmen, in dem mit diesem Bremssystem eine
Steuerung der elektromotorischen Bremskraftverstarkung durchgefuhrt wird. Die
Druckschrift NK5 nimmt daher bereits ein Verfahren gemafl dem Oberbegriff des

erteilten Patentanspruchs 1 vorweg.
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Gemal Seite 6, Zeilen 27 bis 30, sowie Seite 7, Zeile 25, bis Seite 8, Zeile 11
umfasst der Bremskraftverstarker Mittel 66 (moyens), mittels derer die relative
Bewegung zwischen der Bremsbetatigungseinrichtung und dem Kolben erfassbar
ist, um so mithilfe eines Computers die Betatigung des Elektromotors und damit
die Verschiebung des Kolbens steuern zu kénnen. Damit sind auch die
Verfahrensschritte gemall den Merkmalen 1.4 und 1.5 vorbekannt, denn die
relative Bewegung zwischen der Bremsbetatigungseinrichtung und dem Kolben
entspricht deren Wegdifferenz.

Als Konstruktionsbeispiel fir ein derartiges Mittel 66 schlagt die Druckschrift NK5
einen Kraftsensor (capteur d’ effort) 70 vor, wobei sich das Federelement 68 mit
seinem ersten Ende gegen den Plungerkolben 32 und mit seinem zweiten Ende
gegen den Kraftsensor 70 abstutzt (Seite 6, Zeilen 34 bis 42). Die auf den Sensor
wirkende Kraft und die Stauchung des Federelements stehen dabei in einem
unmittelbaren physikalischen Zusammenhang. Im Weiteren schlagt die
Druckschrift NK5 alternativ die Verwendung eines Dehnungsmessstreifens (jauge
de contrainte) 170 vor (Seite 8, Zeile 45 bis Seite 9, Zeile 7), wobei das Messprinzip
hierbei auf der Erfassung der gemeinsamen  Verformung von
Dehnungsmessstreifen und dem damit versehenen federnden Bauteil im Kraftfluss
beruht und somit auch bei dieser bekannten Anwendung eine relative

Weganderung erfassbar ist.

Die fur das Verfahren bendtigte Wegdifferenz zwischen Kolben und
Bremsbetéatigungseinrichtung wird nach der Lehre der Druckschrift NK5 somit mit
einem einzigen Sensor bestimmt. Die Anordnung zweier Sensoren und damit die
Verfahrensschritte gemalR den Merkmalen 1.2, 1.2.1, 1.3 und 1.4.1 kann die

Druckschrift NK5 somit nicht vorwegnehmen.

Das beanspruchte Verfahren ist daher gegeniber der Offenbarung der Druckschrift
NKS neu.
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b. Der Figur 6 der Druckschrift NK1 ist ein Bremssystem zu entnehmen,
welches einen elektromotorisch betriebenen Bremskraftverstarker aufweist, der
Uber einen Elektromotor 66 (electric motor) verfugt. Der Bremskraftverstarker ist
zum Antrieb eines Tandem-Hauptbremszylinders 2 (tandem master cylinder) als
weiterem Bestandteil des Bremssystems vorgesehen, wobei der Tandem-
Hauptbremszylinder 2 zwei Kolben (piston) umfasst, von denen ein erster Kolben
(booster piston) mit den Bezugszeichen 52 versehen ist. Der Elektromotor 66 steht
Uber ein Getriebe mit dem ersten Kolben 52 in Wirkverbindung (vgl. Spalte 12,
Zeilen 60 bis 63).
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Figur 6 der Druckschrift NK1

Das Bremssystem weist ferner eine Bremsbetatigungseinrichtung auf, die sich aus
einem Bremspedal 8 (brake pedal) und einem unmittelbar mit diesem verbundenen
Eingangselement 59 (input piston) zusammensetzt (vgl. Spalte 10, Zeilen 54 bis
63). Zwischen dem Eingangselement 59 der Bremsbetatigungseinrichtung und dem
ersten Kolben 52 ist jeweils in Schub- bzw. Zugrichtung des Eingangselements ein

Federelement 81 angeordnet.
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Darlber hinaus umfasst das in Figur 6 dargestellte Bremssystem zwei Sensoren.
Ein erster Sensor wird durch ein im Gehause des Tandem-Hauptbremszylinders
montiertes Potentiometer (potentiometer) 82 verwirklicht, mit welchem die absolute
Verschiebung (absolute displacement) des Eingangselements 59 detektiert werden
kann (vgl. Spalte 12, Zeilen 23 bis 29). Diese Verschiebung entspricht dem Hub
des Bremspedals, so dass dieser Sensor einen Verfahrensschritt gemaR Merkmal
1.3 durchfuhrt. Ein zweiter Sensor (resolver) 86 wird Gber einen Drehwinkelgeber
realisiert, der die Position des Elektromotors 66 bestimmt und tUber diese auf den
Kolbenweg schlie3t (vgl. Spalte 12, Zeilen 36 bis 44). Der zweite Sensor fuhrt daher

einen Verfahrensschritt gemaR den Merkmalen 1.2 und 1.2.1 durch.

Gemal einem weiteren Verfahrensschritt werden die Signale dieser beiden
Sensoren einer Steuerung zugefuhrt (vgl. Spalte 12, Zeilen 48 und 49) und im
Bremsbetrieb wird auf Basis dieser Signale die Wegdifferenz zwischen dem Kolben
und dem Eingangselement bzw. Eingangsglied bestimmt (vgl. Spalte 13, Zeilen 3
bis 8). Das entspricht den Merkmalen 1.4 und 1.4.1.

C. Die beiden der Druckschrift NK1 entnehmbaren Sensoren stellen zusammen
mit dem Verfahren, in welches sie zur Bestimmung der Wegdifferenz zwischen
Kolben und Bremsbetatigungseinrichtung eingebunden sind, fir den Fachmann ein
gleichwertiges Aquivalent zu dem einen, der Druckschrift NK5 entnehmbaren
Sensor und dem Verfahren dar, in welches dieser eingebunden ist, denn die der
Druckschrift NK1 entnehmbaren Mittel (zwei Sensoren) und Verfahrensschritte
erfullen die gleiche Funktion, wie der eine in der Druckschrift N5 offenbarte Sensor
mit seinem zugehorigen Verfahren. Beide Varianten dienen zumindest mittelbar der
Erfassung einer Wegdifferenz zwischen einem Eingangsglied und einem Kolben
eines Bremssystems, wobei Kolben und Eingangsglied Uber ein Federelement
gegeneinander verschiebbar miteinander verbunden sind. Dies gleichsam als
Grundlage fur die Steuerung der Bremskraftverstarkung, bei dem ersatzweise der
Differenzweg als erfassbare Auswirkung der von der Bremsbetatigungseinrichtung
herrihrenden Krafteinwirkung auf den Kolben des Bremskraftverstarker

hergenommen wird.
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Fir den Fachmann bedarf es daher keiner erfinderischen Tatigkeit, die der
Druckschrift NK1 entnehmbare Sensorik anstelle der in der Druckschrift NK5
offenbarten Sensorik einzusetzen und die damit verbundenen Verfahrensschritte
vorzusehen, so dass hierauf basierend das mit dem erteilten Patentanspruch 1

beanspruchte Verfahren nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

2. Wie sich aus dem in der mindlichen Verhandlung zuletzt zu Protokoll
gegebenen, oben zitierten Antrag der Beklagten ergibt, verteidigt sie das
Streitpatent in seiner erteilten Fassung als geschlossenen Anspruchssatz (vgl.
hierzu BGH, Urteil vom 13. September 2016 — Az.: X ZR 64/14, GRUR 2017, 57 —
Datengenerator). Da sich das mit dem Patentanspruch 1 beanspruchte Verfahren
als nicht als patentfahig erweist, sind, dem Begehren der Beklagten entsprechend,
nunmehr die Fassungen der Hilfsantrdge in der beantragten Reihenfolge als
geschlossene Anspruchssatze zu prifen, bevor sich die weitere Prifung -
nachgeordnet und beschrankt auf die Fassungen der Hilfsantrage 1 bis 11 vom
15. Februar 2023 - mit der Zuléassigkeit dieser Fassungen als so genannte ,offene
Anspruchssatze” und ggf. mit der Rechtsbestandigkeit ihrer jeweiligen neben- und

nachgeordneten Patentanspriiche gesondert befassen moge.

Lediglich ergdnzend sei ausgefuhrt, dass auch das mit dem nebengeordneten
Patentanspruch 11 beanspruchte Bremssystem aus den zur fehlenden
erfinderischen Tatigkeit des mit dem Patentanspruch 1 beanspruchten Verfahrens
erlauterten Grinden nicht patentfahig ist. Dartber hinaus wird in Spalte 10, Zeilen
23 und 24, der Druckschrift NK1, eine Verringerung der Bremskraftverstarkung im
Falle einer Rekuperation gelehrt. Die mit den nebengeordneten
Patentanspriichen 12 und 13 beanspruchten Hybridfahrzeuge beruhen in Kenntnis

dieses Standes der Technik ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

In seiner erteilten Fassung hat das Streitpatent daher insgesamt keinen Bestand.
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V.

Fur die — ebenso zunachst jeweils als geschlossene Anspruchsétze - verteidigten

Fassungen der Hilfsantrage 1 bis 11 des Streitpatents gilt dies in gleicher Weise.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung der Hilfsantrage 1 bis 11,
erweist sich, seine jeweilige Ursprungsoffenbarung und die Zulassigkeit dieser
Hilfsantrage einmal unterstellt, jeweils als nicht patentfahig, da eine Kombination
der Lehren der Druckschriften NK5 und NK1 den Fachmann auch zu diesem

Gegenstand fuhrt, ohne dass der Fachmann hierzu erfinderisch tatig werden muss.

1. Das dem Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 1 gegentber

dem erteilten Patentanspruch 1 nach dem Merkmal 1.5 hinzugefugte
Merkmal 1.1.3"1  spezifiziert ein  weiteres bauliches Merkmal der
elektromotorischen Bremskraftverstarkung als Voraussetzung fur das ansonsten
gegenuber dem Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung unverandert
beanspruchten Verfahren geméaf den Merkmalen 1.2 bis 1.5. GemalR dem Merkmal
1.1.3"1 sind zwischen der Betatigungseinrichtung und dem Kolben mehrere
Federelemente angeordnet, die den Differenzenweg, also somit die Wegdifferenz
gemall Merkmal 1.4, bewirken und die in Summe eine progressive
Federcharakteristik aufweisen. Das bedeutet, dass bei zunehmender Belastung die

Federsteifigkeit der Anordnung zunimmt.

Der  Plungerkolben 32 der der Druckschrift NK5 entnehmbaren
Bremsbetéatigungseinrichtung wirkt sowohl Gber das Federelement 68 wie auch
Uber die Reaktionsscheibe 40 auf die Schubstange 47 und somit auf den Kolben
49 des Bremskraftverstarkers. Da, wie die Figuren 2a bis 2c zeigen, zunachst nur
das Federelement 68 und erst bei weiter eingeschobenem Plungerkolben 32 auch
die Reaktionsscheibe 40 federnd wirken, unterstellt der Fachmann dieser

Kombination unmittelbar eine gemeinsame progressive Federkennlinie.
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Damit ergibt sich fir den Fachmann aus der Druckschrift NK5 auch das Merkmal
1.1.3"1 unmittelbar, so dass in der Folge die Druckschrift NK5 das Verfahren
gemal Patentanspruch 1 bis auf die Merkmale 1.2, 1.2.1, 1.3 und 1.4.1
vorwegnimmt. Diese Merkmale vermoégen aber, wie vorstehend zur erteilten
Fassung unter Bericksichtigung der Druckschrift NK1 dargelegt, eine erfinderische

Tatigkeit nicht zu begrinden.

2. Gemall dem dem Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 2

hinzugefugten Merkmal 1.1.3"? wird der Differenzenweg nun nicht mehr, wie in
Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 1 in der dortigen Allgemeinheit
gefordert, mittelbar dber die Gesamtverformung mehrerer, im Kraftweg
beaufschlagter Federelemente bestimmt, sondern in n&aherer Vorgabe der
Anordnung Uber mindestens zwei in Reihe geschaltete, also baulich hintereinander
angeordnete Federelemente. Die mindestens zwei Federelemente erzeugen dabei

in ihrem Zusammenwirken eine wiederum progressive Federkennlinie.

Neben dem vorstehend =zu Hilfsantrag 1 beschriebenen, unmittelbaren
Zusammenwirken zwischen dem Plungerkolben 32 und der Reaktionsscheibe 40
stutzt sich der Plungerkolben 32 in der in Figur 2a der Druckschrift NK5 gezeigten
Stellung auch Uber das Federelement 68 an dem Unterstitzungskolben 20 und mit
diesem in Reihe geschaltet Gber die Flache 44 der Reaktionsscheibe 40 an dem
hinteren ersten Ende 46 der Schubstange 47 ab. Den Ausfihrungen auf Seite 6,
Zeilen 1 bis 6 der NK5 entsprechend ist die elastische Reaktionsscheibe 40 in einer
Aussparung 42 in der Stirnseite des Unterstitzungskolbens 20 so angeordnet, dass
sie sich mit einer ersten Flache 38 Uber einen radial ul3eren Teil gegen den
Unterstutzungskolben 20 und sie sich mit einer zweiten Flache 44 gegen das erste
hintere Ende 46 der Schubstange 47 abstutzt. Die mindestens zwei Federelemente
erzeugen dabei in ihrem Zusammenwirken eine wiederum progressive

Federkennlinie.

Somit ist aus der Druckschrift NK5 auch das Merkmal 1.1.34? bereits bekannt; die
Druckschrift NK5 nimmt also auch das Verfahren gemald Patentanspruch 1 nach

Hilfsantrag 2 bis auf die Merkmale 1.2, 1.2.1, 1.3 und 1.4.1 vorweg. Diese
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Merkmale vermdgen aber, wie oben zur erteilten Fassung des Patentanspruchs 1
unter Bertcksichtigung der Druckschrift NK1 dargelegt, eine erfinderische Tatigkeit

nicht zu begrinden.

3. Die dem Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 3 gegentber

dem Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 2 nach dem Merkmal
1.1.3%2 hinzugefiigten Merkmale 1.1.4"3, 1.1.5"3 und 1.1.6"2 spezifizieren weitere
bauliche Merkmale der elektromotorischen Bremskraftverstarkung als
Voraussetzung fur das ansonsten gegeniber dem erteilten Patentanspruch 1

unverandert beanspruchte Verfahren gemall den Merkmalen 1.2 bis 1.5.

Wahrend die Merkmale 1.1.4%2 und 1.1.6"3 die den Merkmalen 1.1.1, 1.1.2 und
1.1.3%2 zu entnehmende bauliche Ausbildung lediglich erlautern, stellt das Merkmal
1.1.5"% zusatzlich darauf ab, dass der Hub der Bremsbetatigungseinrichtung

grofer ist als der Kolbenweg.

Der  Plungerkolben 32 der der Druckschrift NK5 entnehmbaren
Bremsbetéatigungseinrichtung wirkt Uber die Federelement 68 und 40 auf
Schubstange 47 und damit auf den Kolben 49 des Bremskraftverstarkers. Dabei ist
ausweislich der Figuren 2a bis 2c der Hub des Plungerkolbens 32 groR3er als der
Kolbenweg, so dass letztendlich die Pedalkraft und die Verstellkraft des Motors

zusammen die Kraft ergeben, die auf den Kolben 49 wirkt.

Somit sind aus der Druckschrift NK5 auch die Merkmale 1.1.4%3,1.1.5"3 und 1.1.63
bekannt, und die Druckschrift NK5 nimmt auch das Verfahren gemall dem
Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 bis auf die Merkmale 1.2, 1.2.1, 1.3 und 1.4.1
vorweg. Diese Merkmale vermégen aber, wie vorstehend zum Hauptantrag unter
Berucksichtigung der Druckschrift NK1 dargelegt, eine erfinderische Tatigkeit nicht

zu begrunden.

4. Das dem Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 4 hinzugefugte
Merkmal 1.1.794 fordert, dass als weiteres bauliches Merkmal der

elektromotorischen Bremskraftverstarkung als Voraussetzung fur das wiederum
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ansonsten gegeniber dem Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung unverandert
beanspruchten Verfahren gemafl den Merkmalen 1.2 bis 1.5 nun zusatzlich
zwingend ein Leerhub vorgesehen ist, der bei jeder Bremsung tiberwunden werden
muss. Unter dem Begriff ,Leerhub“ ist im fachublichen Sinn bei einem
Bremssystem bzw. einer Bremskraftverstarkung allgemein jener Weg, Winkel oder
Hub zu verstehen, der bei Betatigung der Bremsbetatigungseinrichtung zunachst
Uberwunden  werden muss, bevor bei weiterer Betatigung der
Bremsbetéatigungseinrichtung, insbesondere des Bremspedals, in dem Arbeitsraum
des Hauptbremszylinders ein Bremsdruck aufgebaut wird, der im Anschluss an die
Radbremsen weitergeleitet werden kann. In diesem Sinn ist auch das Merkmal
1.1.7H4 auszulegen, insofern die elektromotorische Bremskraftverstarkung einen
solchen Leerhub aufweist, der bei jeder Bremsung aufgrund einer Betéatigung der
Bremsbetéatigungseinrichtung vor einem Druckaufbau im Arbeitsraum tUberwunden
werden muss. Wodurch der Leerhub bedingt wird, in welcher GréRenordnung
dieser definiert ist oder an welcher Stelle die elektromotorische
Bremskraftverstarkung hierzu baulich hergerichtet ist bzw. sich ein solcher
zwangslaufig, etwa aufgrund von Toleranzen, ergibt, lasst der Patentanspruch

jedoch offen.

PH4
PH3

PH2

e

PHY Fentrée

Figur 1a der Druckschrift NK5

Die Figur 1a der Druckschrift NK5 zeigt in einem Diagramm die Entwicklung des
Ausgangsdrucks P, also des Drucks in dem Arbeitsraum des Hauptbremszylinders
in Abhangigkeit von der Pedalkraft Fentrée. Die Entwicklung umfasst vier Phasen
PH1 bis PH4, wobei in der erste Phase Tothibe (courses mortes) aufgeholt werden

(vgl. Seite 7, Zeilen 25 bis 32). In dieser ersten Phase Ubt der Fahrer dabei eine
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Kraft Fenree auf das Pedal aus, die Uber die Steuerstange auf den Plungerkolben
(plongeur) Ubertragen wird, wobei jedoch noch kein Druck P im
Hauptbremszylinder aufgebaut wird (vgl. Seite 7, Zeilen 38 bis 40). Pedal und
Steuerstange werden somit zwar schon bewegt, eine Bewegung des Kolbens des
Hauptbremszylinders erfolgt aber noch nicht, da von diesem noch kein Druck in
dem durch diesen begrenzten Arbeitsraum aufgebaut wird. Dieses Aufholen von
Tothuben entspricht einem Uberwinden eines Leerhubs gemaR der vorstehenden
Auslegung, wobei dies bei jeder Betatigung der Bremsbetatigungseinrichtung, also

bei jeder Bremsung im Sinne des Merkmals 1.1.7"4, vollzogen werden muss.

Somit ist aus der Druckschrift NK5 auch das Merkmal 1.1.7H4 bereits vorbekannt,
so dass die Druckschrift NK5 auch das Verfahren gemafR dem Patentanspruch 1
nach Hilfsantrag 4 bis auf die Merkmale 1.2, 1.2.1, 1.3 und 1.4.1 vorwegnimmt.
Diese Merkmale vermdgen aber, wie vorstehend zum Patentanspruch 1 in der
erteilten Fassung unter Berlcksichtigung der Druckschrift NK1 dargelegt, eine

erfinderische Tatigkeit nicht zu begrinden.

5. Das dem Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 5 gegentber

dem erteilten Patentanspruch 1 nach dem Merkmal 1.5 hinzugefligte Merkmal
1.1.9"° - als gleichfalls weiteres bauliches Merkmal der elektromotorischen
Bremskraftverstarkung als Voraussetzung fir das wiederum ansonsten gegenuber
dem Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung unverandert beanspruchten
Verfahren gemall den Merkmalen 1.2 bis 1.5 - greift ebenfalls den Begriff des
.Leerhubs® auf, welchen die elektromotorische Bremskraftverstarkung umfasst.
Allerdings wird dieser im Gegensatz zu der sehr breit auszulegenden Definition des
Begriffes ,Leerhub“ in Merkmal 1.1.7%4 des Hilfsantrages 4 mit dem Merkmal

1.1.9"5 weiter eingeschrankt.

So handelt es sich bei dem in der elektromotorischen Bremskraftverstarkung nun
anspruchsgemal vorhandenen Leerhub um eine Wegdifferenz zwischen einer zur
Bremsbetatigungseinrichtung zahlenden Ubertragungseinrichtung und dem
Kolben, die sich dadurch einstellt, dass bei Nichtbetatigung eines ebenfalls zur

Bremsbetéatigungseinrichtung zahlenden Bremspedals die
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Ubertragungseinrichtung vom Kolben durch eine Feder abgehoben wird (vgl. auch
Merkmal 1.1.8H5). Zwischen der Ubertragungseinrichtung und dem Kolben ist somit
in der elektromotorischen Bremskraftverstarkung wirkend eine Feder angeordnet,
die bei nichtbetatigtem Bremspedal die Ubertragungseinrichtung von dem Kolben
um einen zuséatzlichen, als Leerhub bezeichneten Weg gegentiber dem Abstand
von Ubertragungseinrichtung und Kolben bei betatigtem und einen Bremsdruck
bewirkenden Bremspedal abhebt.

Ein solcher zwischen der Ubertragungseinrichtung und dem Kolben verorteter und
durch eine Feder bewirkter Leerhub ist aber auch dem Bremssystem zu
entnehmen, welches die Druckschrift NK5 offenbart. Die dortige
Bremsbetéatigungseinrichtung umfasst neben dem Plungerkolben 32 eine
Steuerstange 36 (tige de commande) und ein Bremspedal (pédale de frein) (vgl.
Seite 5, Zeilen 40 bis 48), wobei eine Betatigung des Bremspedals zu einer
Verschiebung der Steuerstange 36 und des Plungerkolbens 32 fuhrt. Zwischen
dem Kolben 49 und der Ubertragungseinrichtung, etwa dem Plungerkolben 32, ist
das Federelement 68 angeordnet. Dieses ist in den dargestellten Beispielen eine
vorgespannte Zylinderfeder (ressort cylindrique ... est précontraint) (vgl. Seite 6,
Zeilen 44 und 45). Aufgrund ihrer Vorspannung bewirkt diese Zylinderfeder
grundsatzlich ein Abheben der Ubertragungseinrichtung von dem Kolben, wenn
keine gegengerichtete Kraft auf die Ubertragungseinrichtung wirkt, etwa durch
Betatigung des Bremspedals. Bei Nichtbetatigung der Bremse, also bei maximal
maoglicher Entspannung der vorgespannten Feder, in der Schrift NK5 auch als
Ruhestellung (position repos) bezeichnet, wird von dem Kraftsensor 70 dabei ein
Wert detektiert, der als Referenzwert V der Steuereinrichtung dient (vgl. Seite 6,
Zeilen 45 bis 47).

Wie zum Hilfsantrag 4 erlautert, Gbt der Fahrer zu Beginn einer Bremsung bei dem
Bremssystem der Druckschrift NK5 in der Phase PH1 eine Kraft auf das
Bremspedal aus, die Uber die Steuerstange 36 auf den Plungerkolben 32
ubertragen wird, ohne dass wahrend der Uberwindung des Spiels (,rattrapage du
jeu®, vgl. Seite 7, Zeilen 38 bis 40) bereits ein Druck P im Hauptbremszylinder
aufgebaut wird. Bei der fur die Figur 1 gezeigten Ausfuhrungsform ist der Aufbau

konstruktiv so getroffen, dass im unbetétigten Zustand (,au repos”) ein dann bei
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Betatigung zunachst zu Uberwindendes Spiel bis zur mittelbaren Anlage des
Fortsatzes (,plongeur 37%), der einen vom Servomotor antreibbaren Hilfskolben 20

(,piston d’assistance®) durchdringt, am Kolben vorliegt (vgl. S. 6, Zeilen 8 und 9).

Ein solcher Druckaufbau beginnt erst mit dem Anfang der Phase PH2. Der
Druckaufbau erfolgt dann sprunghaft, da die Steuereinrichtung nach dem Aufholen
der Tothibe den Beginn der Bremsung erkennt und durch Zuschalten des
Servomotors die Bremskraft sprunghaft unterstutzt (vgl. Seite 7, Zeilen 25 bis 32).
Die Erkennung des Phasentbergangs erfolgt auf Basis der vom Kraftsensor 70
detektierten Werte und ist auf Seite 7, Zeile 42 bis Seite 8, Zeile 2 beschrieben.
Das Erkennen des Endes der Phase PH1 wird dabei dem Erkennen einer
Kraftanderung AF relativ zu dem vorbenannten Referenzwert V gleichgesetzt.
Damit die Zylinderfeder 68 jedoch eine solche Kraftanderung AF am Kraftsensor 70
bewirken kann, muss diese gegenuber ihrer Ruhestellung zuvor gestaucht werden,
da Federkraft und Federlange bei einer Zylinderfeder physikalisch voneinander
abhéangig sind. Bei Betatigung des Bremspedals erfolgt somit vor dem Druckaufbau
im Hauptzylinder und somit vor Eintritt einer Bremsungswirkung zunachst aufgrund
der Stauchung eine Verringerung des Abstands zwischen Plungerkolben 32 und
Kolben 49. Ein diesbezuglicher Leerweg muss somit Uberwunden werden. Bei
Nichtbetatigung des Bremspedals hebt die Zylinderfeder den Plungerkolben 32
dann wieder um diesen Leerweg oder auch Leerhub von dem Kolben 49 ab. Ob
dieser Leerhub hierbei auch dem gesamten Totweg des Bremssystems entspricht,
kann dahingestellt bleiben, da sich auch die hier betrachteten Merkmale nicht zum

gesamten Systemverhalten verhalten.

Damit sind aus der Druckschrift NK5 auch die Merkmale 1.1.8"6 und 1.1.9
bekannt, so dass in der Folge die Druckschrift NK5 auch das Verfahren gemali
Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 bis auf die Merkmale 1.2,1.2.1,1.3und 1.4.1
vorwegnimmt. Diese Merkmale vermdgen aber, wie vorstehend zum erteilten
Patentanspruch unter Bertcksichtigung der Druckschrift NK1 dargelegt, eine

erfinderische Tatigkeit nicht zu begrinden.
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6. Das dem Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 6 gegentber

dem erteilten Patentanspruch 1 nach dem Merkmal 1.5 hinzugefligte Merkmal
1.1.10M6 betrifft ein weiteres bauliches Merkmal der elektromotorischen
Bremskraftverstarkung. Als Voraussetzung fur das wiederum ansonsten gegenuber
dem Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung unverdndert beanspruchte
Verfahren gemafl den Merkmalen 1.2 bis 1.5 fordert das Merkmal nun zusatzlich,
dass bei einer gewinschten Druckabsenkung in dem Arbeitsraum des
Hauptbremszylinders oder in den Arbeitsrdumen des Tandem-
Hauptbremszylinders, die im Rahmen einer ABS-Regelung erfolgt, der Kolben
schnell zuriickgestellt wird. Ein Anlass dazu kann etwa bestehen, weil die an den
Radbremsen erzeugte Bremskraft reduziert werden soll. Eine solche
Druckabsenkung kann dabei im Bereich von 10 bar liegen (vgl. Absatz [0030] der
Streitpatentschrift). Uber eine Zeitspanne, die unter dem Begriff ,schnell* zu
subsumieren ist, schweigt sich das Streitpatent jedoch aus. Es Uberlasst dies dem
kundigen Fachmann, der diese unter den Aspekten der Fahrsicherheit oder dem
Komfort und dem ihm zur Verfiigung stehenden technischen Rahmenbedingungen,
etwa der Leistungsféahigkeit des Elektromotors, mit dem die Ruckstellung des
Kolbens bewirkt wird, optimiert; dies mit dem Ziel, etwa ein aufgrund einer

Bremsung blockiertes Rad mdglichst ziligig wieder zu l6sen.

Auf Seite 13, Zeile 43 bis Seite 14, Zeile 14 beschreibt die Druckschrift NK5 die
Betriebsschritte einer ABS-Regelung unter Verwendung des Elektromotors. So ist
unter anderem vorgesehen, dass die Steuereinrichtung wahrend einer
Bremsphase, wenn eine Blockiergefahr oder ein Blockieren mindestens eines
Rades erkannt wird, einen Befehl zum Druckabbau mit Hilfe des Elektromotors
erzeugt, indem der Unterstitzungskolben 20 nach hinten geschoben wird, so dass
sich die Kolben des Hauptzylinders im Hauptzylinder nach hinten bewegen und
somit der Druck im Bremskreislauf reduziert wird (vgl. hierzu auch das
Blockschaltbild der Figur 7 in NK5). Bei der Druckabsenkung fur die ABS-Regelung
wird der Kolben somit zurtickgestellt. Fachspezifisch hat diese Ruckstellung auch
schnell zu geschehen, denn nur in diesem Fall ist eine entsprechende ABS-

Regelung maoglich.
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Das zusatzliche Merkmal 1.1.10"% kann daher ausgehend von dem Gegenstand
des erteilten Patentanspruchs 1, der, wie dargelegt, ausgehend von dem Inhalt der
Druckschrift NK5 bei alternativer Ausbildung einer dort vorgesehenen Sensorik mit
Vorbild aus der Druckschrift NK1 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht,
eine erfinderische Tatigkeit ebenfalls nicht begriinden. Denn das Merkmal 1.1.10H6
ergibt sich fur den Fachmann zumindest naheliegend aus dem Inhalt der
Druckschrift NK5.

7. Der Begriff ,Druckstangenkolben* des in den Patentanspruch 1 gemal
Hilfsantrag 7 eingefligten, wiederum ein bauliches Merkmal der elektromotorischen
Bremskraftverstarkung betreffenden Merkmals 1.1.11%7 beschreibt fachublich
einen ,Kolben®, der Uber eine Druckstange mit einer Kraft beaufschlagt wird. Dies
ergibt sich etwa aus den Figuren des Streitpatents, aus denen ersichtlich ist, dass
die auf den Kolben 24 ausgelibte Kraft Gber eine Druckstange, hier den Stof3el 21,
tbertragen wird. GemaR Merkmal 1.1.1177 ist im Hauptbremszylinder oder
Tandem-Hauptbremszylinder dabei nur genau ein solcher Druckstangenkolben
gefuhrt, wobei dieser einen Arbeitsraum des Bremskraftverstarkers begrenzt. Im
Fall eines Tandem-Hauptzylinders, der zwei Kolben aufweist, ist daher ein Kolben
auf einen Druckstangenkolben festgelegt, wahren der zweite Kolben nun gerade
kein Druckstangenkolben ist. In den Figuren des Ausfuhrungsbeispiels wird der
zweite Kolben durch einen fachiblich als Schwimmkolben bezeichneten Kolben

ohne eine Druckstange gebildet.

Der in Bezug auf die vorstehende Argumentation jeweils angefuhrte Kolben 49 des
der Druckschrift NK5 entnehmbaren Bremssystems bildet zusammen mit seiner
eine Kraft auf den Kolben 49 J(bertragenden Schubstange 47 einen
Druckstangenkolben aus, der den Arbeitsraum des Bremskraftverstarkers
begrenzt. Dass der Hauptzylinder des Bremssystems dariber hinaus einen
weiteren Druckstangenkolben aufweist, ist aus der Druckschrift NK5 nicht

ersichtlich und im Ubrigen auch nicht fachiblich.

Damit sind aus der Druckschrift NK5 bis auf die Merkmale 1.2, 1.2.1,1.3und 1.4.1

alle Merkmale des Patentanspruchs 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 7
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vorbekannt. Diese Merkmale vermégen aber, wie vorstehend zum erteilten
Patentanspruch 1 unter Berlcksichtigung der Druckschrift NK1 dargelegt, eine

erfinderische Tatigkeit nicht zu begrinden.

8. Der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 8 kombiniert die Merkmale der

Hilfsantrage 4 und 5. Der Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 9 kombiniert die

Merkmale der Hilfsantrage 5 und 6. Der Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 10

kombiniert die Merkmale der Hilfsantrdge 5 und 7. Der Patentanspruch 1 gemali

Hilfsantrag 11 kombiniert die Merkmale der Hilfsantrage 6 und 7.

Besondere Synergieeffekte, die sich aus der Kombination der Merkmale der
jeweiligen Patentanspriche 1 zweier der oben abgehandelten Hilfsantrage 4 bis 7
ergeben wirden, sind weder erkennbar noch vorgetragen. Insbesondere ergibt sich
aus der jeweils beanspruchten Merkmalskombination keine abweichende

Auslegung des Begriffs ,Leerhub* in Merkmal 1.1.945,

Daher beruhen auch die Gegenstande der Patentanspriche 1 in den Fassungen
der Hilfsantrage 8 bis 11 jeweilig ausgehend von dem Inhalt der Druckschrift NK5
bei alternativer Ausbildung einer dort vorgesehenen Sensorik mit Vorbild aus der

Druckschrift NK1 auf keiner erfinderischen Téatigkeit.

In den Fassungen der Hilfsantrage 1 bis 11 vom 15. Februar 2023 hat das

Streitpatent aus diesen Grinden ebenfalls keinen Bestand.

1. Die in der mundlichen Verhandlung vom 14. Juli 2023 erstmals formulierten
Hilfsantrage, mit denen die Beklagte beantragt, ,das Patent mit den Ansprichen
der Hilfsantrdge 1 bis 11 als offener Anspruchssatz mit den unabhangigen und
nebengeordneten Ansprichen sowie den Unteransprichen in der Reihenfolge ihrer
Nummerierung dieser Hilfsantrage 1 bis 11 aufrechtzuerhalten”, sind mangels

hinreichender Bestimmtheit unzulassig.
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Wenn das Streitpatent in einer eingeschrankten Fassung verteidigt werden soll,
muissen die entsprechenden Antrage so konkret gefasst sein, dass fur das
Patentgericht klar ist, Gber welche Fassung es zu entscheiden hat (vgl. Benkard,
Patentgesetz, 12. Auflage, 2023, 8§ 82, Rdnr. 39). Hieran fehlt es bei den erstmals
in der muandlichen Verhandlung vom 14. Juli 2023 gestellten Antragen der

Beklagten.

Aus diesen Antragen ist nicht ersichtlich, welche Anspruchskombinationen in
welcher Reihenfolge dem Senat zur Prufung gestellt sind. Die Unteranspriiche 3,
4,5, 6, 7, 8 und 10 der erteilten Fassung des Streitpatents sind jeweils nicht nur
unmittelbar auf den Patentanspruch 1 rickbezogen, sondern jeweils auch auf
andere  vorhergehende  Anspriche, was eine groBe Anzahl an
Variationsmaoglichkeiten fir den Inhalt eines Unteranspruchs darstellt. Die diese
Anspruchsfassung modifizierenden Hilfsantrage 1 bis 11 umfassen ebenfalls
jeweils Anspriche, die Ruckbeziige mit dem Wortlaut ,Verfahren nach einem der
vorhergehenden Anspriche® enthalten. Auf diese Formulierung hat der Senat in

der mundlichen Verhandlung vom 14. Juli 2023 ausdricklich hingewiesen.

Damit bleibt unklar, ob vorrangig ein Unteranspruch im Ruckbezug auf den
Patentanspruch 1 verteidigt wird oder nicht. Der Formulierung ,das Patent mit den
Ansprichen der Hilfsantrage 1 bis 11 als offener Anspruchssatz mit den
unabhangigen und nebengeordneten Anspriichen sowie den Unteransprichen in
der Reihenfolge ihrer Nummerierung dieser Hilfsantrdge 1  bis 11
aufrechtzuerhalten® lasst sich nicht entnehmen, ob auf den néachsten
Unteranspruch Ubergangen werden soll, wenn sich ein Unteranspruch im
Rickbezug auf den Patentanspruch 1 nicht als rechtsbestdndig erweist. Eine
andere Moglichkeit bestinde darin, den betreffenden Unteranspruch sodann
zunachst erst in seinem Rickbezug auf weitere vorhergehende Anspriche auf
seine Patentfahigkeit zu prifen. Es steht somit nicht fest, mit welcher Préaferenz

welche Fassung des Streitpatents begehrt wird.
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Daran andert auch die in der mundlichen Verhandlung geauf3erte Auffassung der
Beklagten nichts, den Anspruchssatzen liege eine ,pradikatenlogische
Baumstruktur® zugrunde. Eine konkrete Reihenfolge bestimmter, zur Uberprifung
gestellter Antragsfassungen lasst sich den am Schluss der miundlichen
Verhandlung weiter hilfsweise gestellten Antrdgen der Beklagten objektiv nicht
entnehmen. In ihnen ist keine Baumstruktur angelegt. Auch die Pradikatenlogik

fuhrt im Rahmen der gebotenen Auslegung nicht zu einem eindeutigen Ergebnis.

Die Antragstellung der Beklagten liefe darauf hinaus, dass die Praferenz und damit
letztlich die Gestaltung des Streitpatents dem Senat Uberlassen ware. Auch wenn
dies dem tatsachlich Gewollten im Sinne des zu ermittelnden (vgl. hierzu BGH,
Urteil vom 13. September 2016 — X ZR 64/14, GRUR 2017, 57 ff., Rdnr. 27)
Begehrens der Beklagten in diesem Falle entsprechen mag, ist der Senat im
Patentnichtigkeitsverfahren nicht befugt, im Wege des ,cherry-pickings* aus einer
Vielzahl mdglicher, aber nicht konkret in bestimmter Reihenfolge zur Uberpriifung
gestellter Merkmalskombinationen nach einer mdglicherweise patentfahigen

Kombination zu suchen.

Fur das Nichtigkeitsverfahren gilt der Grundsatz der Antragsbindung, § 308 Abs. 1
Satz 1 ZPO. Auch weil der Senat die Auswirkungen von Anderungen auf mogliche
Verletzungsformen nicht Gbersehen kann, ist es nicht seine Aufgabe, anstelle des
Patentinhabers derartige Uberlegungen anzustellen, zumal dieser allein die Folgen
einer fir ihn ungeeigneten Formulierung seines Schutzbegehrens tragen muss. Die
Entscheidung darliber, welchen Inhalt das Schutzrecht letztlich haben soll, muss
demjenigen Uberlassen sein, der es wirtschaftlich nutzen will (vgl. BGH Beschluss
vom 3. November 1988 - X ZB 12/86, GRUR 1989, 103, 104 -
Verschlussvorrichtung fur Giel3pfannen). Im Rahmen der Antragstellung ist dies
allein dem Patentinhaber vorbehalten (vgl. BPatG, Urteil vom 1. Dezember 2022 -
2 Ni 4/21 (EP) verbunden mit 2 Ni 15/21 (EP), veroffentlicht in juris, Rdnr. 57 f.).
Es kann ihm nichts zugesprochen werden, was er nicht - mindestens hilfsweise —
konkret beantragt hat (val. zu vorstehender Passage
BPatG, Urteil vom 17. Januar 2007 - 4 Ni 72/05, BeckRS 2007, 11840, Rdnr. 6;
sowie Benkard PatG, 12. Auflage, § 87, Rdnr. 48).


https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=200&ge=BPATG&az=4NI7205
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Nichts Anderes gilt Ubrigens im Beschrankungsverfahren gemal 8§ 64 PatG,
welches stets einen konkreten und im Ubrigen gemaR § 64 Abs. 2 PatG schriftlich
einzureichenden Antrag des Patentinhabers voraussetzt.

Auch im Patentnichtigkeitsverfahren hat der Senat also lediglich tber konkret
bestimmte, alternative Fassungen des Streitpatents zu entscheiden (vgl. BGH,
Urteil vom 12. Dezember 2006 — X ZR 131/02 — Schussfadentransport, GRUR
2007, 309, 313; BGH, Beschluss vom 27.Juni2007, X ZB 6/05 -
Informationsibermittlungsverfahren 1I, GRUR 2007, 862; BPatG, Urteil vom
30. April 2015 — 2 Ni 41/13; BPatG, Urteil vom 29. April 2008- 3 Ni 48/06 (EU) —
lonenaustauschverfahren, GRUR 2009, 46; BPatG, Urteil vom 12. August 2021 —
2 Ni 48/20 (EP) verbunden mit 2 Ni 65/20 (EP), verdffentlicht in juris, Rdnr. 129 ff).
An einer solchen Fassung fehlt es den in der mindlichen Verhandlung erstmals

gestellten Antragen der Beklagten.

2. Gemall § 139 Abs. 1 ZPO hat das Gericht auf eine sachdienliche
Antragstellung hinzuwirken, soweit sie sich im Rahmen des Prozessbegehrens der
Partei halt (vgl. Zéller, ZPO, 34. Auflage, 2022, § 130, Rdnr. 15). Dies hat der Senat
im Hinblick auf die Formulierung der erstmals am 14. Juli 2023 gestellten
Hilfsantrdge getan. Konkrete Zweifel an der Zul&ssigkeit der zuletzt formulierten
Antragsfassungen hat auch die Klagerin gedul3ert. Es ist nicht Sache des Gerichts,
einem unzuléassigen Antrag im Wege der Hinwirkungs- und Hinweispflicht einen
zuléassigen Wortlaut und Inhalt zu geben (vgl. BGH, Urteil vom 11. Oktober 1990 —
| ZR 35/89, GRUR 1991, 254, 257).

3. Hinzu kommt, dass die am 14. Juli 2023 erstmals formulierten Hilfsantrage,
waren sie zulassig, auf die entsprechende Rige der Klagerin als - ohne geniligende
Entschuldigung - verspéatet vorgebrachtes neues Verteidigungsmittel

zurickzuweisen waren (8 83 Abs. 4 PatG).


https://www.juris.de/r3/document/KORE320652007/format/xsl/part/K?oi=nDHW5FH3Db&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE320652007/format/xsl/part/K?oi=nDHW5FH3Db&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Waren die Hilfsantrage vom 14. Juli 2023 zulassig, hatte der Klagerin Gelegenheit
gegeben werden mussen, die wesentlich geénderten, bis dato so nicht formulierten
und inhaltlich umfangreichen Antrdge (vgl. hierzu auch BPatG, Urteil vom
22. Februar 2022 — 5 Ni 26/20 -, veroffentlicht in juris) in technischer und rechtlicher
Hinsicht zu profen. Wahrend des laufenden Sitzungstags ware dies
schlechterdings unmadglich gewesen und hatte eine Vertagung erfordert (vgl. hierzu
auch BPatG, Urteil vom 24. Januar 2019 — 2 Ni 5/17 (EP); BGH, Urteil vom
13. Januar 2004 - X ZR 212/02 — Crimpwerkzeug 1), jeweils verdffentlicht in juris).

Die Beklagte hat die Verspatung auch nicht genigend entschuldigt (8 83 Abs. 4
Satz 1 Nr. 2 PatG). Bei Anlegung des gebotenen, objektiven Sorgfaltsmalistabes
hatte sie im Anschluss an den qualifizierten Hinweis vom 9. Januar 2023 binnen
gesetzter Frist ausreichend Zeit, ihre Hilfsantrage in das Verfahren einzufuhren
(vgl. hierzu auch BPatG, Urteil vom 20. Januar 2023 — 2 Ni 12/21 (EP) -,
veroffentlicht in juris).

Die Hilfsantrage vom 14. Juli 2023 stellen schlie3lich keine Reaktion auf den
Verlauf der mundlichen Verhandlung dar. Weder die Klagerin noch der Senat
haben vor der Antragstellung am 14. Juli 2023 in der mundlichen Verhandlung zur
Frage der Patentfahigkeit nebengeordneter Anspriche oder zum maéglichen

erfinderischen Gehalt einzelner Unteranspriiche ausgefihrt.

4. Aus diesen Grinden kam es bei der Prifung der Rechtsbestandigkeit des
Streitpatents nicht auf die Fassungen der am 14. Juli 2023 erstmals formulierten
Hilfsantrage an, mit dem die Beklagte beantragt, ,das Patent mit den Ansprichen
der Hilfsantrdge 1 bis 11 als offener Anspruchssatz mit den unabhangigen und
nebengeordneten Ansprichen sowie den Unteranspriichen in der Reihenfolge ihrer
Nummerierung dieser Hilfsantrage 1 bis 11 aufrechtzuerhalten®.

Das Streitpatent war somit in vollem Umfang fur nichtig zu erklaren.
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VI.

Die Kostenentscheidung beruht auf 8 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1
S. 1 ZPO.

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus 8 99 Abs. 1 PatG
i.V.m. 8709 S.1undS. 2 ZPO.

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 finf
Monaten nach Verkindung, durch einen in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollmachtigten schriftlich
oder in elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133

Karlsruhe, einzulegen.

Dr. Schnurr  Dr. Baumgart Dr. Geier Dr. Séchtig Kortge



