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15 W (pat) 345/05 Verkindet am
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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 198 53 159

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 29. April 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Feuerlein, der Richterin Schwarz-Angele, des Richters Dr. Egerer

sowie der Richterin Zettler

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Das Patent 198 53 159 wird widerrufen.

Grinde

Auf die am 18. November 1998 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche

Patent- und Markenamt das Patent 198 53 159 mit der Bezeichnung
.verfahren zur Herstellung von Reibbelagen”
erteilt. Veroffentlichungstag der Patenterteilung ist der 14. April 2005.

Die Patentanspriiche in der erteilten Fassung lauten wie folgt:



1. Verfahren zur Herstellung von Reibbelagen,
die Faserstoffe, polymeren Binder, Fillstoffe und ge-
gebenenfalls weitere Zusatzstoffe enthalten, wobei
- die Faserstoffe, der Binder und die Fiillstoffe homo-
gen durchmischt werden,

— die erhaltene Mischung zu einem Prefiling kalt ver-
dichtet wird,

—der Prefiling, dessen Héhe ein Vielfaches der Dicke
der Reibbelage betragt, durch einen Schneid- oder
Trennvorgang zu wenigstens einem Reibbelag kon-
fektioniert wird, und

- der wenigstens eine Reibbelag ausgehartet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
Zeichnet, dalt die Mischung der Faserstoffe, des Bin-
ders und der Flllstoffe trocken erfolgt.

3. Verfahren nach einem der Anspriche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dalt die erhaltene Mi-
schung in eine hohlzylindrisch ausgebildete Form ge-
fallt und darin zu einem hohlzylindrischen Prefling
kalt verdichtet wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dalb der Preliling durch kaltes Verdich-
ten der Mischung auf einen Druck von ca. 10-1000
bar gewonnen wird.

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dalt der Preliling durch kal-
tes Verdichten der Mischung bei Raumtemperatur
gewonnen wird.

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daf® der Preftling eine Fes-
tigkeit von 0,5-3 N/mm? erhalt, die auf die Art des
sich anschlielenden Schneid- cder Trennvorgangs
abgestimmt ist.



7. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dalt der Preliling zu einer
Anzahl von scheibenformigen Reibbelagen mit einer
Dicke von ca. 0,5-2 mm konfektioniert wird.

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dalb der wenigstens eine
Reibbelag in einem Ofen bei ca. 140-240°C ausge-

hartet wird.
9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-

zeichnet, dal der wenigstens eine Reibbelag in dem
Ofen fir die Dauer von ca. 45-180 min ausgehartet
wird,

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dal} der wenigstens eine
Reibbelag vor dem Ausharten auf ein Tragerelement
aufgebracht wird.

11. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dall der wenigstens eine
Reibbelag nach dem Ausharten auf ein Tragerele-
ment aufgebracht wird.

Gegen die Patenterteilung hat die H... GmbH in S...,

mit Schriftsatz vom 12. Juli 2005, eingegangen am 12. Juli 2005, Einspruch erho-
ben und beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Einsprechende grindet ihren Einspruch auf mangelnde erfinderische Téatigkeit
und stitzt ihr Vorbringen auf die bereits im Prifungsverfahren genannten Druck-
schriften

(1) DE 2932647 C2

(2) DE 4431642 Al

(3) DE 42 05 645 Al



sowie des Weiteren auf

(4) Patent Abstracts of Japan 59-133281 A.

Die Patentinhaberin hat dem Vorbringen der Einsprechenden mit Schriftsatz vom
16. Dezember 2005 widersprochen und beantragt, das Patent in vollem Umfang
aufrecht zu erhalten, hilfsweise mindliche Verhandlung anzuberaumen.

Unter anderem hat die Patentinhaberin ausgefihrt, ein namhafter Hersteller von
Reibbelagen habe bereits Verhandlungen aufgenommen, um das streitpatentge-
mal3e Verfahren benutzen zu dirfen, was letztlich die erfinderische Leistung die-

ses Verfahrens anerkenne und bestatige.

Auf die Ladung zur mundlichen Verhandlung am 29. April 2010 hat die Patentinha-
berin mit Schriftsatz vom 6. April 2010 drei Hilfsantrage gestellt. Patentanspruch 1
der Anspruchsfassungen der Hilfsantrage 1 bis 3 lauten wie folgt:

Hilfsantrag 1:

»L. Verfahren zur Herstellung von Reibbelagen, die Faserstoffe,
polymeren Binder, Fllstoffe und gegebenenfalls weitere Zusatz-
stoffe enthalten, wobei

- die Faserstoffe, der Binder und die Fullstoffe homogen durch-
mischt werden, wobei die Mischung trocken erfolgt,

- die erhaltene Mischung zu einem Pref3ling kalt verdichtet wird,
- der Preliling, dessen Hohe ein Vielfaches der Dicke der Reib-
belage betragt, durch einen Schneid- oder Trennvorgang zu
wenigstens einem Reibbelag konfektioniert wird, und

- der wenigstens eine Reibbelag ausgehértet wird."



Hilfsantrag 2:

»1. Verfahren zur Herstellung von Reibbelagen, die Faserstoffe,
polymeren Binder, Fullstoffe und gegebenenfalls weitere Zusatz-
stoffe enthalten, wobei

- die Faserstoffe, der Binder und die Fullstoffe homogen durch-
mischt werden, wobei die Mischung trocken erfolgt,

- die erhaltene Mischung zu einem Prel3ling kalt verdichtet wird,
wobei der Prel3ling durch kaltes Verdichten der Mischung bei
Raumtemperatur gewonnen wird,

- der Prel3ling, dessen Hohe ein Vielfaches der Dicke der Reib-
belage betrdgt, durch einen Schneid- oder Trennvorgang zu
wenigstens einem Reibbelag konfektioniert wird, und

- der wenigstens eine Reibbelag ausgehéartet wird."

Hilfsantrag 3:

»L. Verfahren zur Herstellung von Reibbelagen, die Faserstoffe,
polymeren Binder, Fllstoffe und gegebenenfalls weitere Zusatz-
stoffe enthalten, wobei

- die Faserstoffe, der Binder und die Fullstoffe homogen durch-
mischt werden, wobei die Mischung trocken erfolgt und der Anteil
des Binders 25-75 Gewichtsprozent betragt,

- die erhaltene Mischung zu einem Prel3ling kalt verdichtet wird,
wobei der Prel3ling durch kaltes Verdichten der Mischung bei
Raumtemperatur gewonnen wird,

- der Prel3ling, dessen Hohe ein Vielfaches der Dicke der Reib-
belage betragt, durch einen Schneid- oder Trennvorgang zu we-
nigstens einem Reibbelag konfektioniert wird, und

- der wenigstens eine Reibbelag in einem Ofen bei ca.
140 - 240 °C ausgehartet wird.”



Mit Schriftsatz vom 14. April 2010 hat die Einsprechende mitgeteilt, dass sie ihren

Einspruch gegen das Patent zuriicknimmt.

Mit Schriftsatz vom 25. April 2010 hat die Patentinhaberin um Entscheidung nach
Aktenlage gebeten, wobei die mit Schriftsatz vom 6. April 2010 eingereichten
Antrage bestehen bleiben. Auch hat sie mitgeteilt, dass sie an der mundlichen
Verhandlung nicht teilnehmen werde. Am 29. April 2010, dem Termin der mundli-
chen Verhandlung, stehe der Vertreter der Patentinhaberin telefonisch zur Verfu-
gung. Des Weiteren hat sie eine auf den Hilfsantrag 3 abgestimmte Beschreibung
zur Akte gereicht.

An der mindlichen Verhandlung hat die Patentinhaberin, wie mit Schriftsatz vom
25. April 2010 angekindigt, nicht teilgenommen.

Der Vertreter der Patentinhaberin hat schriftsatzlich den Antrag gestellt,

das Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten,

hilfsweise das Patent beschrankt aufrecht zu erhalten auf Grund-

lage der Patentanspriche 1 bis 10 gemalR Hilfsantrag 1,

hilfsweise das Patent beschrankt aufrecht zu erhalten auf Grund-

lage der Patentanspriche 1 bis 9 gemalR Hilfsantrag 2,

hilfsweise das Patent beschrankt aufrecht zu erhalten auf Grund-

lage der Patentanspriche 1 bis 8 gemalR Hilfsantrag 3,

Hilfsantrage jeweils vorgelegt mit Schriftsatz vom 6. April 2010.

Zu Hilfsantrag 3 wurde mit Schriftsatz vom 25. April 2010 eine
angepasste Beschreibung vorgelegt.



Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt

der Akten verwiesen.

Der Senat entscheidet im Einspruchsverfahren auf Grund mundlicher Verhandlung
in entsprechender Anwendung von 8 78 und § 147 (3) PatG, nachdem die Betei-
ligten Terminsantrage gestellt haben (vgl. auch BPatG 34. Senat, Mitt. 2002, 417).
Das Bundespatentgericht bleibt auch nach Wegfall des § 147 Abs. 3 PatG fur die
Entscheidung lber die Einspriiche zustandig, die in der Zeit vom 1. Januar 2002
bis zum 30. Juni 2006 eingelegt worden sind. Es bestehen weder Zweifel an der
Verfassungsmalfigkeit des § 147 Abs. 3 PatG (BGH GRUR 2007, 859 - Informa-
tionstibermittlungsverfahren 1), noch berthrt die Aufhebung der Bestimmung ihre
Geltung fur alle bereits tatbestandlich erfassten Falle (BPatG 19 W (pat) 344/04
und 23 W (pat) 313/03). Nach dem allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsatz
der perpetuatio fori (8 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO) besteht eine einmal begrindete
gerichtliche Zustandigkeit vielmehr fort, solange der Gesetzgeber nichts anderes
bestimmt hat (BGH GRUR 2007, 862 - Informationstibermittlungsverfahren ll,
bestatigt durch: BGH GRUR 2009, 184 - Ventilsteuerung).

Nach Ricknahme des Einspruchs endet die Verfahrensbeteiligung der Einspre-
chenden, das Einspruchsverfahren wird gemaR § 61 (1) 2 PatG von Amts wegen
ohne die Einsprechende fortgesetzt. Das Patentgericht erforscht dabei den Sach-
verhalt innerhalb der gestellten Sachantrdge von Amts wegen und ist dabei nicht

an das Vorbringen der Beteiligten gebunden (8§ 87 (1) PatG).



Der rechtzeitig und formgerecht eingelegte Einspruch gentigte den Erfordernissen
des 8 59 Abs. 1 PatG und war zulassig. Denn es sind innerhalb der Einspruchsfrist
die den Einspruch nach § 21 Abs. 1 PatG rechtfertigenden Tatsachen im Einzel-
nen dargelegt worden, so dass die Patentinhaberin und der Senat daraus ab-
schlieBende Folgerungen fur das Vorliegen oder Nichtvorliegen der geltend
gemachten Widerrufsgriinde, hier die angegriffene erfinderische Tatigkeit, ohne
eigene Ermittlungen ziehen konnten (8§ 59 Abs. 1 PatG).

Das ohne die Einsprechende fortzusetzende Verfahren fiihrt zum Widerruf des
Patents.

1. Das Streitpatent betrifft in der nach Hauptantrag verteidigten erteilten Fas-

sung gemal Patentanspruch 1 ein

1) Verfahren zur Herstellung von Reibbelagen
enthaltend
1.1) Faserstoffe
1.2) polymeren Binder
1.3) Fullstoffe

1.4) ggf. weitere Zusatzstoffe,

2) Faserstoffe, Binder und Fullstoffe werden homogen gemischt,
3) Kaltverdichtung der (homogenen) Mischung zu einem Pressling (Kaltver-
pressen),

3.1) dessen Hohe ein Vielfaches der Dicke der Reibbelage betragt,
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4) der Pressling wird durch einen Schneid- oder Trennvorgang zu wenigs-

tens einem Reibbelag konfektioniert,

5) Aushéarten des wenigstens einen Reibbelags.

Gemal den Hilfsantragen 1 bis 3 kommen als weitere Merkmale aus den Unteran-

spruchen der erteilten Fassung bzw. aus der Beschreibung des Streitpatents hinzu

2.1) die Mischung erfolgt trocken

2.2) der Anteil des Binders betragt 25-75 Gewichtsprozent

3.2) Kaltverdichten bei Raumtemperatur

5.1) Ausharten in einem Ofen bei ca. 140 bis 240 °C.

2. Das Verfahren gemaR Patentanspruch 1 hat im Erteilungsverfahren gegen-
Uber den ursprunglichen Unterlagen eine unzulassige Anderung erfahren und
zwar insofern, als das Merkmal 3.1, wonach die H6he des vorverdichteten Press-
ling ein Vielfaches der Dicke der Reibbelage betragt, ursprtinglich lediglich auf die
im ldealfall ein Vielfaches der vorgesehenen Dicke der scheibenféormigen Reibbe-
lage betragende Hohe eines Hohlzylinders bezogen ist (vgl. DE 198 53 159 Al
Sp. 2 Z. 35 bis 45) und deshalb urspriinglich ausschlief3lich im Zusammenhang
mit der Form eines Hohlzylinders offenbart war. Zur Beseitigung dieses Offenba-

rungsmangels musste deshalb in einen formal zuldssigen Anspruch 1 auch das

Merkmal des Anspruchs 3 der urspringlichen bzw. der erteilten Fassung aufge-
nommen werden. Entsprechendes gilt fir die im Zuge des Erteilungsverfahrens
vorgenommene betreffende Anderung in der Beschreibung des Streitpatents (vg|.
DE 198 53 159 B4 re. Sp. Abs. [0010]).
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Eine diesbezlgliche Mitteilung an die Patentinhaberin vor der Entscheidung Uber
den Einspruch ertbrigte sich jedoch, da das Streitpatent auch nach Beseitigung
dieses Formal- bzw. Offenbarungsmangels wegen fehlender Patentfahigkeit - wie
nachfolgend ausgefuhrt - nicht aufrechtzuerhalten war.

3. Bereits bezlglich der von der Einsprechenden nicht angegriffenen Neuheit
des anspruchsgemal3en Verfahrens in der erteilten Fassung bestehen erhebliche
Bedenken und zwar insofern, als im Hinblick auf die Passi ,zu wenigstens einem
Reibbelag konfektioniert* sowie ,der wenigstens eine Reibbelag wird ausgehértet"
(vgl. Merkmale 4 und 5) auch bereits das blo3e Konfektionieren durch Nachbear-
beitung des Vorpresslings zu einem einzigen Reibbelag unter das beanspruchte
Verfahren fallt und damit bereits solche Verfahren des Standes der Technik neu-
heitsschadlich entgegenstehen, in denen nur ein vorverdichteter Reibbelag zu-
nachst durch beispielsweise Schleifen nachbearbeitet oder durch weiteres Nach-

verdichten in seiner Hohe reduziert wird.

So ist aus der Druckschrift DE 44 31 642 Al (2) ein Verfahren zur Herstellung von
Reibbelagen (Merkmal 1) enthaltend die Bestandteile/Ausgangsstoffe der Merk-

male 1.1 bis 1.4 bekannt (vgl. (2) z. B. Zusammenfassung i. V. m. Sp. 2 Z. 37 ff.),
das - neben diesen stofflichen Vorgaben - unter anderem explizit auch die Verfah-
rensschritte der Merkmale 2, 3 und 5 aufweist (vgl. (2) z. B. Sp. 4 Z. 21 bis 37),
wobei auch das Ausharten gemafl Merkmal 5 des Streitpatents sowohl eine Hitze-
bzw. Warmebehandlung als auch ein (Nach)Pressen umfasst bzw. solche Be-
handlungen nicht ausschliel3t.

Was die Hohenangabe gemafl Merkmal 3.1 anbelangt, so ist darin der Begriff
,Vielfaches" unter Bezugnahme auf den Passus ,zu wenigstens einem Reibbelag”
des Merkmals 4 auch als das etwa 1,1- bis 2 fache auszulegen und vermag des-
halb das streitpatentgemalf3e Verfahren nicht von dem Verfahren gemaf (2) abzu-
grenzen (vgl. (2) Sp. 4 Z. 34 bis 37: weitere Verdichtung und damit Hohenreduk-
tion). Zudem beinhaltet die Lehre der Druckschrift (2) gemaR Anspruch 12 i. V. m.
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Anspruch 9 (vgl. (2) Sp. 11 und 12) auch das Abschleifen des Vorpresslings auf
einer Seite und damit ein Konfektionieren entsprechend dem Merkmal 4 vor einem
Aushéartevorgang gemald Merkmal 5. Da ein Schleifverfahren gemafR Druck-
schrift (2) eine Ausfiuihrungsform eines Trennverfahrens zur Konfektionierung des
Vorpresslings darstellt und damit unter das Merkmal 4 gemal3 Patentanspruch 1 in
der erteilten Fassung zu subsumieren ist, ist eine Abgrenzung des streitpatentge-

maRen Verfahrens der Lehre von (2) nicht gegeben.

Eine entsprechende Bewertung der Lehre der Druckschrift DE 42 05 645 Al (3),

aus der die Herstellung eines Reibbelags (Merkmal 1) enthaltend Faserstoffe,

polymeren Binder, Fullstoffe und weitere Zusatzstoffe (Merkmale 1.1 bis 1.4)
durch Intensivmischen und damit homogenes Mischen (Merkmal 2), kaltes Vorver-
dichten (Merkmal 3) sowie - entsprechend der Ausfuhrungsform gemald An-
spruch 10 des Streitpatents - einer erst nach Aufbringen des Reibbelags auf den
Trager im Ofen stattfindenden Nachhartung der zu Bremsbeldgen geformten
Presslinge (vgl. z. B. (3) S. 3 Beisp. 1) hervorgeht, stellt ebenfalls bereits die Neu-
heit des streitpatentgemafen Verfahrens demgegentber in Frage. Denn ein nach
dem Kaltverdichten erfolgendes Heil3verpressen (vgl. (3), z. B. S. 3 Z. 16), das als
zusatzlicher Verfahrensschritt auch von dem Wortlaut des streitpatentgemalen
Verfahrens nicht ausgeschlossen ist, fihrt zwangslaufig zu einer mehr oder min-
der grof3en Hohenreduktion. Da gemaf (3) vor dem Ausharten zudem ein maf3hal-
tiges Schleifen (vgl. (3) z. B. S. 3 Z. 17) und damit auch ein Trennverfahren bzw.
Trennvorgang gemal Merkmal 4 stattfindet, lasst sich die Lehre gemal3 (3) auch
auf die streitpatentgemal3e Lehre im Falle einer Konfektionierung zu nur einem

Reibbelag lesen.

Die Frage der Neuheit kann jedoch letztlich dahinstehen, da das streitpatentge-
malRe Verfahren sowohl in der erteilten Fassung als auch in der Fassung der Hilfs-

antrage 1 bis 3 jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit beruht.
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4. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tétigkeit ist von der Aufgabe auszuge-

hen, die darin besteht, ausgehend von dem in der Beschreibungseinleitung des
Streitpatents beschriebenen Stand der Technik ein Verfahren zur Herstellung von
Reibbelagen bereitzustellen, wobei die Herstellung umweltschonend sowie mit
kurzen Herstellungszeiten erfolgen soll und damit kostengunstig ausfihrbar ist
(vgl. DE 198 53 159 B4 S. 2 [0009]).

Die Losung dieser Aufgabe durch ein Verfahren zur Herstellung von Reibbelagen
mit den Merkmalen gemal3 Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung, aber auch
in den gemal den Hilfsantrdgen 1 bis 3 verteidigten Fassungen, war indessen fur
den Fachmann ausgehend von der Lehre der Druckschriften (2) und/oder (3) in
Verbindung mit der Lehre der Druckschrift (4) naheliegend.

Wegen der merkmalsbezogenen Wiedergabe des Inhalts der Druckschriften (2)
und (3) wird vollumfanglich auf die vorstehenden Ausfihrungen unter Punkt 3 ver-
wiesen.

Der mit der Herstellung von Reibbeldgen befasste und vertraute Fachmann erhélt
nun aus der Druckschrift Patent Abstracts of Japan 59-133281 A (4), die ein Ver-

fahren zur Herstellung von Reibbelagen enthaltend Faserstoffe, polymeren Binder,
beispielsweise Phenolharzbinder, und Fullstoffe und gegebenenfalls weitere Zu-
schlagstoffe und damit ein gattungsgleiches Verfahren betrifft, selbstverstandlich
die Information, dass es maglich ist, aus einem zylindrischen, mit Phenolharzbin-
der versehenen Formteil auch bereits vor dem Aushéartungsschritt zahlreiche
Scheiben geeigneter Dicke zu schneiden zwecks nachfolgender Endfertigung ent-
sprechender, wie im Fall des Anspruchs 10 des Streitpatents ebenfalls bereits vor
dem Ausharteschritt auf Tragerelemente aufgebrachter Reibbelage. Die Lehre der
Druckschrift (4) zeigt ihm deshalb die Moéglichkeit auf, abweichend von (2) und/
oder (3), wonach ein zylindrisches Formteil in einer lediglich flr die Konfektionie-
rung nur eines Reibbelags ausreichenden Dimension hergestellt wird, einen vor-
verdichteten zylinderférmigen Pressling herzustellen, aus dem nicht nur ein einzi-

ger sondern gleich mehrere Reibbeldge durch blof3en Schneidvorgang gefertigt
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werden kdnnen. Nicht zuletzt insbesondere unter der Zielvorgabe kurzer Herstel-
lungszeiten sowie kostenglinstiger Ausfiihrung war die Ubertragung dieses Prin-
zips auf die aus (2) und/oder (3) bekannten Arbeitsverfahren naheliegend und
auch die Planung und Durchfiihrung der hierzu notwendigen Anpassungen des
betreffenden Verfahrensablaufs, beispielsweise hinsichtlich der Dimensionierung
und der apparativen Ausgestaltung, erforderte vom Fachmann kein erfinderisches

Zutun.

Ein Verfahren zur Herstellung von Reibbelagen gemalRd Patentanspruch 1 in der

erteilten Fassung (Hauptantraq) ist deshalb mangels erfinderischer Tatigkeit nicht

patentfahig.

Nicht gewéhrbar mangels erfinderischer Téatigkeit sind jedoch auch die Patentan-

spruche 1 in den Fassungen der Hilfsantrage 1 bis 3.

In den Anspruch 1 in der nach Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung wurde das Merk-
mal des Anspruchs 2 der erteilten Fassung aufgenommen.

Diese Anderung kann die Patentfahigkeit nicht begriinden und damit nicht zur Auf-
rechterhaltung des Patents in eingeschrankter Form fuhren. Denn die Moglichkeit
bzw. die Anregung zur homogenen Vermischung der Faserstoffe, des Binders und
der Fill- bzw. Zusatzstoffe, wobei die Mischung in trockener Form erfolgt, ergibt
sich bereits zwanglos aus dem gattungsgeméafRen Stand der Technik (vgl. z. B. (1)
Sp. 3 Z. 38 bis 48, insbes. Z. 43, 44; (2) Sp. 4 Z. 21 bis 37, insbes. Z. 28, 29,
i.V.m.Sp.4Z.4bis 13; (3) z. B. S. 2 Z. 34 bis 35).

Was Anspruch 1 in der Fassung gemal} Hilfsantrag 2 anbelangt, in dem zusétzlich
zu dem Merkmal des Anspruchs 2 der erteilten Fassung noch das Merkmal des
Anspruchs 5 der erteilten Fassung aufgenommen ist, so vermag auch diese wei-
tergehende Einschrénkung die Patentfahigkeit nicht zu begriinden. Denn ein kal-
tes (Vor)Verdichten der Mischung zum (Vor)Pressling bei Raumtemperatur ergibt

sich ebenfalls bereits unmittelbar aus dem Stand der Technik (vgl. z. B. (1) Sp. 3
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Z.46 bis 48 i. V. m. Sp. 11 Anspr. 1 i. V. m. den weiteren Anspr.; (3) S. 2 Z. 50 bis
52).

Schlie3lich fuhrt auch das gemal} Hilfsantrag 3 gegenuber Hilfsantrag 2 zusatzlich
aufgenommene Merkmal des Anspruchs 8 der erteilten Fassung sowie das aus
der urspriinglichen Beschreibung zusatzlich aufgenommene Merkmal eines Bin-
deranteils von 25 bis 75 Gew.% (vgl. OS Sp. 3 Z. 16; PS S. 3 re. Sp. [0016]) nicht
zu einem gewahrbaren Verfahrensanspruch. Denn eine Aushartung des (vor)ge-
formten Reibbelags in einem Ofen bei ca. 140 bis 240 Grad Celsius dem auf vor-
liegenden Fachgebiet tatigen Fachmann bereits hinlanglich bekannt ist (vgl. z. B.
(2) Sp. 6 Z. 2 bis 4) und dartber hinaus im Bereich des Ublichen Vorgehens liegt
(vgl. hierzu (1) Sp. 3 Z. 48 bis 58). Entsprechendes gilt fir den Anteil des Binde-
mittels (vgl. z. B. (2) Sp. 2 Z. 47 bis 49).

Die Unteranspriche der Anspruchsfassungen der jeweiligen Antrage fallen mit
dem Patentanspruch 1, auf den sie rickbezogen sind, ohne dass es einer Prifung
und Begrindung dahin bedarf, ob diese etwas Schutzfahiges enthalten, da die
Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des Patents erkennbar nur im Umfang des
Anspruchssatzes der demnach verteidigten Fassungen begehrt und Entscheidung
nach Aktenlage beantragt hat (BGH GRUR 2007, 862 - Informationsibermittlungs-
verfahren II; BGH, GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerét).

F. Feuerlein Schwarz-Angele Egerer Zettler

Fa



