BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkiindet am
27. Februar 2014

7 Ni 1/14 (EP)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

BPatG 253
08.05



betreffend das européische Patent 1 523 598
(DE 503 08 548)

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundes-
patentgerichts auf Grund der mindlichen Verhandlung vom 27. Februar 2014 unter
Mitwirkung der Richterin Puschel als Vorsitzende, der Richter Dipl.-Ing. Hildebrandt
und Dipl.-Ing. Kuest, der Richterin Kortge sowie des Richters Dipl.-Ing. Univ. Richter

fur Recht erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

II.  Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klagerinnen.

lll. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in

Hohe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig

vollstreckbar.



Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung fir die Bundesre-
publik Deutschland erteilten européaischen Patents 1 523 598 (Streitpatent), das
am 18. Juli 2003 unter Inanspruchnahme der Prioritat der internationalen Anmel-
dung WOPCT/EP02/08087 vom 19. Juli 2002 angemeldet worden ist und vom
Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 503 08 548 geflhrt wird.
Das in der Verfahrenssprache Deutsch verdffentlichte Streitpatent betrifft ein
,Gleitlager fur das Bauwesen und Werkstoff hierfur® und umfasst 19 Patentan-
spriche, die alle mit der vorliegenden Klage angegriffen sind. Patentanspruch 1
mit darauf rickbezogenen Unteransprichen 2 bis 8 schutzt die Verwendung der
Polyethylen-Verbindung UHMWPE als Gleitwerkstoff in Form einer Gleitscheibe,
Patentanspruch 9 mit darauf rickbezogenen Unteranspriichen 10 bis 15 schutzt
ein Gleitlager und Patentanspruch 16 mit darauf riickbezogenen Unteranspri-
chen 17 bis 19 einen Gleitwerkstoff in Form einer Gleitscheibe zur Verwendung in
einem Gleitlager nach Ansprichen 9 bis 15. Die Patentanspriiche 1, 9 und 16
lauten gemalf} der Patentschrift EP 1 523 598 B1 wie folgt:

1. Verwendung von UHMWPE (Ultra High Molecular Weight
PolyEthylene) welches in Eignungsversuchen die Reibwerte ge-
maf EN 1337-2.2000 erfullt, wobei wenigstens im Hinblick auf die
Flachenpressung, den Gleitweg und/oder die Gleitgeschwindigkeit
ein Wert verwendet wird, der gro3er als der entsprechende nach
EN 1337-2.2000 festgelegte und gepriufte Normenwert ist, ndmlich
hinsichtlich der Flachenpressung grél3er als 30 MPa, hinsichtlich
dem Gleitweg grofRer als 10242 m und hinsichtlich der Gleitge-
schwindigkeit gré3er als 2 mm/s, wobei das UHMWPE als Gleit-
werkstoff in Form einer Gleitscheibe in Lagern im Bauwesen,
namlich solchen gemal? EN 1337-1.2000 wie etwa Briickengleitla-

gern verwendet wird.



9. Gleitlager, vorzugsweise fur Briucken von Hochgeschwindig-

keitsstrecken, dadurch gekennzeichnet, dass das im Gleitlager als
Gleitwerkstoff UHMWPE (Ultra High Molecular Weight PolyEthyl-

ene) wie in einem der vorhergehenden Anspriiche verwendet wird.

16. Gleitwerkstoff in Form einer Gleitscheibe zur Verwendung in

einem Gleitlager nach einem der Anspriche 9 bis 15, aus
UHMWPE, dadurch gekennzeichnet, dass der Oberflachenbereich

mit Silikonfett modifiziert ist.

Wegen des Wortlauts der weiter angegriffenen, unmittelbar oder mittelbar auf die

Patentanspriiche 1, 9 und 16 riickbezogenen Unteranspriche 2 bis 8, 10 bis 15
und 17 bis 19 wird auf die Streitpatentschrift EP 1 523 598 B1 Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage machen die Klagerinnen die Nichtigkeitsgriinde der

fehlenden Patentfahigkeit und unzureichenden Offenbarung geltend, im Verlauf

des Nichtigkeitsverfahrens mit Schriftsatz vom 22. August 2013 dariiber hinaus

den Nichtigkeitsgrund der unzulassigen Erweiterung.

Sie berufen sich auf folgenden Stand der Technik:

Ni 1

Ni 3
Ni 5/1
Ni 5/2
Ni 6

DIN EN 1337-2:2000 Norm fur Lager im Bauwesen, Teil 2:
Gleitteile;

GB 2 359 345 A;

JP 09/095 543 (im Folgenden ,JP'543%);

Englische Ubersetzung der JP'543;

J. T. Baker et al., ,Development of Modified Sliding Elements
for the Spherical Bearings of the Bridge over the Rhine near
Hagestein", 5th World Congress on Joints, Bearings and Seis-
mic Systems for Concrete Structures, Rom 7. bis
11. Oktober 2001,



Ni 7 Auszug aus ,Ullmanns Encyklopadie der Technischen Chemie®,
Band 19, 4. Auflage, Verlag Chemie, 1980;
Ni 13 DIN EN 1337-1: Februar 2001, Lager im Bauwesen, Teil 1:

Allgemeine Regelungen;

zudem legen sie mit Anlage Ni 2 einen Ausdruck aus dem Internet, Wikipedia-En-
zyklopadie mit dem Titel ,Polyethylen®, vor, welche das Fachwissen des Fach-

manns in diesem Werkstoffgebiet belegen soll.

In der mundlichen Verhandlung berufen sich die Klagerinnen daruber hinaus auf das

Dokument

Report No. GPG 3006/D248 Issue No.2, “Short and long term
tests to determine the friction and wear characteristics of alterna-
tive sliding materials for use in structural bearings”, November
1998,

das die Beklagte bezuglich des Erteilungsverfahrens des Streitpatents in Auszi-
gen als Anlage A zur Anlage GSKH-25 (= Niederschrift Gber die mindliche Ver-
handlung vom 26. April 2007 vor der Prifungsabteilung) eingereicht hat.

Die Klagerinnen halten entgegen der Auffassung der Beklagten die Klage fir zu-
lassig und sind der Auffassung, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des
Streitpatents sei gegeniber dem in Anlage A zur GSKH-25 enthaltenen Report,
der von der Anmelderin der Ni 3 (Federal Mogul) stamme und auch in Ni 6 unter
,References” genannt sei, nicht neu, aber jedenfalls durch diesen nahe gelegt.
Ebenfalls nahegelegt sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpa-
tents durch die Ni 3 oder die Ni 5, jeweils in Verbindung mit dem Fachwissen, oder
durch eine Kombination von Ni 3 mit Ni 6. Hinsichtlich des Nichtigkeitsgrundes der
unzureichenden Offenbarung machen die Klagerinnen geltend, das Streitpatent
beschranke sich darauf, den Gegenstand des Patentanspruchs 1 mit Hilfe einer
gewinschten Leistungscharakteristik des Gleitwerkstoffs (namlich der Reibwerte)



unter gewissen Prifbedingungen zu definieren, ohne zu erldutern, auf welche
Weise das fragliche Polyethylen hergestellt bzw. ausgewahlt werden solle, um
diese besondere Leistungscharakteristik zu erfullen. Die hierzu erforderlichen Ver-
suche, aus der Vielzahl von Stoffen den richtigen auszuwahlen, Uberstiegen das
Ubliche Mal3. Im Streitpatent fehle auch eine Aussage dartber, ob die Versuche
mit Schmiermitteln durchzufuhren seien. Der nachtraglich geltend gemachte Nich-
tigkeitsgrund der unzulassigen Erweiterung sei innerhalb der Frist geltend ge-
macht worden, die im gerichtlichen Hinweis vom 10. Juli 2013 gesetzt worden sei,
und als sachdienliche und damit zuladssige Klageanderung anzusehen. Patentan-
spruch 1 des Streitpatents sei in mehrerer Hinsicht gegenuber der urspringlichen
Offenbarung (WO 2004/009908 A1, eingereicht als Ni 11) unzulassig erweitert,
namlich hinsichtlich des Merkmals 1.2 (s. die Merkmalsgliederung unter 1.2 der
Entscheidungsgrinde) aufgrund der Aufnahme des Begriffs ,Reibwerte®, hinsicht-
lich des Merkmals 1.3 aufgrund der Aufnahme von Zahlenwerten fur Flachenpres-
sung, Gleitweg und Gleitgeschwindigkeit aus der EN 1337 Teil 2 sowie hinsichtlich
des Merkmals 1.5 durch die Bezugnahme auf die EN 1337 Teil 1. Eine unzulds-
sige Erweiterung sehen die Klagerinnen dartber hinaus im Patentanspruch 2
durch die Aufnahme des Zahlenwerts 60 MPa, sowie in den Patentansprichen 4
bis 6.

Die Klagerinnen beantragen sinngemals,

das europdische Patent 1 523 598 mit Wirkung fur das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang samtlicher Pa-

tentanspriche fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage als unzuldssig, jedenfalls als unbegriindet abzuweisen

sowie die Klagednderung gemald 8 263 ZPO als unzulassig zu

verwerfen.



Die Beklagte tritt den Ausfiihrungen der Klagerinnen in allen Punkten entgegen
und halt keinen der Nichtigkeitsgrinde fur gegeben. Sie ist der Auffassung, dass
die Klage bereits unzuldssig sei. Unter Darlegung der bisherigen Auseinanderset-
zungen um den italienischen Teil des européischen Streitpatents sowie der Vor-
gange im Erteilungsverfahren einer parallelen Anmeldung in Japan meint die Be-
klagte, die Klagerinnen, die im Inland weder eine Niederlassung hétten noch dort
in den Markt eingetreten seien, hétten kein erkennbares Interesse an der Ver-
nichtung des deutschen Teils des europaischen Streitpatents. lhnen gehe es nur
darum, die Beklagte wirtschaftlich und personell unter Druck zu setzen. Der nach-
traglich geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der unzulassigen Erweiterung sei
auch nicht als sachdienlich anzusehen. Bei der Beurteilung der Sachdienlichkeit
sei zu berucksichtigen, ob der weitere Nichtigkeitsgrund mit neuem Sachvortrag
begriindet werde. Dieser Nichtigkeitsgrund bewirke zudem eine erhebliche Veran-
derung des Streitgegenstands und eine erhebliche VergroRerung der Sachver-
haltsaufklarung, was nur zu einer Verschleppung des Verfahrens fuhre. Das Pat-
entnichtigkeitsverfahren sei aber mit dem Ziel der Straffung der einzelnen Verfah-

ren novelliert worden, unter Inkaufnahme neuer Klagen.

Durch Beschluss vom 28. Marz 2013 ist in Italien bezuglich der Klagerin zu 1.), der
A... S.p.A., das ,concordato preventivo“-Verfahren erdffnet worden (vgl. hierzu

die von der Beklagten mit Schriftsatz vom 14. Juni 2013 eingereichten Anlagen
GSKH-15 und GSKH-16). Die Beklagte sieht hierdurch das Nichtigkeitsverfahren
gemal 8§ 240 ZPO als unterbrochen an, wobei sie wegen der engen wirtschatftli-
chen, rechtlichen und persoénlichen Verbundenheit der Klagerinnen (vgl. hierzu die
von ihr mit Schriftsatz vom 5. September 2013 eingereichten Anlagen GSKH-20
bis GSKH-23) anregt, das Verfahren nicht zu trennen, sondern insgesamt zu un-

terbrechen.

Die Klagerinnen halten das Nichtigkeitsverfahren nicht aufgrund der Eréffnung des
,concordato preventivo“-Verfahrens fiir unterbrochen, da hierdurch keine Ande-
rung in der Person des Verfugungsbevoliméchtigten eintrete (unter Hinweis auf



Art. 167.1 des italienischen Konkursgesetzes); hilfsweise hat die Klagerin zu 1.)
mit Schriftsatz vom 5. Juli 2013 die Aufnahme des Verfahrens erklart (Bl. 142 der
Gerichtsakte).

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 10. Juli 2013 einen gerichtlichen
Hinweis gemal 8 83 Abs. 1 PatG zukommen lassen und zu der dortigen vorlaufi-
gen Einschatzung der Rechtslage eine AuRerungsfrist bis zum 22. August 2013
sowie eine Frist fur eventuelle Gegenaul3erungen bis zum 20. September 2013
gesetzt. Weitere gerichtliche Hinweise erfolgten mit Schreiben vom
19. August 2013 und 14. Februar 2014. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf das
Protokoll der mundlichen Verhandlung sowie auf die Schriftsatze der Parteien mit

samtlichen Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgrinde

Die Klage ist zwar zulassig, jedoch in der Sache ohne Erfolg. Der Senat hat nicht
die Uberzeugung gewinnen konnen, dass die geltend gemachten Nichtigkeits-
grinde der mangelnden Patentfahigkeit, der unzureichenden Offenbarung oder
der unzulassigen Erweiterung (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 IntPatUG, Art. 138
Abs. 1 lit. a EPU i. V. m. Art. 54, 56 EPU, Art. 138 Abs. 1 lit. b und ¢ EPU) gege-
ben sind. Das Streitpatent hat in seiner erteilten Fassung Bestand.

1. Dass fur die Klagerin zu 1.) in Italien ein ,concordato preventivo“-Verfahren
anhangig ist, steht einer Sachentscheidung nicht entgegen. Denn der Rechtsstreit
ist hierdurch nicht gemanR 88 99 Abs. 1 PatG, 240 ZPO i. V. m. Art. 15 EUInsVO

unterbrochen.



a) Grundsatzlich ist zwar die Eroffnung des Insolvenzverfahrens uber das
Vermogen des Nichtigkeitsklagers geeignet, das Nichtigkeitsverfahren jedenfalls
dann zu unterbrechen, wenn dieser Gewerbetreibender ist und die Nichtigkeits-
klage mit Rucksicht auf den Gewerbebetrieb erhoben wurde (vgl. BGH GRUR
1995, 394 — Aufreil3deckel). Letzteres ist hier angesichts der vorgetragenen Strei-
tigkeiten zwischen den Parteien Uber das Streitpatent, wenn auch bislang nur be-
zuglich des italienischen Teil des Streitpatents, ohne weiteres anzunehmen. Die
Einleitung des ,concordato preventivo“-Verfahrens fihrt jedoch nicht wie die Eroff-
nung eines inlandischen Insolvenzverfahrens zur Unterbrechung nach § 240 ZPO
(a. A.: BPatG, Urt. v. 10. Juli 2013 — 4 Ni 8/11 (EP) = BeckRS 2013, 12865 =
GRUR 2014, 104 (Leitsatz)).

Das nach italienischem Insolvenzrecht vor der Insolvenzeréffnung liegende freiwil-
lige Vergleichsverfahren (concordato preventivo) Uber das Vermdgen der Klagerin
zu 1.) gilt nach Art. 2 a) Anhang A EUInsVO grundsatzlich als Insolvenzverfahren
im Sinne von Art. 1 Abs. 1 EUInsVO. Art. 15 EUInsVO sieht aber vor, dass fur die
Wirkungen des Insolvenzverfahrens auf einen anhangigen Rechtsstreit Gber einen
Gegenstand oder ein Recht der Masse ausschliel3lich das Recht des Mitglied-
staats gilt, in dem der Rechtsstreit anhangig ist. Hierbei handelt es sich um eine
Sachnormverweisung auf das Recht der lex fori processus. GemalR} Art. 15
EUInsVO ist daher die Wirkung ausléandischer Insolvenzverfahren auf anhangige
Rechtstreitigkeiten nach § 240 ZPO zu bestimmen.

Eine Verfahrensunterbrechung tritt nach § 240 ZPO aber nur dann ein, wenn das
Insolvenzverfahren durch einen formellen Eréffnungsbeschluss erdffnet wurde
(8 240 Satz 1 ZPO) oder (im Insolvenzertffnungsverfahren) bereits die Verwal-
tungs- und Verfigungsbefugnis auf den vorlaufigen Insolvenzverwalter Utberge-
gangen ist (8 240 Satz 2 ZPO). Denn 8§ 240 ZPO soll dem Wechsel der Prozess-
fuhrungsbefugnis Rechnung tragen, wenn mit der Eréffnung des Insolvenzverfah-
rens die Verwaltungs- und Verfiigungsbefugnis des Schuldners auf den Insolvenz-
verwalter Ubergeht, damit letzterer ausreichend Bedenkzeit hat, Gber die Fortflh-

rung des Prozesses zu entscheiden. Sieht das auslandische Insolvenzrecht daher
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lediglich einen Zustimmungsvorbehalt zugunsten des vorlaufigen Verwalters vor,
so liegt zwar eine Verfahrensertffnung nach der EUInsVO vor. Das in Deutsch-
land anhangige Verfahren wird jedoch gemall dem anwendbaren § 240 ZPO erst
unterbrochen, wenn auch die Verfugungsbefugnis auf den vorlaufigen Insolvenz-
verwalter Ubergegangen ist oder das Insolvenzverfahren durch formellen Eroff-
nungsbeschluss erodffnet wurde (vgl. OLG Minchen NJW-RR 2013, 314 f., Miun-
chener Kommentar zur InsO, 2. Auflage 2008, Art. 15 EUInsVO Rdn. 13). Solange
der Schuldner die Verfugungsbefugnis behélt oder das Insolvenzverfahren noch
nicht formell eréffnet wurde, findet keine Verfahrensunterbrechung statt. So liegt
der Fall hier.

Das concordato preventivo (Art. 160 — 186 des italienischen Konkursgesetzes) ist
ein ,praventives® Verfahren, mit dem die Insolvenz abgewendet werden soll. In
diesem Vergleichsverfahren schlagt der Schuldner seinen Glaubigern einen Um-
schuldungsplan vor, der vom Gericht am Sitz des Unternehmens gepruft wird. Das
Gericht kann das Vergleichsverfahren zulassen oder den Antrag abweisen und
das Konkurs- bzw. Insolvenzverfahren ertffnen. Wird das Vergleichsverfahren
zugelassen, darf der Schuldner weiter Gber das Vermdgen des Unternehmens
verfigen und die Geschafte weiter fuhren (Art. 167 Abs. 1 des italienischen Kon-
kursgesetzes; http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_ita_de.htm; s.
auch BPatG, Urt. v. 10. Juli 2013, - 4 Ni 8/11 (EP)). Dieses Verfahren entspricht
strukturell dem friheren deutschen Konkurs abwendenden Vergleichsverfahren
(Smid, DZWIR 2003, 57 ff.). Wegen seines praventiven Charakters und des Feh-
lens eines eroffneten Insolvenzverfahrens kann das concordato preventivo weder
mit einem eré6ffneten inlandischen Insolvenzverfahren mit Eigenverwaltung des
Schuldners gleichgesetzt werden, das nach hdchstrichterlicher Rechtsprechung
die Unterbrechungswirkung des § 240 ZPO nach sich zieht (vgl. BGH GRUR
2010, 861, Rdn. 13 — Schnellverschlusskappe; NJW-RR 2007, 629), noch ent-
spricht es dem auf Antrag des Schuldners formell ertffneten Insolvenzverfahren
nach Chapter 11 des US-amerikanischen Bankruptcy Code (BGH GRUR 2010,
861 ff. - Schnellverschlusskappe).
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Da die Klagerin zu 1.) nach italienischem Recht ihre Verfligungsbefugnis nicht
verloren hat und das Insolvenzverfahren noch nicht formell er6ffnet wurde, ist das

Verfahren auch nicht gemaf3 § 240 ZPO unterbrochen.

b) Aber selbst wenn der Rechtsansicht des 4. Nichtigkeitssenats des Bundespa-
tentgerichts zu folgen ware, die von einer Verfahrensunterbrechung durch das
concordato preventivo ausgeht (BPatG, Urt. v. 10. Juli 2013 — 4 Ni 8/11 (EP) =
BeckRS 2013, 12865 = GRUR 2014, 104 (Leitsatz)), hatte die Klagerin zu 1.) das
unterbrochene Verfahren durch ihre Erklarung auf Seite 4 des Schriftsatzes vom
5. Juli 2013 wirksam aufgenommen. Wer zur Aufnahme des Rechtsstreits befugt
ist, richtet sich nach Art. 15 EUInsO ebenfalls nach der lex fori und damit nach den
fur das Insolvenzverfahren geltenden Vorschriften (vgl. BGH GRUR 2013, 862,
Rdn. 6 — Aufnahme des Patentnichtigkeitsverfahrens), hier nach 8§ 85 InsO. In
Fallen, in denen der Schuldner die Verfiigungs- und damit auch die Prozessfih-
rungsbefugnis Uber die Insolvenzmasse behalt, ist dieser und nicht der Sachwalter
zur Aufnahme befugt (vgl. fur den Fall der Eigenverwaltung Minchener Kommen-
tar zur InsO, 3. Auflage, § 85 Rdn. 12). Da die Klagerin zu 1.) ihre Verwaltungs-
und Verfugungsbefugnis nicht verloren hat und das Insolvenzverfahren noch nicht
formell eroffnet wurde, war sie an der Erklarung der Aufnahme des Aktivprozesses

somit nicht gehindert.

2. Ebenso wenig begegnet die Zulassigkeit der Klage Bedenken.

a) Ob den Klagerinnen aus den von der Beklagten genannten Griinden ein
Rechtsschutzinteresse an der Klage fehlt, kann dahinstehen, denn ein eigenes
Rechtsschutzinteresse der Klagerinnen ist vorliegend nicht erforderlich. Die Nich-
tigkeitsklage ist als Popularklage ausgestaltet, weil die Vernichtung nicht rechts-
bestandiger Patente im o6ffentlichen Interesse liegt. Daher braucht der Klager ein
eigenes Interesse an der Nichtigerklarung nicht nachzuweisen, weil es, solange
das Patent — wie hier - in Kraft ist, durch das offentliche Interesse an der Vernich-
tung zu Unrecht erteilter Patente gegeben ist (vgl. Schulte/Voit, PatG, 9. Aufl.,
§ 81 Rdn. 39, 40 m. w. N.). Ein Ausnahmefall (z. B. Strohmann), der auch bei nicht
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erloschenem Patent die Darlegung eines Rechtsschutzinteresses erforderlich ma-
chen konnte, liegt ersichtlich nicht vor.

b) Die Erweiterung der Klage hinsichtlich des Nichtigkeitsgrundes der unzulassi-
gen Erweiterung stellt eine sachdienliche Klageadnderung dar, 8 99 Abs. 1 PatG
I.v.m. 8§ 263 ZPO, weil die damit verbundenen Fragen im laufenden Verfahren
mitbehandelt werden konnten und eine neue Klage auf Feststellung der Unwirk-
samkeit des Streitpatents vermieden wird. Der Nichtigkeitsgrund ist auf den ge-
richtlichen Hinweis gemald § 83 Abs. 1 PatG vom 10. Juli 2013 innerhalb der lau-
fenden Frist und damit nicht verspéatet geltend gemacht worden und hat auch nicht
zu einer zeitlichen Verzogerung des Verfahrens gefuihrt. Denn die im Septem-
ber 2013 erfolgte Vertagung der mindlichen Verhandlung beruhte malf3geblich
auch auf der vorlaufigen Festsetzung des Streitwerts durch Senatsbeschluss vom
19. Juli 2013 - aufgrund der Anregung der Beklagten, die den Streitwert fir deut-
lich héher ansah, als ihn die Klagerinnen in der Klageschrift angaben - mit der
Folge, dass die Klagerinnen Klagegebuhren nachzuzahlen hatten. Die hierfur
malf3gebliche dreimonatige Zahlungsfrist wurde jedoch erst mit Zustellung des Be-
schlusses in Gang gesetzt (vgl. BGH GRUR 2013, 539 - Kontaktplatte) und ware
zum ursprunglich vorgesehenen Termin zur muindlichen Verhandlung
(10. Oktober 2013) noch nicht abgelaufen gewesen; die Nachzahlung erfolgte
fristgerecht am 21. Oktober 2013. Dass die Sachdienlichkeit nach Anderung des
Patentgesetzes durch das Patentrechtsmodernisierungsgesetz nunmehr anders
zu beurteilen ware, ist nicht ersichtlich (vgl. auch Keukenschrijver, Patentnichtig-
keitsverfahren, 5. Aufl., Rdn. 231).

1. Das Streitpatent betrifft ein Gleitlager fur das Bauwesen, insbesondere
Brickengleitlager, fur erhdhte Beanspruchungen und/oder Lebensdauern, die

insbesondere bei Briucken und Fahrwerkstragem von Hochgeschwindigkeitsstre-
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cken oder Magnetschwebebahnen zum Einsatz kommen, sowie einen Gleitwerk-

stoff und die Verwendung in derartigen Gleitlagern.

In der Streitpatentschrift ist ausgefiihrt, Gleitwerkstoffe flr den Einsatz im Bauwe-
sen und insbesondere im Brickenbau seien in der Europaischen Norm EN
1337/Teil 2 "Gleitelemente" beziglich ihrer Eigenschaften und konstruktiven Vor-
gaben genormt. Nach dem Stand der Technik wirden fir entsprechende Glei-
telemente als Gleitwerkstoffe haufig Thermoplaste und insbesondere Teflon
(PTFE) eingesetzt (Abs. [0002]). Aufgrund der technischen Weiterentwicklung im
Bauwesen und insbesondere auch beim Bau von Brickenbauwerken seien jedoch
auch die Anforderungen an den Gleitwerkstoff hinsichtlich aufnehmbarer Pres-
sung, Gleitwiderstand in Abhéngigkeit von der Umgebungstemperatur, zulassiger
Verschiebegeschwindigkeit sowie zuldssigem aufaddiertem Gleitweg und Ver-
schlei3bestandigkeit erheblich gestiegen. Eine Veranderung dieser Parameter
bzw. ein Durchbrechen bestimmter Grenzwerte fir diese Parameter wirde es
namlich erlauben, konstruktiv andere, einfachere und bessere Lésungen zu fin-

den.

Ein Ansatzpunkt sei das Schmieren der Gleitflache mit einem Schmiermittel. Hier-
bei wurden in der Vergangenheit Schmiertaschen in den Gleitflachen vorgesehen.
In der GB 2 359 345 A sei dann vorgeschlagen worden, das Schmiermittel noch
feiner Uber die Gleitflache zu verteilen, indem poréses Material, insbesondere ge-
sintertes HMWPE und UHMWPE, fir die Gleitflache verwendet werde, in dessen
Poren das Schmiermittel besonders fein verteilt eingelagert werden kdnne. Diese
Losung habe jedoch bereits bei sehr kleinen Gleitwegen zu unerwiinscht hohen
Reibwerten gefihrt. Besonders hohe Anforderungen hinsichtlich von Gleitwerk-
stoffen werden insbesondere bei Brickenbauten von Hochgeschwindigkeitsstre-
cken, z.B. Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken sowie Magnetschwebebahnen
usw., gestellt, wo die Lager aufgrund der hohen Geschwindigkeit von Uber die
Briicken fahrenden Ziigen schlagartig hohen und héaufig auftretenden Beanspru-
chungen ausgesetzt werden. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden,

missten deshalb verbesserte Gleitwerkstoffe bereitgestellt werden.
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Ausgehend hiervon formuliert das Streitpatent die Aufgabe, ein Gleitlager bzw.
einen Gleitwerkstoff hierflir bereitzustellen, der gegentber den bisher verwende-
ten Gleitwerkstoffen ein verbessertes Eigenschaftsprofil aufweist. Insbesondere
soll eine fur Brickenlager fur Hochgeschwindigkeitsstrecken geeignete Kombina-
tion von erforderlichen Eigenschaften durch den Gleitwerkstoff gewahrleistet wer-

den.

2. Zur Losung dieser Aufgabe schlagt das Streitpatent entsprechend einer von
der Beklagten vorgelegten Merkmalsgliederung die Verwendung von UHMWPE

gemal Patentanspruch 1 mit folgenden Merkmalen vor:

1.1 Verwendung von UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Po-
lyEthylene)

1.2. welches in Eignungsversuchen die Reibwerte gemaR EN
1337-2.2000 erfullt, wobei

1.3. wenigstens im Hinblick auf die Flachenpressung, den Gleitweg

und/oder die Gleitgeschwindigkeit ein Wert verwendet wird,
der grof3er als der entsprechende nach EN 1337-2.2000 fest-
gelegte und geprifte Normenwert ist, namlich

hinsichtlich der Flachenpressung grof3er als 30 MPa,
hinsichtlich dem Gleitweg grofl3er als 10242 m

und hinsichtlich der Gleitgeschwindigkeit grof3er als 2 mm/s,

1.4 wobei das UHMWPE als Gleitwerkstoff in Form einer Gleit-
scheibe
1.5. in Lagern im Bauwesen, namlich solchen geman EN 1337-

1.2000 wie etwa Briuckengleitlagern verwendet wird.

1. Zustandiger Durchschnittsfachmann, auf dessen Wissen und Konnen es
insbesondere flr die Auslegung der Merkmale des Streitpatents und fir die Beur-
teilung des Standes der Technik ankommt, ist nach Meinung des Senats ein Bau-
ingenieur (FH) mit besonderer Erfahrung in Auslegung und Konstruktion von La-
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gern im Bauwesen, insbesondere Tiefbau, welcher Uber eingehende Kenntnisse
auf dem Gebiet der Lagerwerkstoffe verfugt bzw. einen hierfir zustandigen Werk-

stoff-Fachmann zu Rate zieht.

1. Der Gegenstand des Streitpatents geht nicht Gber den Inhalt der urspriinglich

eingereichten Anmeldung hinaus.

Fur die Frage, ob eine unzuldassige Erweiterung gegeben ist, kommt es darauf an,
was der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fahigkeiten ausgestattete Fach-
mann des betreffenden Gebiets der Technik der Gesamtheit der urspringlichen
Unterlagen als zur Erfindung gehdrend entnehmen kann (z. B. BGH GRUR 2012,
1124, Rdn. 45 — Polymerschaum m .w. Nachw.).

a) Hiervon ausgehend begriindet Merkmal 1.2 des Patentanspruchs 1 ,welches
in Eignungsversuchen die Reibwerte gemal EN 1337-2:2000 erfullt* keine unzu-
lassige Erweiterung des Gegenstands des Streitpatents im Vergleich zu den ur-
sprunglich  eingereichten Unterlagen (s. die als Nill eingereichte
WO 2004/009908 A1 mit Veroffentlichung der Anmeldungsunterlagen des Streit-
patents). Denn dass das erfindungsgemald eingesetzte UHMWPE die Reibwerte
der EN 1337 Teil 2 erflllt, wird nicht nur ausdriicklich bei der Beschreibung eines
bevorzugten Ausflhrungsbeispiels angegeben (Ni 11, Seite 4, erster Absatz, letz-
ter Satz), sondern ergibt sich auch durch den Wortlaut des urspriinglichen An-
spruchs 6, wonach der Gleitlagerwerkstoff die Forderung nach EN 1337 Teil 2 er-
fullt. Dass es bei dieser Norm, die nach der Patentbeschreibung ausdrucklich ,voll
umfanglich in den Offenbarungsgehalt der Anmeldung einbezogen ist (Ni 11,
Seite 3, erster Absatz), um die Reibung bzw. zu erfiillende Reibungszahlen geht,
ist fur den Fachmann ohne weiteres ersichtlich, zumal dies schon den einleitenden
Worten der Norm selbst zu entnehmen ist (Ni 1, Seite 8 unter 4 ,Funktionelle An-
forderungen®).
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b) Eine unzulassige Erweiterung ergibt sich auch nicht aufgrund der Aufnahme
von konkreten Zahlenwerten hinsichtlich Flachenpressung, Gleitweg und Gleitge-
schwindigkeit im Merkmal 1.3 des Patentanspruchs 1. Der urspriingliche Wortlaut
des Patentanspruchs 1, wonach der Gleitlagerwerkstoff wenigstens im Hinblick auf
die Flachenpressung, den Gleitweg und/oder die Gleitgeschwindigkeit einen Wert
aufweist, der groRRer als der entsprechende nach EN 1337 Teil 2 festgelegte und
geprifte Normenwert ist, verweist explizit auf die Normenwerte der EN 1337
Teil 2, die nach der Patentbeschreibung voll umfanglich in den Offenbarungsge-
halt der Anmeldung einbezogen ist (Ni 11, Seite 3, erster Absatz). In der Norm
werden zwar Normwerte sowohl flr Kurzzeitversuche als auch fiir Langzeitversu-
che angegeben, aufgrund der vollumfanglichen Bezugnahme nehmen aber grund-
satzlich beide an der Ursprungsoffenbarung teil. Genauso wenig wie der Patentin-
haber gezwungen ist, alle Merkmale eines Ausfiihrungsbeispiels in den Patentan-
spruch aufzunehmen (vgl. BGH GRUR 2002, 49, 51 re. Sp. — Drehmomentuber-
tragungseinrichtung; GRUR 1990, 432 — SpleilBkammer), war er hier nicht daran
gehindert, statt der Normwerte sowohl der Kurzzeit- als auch Langzeitprufung al-
lein die Normwerte aus der Langzeitprufung zur Konkretisierung heranzuziehen.
Ein willkurliches Herauspicken, wie die Klagerinnen geltend machen, kann darin
nicht gesehen werden, da es flr den Fachmann, der mit der europaischen Norm
EN 1337 Teil 2 vertraut ist, ersichtlich ist, dass es maf3geblich auf Langzeitprifung
und damit auf die Werte aus den Tabellen D.2 bzw. D.3 (Ni 1, Seite 37) ankommt,
da nur die Langzeitprifung gesicherte Kenntnisse tUber die Qualitdt eines Werk-

stoffes vermittelt.

Die in Merkmal 1.3 aufgenommenen Zahlenwerte ergeben sich aus den Tabellen
D.2 bzw. D.3 der EN 1337 Teil 2 (Ni 1, Seite 37) in Verbindung mit den Bemes-
sungswerten aus der Tabelle 10 (Ni 1, Seite 20) und sind damit ursprungsoffen-
bart. So fuhrt die Tabelle 10 (Ni 1, Seite 20) Bemessungswerte ausdricklich fur
die Druckfestigkeit von Gleitwerkstoffen auf und legt dort fur ,PTFE flr Hauptla-
gerflachen® einen Wert von fy = 60 MPa fest. Da sich der Patentanspruch 1 auf
,=Eignungsversuche” bezieht (Merkmal 1.2), ergibt sich der zugehorige Kontakt-
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druck gemafR den Angaben in der hierfur einschlagigen Tabelle D.3 als halftiger
Wert der Druckfestigkeit nach Tabelle 10 (0,5 fq), somit zu 30 MPa. Der Referenz-
wert fur den Gleitweg von 10242 m ergibt sich aus der Tabelle D.2 (Ni 1, Seite 37
oben), fur die Gleitgeschwindigkeit von 2 mm/s aus der Tabelle D.3 (Ni 1, Seite 37

unten: ,Mittlere Gleitgeschwindigkeit®).

c) Auch Merkmal 1.5 des Patentanspruchs 1, wonach das UHMWPE in Lagern
,gemaf EN 1337-1.2000 wie etwa Brickengleitlagern verwendet wird®, begrindet
keine unzulassige Erweiterung. Die hierdurch erfolgte Bezugnahme auf Teil 1 der
europaischen Norm 1337 ist zwar nicht ausdricklich in den ursprunglich einge-
reichten Anmeldungsunterlagen enthalten, gleichwohl kann sie aus dem Zusam-
menhang der Beschreibung noch unmittelbar und eindeutig entnommen werden.
Denn hier liegt die Besonderheit vor, dass die Ursprungsunterlagen nicht nur Be-
zug auf ein anderes Dokument nehmen, hier die europaische Norm EN 1337
Teil 2, sondern dieses Dokument auch ausdricklich vollumfanglich in den Offen-
barungsgehalt der Ursprungsunterlagen einbezogen ist (Ni 11, Seite 3, erster Ab-
satz) und dieses wiederum, als Teil 2 einer europdischen Norm fur Lager im Bau-
wesen, eng mit seinem Teil 1 verflochten ist. Diese enge Verflechtung ergibt sich
schon aus der Eingangsformulierung der Norm EN 1337 Teil2 (Nil , Seite 3
oben), wonach Teil 1 und Teil 2 gemal Beschluss des Europaischen Komitees flr
Normung (CEN/TC 167) ein Normenpaket bilden, d. h. zusammen in Kraft treten.
Auch unter ,Anwendungsbereich® verweist die EN 1337 Teil 2 ausdriicklich auf
den Teil 1, wonach es heildt: ,Geeignete Kombinationen sind in EN 1337-1:2000,
Tabelle 1 angegeben.” (Ni 1, Seite 3). Die enge Verflechtung von Teil 1 und Teil 2
der EN 1337 ergibt sich dariber hinaus aus der Systematik der beiden Normen,
denn wie sich schon aus dem Titel ,Allgemeine Regelungen® des Teils 1 der
EN 1337 ergibt, enthalt Teil 1 Definitionen und allgemeine Grundsétze, auf denen
die weiteren Teile der europaischen Norm aufbauen, bzw. diese voraussetzen.
Wenn es in den Ursprungsunterlagen daher heildt, ,Gleitlagerwerkstoffe fur den
Einsatz im Bauwesen und insbesondere im Briickenbau sind in der européischen
Norm EN 1337/Teil 2 ,Gleitelemente’ bezuglich ihrer Eigenschaften und konstruk-
tiven Vorgaben genormt® (Ni 11, Seite 1 zweiter Absatz), weil3 der Fachmann,



-18 -

dass die erwahnten konstruktiven Vorgaben auch aus dem Teil 1 der EN 1337
stammen, weil Teil 2 der EN 1337 sonst nicht anwendbar ware. Aufgrund dieser
engen Verflechtung als aufeinander aufbauende Normen und der durchgehenden
Bezugnahme der Ursprungsunterlagen auf die EN 1337 Teil 2 ,Gleitelemente” ist
es fur den Fachmann erkennbar, dass es bei der Erfindung um solche Lager ge-
hen soll, die in den Anwendungsbereich der europaischen Norm 1337 fallen, d. h.

solche, wie sie in der EN 1337 Teil 1 angegeben sind.

d) Ebenso wenig geht Patentanspruch 2 durch die Aufnahme von konkreten Zah-
lenwerten hinsichtlich Flachenpressung, Gleitweg und Gleitgeschwindigkeit Gber
den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung hinaus. Der
ursprungliche Wortlaut des Patentanspruchs 2, wonach die Rede ist von ,Bean-
spruchungen uber den Vorgaben der EN 1337/Teil 2% verweist explizit auf die
Vorgaben und damit Zahlenwerte der EN 1337 Teil 2. Der hinsichtlich der Fla-
chenpressung in den Anspruch aufgenommene Zahlenwert 60 MPa ergibt sich
zwar nicht aus der Tabelle D.3 (Ni 1, Seite 37), jedoch aus der Tabelle 10 der
EN 1337 Teil 2 ,Bemessungswerte der Druckfestigkeit von Gleitwerkstoffen®, dort
Zeile 1 (Ni 1, Seite 20). Dies stellt keinen Widerspruch zum Zahlenwert 30 MPa in
Patentanspruch 1 dar, denn anders als bei dem Zahlenwert fur die Flachenpres-
sung in Patentanspruch 1, bei dem es um den fir die Eignungsversuche festge-
legten und gepruften Normenwert und damit um den Wert aus der Tabelle D.3
geht (Ni 1, Seite 37), geht es in Patentanspruch 2, wie die Formulierung ,Bean-
spruchungen® zeigt, um den Wert der Beanspruchung im Einsatz, d. h. im einge-
bauten Zustand. Die hierfur mafRgeblichen Bemessungswerte der Druckfestigkeit
finden sich allein in Tabelle 10 der EN 1337 Teil 2, so dass der dortige im Einsatz
uberschrittene Grenzwert von 60 MPa ohne Uberschreiten der Ursprungsoffenba-

rung zur Konkretisierung in den Anspruch aufgenommen werden konnte.

e) Die in den Patentansprichen 4, 5 und 6 von den Klagerinnen gerlgten
unzulassigen Erweiterungen liegen schon deshalb nicht vor, weil die erteilten
Patentansprtiche 4 bis 6 inhaltlich den urspriinglichen Patentansprichen 3, 4 und
5 entsprechen.
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2. Der Gegenstand des Streitpatents ist so deutlich und vollstandig offenbart,
dass ein Fachmann, ein Bauingenieur (FH) mit besonderer Erfahrung in Ausle-
gung und Konstruktion von Lagern im Bauwesen, welcher Uber eingehende
Kenntnisse auf dem Gebiet der Lagerwerkstoffe verflgt bzw. einen hierfir zustan-
digen Werkstoff-Fachmann zu Rate zieht (s. unter 1.3 der Grinde), ihn ausfihren

kann.

Patentanspruch 1 enthalt die Anweisung, die Eigenschaften eines als solchen be-
kannten Werkstoffes, namlich UHMWPE, nach der fur Lager im Bauwesen ein-
schlagigen Norm EN 1337-2:2000 zu bestimmen und die dort fur das Material
PTFE angegebenen Reibwerte einzuhalten (Merkmal 1.2). Ferner sollen dabei fur
mindestens einen von drei weiteren Materialwerten hohere als dieser Norm ent-
sprechende Werte erfillt werden, und zwar fur die Flachenpressung und/oder den
Gleitwert und/oder die Gleitgeschwindigkeit (Merkmale 1.3). Diese Parameter sind
dem Fachmann als fur die Auslegung von derartigen Lagern relevant gelaufig.
Insbesondere kann entgegen der Auffassung der Klagerinnen auch der Ausdruck
,Flachenpressung“ nicht als unklar angesehen werden. Soweit geltend gemacht
wird, hierunter kdnne es sich entweder um den Bemessungswert fir die Druckfes-
tigkeit oder den Kontaktdruck der Gleitreibungsprifungen handeln, kann dem nicht
gefolgt werden. So fihrt, wie schon unter Ill.1.b ausgefuhrt worden ist, die in Pa-
tentanspruch 1 in Bezug genommene EN 1337-2:2000 in Tabelle 10 Bemes-
sungswerte ausdrucklich fur die Druckfestigkeit von Gleitwerkstoffen auf und legt
dort fur ,PTFE flr Hauptlagerflachen“ einen Wert von fq = 60 MPa fest. Da sich
der Patentanspruch 1 auf ,Eignungsversuche® bezieht (Merkmal 1.1), ergibt sich
der zugehdrige Kontaktdruck gemafl den Angaben in der hierfur einschlagigen
Tabelle D.3 als héalftiger Wert der Druckfestigkeit nach Tabelle 10 (0,5 fg4), somit zu
30 MPa (Merkmal 1.3). Der Begriff ,Flachenpressung® ist damit fur den Fachmann
in seiner Bedeutung fir den Sachverhalt des Patentanspruchs 1 eindeutig defi-
niert. In Konsequenz hierzu ist in Patentanspruch 2, welcher sich geman Merkmal

2.1 auf die konkrete Beanspruchung bezieht, welcher das Material im eingebauten
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Zustand ausgesetzt ist, der untere Grenzwert fir die Flachenpressung mit 60 MPa
angegeben, was wiederum dem aus Tabelle 10 entnehmbaren Wert fy entspricht.

Der Auffassung der Klagerinnen, es fehle die Ausfiihrbarkeit, weil nicht angegeben
sei, wie aus der Vielzahl von UHMWPE's der richtige auszuwahlen sei, kann
ebenfalls nicht gefolgt werden. Wie namlich die ggf. erforderlichen Versuchsreihen
zur Bestimmung dieser GrofRen durchzufihren sind, gibt ebenfalls die Norm
EN 1337-2:2000 an. Sofern der Fachmann nicht ohnehin aus einschlagigen Her-
stellerkatalogen eine Materialauswahl mit den beanspruchten Wertebereichen
vorfindet, so kann er jedenfalls in Versuchsreihen, die sich an der genannten
Norm orientieren und keinen unzumutbar hohen Aufwand erfordern, zu den ent-

sprechend geeigneten Werten gelangen.

Auch soweit die Klagerinnen anfuihren, dass die Ausfuhrbarkeit jedenfalls hinsicht-
lich einer Verwendung ohne Schmiermittel fehle, weil die Eignungsversuche nach
der Norm EN 1337-2:2000 Schmiermittel verlangten, das Streitpatent aber nichts
uber eine Verwendung von Schmiermitteln angebe, vermag dies nicht den Nich-
tigkeitsgrund mangelnder Ausfuhrbarkeit zu begriinden. Denn eine Erfindung ist
bereits dann offenbart, wenn die in der Patentanmeldung enthaltenen Angaben
dem fachmannischen Leser so viel an technischer Information liefern, dass er mit
seinem Fachwissen und seinem Fachkoénnen in der Lage ist, die Erfindung erfolg-
reich auszufuhren. Es ist nicht zwingend erforderlich, dass mindestens eine prak-
tisch brauchbare Ausfihrungsform als solche, hier etwa eine Ausfihrungsform
ohne Verwendung von Schmiermitteln, unmittelbar und eindeutig offenbart ist (vgl.
BGH GRUR 2010, 916 — Klammernahtgerat).

3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents ist neu.

Dies gilt insbesondere auch gegentiber dem hierzu von der Klagerseite angefuhr-
ten Report No. GPG 3006/D248 Issue No.2 (Anlage A zu GSKH-25). Die dort un-
ter Punkt 4.1 aufgefuhrten ,Test conditions® fur UHMWPE-Scheiben, mogen be-
reichsweise den Normenwerten der Tabelle D.3 in der dem Streitpatent zugrunde
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liegenden EN 1337-2.2000 fur den Werkstoff PTFE entsprechen und damit die in
dem angegriffenen Patentanspruch 1 angegebenen Wertebereiche mit umfassen;
jedenfalls fehlt dort aber jeglicher Bezug auf die in dem Merkmal 1.5 des Pa-
tentanspruchs 1 geforderte Ubereinstimmung mit den in der einschlagigen Norm
EN 1337-1.2000 festgelegten konstruktiven Voraussetzungen fur Lager im Bau-
wesen bzw. der Verweis auf die Verwendung eines patentgemald spezifizierten

Materials bei einem solchen Lager.

Gegeniuber dem Ubrigen angefiihrten Stand der Technik ergibt sich die Neuheit
des Gegenstandes des angegriffenen Patentanspruchs 1 schon daraus, dass —
soweit dort Uberhaupt entsprechende Parameter fur Pruf- bzw. Einsatzbedingun-
gen angegeben sind — diese nicht unter Bezug auf die EN 1337-2.2000 als fir den
Werkstoff UHMWPE mafR3geblich herangezogen werden.

4. Der Senat vermag auch nicht die Wertung zu treffen, dass der Gegenstand
des Patentanspruchs 1 des Streitpatents dem Fachmann durch den Stand der
Technik nahegelegt war. Denn es hat keine, fur die Verneinung einer erfinderi-
schen Tatigkeit erforderliche, hinreichend konkrete Anregung dafiir gegeben, fur
Lager im Bauwesen, fur die im Prioritatszeitpunkt so gut wie ausschlie3lich der
Werkstoff PTFE (Teflon) eingesetzt wurde, wie insbesondere die hier einschlagige
Norm EN 1337-2.2000 i. V. m. EN 1337-1.2000 aufzeigt, das an sich ebenfalls
bereits seit langerem eingefiihrte Material UHMWPE zu verwenden, das insbe-
sondere wegen dessen wesentlich hoheren Reibwerte fir diese Verwendung als

ungeeignet angesehen wurde.

So offenbart die GB 2 359 345 A (Ni 3) zwar grundsétzlich den Einsatz von
UHMWPE in Brickenlagern. Es wird hierbei als problematisch erkannt, dass die-
ses Lagermaterial deutlich zu hohe Reibwerte aufweist. Dem wird dort dadurch
abgeholfen, dass der UHMWPE-Werkstoff durch Sintern mit einer hochporésen
Struktur ausgebildet wird, um so eine hohe Aufnahmekapazitat und gute Oberfla-
chenverteilung fur ein Schmiermittel zu schaffen, welches den Nachteil der an sich
zu hohen Reibung des UHMWPE-Werkstoffes kompensieren soll. Zu dem mit
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dem Streitpatent vorgeschlagenen Weg, in Abkehr von dem bisher als zweckmé-
Big angesehenen Werkstoff PTFE und von der in der Druckschrift Ni 3 offenbarten
Malinahme der Schmiermittelbevorratung in einer porésen Struktur das Material
UHMWPE in Form glatter Gleitscheiben einzusetzen und die Werte fir die in
Merkmal 1.3 angegebenen Parameter so zu wéhlen, dass dennoch gute, die bis-
herigen Losungen uberraschenderweise noch ubertreffende Eigenschaften fir den
Einsatz in hochbelasteten Bauwerken resultieren, vermittelt diese Druckschrift

damit keine Veranlassung.

Auch in der JP 09/095 543 (Ni 5) findet der Einsatz von UHMWPE als Werkstoff
fur Bruckenlager Erwéhnung. Dieser ist dort jedoch lediglich in einer Reihe mit
mehreren anderen Werkstoffalternativen aufgezéhlt, von denen dann im Weiteren
bevorzugt PTFE als fur die offenbarte Lehre geeignet herausgehoben wird. Denn
fur die dort angestrebte unidirektionale Ausrichtung der Molekile der Gleitschicht
eignet sich UHMWPE aufgrund seiner extrem langen Molekullketten am wenigs-
ten. Eine Anregung zum Einsatz speziell dieses Werkstoffes fur ein Lager im
Bauwesen vermittelt somit diese Druckschrift gerade nicht. Schon gar nicht gibt
sie Anlass zu der speziellen Auswahl der im Merkmal 1.3 angegebenen Wertebe-
reiche fur den Werkstoff UHMWPE.

Der zur Verwendung von UHMWPE fur Lager im Bauwesen ferner herangezogene
Forschungsbericht von J. T. Baker et al. (Ni 6) offenbart durchgéngig lediglich ei-
nen Ring aus diesem Werkstoff, welcher die eigentliche, aus PTFE bestehende
Gleitscheibe umschlief3t. Dort sollen die besonderen Eigenschaften von UHMWPE
dazu genutzt werden, das eigentliche Gleitmaterial einzukammern, um dessen
Belastbarkeit zu erhéhen. Auch diese Entgegenhaltung gibt dem Fachmann somit
keinerlei Veranlassung dazu, die Gleitscheibe selbst ausschlief3lich mit UHMWPE-
Werkstoff auszufiihren, insbesondere nicht unter der gezielt getroffenen Ausle-

gung nach Merkmal 1.3 des angegriffenen Patentanspruchs 1.
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Auch durch den von der Klagerseite angefiihrten Report No. GPG 3006/D248
Issue No.2 (Anlage A zu GSKH-25), welchen sie auch zur Begrindung fehlender
erfinderischer Tatigkeit geltend macht, wird der Fachmann nicht in naheliegender
Weise zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 hingefiihrt. Da nach den in Punkt
5 der Anlage A aufgefuihrten Testresultaten und der zugehoérigen Figur 8 die
Reibwerte gemall EN 1337-2.2000 fur Gleitscheiben aus dem Werkstoff
UHMWPE zumindest bezlglich der gemessenen Maximalwerte nicht erflllt sind
und somit in dieser Hinsicht kein Vorteil gegentiber dem normgerechten Werkstoff
PTFE erkennbar ist, ergibt sich bereits daraus keine Veranlassung, UHMWPE an-
stelle von PTFE zu verwenden. Daruber hinaus erhélt der Fachmann aus der An-
lage A vor allem aber auch keine Anregung fur Versuche mit gegenuber der
EN 1337-2.2000 verschéarften Parametern, da es sich entsprechend dem Titel le-
diglich um Vergleichstests von alternativen Lagermaterialien fir Lager im Bauwe-
sen mit fest vorgegebenen Testparametern handelt. Hierzu bedurfte es erst der —

nicht der Anlage A entnehmbaren - Erkenntnis der Patentinhaberin, dass
UHMPWE gegentiber PTFE hohere Beanspruchungen bzw. Belastungen bei ge-
ringem Verschleily auszuhalten und dabei trotzdem noch die geforderten Reib-
werte nach EN 1337-2:2000 einzuhalten vermag. Schlief3lich wird der Fachmann
auch durch den oben zur Frage der Neuheit angefiihrten Umstand nicht auf die
Verwendung des Gleitwerkstoffs UHMWPE in den konkret beanspruchten Lagern
im Bauwesen hingefuhrt, da dort jeglicher Bezug auf die in dem Merkmal 1.5 des
Patentanspruchs 1 geforderte Ubereinstimmung mit den in der einschlagigen

Norm EN 1337-1.2000 hierfur festgelegten konstruktiven Voraussetzungen fehlt.

5. Die weiteren Anspriche des Streitpatents haben mit Patentanspruch 1 Be-
stand.
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V.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i.V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1
ZPO, der Ausspruch Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf 8 99 Abs. 1 PatG
I. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-
senen Rechtsanwaéltin oder Patentanwaéltin oder von einem in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und
innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karls-

ruhe eingereicht werden.

Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollstadndiger Form abgefass-
ten Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von finf Monaten nach der Verkin-

dung. Die Berufungsfrist kann nicht verlangert werden.
Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklarung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung
eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte
Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Pischel Hildebrandt Kiest Kortge Richter
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