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betreffend das européische Patent 0 654 616
(DE 594 08 032)

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts auf Grund der mindlichen Verhandlung vom 22. Mai 2014 unter
Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch, des Richters Dipl.-Ing. Kuest, der
Richterin Kortge sowie der Richter Dr.-Ing. Grolmann und Dipl.-Ing. Univ. Richter

fur Recht erkannt:

1. Das europaische Patent 0 654 616 wird mit Wirkung fur das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig er-

klart.

2. Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.

3. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung von

120 % des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreck-

bar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des europaischen Patents 0 654 616 (Streitpatent), das
auf eine Anmeldung vom 27. Oktober 1994 zuriickgeht und unter Inanspruch-



nahme der Prioritdt der deutschen  Voranmeldung 4340017 vom
24. November 1993 in deutscher Verfahrenssprache mit der Bezeichnung ,Reib-
belagmischung fir Brems- und Kupplungsbelage* u. a. mit Wirkung fir das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilt worden ist. Es wird beim Deut-
schen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 594 08 032 gefuhrt und

umfasst acht Anspriche, die alle mit der vorliegenden Klage angegriffen werden.

Patentanspruch 1 hat in der erteilten Fassung folgenden Wortlaut:

»L. Organisch gebundene Reibbelagmischung fir mit einem Reib-
partner aus Stahl zusammenwirkende Brems- und Kupplungsbe-
lage bestehend aus

- Aramidfasern,

- organischen und/oder anorganischen Fullstoffen,

- Schmierstoffen,

- organischen Bindemitteln, und/oder

- Metallen oder Metallverbindungen
dadurch gekennzeichnet,
dass die Mischung zur Reduzierung der Rissanfalligkeit des Reib-
partners Zinnsulfide (SnS, SnS,) enthéalt, wobei die Zinnsulfide mit
einem Gewichtsanteil von 0,5 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise 2 bis
8 Gew.-%, enthalten sind.”

Wegen des Wortlauts der auf den Anspruch 1 unmittelbar bzw. mittelbar rickbe-
zogenen Unteranspriche 2 bis 8 wird auf die Streitpatentschrift EP 0 654 616 B1

verwiesen.

Die Klagerin macht die Nichtigkeitsgriinde der mangelnden Patentfahigkeit, der
unzureichenden Offenbarung und der unzulassigen Erweiterung (Art. Il 8 6 Abs. 1
Nr. 1, 2 und 3 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), b) und c) EPU) geltend

und beruft sich auf folgenden Stand der Technik:



NK4
NK6

NK7
NK8
NK9
NK10
NK12

NK12B

NK13

NK14

GB 956,568;

Artikel ,Bremsbelage fur StralRenfahrzeuge®, K.-H. Oehl und
H.-G. Paul, in: Die Bibiliothek der Technik, Band 49, Verlag
Moderne Industrie, 1990, Seite 22;

DE 1 153 670 (Auslegeschrift);

DE 1 150 918 (Auslegeschrift);

EP 0108 892 A2 (= NK11);

DD 249 314 Al;

Artikel ,Anwendung von Wollastonit in Reibmaterialien eines
Fahrzeugs” von LI Zhaolong, SHEN Jingyong, in chinesischer
Sprache verdffentlicht in der Monatsschrift ,Wissenschaft und
Technologie Heute" des Instituts fur wissenschaftliche und
technische Information der chinesischen Provinz Zhejiang,
Band 120, Nr. 12 des Jahrgangs 1989, vertffentlicht am 25.
des Monats, mit deutschsprachiger Ubersetzung NK12A sowie
mit den Bestatigungen NK15, NK16A/B (in chinesischer Spra-
che mit englischer Ubersetzung) der Chinesischen National-
Bibliothek und der Shanghai-Bibiliothek & Institut fur wissen-
schaftliche und technische Information in Shanghai Uber die
Verfligbarkeit der NK12 (= D9);

chinesischsprachige Titelseite der NK12 mit deutscher
Ubersetzung NK12C;

Auszug aus dem Lehrbuch ,Legiertes Gusseisen®, Band 1,
Seiten 1 — 59, von Dr.-Ing. K. R6hrig und Dr.-Ing. D. Wolters,
herausgegeben vom Verein Deutscher Giel3ereifachleute,
GielRerei-Verlag GmbH Dusseldorf, 1970;

Internet-Ausdruck (eine Seite in englischer Sprache) mit
Abstract und Keywords betreffend den Artikel ,Characteriza-
tion and source analysis of vehicle-generated aerosols” von H.
Stechmann, W. Dannecker, erschienen im “Journal of Aerosol
Science”, Volume 21, Supplement 1, 1990, Pages S287 -
S290;



NK15

NK16A/B

Bestatigung der Chinesischen National-Bibliothek utber die
Verfligbarkeit der NK12;

Bescheinigungen der Shanghai Bibliothek und des Instituts fur
wissenschaftliche und technische Information in Shanghai
Uber die Verflugbarkeit der NK12.

Aulerdem nimmt die Klagerin Bezug auf die in dem - mit dem vorliegenden Ver-

fahren zunachst verbundenen und nach Ricknahme der Klage durch Beschluss

vom 21. Mai 2014 wieder abgetrennten - Verfahren 7 Ni 40/14 (EP) eingereichten

Unterlagen. Dabei handelt es sich - abgesehen von Unterlagen, die auch im vor-

liegenden Verfahren vorgelegt wurden - um folgende Entgegenhaltungen:

D2
D4

D5

D6

D9’
D7
D10
D11
D12

DE 36 37 022 A1;

Vero6ffentlichung ,MOLYKOTE" der Dow Corning GmbH von
R. Zechel et al., 1990; Auszug Kap. 111.14 (,Bremsen®), Seiten
315 bis 323;

Veroffentlichung ,Composite sintered antifriction materials®,
Fedorchenko and Pugina, 1980, Naukova Dumka, Kiev, Aus-
zug Seiten 128 bis 149, mit englischsprachiger Ubersetzung;
Veroffentlichung ,Modern theories of the mechanism of friction
and wear and the main trends in the development of compo-
site frictional and bearing materials — A review, I. M. Fe-
dorchenko, Poroshkovaya Metallurgiya, No. 4 (196), pp. 53 -
65 (Seiten 256 bis 265), April 1979 - Institute of Materials Sci-
ence, Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, Plenum
Publishing Corporation, 1979;

deutschsprachige Ubersetzung der NK12;

EP 0 328 514 A1,

EP 0 050 377 A1,

EP 0443 550 A1;

EP 0497 751 Al.



Die Klagerin ist von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents vor dem
Landgericht Dusseldorf verklagt und am 7. November 2013 von diesem Gericht
auch verurteilt worden (Az. 4b O 199/11).

Die Klagerin ist der Ansicht, der Begriff ,Reibpartner aus Stahl“ schlie3e den bei
Bremsscheiben Ublichen Grauguss aus. Denn dieser Begriff beziehe sich auf ei-
nen Reibpartner insgesamt, z. B. eine Bremsscheibe, und nicht nur auf dessen
Oberflache.

Des Weiteren meint die Klagerin, der Patentanspruch 1 sei unzuldssig erweitert,
weil eine organisch gebundene Reibbelagmischung in den urspriinglichen Anmel-
dungsunterlagen nicht offenbart sei. Dort werde nur eine lose Reibbelagmischung
dargestellt und ein Abbinden sei an keiner Stelle beschrieben. Ferner enthalte der
Hauptanspruch eine unzuldssige Erweiterung, weil das urspriinglich offenbarte
Merkmal ,dass die Schmierstoffe Zinnsulfide enthalten* zu dem Begriff ,dass die
Mischung ... Zinnsulfide (SnS, SnS;,) enthalt, wobei die Zinnsulfide mit einem Ge-
wichtsanteil von ... bis ... enthalten sind* umformuliert worden sei. Mit dieser Um-
formulierung werde nun eine Reibbelagmischung beansprucht, bei der die Zinn-
sulfide in den angegebenen Gewichtsanteilen bezogen auf die Gesamtmischung
vorhanden seien, was im Gegensatz zu der urspringlichen Offenbarung stehe, bei
der die Gewichtsanteile der Zinnsulfide lediglich bezogen auf die Schmierstoffe
angegeben gewesen seien. Unzulassig erweitert seien auch die Anspriiche 5 und

8, jeweils in Bezug auf das Merkmal ,Kokospulver*.

Den Vorwurf der mangelnden Ausfuhrbarkeit begriindet die Klagerin damit, dass
der behauptete Effekt einer Reduzierung der Rissanfalligkeit durch die Verwen-
dung von Zinnsulfiden in der beanspruchten Reibbelagmischung weder bei Reib-
partnern aus Stahl noch bei Reibpartnern aus Grauguss, mit denen Nutzfahrzeuge
grundséatzlich ausgestattet seien, auftrete, sondern sogar zu erhéhtem Abrieb und
starkerer Rissbildung in den Bremsscheiben fihrten. Dies hatten Vergleichsversu-
che (NK5a, NK5b u. NK5c) im Einklang mit bekanntem Stand der Technik (NK4)



ergeben. Im Ubrigen gehe aus der Patentschrift nicht hervor, was genau unter ei-
ner verringerten Oberflachenrissanfalligkeit zu verstehen sei bzw. wie diese er-

mittelt werden solle. Die Prifprozedur sei nur unzureichend beschrieben.

Den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit leitet die Klagerin daraus
ab, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 durch die Veroffentlichung NK12
neuheitsschadlich vorweggenommen sei. In dieser chinesischen Veréffentlichung
wirden verschiedene Reibbelagmischungen offenbart, wobei die Mischungen
Nrn. 4 und 6 samtliche anspruchsgemal3e Komponenten einschlie3lich des Zinn-
sulfids als Schmierstoff enthielten. Aul3erdem sei der Patentgegenstand dem
Fachmann durch die Druckschriften NK6 bis NK11 nahegelegt gewesen. Auch die
zusatzlichen Merkmale der Unteranspriiche 2 bis 8 seien nicht neu bzw. beruhten

nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Die Klagerin beantragt,

das européaische Patent 0 654 616 mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik insgesamt fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt den Ausfuhrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen und bezieht sich

auf

NB1 Wolfgang Seidel, Werkstofftechnik, 7. Aufl. 2007/2008, Seiten
158 bis 161,
NB2 Konvolut von Dokumenten zum Begriff des Stahlgefliges im

Gusseisen,



NB3

NB4

NBS
NB6

NB7

NB8

NB9

NB10

NB11l

NB12

NB13

NB14

NB15

NB16

NB17

Fachartikel von Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus Herfurth, ,Gusseisen
— kleine Werkstoffkunde eines viel genutzten Eisenwerkstoffs,
Bundesverband der Deutschen Giel3erei-Industrie, 2010,
Dokumente und Fachartikel (auszugsweise) zur Wirkung von
Zinn in Gusseisen,

DD 0 153 982,

Ubersicht Gber in vorveroffentlichten Patentanmeldungen be-
schriebene Festschmierstoffe fir Reibbelagmischungen,

in NB6 genannte Druckschriften mit Ausnahme von NK7 und
NKS8,

Liste getesteter Schmierstoffe mit Zulieferern,

DE 198 21 312 A1,

Artikel ,Neuer Schmierstoff fir Bremsbelage” in Triple M —
3/2007, Seite 13,

TMD Datenbankauszug — Anlagedatum Lubolid DC3 von Dow
Corning zu gebundenen Mischungen,

Ausdrucke von Internetseiten (teilweise mit Computertberset-
zung) zur chinesischen Datenbank CNKI,

Rechercheergebnis zur Haufigkeit der in der NK12 genannten
Stoffe in Reibbelagen (auf der Basis der Ubersetzung NK12A)
im Zeitraum 1961 bis 1993,

Nachweise in Lehrblichern, Fachdokumenten und Patentdoku-
menten zu den drei Grundkomponenten von Reibbelagmi-
schungen: Festigkeitstrdger oder Fasern, Bindemitteln und
Fullstoffen,

Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA: T 77/87,
T 412/91 u. T 1088/96,

Ergebnis einer einfachen Recherche mit den Suchwdrtern
Jriction material/friction composition®, ,asbestos” und ,wollas-
tonite”,

in NB16 genannte Druckschriften, auf die sich die NK12 be-

zieht,



NB18

NB19

NB20
NB21

NB22

NB23

NB24

NB25

NB26

NB27

NB1/1l
NB2/1

Rechercheergebnis zur Haufigkeit der Schmierstoffe in
Reibbelagmischungen im Zeitraum 1961 bis 1993,
Wikipedia-Artikel ,,Zinn(I1V)-sulfid*,

Wikipedia-Artikel , Tin(ll)sulfide*,

Schriftwechsel mit einem maoglichen Anbieter von Zinnsulfid,
der Firma Fluka Feinchemikalien GmbH in Neu-Ulm, am
25./26. Februar 1993,

Konvolut von chinesischen Dokumenten, in denen die
Schriftzeichen fur Zinn und Antimon angeblich miteinander
vertauscht wurden,

Auszug der Internetseite http://www.chinamining.org zur Be-
zeichnung der gré3ten Antimon-Mine Chinas als ,Zinn-Mine*,
chinesischer Artikel, in dessen Titel diese ,Zinn-Mine* mit dem
chinesischen Name fur ,Antimon-Mine*“ bezeichnet wird,
Konvolut von Patentverdffentlichungen (auszugsweise), die
Gleit- und Schmierstoffe organisch gebundener Reibbelage
nennen,

Fachbuch ,Facts about Friction®* von Geoffrey Nicholson,
1995, Seite 172,

Artikel .Festschmierstoffe - Grundlagen und
Anwendungsrichtlinien* von Dipl.-ing. R. Schneider, 1987,
Schmierungstechnik 18/9, Ordner 19 03,

Gebrauchsmuster DE 20 2010 003 143 U1,
~Enzyklopadisches Lexikon der Metallurgie* von N. P. Ljakis-
hev, Band 1 ,A — O, Moskau 2000, Seite 143,

sowie auf die in der mundlichen Verhandlung Gbergebenen Dokumente:

- Internetauszug betreffend das ,Institute of Scientific and Technical Infor-
mation of China (ISTIC)" (Anlage 1 zum Protokoll),
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- Auszug aus dem Buch ,Chinese Industrial Espionage” von William C.
Hannas, James Mulvenon and Anna B. Puglisi, 2013, Inhaltsverzeichnis
sowie die Seiten 19 bis 25 (Anlage 2 zum Protokoll),

- Internetausziige der Shanghai Library: Brief History* (Anlage 3 zum
Protokoll),

- Google-Ubersetzung ,Antimonsulfid“ (Anlage 4 zum Protokoll),

- Google-Ubersetzung ,Nitrile rubber‘ und Wikipedia-Artikel ,Nitrilkaut-
schuk” (Anlage 5 zum Protokoll).

Die Beklagte vertritt die Auffassung, dass der Begriff der ,,organisch gebundenen
Reibbelagmischung“ vom Fachmann als Abgrenzung gegenuber ,anorganisch
gebundenen® Reibbelagmischungen aufgefasst werde. Ferner sei das Merkmal
.Reibpartner aus Stahl“ im Sinne der Stahloberflache des Stahlgefiiges des Grau-
gusses zu verstehen. Die Anmeldung offenbare dem Fachmann zudem eindeutig,
dass die Bezugsgrol3e fur die angegebenen Zinnsulfidanteile die Gesamtmischung
sei. Bei dem Merkmal ,Kokospulver* handele es sich um einen fir den Fachmann

ohne weiteres erkennbaren Schreibfehler fur ,Kokspulver®.

Im Hinblick auf die Entgegenhaltung NK12 bezweifelt die Beklagte, ob dieser Arti-
kel in einer chinesischen Monatszeitschrift des Instituts flr wissenschaftliche und
technische Information der chinesischen Provinz Zhejiang von Dezember 1989 der
Offentlichkeit vor dem Prioritatstag zuganglich gewesen sei. Sie verweist darauf,
dass das Jahr 1989 in China von starken Unruhen, insbesondere der gewaltsa-
men Niederschlagung von Massenprotesten auf dem ,Platz des Himmlischen
Friedens” in Peking, gepragt gewesen sei, weshalb die NK12 mdglicherweise erst
spater veroffentlicht worden sei. Das ,Institute of Scientific and Technical Informa-
tion of China (ISTIC)* unterstehe dem chinesischen Ministerium fur Wissenschaft
und Technologie und sei seit 1958 flr Industriespionage, also fur die Beschaffung
auslandischer Informationen fur nationale Zwecke zustandig gewesen. Hinzu
komme, dass das ISTIC erst im Oktober 1995 mit der Bibliothek von Shanghai
fusioniert habe, so dass denkbar sei, dass die NK12 erst seit diesem Zeitpunkt

allgemein zugénglich gewesen sei.
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Ferner sei die vorgelegte deutsche Ubersetzung NK12A fehlerhaft. Sie enthalte
einige unklare Passagen und weiche von der Ubersetzung D9* ab, weshalb insge-
samt an der Richtigkeit der Ubersetzungen gezweifelt werde. In NK12A laute der
letzte Satz auf Seite 1, weitergehend auf Seite 2 oben: ,Aus diesem Gunde wer-
den in anderen Lander Patentinformationen betreffend die Herstellung von Reib-
materialien mit Wollastonit als Ersatz von Asbest gesammelt und den Industrie-
unternehmen zur Verfiigung gestellt®. In D9” werde dieser Satz wie folgt Ubersetzt:
.Daher werden im Ausland Informationen zu verschiedenen Patenten gesammelt,
bei denen Wollastonit als Ersatz fiir Asbest in tribologischen Materialien fur Kraft-
fahrzeuge zum Einsatz kommt, um sie spater den entsprechenden Stellen zur
Verfligung zu stellen“. Ferner werde in NK12A bei der Mischung 3 als Bestandteil
einer Reibbelagmischung ,Reibepulver aus Cashewnuss-Schalendél* erwahnt, ob-
wohl man dieses Ol weder pulverisieren noch reiben kénne. Bei dieser Mischung
sei auch unklar, was eine Faseremulsion aus aromatischen Polyamid“ sein solle
und das in Mischung 8 genannte ,Siliziumpulver” sei ein sehr ungewoéhnlicher Be-

standteil.

Jedenfalls offenbare die NK12 dem hier relevanten Fachmann keine Reibbelagmi-
schung mit Zinnsulfid. Deren Verfasser befassten sich mit der Verwendung von
Wollastonit als Ersatzstoff fir Asbest und hatten daftr in auslandischen Patent-
veroffentlichungen recherchiert und acht Beispiele fir Reibbelagmischungen mit
Wollastonit gefunden. Fir den Fachmann sei es offensichtlich gewesen, dass das
Dokument keine eigene technische Lehre enthalte, sondern nur Vorbekanntes
referiere. Obwohl die NK12 keine detaillierten Quellenangaben enthalte, sei es fur
den Fachmann relativ leicht moglich gewesen, die Priméardruckschriften der ge-
nannten Beispiele im Rahmen einer einfachen Recherche auf der Basis englischer
Suchbegriffe aufzufinden. Auf diese Weise hatte der Fachmann herausfinden kén-
nen, dass den in der NK12 genannten Beispielmischungen 4 und 6 mit dem Be-
standteil ,Zinnsulfid* die US-Patentschrift 4,446,203 bzw. die britische Patentan-
meldung GB 2 126 594 zu Grunde gelegen hétten. In diesen Schriften seien die

Beispielmischungen 4 und 6 der NK12 identisch offenbart mit der Ausnahme, dass
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in der US-Patentschrift an Stelle von Zinnsulfid der Bestandteil Antimonsulfid
(NK12, Beispiel 4) und in der britischen Anmeldung an Stelle von Zinnsulfid der

Bestandteil Antimontrisulfid (NK12, Beispiel 6) genannt wirden.

Dass es sich bei der Nennung des Zinnsulfids in den Beispielen 4 und 6 der NK12
um einen Fehler bei der Wiedergabe der Primardruckschriften gehandelt habe, sei
dem Fachmann schon deshalb klar, weil Zinnsulfid zum damaligen Zeitpunkt, d. h.
im Zeitraum von der Erstellung der NK12 im Jahre 1989 bis zum Prioridtsdatum
des Streitpatents, ein vollig untblicher Bestandteil gewesen sei, der zudem prak-
tisch nicht in den fur Reibbelage erforderlichen Mengen verfiigbar gewesen sei.
Zinnsulfid sei damals praktisch nur als Pigment (sog. Musivgold) eingesetzt und in
entsprechend geringen Mengen hergestellt worden. Es habe zu dieser Zeit und
auch noch 15 Jahre nach dem Prioritatstag kein Herstellungsverfahren gegeben,

um Zinnsulfid in grol3eren Mengen zu vertretbaren Kosten herzustellen.

Dagegen habe der Fachmann am Prioritatstag gewusst, dass Antimonsulfid eines
der am haufigsten verwendeten Schmiermittel unter nur wenigen flr Reibbeldge
ublicherweise verwendeten Schmiermitteln und zudem das zweithdufigste Metall-

sulfid gewesen sei.

In China wirden die Schriftzeichen fir Zinn und Antimon wegen ihrer Ahnlichkeit
haufig verwechselt, was dem chinesischen Fachmann bekannt sei. Zu diesen
Verwechslungen trage auch bei, dass die grof3te Antimon-Mine Chinas, in der seit
Jahrhunderten Antimonerz geférdert werde, traditionell ,Zinn-Mine* genannt

werde.

Aus diesen Grunden habe ein der chinesischen Sprache maéachtiger Fachmann
beim Lesen der NK12 ohne weiteres erkannt, dass dort in den Mischungen 4 und
6 nicht Zinnsulfid, sondern Antimonsulfid gemeint gewesen und die Angabe Zinn-
sulfid in der Schrift NK12 auf einem Fehler beruht habe. Zum Beleg dieses fach-
mannischen Verstandnisses beantragt die Beklagte die Einholung eines Sachver-

standigengutachtens. Zumindest sei dieser Fachmann veranlasst gewesen, nach
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den Ursprungsdokumenten zu suchen. Diese hatten ihm dann bestatigt, dass der
in der chinesischen Druckschrift referierte Stand der Technik ein solcher war, bei

dem die Reibbelagmischungen Antimon(tri)sulfid, nicht aber Zinnsulfid enthielten.

Die Klagerin ist der Ansicht, dass die vorgelegten Bescheinigungen der Chinesi-
schen National-Bibliothek (NK15) sowie der Shanghai Bibliothek und des Instituts
fur wissenschaftliche und technische Information in Shanghai (NK16A/B) besta-
tigten, dass die NK12 seit Dezember 1989 6ffentlich zuganglich gewesen sei. Die
Ubersetzungen NK12A und D9  stimmten hinsichtlich der hier mafgeblichen
Reibbelagmischungen 4 und 6 vollkommen Uberein. Die Verwendung von ,Zinn-
sulfid“ sei in NK12 eindeutig offenbart. Da in NK12 auf keine sonstige Druckschrift
Bezug genommen werde, liege keine offenkundige Fehlerhaftigkeit vor, die vom
Fachmann sofort automatisch korrigiert wirde, zumal in der NK12 auch das chi-
nesische Zeichen fur ,Antimon“ bei der Mischung 3 im Begriff ,Antimonoxid“ be-
nutzt werde. Gerade in wissenschaftlichen Veréffentlichungen rechne der Fach-

mann mit weniger gangigen Zusammensetzungen.

Der Senat hat den Parteien mit Schriftsatz vom 22. Januar 2014 einen frihen ge-

richtlichen Hinweis gemanR § 83 Abs. 1 PatG zukommen lassen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf das Protokoll der mindlichen Verhandlung
sowie auf den gesamten Akteninhalt, insbesondere auf die Schriftsatze der Par-

teien mit sdmtlichen Anlagen, Bezug genommen.
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Entscheidungsgrinde

Die Klage ist zulassig und begrindet. Das Streitpatent ist insgesamt nicht be-
standsfahig.

1. Das Streitpatent betrifft nach seiner Beschreibung (Absatze 1 bis 3) eine
Reibbelagmischung fur Brems- und Kupplungsbelage, z. B. fuir den Einsatz in
Kraftfahrzeugen. Es geht von Ublichen Reibbelagrezepturen mit folgendem sche-
matischen Aufbau aus, wobei die vier Rohstoffgruppen je nach Anforderungsprofil

unterschiedlich proportioniert seien:

- Metalle (als Faser oder Pulver),

- Fullstoffe (inkl. eventueller anorganischer Fasern),

- Gleitmittel (Festschmierstoffe),

- organische Bestandteile (Harze, Kautschuke, organische Fasern,
organische Fullstoffe).

Wesentliche Ziele der Reibmaterialentwicklung seien die Optimierung des Reib-
wertes in Verbindung mit den Reibpartnern des Reibbelags, die Verringerung des
Verschlei3es und die Optimierung des thermischen Verhaltens der Reibpartner.
Die bei der Reibung entstehenden Spitzentemperaturen kénnten den Reibpartner
des Reibbelages, z. B eine Bremsscheibe, ortlich sehr unterschiedlich belasten
(Beschr. Abs. 5).

Zur Optimierung der Verschlei3schutzeigenschaften sei es aus der
DE 40 18 671 Al oder der DE 40 24 547 Al bekannt, als Festschmierstoff Metall-
sulfide, insbesondere Antimontrisulfid, Molybdandisulfid, in Verbindung mit pul-
verformigem oder kornigem Graphit zu verwenden. Diese Festschmierstoffe hat-
ten sich in Verbindung mit anorganischen Fllstoffen zur Verbesserung der Ver-

schlei3schutzeigenschaften bewahrt. Da die Schmierfilme bei Temperaturen tber
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400 °C auf der Bremsscheibe zerstort wirden, kénnten gleichwohl bei hohen und
ungleichméfigen Temperaturbelastungen, abgesehen von dem erhdhten Ver-
schleil3, Oberflachenrisse an der Oberflache des Reibungspartners des Reibbela-

ges entstehen (Beschr. Abs. 12).

Aus der DE-C-11 53 670 sei ein Verfahren zur Herstellung eines keramisch ge-
bundenen Reibkdrpers bekannt, bei dem Metallsulfidpulver als Schmiermittel vor-
geschlagen werde. Dabei seien neben Molybdan-, Antimon-, Blei-, Zink- und/oder

Kadmiumsulfiden auch Zinnsulfide genannt (Beschr. Abs. 13).

Der Erfindung liege die Aufgabe zugrunde, eine Reibbelagmischung bereitzustel-
len, die bei hohen Spitzentemperaturbelastungen eine verringerte Oberflachen-

rissanfalligkeit des Reibpartners zur Folge habe (Beschr. Abs. 14).

2. Zur Losung dieser Aufgabe schlagt das Streitpatent in seinem Anspruch 1

eine Reibbelagmischung mit folgenden Merkmalen vor:

1. Die Reibbelagmischung ist organisch gebunden.
2. Die Reibbelagmischung soll zum Einsatz gelangen
a) bei Brems- und Kupplungsbelagen,
b) die mit einem Reibpartner aus Stahl zusammenwirken.
3. Die Reibbelagmischung besteht aus
a) Aramidfasern,
b) organischen und/oder anorganischen Fullstoffen,
C) Schmierstoffen,
d) organischen Bindemitteln, und/oder
e) Metallen oder Metallverbindungen.
4, Die Reibbelagmischung enthalt Zinnsulfide (SnS, SnS,)
a) zur Reduzierung der Rissanfalligkeit des Reibpartners,
b) die Zinnsulfide sind mit einem Gewichtsanteil von 0,5 bis 10

Gew.-%, vorzugsweise 2 bis 8 Gew.-%, enthalten.
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3. Als zustandiger Durchschnittsfachmann, auf dessen Wissen und Kénnen es
insbesondere fir die Auslegung der Merkmale des Streitpatents und fir die Inter-
pretation des Standes der Technik ankommt, ist nach Meinung des Senats ein
Maschinenbauingenieur (mit dem Abschluss einer Fachhochschule oder einer
Technischen Hochschule) zu sehen, der Uber mehrjdhrige Erfahrungen in der
Entwicklung und Herstellung von Reibbeldagen, insbesondere fur Bremsanwen-
dungen, sowie Uber vertiefte Kenntnisse in der Werkstoffkunde verfugt, und der

bei Bedarf einen Chemiker und/oder einen Metallurgen hinzuzieht.

4, Dieser Fachmann versteht die von den Parteien unterschiedlich diskutierten

Merkmale wie folgt:

a) Der Begriff ,organisch gebundene Reibbelagmischung® in Merkmal 1 ergibt
wortlich genommen keinen Sinn, da eine Mischung noch nicht gebunden ist. Der
Fachmann wird dieses Merkmal daher im Sinne einer Mischung bzw. Rezeptur fur

einen organisch gebundenen Reibbelag verstehen.

b) Die Merkmalsgruppe 2, wonach die Reibbelagmischung fur Brems- und
Kupplungsbelage vorgesehen ist, die mit einem Reibpartner aus Stahl zusam-
menwirken sollen, ist als Zweckangabe zu verstehen, d. h. die Reibbelagmischung
muss fUr einen Einsatz in einer Bremse bzw. Kupplung geeignet sein, der Reib-
partner aus Stahl ist selbst nicht zum Patentgegenstand zu rechnen (BGH GRUR
2009, 837, 838 Rdnr. 15 m. w. N. — Bauschalungsstitze).

C) Obwohl im Allgemeinen unter dem Begriff ,Stahl* eine Eisenlegierung mit
weniger als 2 % Kohlenstoffanteil verstanden wird und sich ,Gusseisen” davon
durch einen hoheren Kohlenstoffanteil unterscheidet, wird der Fachmann die ge-
nannte Zweckangabe in Merkmal 2. b) im Zusammenhang mit der Patentschrift
unter einem anderen Gesichtspunkt betrachten. Ihm ist bekannt, dass ublicher-
weise - und insbesondere bei den in den angefuhrten Vergleichsuntersuchungen
betrachteten Nutzfahrzeugbremsen (vgl. Streitpatentschrift, Absatz 24 der Be-

schreibung) - als Werkstoff flr die Bremsscheiben in erster Linie Gusseisen in Be-
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tracht gezogen wird. Ausgestattet mit diesem Hintergrundwissen sowie aus der
Erkenntnis, dass bei (Gusseisen-) Bremsscheiben Zinn in die ,Stahl“-Oberflache”
eindiffundieren kann (vgl. Streitpatent Spalte 4, Zeilen 53 bis 56), entnimmt der
Fachmann der Patentschrift, dass es bei dem Reibpartner nicht auf den Werkstoff
LStahl“ im engeren Sinne ankommt, sondern dass vielmehr auch Gusseisenwerk-
stoffe mit umfasst sind (siehe auch Dokumente NB1, NB2, in denen der Begriff
~Stahlgefige” auch bei Gusseisenwerkstoffen verwendet wird). Daher ist bei Pa-
tentanspruch 1 der Begriff ,Stahl* im Sinne von ,Eisenlegierung“, was sowohl die

Werkstoffe Stahl als auch Gusseisen umfasst, zu interpretieren.

d) Die Aufzahlung in der Merkmalsgruppe 3 ist so zu verstehen, dass die
Reibbelagmischung in jedem Fall Aramidfasern, organische und/oder anorgani-
sche Fillstoffe sowie Schmierstoffe beinhalten muss (Merkmale 3.a) bis 3.c). Die
Lund/oder“- Verknipfung in Merkmal 3.d) bezieht sich lediglich auf dieses und das
folgende Merkmal, d. h. organische Bindemittel bzw. Metall oder Metallverbindun-
gen konnen, mussen aber nicht kumulativ enthalten sein. Es genlgt auch, wenn

lediglich einer dieser Bestandteile enthalten ist.

Der von Anspruch 1 des Streitpatents geschiitzte Gegenstand geht nicht Gber den
Offenbarungsgehalt der urspringlich eingereichten Anmeldung hinaus, weshalb
der Nichtigkeitsgrund der unzulédssigen Erweiterung (Art. 11 8 6 Abs. 1 Nr. 3 Int-
PatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. ¢ EPU) nicht vorliegt.

1. Eine ,organisch gebundene* Reibbelagmischung ist in den urspriinglichen An-
meldungsunterlagen bereits dadurch implizit offenbart, dass im dortigen Anspruch
1 die Reibbelagmischung organische Bindemittel enthalt bzw. enthalten kann,
welche bestimmungsgemal eine organische Bindung der Bestandteile des Reib-
belags bewirken. Entscheidend sind die Mischungsbestandteile, nicht ob die Mi-

schung noch als pulverférmiges Gemenge vorliegt (urspringlicher Anspruch 1)



-18 -

oder bereits in abgebundener Form, wie man aus der erteilten Fassung schliel3en

kdnnte.

2. Die Angaben zum Gewichtsanteil der Zinnsulfide sind aus dem urspriinglichen
Patentanspruch 3 in den erteilten Anspruch 1 Gbernommen worden. Es ist nicht
erkennbar, dass dabei unterschiedliche Bezugsgro3en zugrunde gelegt wurden.
Vielmehr ist davon auszugehen, dass sich alle in der Patentschrift bzw. in der Of-
fenlegungsschrift gemachten Mengenangaben auf die Gesamtmasse der Reibbe-
lagmischung beziehen. Dagegen spricht auch nicht die Textpassage auf Seite 3,
Zeilen 6 ff., der Offenlegungsschrift, nach der ,in den Schmierstoffen* Zinnsulfid
mit einem bestimmten Gewichtsanteil enthalten sei. Diese Textpassage lasst fur
sich betrachtet vollkommen offen, worauf die Gewichtsanteile bezogen sind. Zu-
dem fehlen jegliche Hinweise, dass die relativen Gewichtsangaben von Zinnsulfid
auf die Schmierstoffmasse als Bezugsgrof3e (d. h. Gewichte aller Schmierstoffe =
100%) bezogen sein kdnnten. Vielmehr legt z. B. die Gesamtzusammensetzung
der Reibbelagmischung nach Anspruch 8, in dem der beanspruchte Zinnsulfidan-
teil wie im Kennzeichenteil des Anspruchs 1 mit 2 bis 8 Gew.-% angegeben wird,
eine gemeinsame Referenz, d. h. die Gesamtmasse der Mischung, nahe. In die-
sem Sinne tragt auch der Ersatz des Merkmals ,die Schmierstoffe” im urspringli-

chen Anspruch durch ,die Mischung” zur Klarstellung bei.

3. Bei dem Begriff ,Kokospulver in den Ansprichen 5 und 8 handelt es sich um
einen offensichtlichen Schreibfehler. Auch anhand der Ubersichtstabelle in der
Beschreibung des Streitpatents (Absatz 22) ist zu erkennen, dass es richtiger-
weise ,Kokspulver heil3en muss, zumal dem Fachmann die Verwendung dieser

Substanz als Festschmierstoff — im Unterschied zu Kokospulver — bekannt ist.
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Ebenso ist der Nichtigkeitsgrund der unzureichenden Offenbarung (Art. Il 8§ 6
Abs. 1 Nr. 2 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. b EPU) nicht gegeben.

Die Lehre des Streitpatents ist durch den Fachmann ausfihrbar. Anhand der in
der Streitpatentschrift dargestellten Versuchsergebnisse wird nachvollziehbar of-
fenbart, dass der Fachmann durch die Verwendung von Zinnsulfid an Stelle des
im Stand der Technik Ublicherweise verwendeten Antimontrisulfids bei einer Reib-
belagmischung die Rissanfalligkeit bei Reibpartnern mit Stahlgeflige reduzieren
kann. Dabei wird im Patent auch offenbart, dass dieser Effekt vermutlich auf Diffu-
sionsvorgange von Zinn in das Stahlgeflige des Reibpartners zurtickzufiihren sei
(vgl. Spalte 4, Zeilen 52 ff.), was ebenfalls nachvollziehbar ist und auch nicht im

Widerspruch zum Fachwissen steht.

Dabei ist unschadlich, dass es auch Ausfiihrungsformen bzw. Versuchsbedingun-
gen geben kann, bei denen dieser Effekt nicht auftritt. Dies kann z. B. an einem
Belastungsprofil liegen, bei dem die patentgeméafl3e Wirkung nicht zum Tragen
kommt, etwa weil die Belastung zu gering ist und damit die kritischen Temperatu-
ren und Spannungen im Kontaktbereich nicht erreicht werden. Im Streitpatent wird
klar hervorgehoben, dass die Rissbildung bei Spitzentemperaturbelastungen - und
nicht etwa bei langanhaltender, durchschnittlicher Wechselbelastung - vermieden
werden soll (Beschreibung, Abséatze 14 und 33). Dabei stellt es auch keinen Man-
gel dar, dass in der Streitpatentschrift nicht alle Versuchsparameter im Einzelnen
angegeben sind; dem Fachmann kann auch ein gewisser Aufwand bei der Nach-
arbeit zugemutet werden (vgl. BGH GRUR 2010, 916, 918 Rdnr. 17 — Klammer-
nahtgerat).
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V.

Dagegen erweist sich der Gegenstand des Anspruchs 1 als nicht patentfahig und
daher als nichtig (Art. Il 86 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 lit. a
EPU).

1. Die durch Anspruch 1 beanspruchte Reibbelagmischung ist durch den
Stand der Technik gemalR der Verotffentlichung NK12 neuheitsschadlich vorweg-
genommen. Die von der Beklagten gegen die Neuheitsschadlichkeit der Druck-
schrift NK12 erhobenen Einwande sind letztlich nicht durchgreifend.

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehort (Art. 54
Abs. 1 EPU). Den Stand der Technik bildet nach Art. 54 Abs. 2 EPU alles, was vor
dem Anmeldetag der Offentlichkeit durch schriftliche oder miindliche Beschrei-
bung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zuganglich gemacht worden ist.
Fur die offentliche Zuganglichkeit von technischen Erkenntnissen oder Kenntnis-
sen ist nicht der Nachweis erforderlich, dass ein bestimmter technischer Sachver-
halt bestimmten fachkundigen Personen bekannt geworden ist. Es reicht aus,
dass ein nicht begrenzter Personenkreis nach den gegebenen Umstanden in der
Lage war, die Kenntnis zu erlangen (BGH GRUR 2013, 367, 369 Rdnr. 20 — Mes-
selektronik fur Coriolisdurchflussmesser m. w. N.). Daflir gentigt schon eine nicht
entfernt liegende Mdglichkeit der Kenntnisnahme (BGH GRUR 1973, 263, 264 —
Rotterdam-Geréte). Unerheblich ist auch die Sprache der Veroffentlichung.
Grundsatzlich enthalten Schriften in einer fremden Sprache eine die Patentierung
ausschlieRende Vorwegnahme auch dann, wenn diese dem konkreten Erfinder
wie dem einschlagigen Fachmann im Inland Gberwiegend unbekannt ist (Ben-
kard/Melullis, PatG, 10. Aufl., 8 3 Rdnr. 56a). Unerheblich ist auch, ob das Schrift-
werk am Tage der Anmeldung Uberhaupt im Inland bekannt war oder einem deut-
schen Fachmann héatte bekannt sein konnen (Benkard/Melullis, a. a. O. Rdnr. 59).
Nur Informationen, die lediglich einem abgrenzbaren Personenkreis mit der Ver-

pflichtung zur Geheimhaltung mitgeteilt wurden, werden nicht 6ffentlich zugéang-
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lich, solange die Empfanger sich an diese Verpflichtung halten (BGH GRUR 1978,
297, 298 — Hydraulischer Kettenbandantrieb).

a) Nach diesen Grundsatzen ist die Druckschrift NK12 der Offentlichkeit
zuganglich gemacht worden.

Bei der NK12 handelt es sich um einen Artikel in einer chinesischen Monatszeit-
schrift des Instituts fur wissenschaftliche und technische Information der chinesi-
schen Provinz Zhejiang vom 25. Dezember 1989. Zeitschriften und Blicher werden
im Allgemeinen mit ihrem Erscheinen im Handel zugénglich. Es kann daher davon
ausgegangen werden, dass die NK12 im Dezember 1989 auf dem chinesischen
Markt fir einen unbegrenzten Personenkreis verfligbar gewesen ist. Soweit die
Beklagte darauf verweist, dass das Jahr 1989 in China von starken Unruhen, ins-
besondere der gewaltsamen Niederschlagung von Massenprotesten auf dem
.Platz des Himmlischen Friedens” in Peking, gepragt gewesen sei, weshalb die
NK12 mdoglicherweise erst spater veréffentlicht worden sei, handelt es sich um
eine weder ndher dargelegte noch belegte Mutmalung. Abgesehen davon, dass
die Niederschlagung des chinesischen Volksaufstandes bereits im Sommer 1989
stattfand, kénnen diese politischen Unruhen einer Verdoffentlichung am Ende des
Jahres 1989, spatestens aber weit vor dem 24. November 1993 nicht mehr entge-
gengestanden haben. Soweit die Beklagte vortragt, dass das ,Institute of Scientific
and Technical Information of China (ISTIC)", zu dem eine Vielzahl weiterer chine-
sischer Institute (Anlage 2 zum Protokoll, Seite 22, zweiter Absatz), darunter auch
das die NK12 herausgebende Institut fir wissenschaftliche und technische Infor-
mation der chinesischen Provinz Zhejiang gehort haben durfte, seit 1958 fiur In-
dustriespionage, also fur die Beschaffung auslandischer Informationen fur natio-
nale Zwecke, zustandig gewesen sei, hat sie weder dargelegt noch nachgewie-
sen, dass fur den chinesischen Personenkreis eine Geheimhaltungsverpflichtung
gegenuber Auslandern bestanden habe. Auch kann entgegen der Auffassung der
Beklagten allein aus dem Umstand, dass das ISTIC erst im Oktober 1995 mit der
Bibliothek von Shanghai fusioniert hat, nicht geschlossen werden, dass die NK12

erst ab diesem Zeitpunkt fir die chinesische Offentlichkeit einsehbar war. Denn
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die monatlich erscheinende Zeitschrift sollte ja gerade chinesische Fachleute und

Unternehmen uber technische Neuerungen im Ausland zeitnah informieren.

b) In der NK12 werden Patentinformationen aus anderen Lé&ndern als China
wiedergegeben. Dabei geht es um die Darstellung verschiedener Reibmaterialien,
in denen Wollastonit als Ersatz fir Asbest enthalten ist. Insgesamt werden acht
Stoffmischungen aufgefiihrt, darunter an vierter und sechster Stelle zwei Mischun-
gen, in denen auch Zinnsulfid enthalten ist. So wird auf Seite 3 der deutschen
Ubersetzung NK12A unter Nr. 4 ein hochtemperaturbestandiges Reibmaterial zur
Herstellung eines Bremsbelags und Kupplungsbelags fur LKW beschrieben, wobei
dieses Material neben 14,8 % Nitrilkautschuk, 7,7% Phenolharz, 3,7 % Graphit,
9,0 % Kupferoxid, 8,0 % Cadolite (Handelsname fir ein Gemisch aus kautschuk-
artigem Phenolharz-Polymer), 10,1 % Schwefel, 7,5 % Wollastonit, 18,5 % Glas-
faser, 5,3 % Kevlar (Handelsname fur Poly-p-Phenylenteraphthalamid-Faser) und
11,8 % Baryt auch 3,5 % Zinnsulfid aufweist.

Die Beklagte fiuhrt zutreffend aus, dass das Thema des Artikels der Ersatz von
Asbest durch Wollastonit ist und auf die Verwendung von Zinnsulfiden als
Schmierstoff nicht hingewiesen wird. Der Artikel wendet sich aber an den Fach-
mann fur die Entwicklung von Bremsbelagen, also an den fur das strittige Patent
zustandigen Durchschnittsfachmann. Dieser erkennt in den Angaben fertige Re-
zepturen fur Mischungen, aus denen Reibbelage hergestellt werden kdnnen, ins-
besondere da es das Ziel des Artikels ist, alternative Reibbelagmischungen zu den

in China gebrauchlichen aufzuzeigen.

Zwar ist in dem Artikel nicht ausdrtcklich angegeben, dass die aufgeftihrten Reib-
belagmischungen fur Reibpartner aus Stahl oder Gusseisen vorgesehen sind, dies
kann aber flr einen Durchschnittsfachmann als selbstverstandlich angesehen
werden, da Stahl und Gusseisen weltweit die tblichen Werkstoffe fir die Kon-
struktion von Fahrzeugbremsen und -kupplungen sind.

Somit war dem Durchschnittsfachmann durch die NK12 eine Reibbelagmischung

mit allen im Anspruch 1 angegebenen Bestandteilen in der angegebenen Zusam-
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mensetzung fir ein Zusammenwirken mit Reibpartnern aus Stahl oder Gusseisen

bekannt.

C) Zugunsten der Beklagten kann unterstellt werden, dass der Artikel NK12 im
Hinblick auf die Angabe von Zinnsulfid in den Reibbelagmischungen Nrn. 4 und 6
fehlerhaft ist und auf einer falschen Wiedergabe der Ursprungsdokumente beruht.

Auch wenn der Artikel die von ihm referierten Druckschriften nicht nennt, so hat
doch die Beklagte in Uberzeugender - und von der Klagerin letztlich nicht ange-
griffenen - Weise den Nachweis daflir erbracht, dass die genannten beiden Mi-
schungen auf die Druckschriften US 4,446,203 bzw. GB 2 126 594 zuriickgehen,
wobei in diesen Druckschriften jeweils nicht Zinnsulfid, sondern Antimonsulfid bzw.

Antimontrisulfid als Schmierstoffe angegeben sind.

d) Jedoch ist nicht davon auszugehen, dass der Fachmann bei der Lektlre

des Beitrags NK12 den darin enthaltenen Fehler erkannt hatte.

Nach der standigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist flr die Beurtei-
lung, ob der Gegenstand eines Patents durch eine Vorveroffentlichung neuheits-
schadlich getroffen ist, erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeich-
nete technische Lehre der Entgegenhaltung ,unmittelbar und eindeutig® (BGH
GRUR 2014, 542, 543 — Kommunikationskanal; BGHZ 148, 383, 389 - Luftvertei-
ler, GRUR 2010, 910, Rdnr. 62 - Falschungssicheres Dokument; GRUR 2012,
1133 Rdnr. 31 - UV-unempfindliche Druckplatte) als mégliche Ausfihrungsform
der Erfindung entnehmen kann (BGH GRUR 2002, 49, 51 - Drehmomentubertra-
gungseinrichtung; GRUR 2010, 599 Rn. 22, 24 - Formteil). Zu ermitteln ist mithin,
was der Fachmann der Vorverdffentlichung als den Inhalt der gegebenen allge-
meinen Lehre entnimmt (BGH BGHZ 179, 168 Rdnr. 25 - Olanzapin). Mal3geblich
ist dabei das Verstandnis des Fachmanns zum Zeitpunkt der Einreichung der prio-
ritdtsbeanspruchenden Patentanmeldung (BGH, GRUR 2004, 133, 135 - Elektro-
nische Funktionseinheit). Dabei ist in einer Druckschrift alles das unmittelbar of-

fenbart, was sie dem Durchschnittsfachmann an Kennntnissen vermittelt, ohne
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dass er sich ndhere Gedanken machen muss. Erkennbare Ungereimtheiten, Irr-
tumer, Druckfehler, Zeichenfehler und dergleichen sind vom Gesamtinhalt der
Druckschrift her richtig zu stellen und nur dann beachtlich, wenn ein Fachmann sie
ohne weiteres als solche erkennen musste (BGH GRUR 1974, 148 juris-Tz 30 —
Stromversorgungseinrichtung m. w. N.; Schulte/Moufang, PatG 9. Aufl.,, 83
Rdnr. 98).

aa) Ausschlaggebend ist im vorliegenden Fall, dass in der Veréffentlichung
NK12 die referierten Dokumente nicht angegeben sind, so dass es dem Fach-
mann nicht moglich ist, den Ubersetzungsfehler aus dem Gesamtinhalt der Druck-
schrift zu verifizieren. Waren die referierten Dokumente angegeben worden, hatte
der Fachmann den Widerspruch erkennen kénnen mit der Folge, dass die Offen-
barung des Originaldokuments gegolten hatte (Schulte/Moufang, PatG, 9. Aufl.,
§ 3 Rdnr. 98 m. w. N.).

Ohne Angabe der zu den acht Reibbelagmischungen gehdrenden Patentschriften
kann auch der der chinesischen Sprache méachtige Fachmann den Uberset-
zungsfehler nicht ohne weiteres erkennen. Von ihm wird auch nicht erwartet, dass
er Bemuhungen unternimmt, um die Richtigkeit des Inhalts der Schrift NK12 durch

eine Recherche nach den Ursprungsdokumenten zu tberprifen.

bb) Dies gilt auch dann, wenn man der Beklagten darin folgt, dass es sich bei
der Verwechslung von Zinn und Antimon um einen in China nicht selten vorkom-
menden Fehler handelt, weil sich die chinesischen Schriftzeichen fur Zinn und An-
timon sehr &hneln und dem chinesischen Fachmann bekannt ist, dass die grofite
Antimon-Mine Chinas, in der seit Jahrhunderten Antimonerz geférdert wird, traditi-
onell ,Zinn-Mine* genannt wird. Denn der Fachmann hatte im vorliegenden Fall
keinen ausreichenden Anlass, von einer derartigen Verwechslung auszugehen,
zumal an einer anderen Stelle der Druckschrift NK12, ndmlich als Bestandteil der
Mischung 3, der Begriff ,Antimon® in der Zusammensetzung ,Antimonoxid“ ver-

wendet wird.
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Gerade well es sich bei NK12 um eine technische Veré6ffentlichung handelt, geht
ein Fachmann davon aus, dass dem Autor der Unterschied zwischen Zinn und
Antimon wohl bekannt ist und dass er - gerade wegen der bekanntermalR3en haufi-
gen Verwechslung der beiden Stoffe - den zutreffenden Stoff mit der gebotenen

Sorgfalt angibt.

cc) Eine Verwechslung von Zinn und Antimon konnte der der chinesischen

Sprache machtige Fachmann auch nicht aus anderen Grinden annehmen.

Selbst wenn man das Vorbringen der Beklagten als richtig unterstellt, dass zum
Prioritatstag die Verwendung von Zinnsulfid als Schmierstoff ungewdhnlich und
dieses Sulfid praktisch nicht in den fur Reibbelage erforderlichen Mengen verflg-
bar war, wahrend Antimonsulfid eines der am haufigsten verwendeten Schmier-
mittel war, hatten auch diese Umstadnde den Fachmann nicht veranlasst, von einer
Verwechslung der Begriffe Zinn und Antimon auszugehen. Denn abgesehen da-
von, dass in der Druckschrift NK12 auch der Begriff ,Antimonoxid“ genannt ist, so
dass der Fachmann eine korrekte Unterscheidung der Begriffe Zinn und Antimon
annehmen kann, machen haufig gerade ungewohnliche Bestandteile die Patentfa-
higkeit einer Erfindung aus. Hinzu kommt, dass sich der Artikel NK12 an das chi-
nesische Fachpublikum gerichtet hat und diesem Erkenntnisse aus dem westli-
chen Ausland vermitteln sollte. Wollte man gerade auf das Verstandnis der chine-
sischen Fachoffentlichkeit abstellen, so wird man nicht davon ausgehen kénnen,
dass diese Uber die Verfugbarkeit von Zinn(tri)sulfid und dessen Verwendung in
Reibbelagmischungen in westlichen Staaten ohne Weiteres im Bilde war. Der
fachkundige Leser mag vielleicht Uberrascht gewesen sein, er wird aber nicht von
der Fehlerhaftigkeit der in NK12 enthaltenen Informationen ausgegangen sein.

Aus diesen Griunden ist der Senat davon Uberzeugt, dass ein der chinesischen
Sprache méchtiger Fachmann beim Lesen der NK12 nicht ohne Weiteres erkannt
hatte, dass dort in den Mischungen 4 und 6 nicht Zinnsulfid, sondern Antimonsulfid
gemeint gewesen sei und die Angabe Zinnsulfid in der Schrift NK12 auf einem

Fehler beruht habe. Fir die Einholung des beantragten Sachverstandigengutach-
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tens bestand auch schon deshalb kein Anlass, weil es sich um eine Rechtsfrage
handelt, wenn es darum geht, wie der Inhalt einer Veroffentlichung vom Fachmann

zu wardigen ist.

e) Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents ist somit gegeniber
dem Artikel NK12 als nicht neu anzusehen, obwohl dieser Artikel keine eigene
technische Lehre enthélt, sondern nur den Inhalt ausl&ndischer Patentschriften
wiedergibt und dabei in dem hier entscheidenden Punkt einen fir den Fachmann
nicht ohne weiteres erkennbare Fehler enthalt, namlich die Ubersetzung des in
den Originaldokumenten angegebenen Begriffs ,Antimon* mit dem Begriff ,Zinn*.

Dieses Ergebnis mag im Hinblick auf Sinn und Zweck der Patenterteilung - auch

unter Berucksichtigung grundrechtlicher Aspekte - als unbefriedigend erscheinen.

Das Patentrecht ist ein sog. ,technisches Urheberrecht* des Erfinders und damit
Eigentum im Sinne des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG (BVerfG GRUR 2001, 43). Auf
die Erteilung des Patents hat der Erfinder einen o&ffentlich-rechtlichen, durch
Art. 14 Abs. 1 GG geschutzten Anspruch (BVerfG GRUR 2003, 723). Der Zweck
einer Patenterteilung liegt darin, neue Problemlésungen auf dem Gebiet der Tech-
nik zu fordern (BGH GRUR 2002, 143, 144 — Suche fehlerhafter Zeichenketten)
und dem Erfinder eine Gegenleistung daflr zu gewahren, dass er den technischen
Fortschritt und das technische Wissen der Allgemeinheit bereichert hat (BGH
GRUR 1987, 231 — 233 — Tollwutvirus).

Kein Anspruch auf die Erteilung eines Patents besteht, wenn die Erfindung schon
zum Stand der Technik gehort. Dabei umfasst der Begriff des Standes der Technik
nach der Legaldefinition des Art. 54 Abs. 2 EPU und des § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG
alle technischen Lehren bzw. alle Kenntnisse, die irgendwo in der Welt in irgend-
einer Weise der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden sind. Dies gilt unab-
hangig davon, ob die vermittelten Lehren bzw. Kenntnisse auf einem eigenen Er-

kenntnisprozess beruhen (was bei NK12 nicht der Fall ist).
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Auch auf Irrtimern oder (unbewusst oder bewusst herbeigeftihrten) Fehlern des
Dokuments beruhende Offenbarungen kénnen - wie bereits dargelegt - patenthin-
dernder neuheitsschadlicher Stand der Technik sein, sofern der Fachmann - wie
hier - den Fehler nicht erkennt und sofern die offenbarte Lehre ausfuhrbar ist (vgl.
Fitzner, Lutz, Bodewig, Patentrechtskommentar, 4. Aufl., 8 3 PatG Rdnr. 104). Die
Neuheitsschadlichkeit einer solchen Vorveroffentlichung lasst sich in diesen Fallen
nicht damit begriinden, dass einer alteren, durch einen Erkenntnisprozess zustan-
degekommenen, auf Intuition oder Arbeit beruhenden technischen Lehre der Vor-
rang gebihrt. Ausschlaggebend ist vielmehr, dass sich die Offentlichkeit auch bei
einer auf Fehlern beruhenden Vorveroéffentlichung darauf verlassen konnen soll,
dass deren Gegenstand nicht zum Inhalt eines spater erteilten Monopolrechts ge-
macht wird. Aus diesem Grund erhalt die fehlerhafte Vorveréffentlichung densel-
ben Stellenwert wie eine vorveroffentlichte Erfindung, obwohl die vornehmlichste
Aufgabe des Patentrechts darin besteht, die nach dem jeweils neuesten Stand der
Wissenschaft und Forschung patentwirdigen Ergebnisse zu erfassen (BGHZ 52,
74, 76 — Rote Taube).

2. Soweit die Klagerin der Ansicht ist, dass der Gegenstand des Patentan-
spruchs 1 auch ohne Berucksichtigung der Schrift NK12 durch den Stand der
Technik dem Fachmann am Prioritatstag nahe gelegt gewesen sei, kann der Se-

nat dem nicht zustimmen.

Néachstkommender Stand der Technik ist die Entgegenhaltung NK6, die in der Ta-
belle 2 eine Reibbelagrezeptur fur einen Scheibenbremsbelag eines Stral3enfahr-
zeuges offenbart. Die Reibbelagmischung weist alle Bestandteile gemafl dem
Oberbegriff des Anspruchs 1 auf, wobei als Schmierstoff bzw. als Gleitmittel Anti-
montrisulfid vorgesehen ist. Da dieses Sulfid als gesundheitsgefahrdend angese-
hen worden ist, war der Fachmann veranlasst, einen Ersatz fur Antimontrisulfid
bereit zu stellen. Hierfur findet er im Stand der Technik allgemein sowie auch fur
den vorliegenden Anwendungsfall etliche alternative Festschmierstoffe.
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So betreffen die Schriften NK7 und NK8 Verfahren zur Herstellung eines auf ke-
ramischer Basis aufgebauten Reibbelages fir Bremsen und Kupplungen. Als
Festschmierstoff wird in den Beispielen 1 und 2 der NK8 (Spalte 3) Molybdénsulfid
angefuhrt, an dessen Stelle auch Sulfide von Antimon, Blei, Zinn, Zink, Cadmium
oder auch Nitride treten konnen (NK8, Spalte 4, Zeilen 27 bis 30; NK7, Spalte 3,
Zeilen 26 bis 28, bzw. Patentanspruch der NK7). Der Einsatz der Sulfide erfolgt
hierbei allerdings im Hinblick auf die Einstellung des Bremsverhaltens, insbeson-

dere zur Vermeidung eines Blockierens (vgl. NK8, Spalte 3, Zeilen 1 bis 23).

Damit erhalt der Fachmann aus NK7 und NK8 keine Anregung, aus der Vielzahl
der angebotenen Mdéglichkeiten gerade Zinnsulfid zu verwenden, zumal in diesen
Schriften auch keine Hinweise auf eine Wechselwirkung mit dem Reibpartner oder

gar eine Reduzierung von dessen Rissanfélligkeit gegeben werden.

Die Schrift NK4 lehrt, mit Metallsulfiden Festschmierstoffe zu verbessern, die sich
dann insbesondere fur den Einsatz bei Schleifkontakten zur Verschleil3reduzie-
rung eignen (Seite 1, Zeilen 11 bis 18). Dabei wird in erster Linie Molybdansulfid
favorisiert und Zinnsulfid lediglich als zusétzliches Additiv vorgeschlagen. Da die-
ses im Vergleich zu Molybdansulfid schlechtere Schmierstoffeigenschaften auf-
weist (Seite 3, Zeile 1), legt die NK4 dem Fachmann somit Molybdansulfid nahe.
Anregungen, die die Verwendung von Zinnsulfid im Hinblick auf die patentgemal3e
Wirkung in einer Reibbelagmischung hervorheben, fehlen hier auch deshalb, weil
der NK4 eine ganz andere Aufgabenstellung zu Grunde liegt. Dort geht es namlich
um den Einsatz in Gleitlagern, die sich nicht erhitzen, wéhrend bei Reibbelagen

die positive Wirkung des Zinnsulfids erst bei hohen Temperaturen auftritt.

Gleiches gilt fir die Schrift NK9 (= NK11), bei der Metallsulfide als Konstruktions-
werkstoffe vorgeschlagen werden. Die Metallsulfide sollen hier in groRer Konzent-
ration (20 bis 80 Gew.-%) zur Erhéhung der Abriebfestigkeit und Steigerung der
Korrosionseigenschaften bei Gleitlagermaterialien und auch bei Schleifkontakten
eingesetzt werden (Seite 2, Zeilen 5 bis 28). Zinnsulfid wird dabei erst an sechster
Stelle genannt (Seite 2, Zeile 26).
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Zudem war dem Fachmann aus der K13 bekannt, dass sich verbesserte Ver-
schleiBeigenschaften aufgrund einer Steigerung des Perlitanteils im Eisengeflige
ergeben und dass Antimon starker perlitisierend wirkt als Zinn (NK13, Seite 10,
1.2.7.9; Seite 26, 2.2.8.8).

Somit erhalt der Fachmann keine Anregung dahingehend, als Ersatz fir den Fest-
schmierstoff Antimon(tri)sulfid aus den angebotenen Metallsulfiden speziell Zinn-
sulfid im Hinblick auf dessen zusatzliche Wechselwirkung mit dem Reibpartner
auszuwahlen, zumal weder im Stand der Technik noch im Fachwissen ein kon-
kreter Hinweis auf die Rissreduzierung beim Reibpartner durch Zinnsulfide her-
vorgeht. So wird in der D5 Zinnsulfid Gberhaupt nicht naher betrachtet und in der
D6 erfolgt dessen Erwdhnung nur im Zusammenhang mit anderen Sulfiden erst an
dritter Stelle. Dabei wird bei der D6 der Wirkungsschwerpunkt nicht beim Metall,
sondern beim Schwefel gesehen (vgl. Seite 262, dritter Absatz, insbesondere die
Uberschrift ,Sulfidized Iron - Graphite Materials®). Somit enthalt die D6 ebenfalls
keine Aussage im Hinblick auf die spezielle Wirkung des Zinns bzw. Zinnsulfids

zur Rissreduzierung.

Der Fachmann gelangt ausgehend von der bekannten Reibbelagrezeptur nach der
NK6 nicht zum Patentgegenstand, weil ihm die bewusste bzw. konkrete Auswabhl
von Zinnsulfid, das sich durch die unerwartete, bis zum Prioritatstag unbekannte
Wirkung von den anderen Metallsulfiden abhebt, aus der Vielzahl von alternativen

Metallsulfiden nicht nahegelegt ist.

Auch die Unteranspriche haben keinen Bestand. Die im Anspruch 2 genannten
Bereiche fur die Anteile der Mischungsbestandteile umfassen auch die in der
NK12 genannte Mischung, somit enthalten sie auch einen bekannten Gegenstand.

Die Ausgestaltung der Reibbelagmischung mit Merkmalen gemal3 den Anspru-
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chen 3 bis 8 ist, soweit sie nicht durch die NK12 bereits bekannt ist, durch die NK6
nahegelegt. Keine der Ausgestaltungen ist somit geeignet, eine erfinderische Ta-

tigkeit bei der Schaffung einer entsprechenden Reibbelagmischung zu begriinden.

VI.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1
ZPO. Die Entscheidung tber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1
PatGi. V. m. 8§ 709 ZPO.

VII.

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 voll-
standiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von finf Mo-

naten nach der Verkindung. 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
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eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte

Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.
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