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betreffend das européische Patent 0 731 288
(DE 595 08 756)

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts auf Grund der mindlichen Verhandlung vom 2. Juli 2015 unter
Mitwirkung der Richterin Puschel als Vorsitzende sowie des Richters
Dipl.-Ing. Kuest, der Richterin Dr. Schnurr, der Richter Dr.-Ing. Gromann und
Dipl.-Ing. Univ. Richter

fur Recht erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

Il.  Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Klagerin.

[ll.  Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung von
120 % des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreck-

bar.

Tatbestand

Die Klage richtet sich gegen das nach Klageerhebung durch Zeitablauf erloschene
europaische Patent 0 731 288 (Streitpatent), das auf eine Anmeldung vom
16. Marz 1995 zuriickgeht und in deutscher Sprache u. a. fur das Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland erteilt worden ist. Das Patent, das die Prioritat der deut-
schen Voranmeldung 195 07 916 vom 7. Marz 1995 in Anspruch nimmt, wird beim
Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 595 08 756.6 geflhrt.
Es ist bezeichnet mit ,Verfahren zur Herstellung eines Bremsbelages, sowie Tra-
gerplatte hierfur” und umfasst neun Anspriche, die alle mit der vorliegenden Klage
angegriffen werden. Auf den die Herstellung eines Bremsbelages betreffenden

Verfahrensanspruch 1 sind die Anspriche 2 bis 8 riickbezogen. Anspruch 9 stellt



als nebengeordneter Anspruch ein Verfahren zur Herstellung einer Tragerplatte

unter Schutz.

Die Patentanspriiche 1 und 9 haben in der erteilten Fassung folgenden Wortlaut:

1. Verfahren zur Herstellung eines Bremsbelages (1) durch
Ausbildung von Vorspringen (2) auf einer Tragerplatte (6)
und durch Aufpressen eines Reibbelages (8) auf die Trager-
platte (6), bei dem die Tragerplatte (6) mit noppenartigen,
durch Durchdricken von Teilen der Tragerplatte (6) zur
Reibbelagseite vorstehenden Vorspringen (2) mit Hinter-
schneidungen (4) ausgebildet wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorspringe (2) in einem ersten Schritt in einem
Umformvorgang ausgebildet werden, und dass die noppen-
artigen Vorspringe (2) in einem zweiten Schritt in Gegen-
richtung zum Umformvorgang des ersten Schrittes aufge-
spalten und umgeformt werden, wodurch die Hinterschnei-

dungen (4) gebildet werden.

9. Verfahren zur Herstellung einer Tragerplatte (6), bei dem die
Tragerplatte (6) mit noppenartigen, durch Durchdriicken von
Teilen der Tragerplatte (6) vorstehenden Vorspriingen (2) mit
Hinterschneidungen (4) ausgebildet wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorspringe (2) in einem ersten Schritt in einem
Umformvorgang ausgebildet werden, und dass die noppen-
artigen Vorspringe (2) in einem zweiten Schritt in Gegen-
richtung zum Umformvorgang des ersten Schrittes aufge-
spalten und umgeformt werden, wodurch die Hinterschnei-
dungen (4) gebildet werden, die von der Tragerplattenober-
flache (14) ca. 2,0 bis 2,5 mm abstehen.



Wegen des Wortlauts der Unteranspriche 2 bis 8 wird auf die Streitpatentschrift
EP 0 731 288 B1 (Anlage WW3) Bezug genommen.

Die Klagerin macht den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit (Art. Il
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a EPU) geltend.

Sie bezieht sich auf folgende Druckschriften aus dem Stand der Technik:

WWwW4 DE 3843901 C1

WW5 EP 0084 591 Al

WW6 UsS 3,767,018

WW7 JP 57-144320 A mit deutscher Ubersetzung WW7a
WW9 US 5,285,873 mit deutscher Ubersetzung WW9a
WW10 FR 842 684 mit deutscher Ubersetzung WW10a
ww1il DE 39 06 450 Al

WW12 US 5,141,083 mit deutscher Ubersetzung WW 12a
WW13 US 5,033,590 mit deutscher Ubersetzung WW 13a

Die Klagerin vertritt die Auffassung, dass zeitlich nicht vorgegeben sei, an welcher
Stelle im Ablauf der Herstellung des Bremsbelags der Reibbelag auf die Trager-
platte aufzupressen sei. Die einzige Angabe zur zeitlichen Abfolge finde sich in
Patentanspruch 1 in Bezug auf die Reihenfolge des ersten und des zweiten
Schritts. Insofern verbiete sich jegliche einschrankende Interpretation des An-
spruchs 1 zur Frage, ob der Reibbelag vor Ausfihrung der beiden Schritte, ob er
nach Ausfihrung des ersten und vor Ausfiihrung des zweiten Schritts, oder ob er
nach Ausfuihrung sowohl des ersten als auch des zweiten Schritts aufgepresst
werde. Dass das Reibmaterial beim Verpressen der Reibbelage auf die Trager-
platte in die Hinterschneidungen eindringen und sich dort verankern koénne, sei
lediglich im Ausfuhrungsbeispiel der Patentbeschreibung gemaf dortigem Absatz
27 vorgesehen. Fir eine hinsichtlich der zeitlichen Abfolge einschrankende Inter-
pretation des Anspruchswortlauts biete diese Passage der Beschreibung aller-
dings keinen Anlass. Das Aufpressen diene lediglich dem Zweck, den Reibbelag



formschlussig an die Tragerplatte anzupassen, wobei die in einem ersten Schritt in
einem Umformvorgang auszubildenden, noppenartigen Vorspriinge offen oder

geschlossen ausgestaltet werden kdnnten.

Nach Auffassung der Klagerin ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des
Streitpatents gegentber der US-Patentschrift 5,285,873 (WW9) und der franz6si-
schen Patentschrift 842 684 (WW10 mit deutscher Ubersetzung WW10a) nicht
neu. Ferner beruhe er — ausgehend von der japanischen Offenlegungsschrift 57-
144320 A (WW7 mit deutscher Ubersetzung WW?7a) in Verbindung mit WW10 —
nicht auf erfinderischer Tatigkeit. Ebenso seien die Merkmale der Unteranspriiche
sowie des nebengeordneten Patentanspruchs 9 aus den oben genannten Schrif-
ten bekannt bzw. dem Fachmann durch den entgegengehaltenen Stand der Tech-

nik nahegelegt.

Die Klagerin beantragt,

das europdische Patent 0 731 288 mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang seiner Patentan-

spruche 1 bis 9 fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen die Pa-
tentanspriche in der Fassung des mit Schriftsatz vom
22. Oktober 2014 (BI. 128 ff. d. Akte) eingereichten Hilfsantrags

richtet.

Wegen der Fassung des Hilfsantrags wird auf den Schriftsatz vom
22. Oktober 2014 (BI. 128 ff. d. Akte) Bezug genommen.



Die Beklagte ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Streitpatents in der
erteilten Fassung - zumindest aber in der mit dem Hilfsantrag verteidigten Fas-
sung - weder neuheitsschadlich vorweggenommen, noch dem Fachmann nahe
gelegt gewesen sei. Die Reihenfolge der Verfahrensschritte - zuerst die Ausbil-
dung von Vorspringen auf der Tragerplatte, dann das Aufpressen eines Reibbe-
lags bzw. einer Reibbelagsmischung - sei durch den Patentanspruch vorgegeben.
Zum einen entspreche sie der Patentbeschreibung gemaf dortigem Absatz 27.
Zum anderen konne der aufzupressende Reibbelag bzw. die Reibbelagmischung
formschlissig nur in bereits ausgebildete Hinterschneidungen eindringen. Im Hin-
blick auf die Materialeigenschaften des Reibbelags lieRen sich nach dem Aufbrin-
gen des Reibbelages weder noppenartige Vorspringe noch Hinterschneidungen
auf der Tragerplatte ausbilden, da der Reibbelag hierbei zerstért wirde. Noppen-
artige Vorspriunge, die, was ihre Begrifflichkeit mit sich bringe, oben geschlossen
seien, wirden durch ein Durchdriicken und - in Abgrenzung zu dem in WW10 ge-
schilderten Verfahren - nicht durch ein Durchsto3en der Tragerplatte gebildet.
Dementsprechend seien die Schriften WW9 und WW10 unbeachtlich, weil sie im
Unterschied zum Streitpatent davon ausgingen, dass bereits ein vorgefertigter
Reibbelag aufgebracht sei, bevor die Bearbeitung der Tragerplatte, insb. die Her-

stellung der Hinterschneidungen, abgeschlossen sei.

Der Senat hat den Parteien einen frihen gerichtlichen Hinweis gemafi
§ 83 Abs. 1 PatG mit Schreiben vom 18. Marz 2015 tbersandt.

In der mundlichen Verhandlung vom 2. Juli 2015 haben die Parteien ihre bisheri-

gen Standpunkte erlautert und vertieft.

Wegen der Einzelheiten wird auf das Protokoll der mtndlichen Verhandlung sowie
auf den gesamten Akteninhalt, insbesondere auf die Schriftsatze der Parteien mit
samtlichen Anlagen, Bezug genommen. Das Streitpatent ist seit dem
17. Mérz 2015 durch Zeitablauf erloschen.



Entscheidungsgriunde

A.

Die Nichtigkeitsklage ist, auch nachdem das Streitpatent durch Zeitablauf erlo-
schen ist, zulassig. Die Klagerin, die wegen Verletzung des Streitpatents vor dem
Landgericht bzw. Oberlandesgericht Disseldorf in Anspruch genommen wird, hat
aus diesem Grund weiterhin ein Rechtsschutzbediirfnis fur den Antrag auf seine
Nichtigerklarung im angegriffenen Umfang (st. Rspr., vgl. Schulte/Voit, PatG,
9. Aufl.,, 8 81 Rn. 41 m. w. Nachw.). Das in Bezug auf nebengeordnete Patentan-
spruche gesondert zu prifende Rechtsschutzbedurfnis (vgl. BGH GRUR 2005,
749 - Aufzeichnungstrager) ist hier auch beziglich des nebengeordneten Pa-
tentanspruchs 9 zu bejahen, da es sich bei dem dort geschitzten Verfahren zur
Herstellung einer Tragerplatte um einen Zwischenschritt zu dem mit dem Pa-

tentanspruch 1 geschitzten Verfahren zur Herstellung eines Bremsbelags handelt.

Die auf den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit (Art. Il 8 6 Abs. 1
Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a, Art 54, 56 EPU) gestiitzte Klage
ist jedoch unbegriindet. Das europaische Patent 0 731 288 erweist sich in seiner

erteilten Fassung als bestandsfahig, weshalb die Klage abzuweisen ist.

1. Die vorliegende Erfindung betrifft nach der Beschreibung in der Streitpatent-
schrift (Absatze 1 bis 7) ein Verfahren zur Herstellung eines Bremsbelages nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie ein Verfahren zur Herstellung einer Tra-
gerplatte nach dem Oberbegriff des Anspruchs 9. Bei der Herstellung von Brems-
belagen sei bekannt, den Reibbelag auf eine Tragerplatte zu pressen und zwi-



schen Tragerplatte und Reibbelag eine Klebeschicht vorzusehen, um die Haftung
zwischen Reibbelag und Tragerplatte zu erhéhen. Die durch den Klebstoff erziel-
bare Haftung zwischen Reibbelag und Tragerplatte sei jedoch bei hochbelasteten
Bremsbelagen bei Hochleistungsfahrzeugen und Nutzfahrzeugen, insbesondere
wegen der hohen auftretenden Bremstemperaturen, nicht ausreichend. Angesichts
dessen seien auf der dem Reibbelag zugewandten Oberflache der Tragerplatte
Umformungen der Tragerplattenoberflache vorgeschlagen worden, um die Haf-

tung zwischen Reibbelag und Tréagerplatte zu erhdhen.

Aus der deutschen Patentschrift 38 43 901 C1 (WW4) sei eine mit einem Reibbe-
lag bestlickte Tragerplatte bekannt, die auf ihrer dem Reibbelag zugewandten
Oberflache Einkerbungen mit Hinterschneidungen aufweise, in die das Reibmate-
rial zur Haftungserh6hung eindringen kdnne. Da sich das Reibmaterial in der Tr&-
gerplatte verankere, werde die maximale Scherfestigkeit von den Eigenschaften

des Reibmaterials begrenzt.

Aus der europaischen Offenlegungsschrift 0 084 591 A1 (WW5) sei ein Verfahren
zur Herstellung eines Bremsbelages bekannt, der eine Tragerplatte aufweise, die
auf der den Reibbelag tragenden Seite mit einer Strukturoberflache versehen sei.
Diese Strukturoberflache weise Hinterschneidungen auf, so dass das Reibmaterial
auf der Tragerplatte verankert werden konne. Dieses Herstellverfahren sei in der
Produktion kostenaufwendig.

Aus der US-Patentschrift 3,757,018 (WW6) sei bekannt, den Reibbelag mit Hilfe
von Nieten auf der Tragerplatte zu verankern. Das Einbringen der Nieten erfordere
zusatzliche Arbeitsgdnge und zusatzliche Teile, so dass auch diese Art der Veran-

kerung kostenaufwendig sei.

Aus der japanischen Offenlegungsschrift 57-144320 (WW7 mit deutscher Uber-
setzung WW7a) sei ein Bremsbelag bekannt, bei dem Vorspriinge auf der dem
Reibbelag zugewandten Seite der Tragerplatte mit Hilfe einer Pragepresse herge-
stellt worden seien. Die Vorspringe und Aussparungen in der Tragerplatte seien



durch einen Umformvorgang wahrend der Herstellung der Tragerplatte entstan-
den. Wie die Hinterschneidungen gebildet seien, sei nicht ersichtlich.

Der Erfindung liege somit die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung
eines Bremsbelages bzw. einer Tragerplatte anzugeben, bei dem die Verankerung
des Reibbelages auf der Tragerplatte hdchsten Scherfestigkeitsanforderungen
genuge, und das die Herstellung von Bremsbelagen mit geringem Zeit- und Kos-

tenaufwand ermdgliche (Absatz 8 der Streitpatentschrift).

2. Zur Losung dieser Aufgabe schlagt das Streitpatent in Patentanspruch 1 ein
Verfahren vor, dessen Merkmale gemalf3 der von der Klagerin vorgelegten Merk-

malsanalyse WW8 wie folgt gegliedert werden kénnen:

1. Verfahren zur Herstellung eines Bremsbelages (1)

1.1  durch Ausbildung von Vorspringen (2) auf einer Tragerplatte
(6) und durch

1.2  Aufpressen eines Reibbelages (8) auf die Tragerplatte (6), bei
dem

1.3 die Tragerplatte (6) mit noppenartigen Vorspringen (2)
ausgebildet wird, wobei

1.4  die Vorsprunge (2) durch Durchdriicken von Teilen der Trager-
platte (6) zur Reibbelagseite vorstehen, und

1.5 die Vorsprunge (2) Hinterschneidungen (4) aufweisen,

1.6 die Vorspringe (2) in einem ersten Schritt in einem
Umformvorgang ausgebildet werden, und

1.7 die noppenartigen Vorspringe (2) in einem zweiten Schritt in
Gegenrichtung zum Umformvorgang des ersten Schrittes auf-
gespalten und umgeformt werden, wodurch die Hinterschnei-

dungen (4) gebildet werden.

Das Verfahren gemafld dem nebengeordneten Patentanspruch 9 lasst sich folgen-
dermal3en aufgliedern:
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9. Verfahren zur Herstellung einer Tragerplatte (6), bei dem

9.1 die Tragerplatte (6) mit noppenartigen, durch Durchdriicken
von Teilen der Tragerplatte (6) vorstehenden Vorspringen (2)
mit Hinterschneidungen (4) ausgebildet wird,

9.2 die Vorspringe (2) in einem ersten Schritt in einem
Umformvorgang ausgebildet werden, und

9.3 die noppenartigen Vorspringe (2) in einem zweiten Schritt in
Gegenrichtung zum Umformvorgang des ersten Schrittes auf-
gespalten und umgeformt werden, wodurch

9.4 die Hinterschneidungen (4) gebildet werden, die von der

Tragerplattenoberflache (14) ca. 2,0 bis 2,5 mm abstehen.

3. Zustandiger Durchschnittsfachmann, auf dessen Wissen und Koénnen es
insbesondere fur die Auslegung der Merkmale des Streitpatents und flir die Inter-
pretation des Standes der Technik ankommt, ist im vorliegenden Fall ein Dipl.-Ing.
(FH) der Fachrichtung Maschinenbau oder Fahrzeugtechnik mit mehrjahriger Er-

fahrung in der Entwicklung und Herstellung von Bremsbelagen.

4. Dieser Fachmann geht bei der Auslegung der Merkmale des Patentan-

spruchs 1 des Streitpatents von folgendem Verstandnis aus:

a) Die Verfahrensschritte 1.1 und 1.2 folgen nach dem Verstandnis des Fach-
manns in dieser Reihenfolge aufeinander, wobei zu bertucksichtigen ist, dass Pa-
tentanspriiche, die, wie hier, ein Verfahren betreffen, grundsatzlich in der Weise
auszulegen sind, dass die Verfahrensschritte in der angegebenen Reihenfolge zu
absolvieren sind (vgl. BGH GRUR 2015, 159-167, Rn. 33 — Zugriffsrechte).

Nach dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 ,durch Ausbildung von Vorspringen
(2) auf einer Tragerplatte (6) und durch Aufpressen eines Reibbelages (8) auf der
Tragerplatte (6)“ ist an erster Stelle der Verfahrensschritt der Ausbildung von Vor-
springen auf einer Tragerplatte genannt und an zweiter Stelle der Verfahrens-
schritt des Aufpressens eines Reibbelages auf die Tragerplatte. Aus diesem
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Wortlaut des Patentanspruchs 1 ergibt sich hinsichtlich des Verfahrensablaufs
ohne Weiteres eine sinnvolle zeitliche Abfolge, wonach zunéchst Vorspringe auf
einer Tragerplatte ausgebildet werden und im Anschluss daran der Reibbelag
bzw. die Reibbelagmischung auf die Tragerplatte aufgepresst wird (Merkmale 1.1
und 1.2). Die nachfolgenden Merkmale 1.3 bis 1.7 betreffen allein die Ausgestal-
tung der Tragerplatte, d. h. sie beziehen sich nur auf Merkmal 1.1, so dass sich
nach dem Gesamtinhalt des Patentanspruchs 1 ein Verstandnis dahingehend
ergibt, dass das Aufpressen des Reibbelags auf die Tragerplatte erfolgt, nachdem
der Vorgang des Ausbildens von Vorspringen auf der Tragerplatte gemanR den
Merkmalen 1.3 bis 1.7 stattgefunden hat. Dass die Ausbildung von Vorspringen
auf der Tragerplatte insgesamt vor Aufpressen des Reibbelags auf die Trager-
platte stattfindet, wird nicht nur gestitzt durch den nebengeordneten Patentan-
spruch 9, in dem die Ausgestaltung der Tragerplatte fur sich allein erfolgt, sondern
auch durch die Erlauterung der Erfindung in der Streitpatentschrift. Bezogen auf
den Ablauf der Verfahrensschritte, handelt es sich bei den beiden Ausfihrungs-
beispielen nur um ein einziges, denn in dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel ist ledig-
lich die Tragerplatte in ihrer Dicke (s. Absatz 31 der Streitpatentschrift), nicht aber
der Ablauf als solcher verandert. Bei Schilderung des ersten Ausfuhrungsbeispiels
werden in den Abséatzen 20 bis 26 der Streitpatentschrift zunachst allein Ausfih-
rungen zur Tragerplatte und Ausbildung der Vorspriinge auf der Tragerplatte ge-
macht, wobei es anschliellend dann in Absatz 27 heildt: ,Beim Verpressen der
Reibbelage 8 auf die Tragerplatte 6 kann das Reibmaterial des Reibbelages 8 in
die Hinterschneidungen 4 eindringen und sich dort fest verankern.“ Im Gesamtzu-
sammenhang beschreibt das Wort ,kann“ im Absatz 27 fur den Fachmann er-
kennbar keine bloRe fakultative Mdoglichkeit, sondern das gewollte und ge-
wiinschte Ergebnis der in den vorigen Absétzen geschilderten Verfahrensschritte.
Unter Berucksichtigung dessen wird im Gegensatz zu dem aus dem Stand der
Technik bekannten Vernieten und/oder Aufkleben der vorgefertigten Reibbelage
fur den Fachmann erkennbar mit Patentanspruch 1 ein Herstellungsverfahren be-
ansprucht, bei dem eine Reibbelagmischung bzw. ein Reibmaterial in einer dem

Fachmann an sich bekannten Weise auf die Tragerplatte aufgepresst wird, wobei
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das Reibmaterial die Hinterschneidungen ausfillt, die folglich bereits vorhanden

sein mussen.

Die von der Klagerin hiervon abweichend geltend gemachte beliebige Reihenfolge
der Merkmale 1.1 und 1.2 vermag nicht zu Gberzeugen. Allein aus dem Umstand,
dass nur bei einem Teil der Verfahrensschritte im Patentanspruch 1 ausdrtcklich
eine Reihenfolge angegeben wird, indem von einem ersten und zweiten Schritt die
Rede ist (Merkmale 1.6 und 1.7), kann nicht zwingend der (Umkehr-) Schluss ge-
zogen werden, dass die anderen Verfahrensschritte in beliebiger Reihenfolge zu
absolvieren seien. Denn weder der sonstige Wortlaut des Patentanspruchs 1 noch
die Patentbeschreibung bieten Anhaltspunkte in dieser Richtung. Gerade weil in
den Verfahrensmerkmalen 1.6 und 1.7 ausdrtcklich eine feste Reihenfolge durch
Nennung eines ersten und zweiten Bearbeitungsschritts angegeben wird, ist kein
Raum fiur die Annahme eines zwischenzeitlichen Aufbringens des Reibbelags
bzw. der Reibbelagsmischung, denn dies wirde einen weiteren, im Patentan-
spruch 1 gerade nicht genannten dritten Schritt darstellen. Keine hinreichende
Stutze im Anspruchswortlaut findet auch eine Auslegung, nach welcher das Auf-
pressen des Reibbelags auf die Tragerplatte zuerst, d. h. vor der Ausbildung von
Vorspriingen auf der Tragerplatte, stattfinden soll. Denn nach dem Aufpressen des
Reibbelags waren Hinterschneidungen nur noch dann herstellbar, wenn zuvor
weitere Vorkehrungen getroffen, d. h. Bearbeitungsschritte wie beispielsweise das
Vorsehen von Durchgangsléchern in dem Reibbelag durchgefihrt worden wéren.
Derartige zuséatzliche Verfahrensschritte sind jedoch weder im Patentanspruch 1
des Streitpatents enthalten noch in der Beschreibung erwahnt. Im Ubrigen ware
das Durchdriicken der noppenartigen Vorspringe bei bereits aufgebrachtem
Reibbelag nur schwerlich mdglich, da dies zur Zerstérung des als Widerlager die-
nenden, weniger verformbaren Reibbelages fihren wirde. Insoweit ist der Klage-
rin entgegenzuhalten, dass sie mit ihrer Auslegung, nach welcher die vorzuneh-
menden Verfahrensschritte in beliebiger Reihenfolge durchgefiihrt werden kénn-
ten, nur unzureichend auf den technischen Gesamtzusammenhang abstellt, den

der Inhalt der Patentschrift dem Fachmann vermittelt.
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b) Hinsichtlich der Ausbildung der Vorspringe sind insbesondere die Begriffe
,hoppenartige Vorspringe“ im ersten Bearbeitungsschritt sowie deren ,Aufspalten®

im zweiten Bearbeitungsschritt auslegungsbediirftig (Merkmale 1.3 bis 1.7).

Der Begriff ,noppenartiger Vorsprung® ist ebenfalls unter Bertcksichtigung des
technischen Gesamtzusammenhanges, den der Inhalt der Patentschrift dem
Fachmann vermittelt, auszulegen, wobei sich das Verstandnis des Fachmanns
entscheidend an dem in der Patentschrift zum Ausdruck gekommenen Zweck des
einzelnen Merkmals orientiert (vgl. BGH GRUR 1999, 909 - Spannschraube). Im
vorliegenden Fall sind zum einen das Herstellverfahren, das zur Erzeugung des
noppenartigen Vorsprungs fuhrt, und zum anderen die mit dieser Ausgestaltung
verfolgte Funktion von Bedeutung. Der Begriff ,Noppe“ kann zwar im Einzelfall
auch offene Ausfuhrungsformen mit einem Loch, sog. ,,offene Noppen®, umfassen,
nach der Art der im Patentanspruch 1 angegebenen Herstellung und im Zusam-
menhang mit der in den kennzeichnenden Merkmalen angegebenen weiteren Be-
arbeitung versteht der Fachmann aber unter dem ,noppenartigen Vorsprung®
(Merkmale 1.4 bzw. 1.6) eine geschlossene Form. So werden die noppenartigen
Vorsprunge gemaly Merkmal 1.4 durch ,Durchdricken von Teilen der Tragerplatte
gebildet. Bei dem Begriff ,Durchdriicken” handelt es sich um einen feststehenden
Fachausdruck fur ein spezielles, dem einschlagig tatigen Fachmann bekanntes
Druckumformverfahren, worauf die Beklagte in der mindlichen Verhandlung zu-
treffend mit Verweis auf die einschlagigen DIN-Normen, insbesondere die DIN-
Norm 8583, hingewiesen hat. Zwar fehlt in der Beschreibung des Streitpatents ein
ausdricklicher Hinweis auf diese Norm, jedoch kann der Fachmann ein Verfahren
in diesem Sinne dem Beschreibungsabsatz 21 in Verbindung mit den zugehdrigen
Figuren 2 und 3 entnehmen. Danach werden die Vorspriinge auf der Tragerplat-
tenoberflache durch ein Werkzeug von der Rickseite her ,durchgedrickt®, ohne
dass es zu einem Durchstol3en der Platte kommt (siehe hierzu auch Absatz 15,
demnach nur bis zur halben Plattenstarke durchgedrickt wird). Eine Auslegungs-
maoglichkeit dahingehend, dass bei dem Durchdriicken auch Lécher gebildet wer-
den kdnnen, kann somit weder aus dem im Anspruch verwendeten Verfahrensbe-

griff noch aus der Beschreibung des Streitpatents abgeleitet werden.
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Dass der Fachmann dem Streitpatent in den Merkmalen 1.4 bzw. 1.6 eine ge-
schlossene hockerartige Erhebung entnehmen wird, ergibt sich nicht nur auf
Grund des gewahlten Umformverfahrens, sondern weiter daraus, dass der patent-
gemale ,noppenartige Vorsprung“ auch noch so beschaffen sein muss, dass die-
ser als Ausgangsprodukt fir den nachfolgenden Bearbeitungsschritt geeignet ist.
Dieser zweite Bearbeitungsschritt beinhaltet gemar Merkmal 1.7 zwei Vorgéange,
namlich das Aufspalten und das Umformen des Vorsprungs. Die Bedeutung des
Wortes ,Aufspalten” ist dabei im eigentlichen Wortsinn als Aufteilung bzw. Auf-
trennung von Material zu verstehen. Diese Vorgange sind beispielsweise aus Fi-
gur 3 der Streitpatentschrift ersichtlich, bei dem durch Zustellen des Werkzeugs 22
der geschlossene, noppenartige Vorsprung zunachst gespalten und in weiterer
Folge, d. h. bei weiterem Zuflihren des Werkzeugs, so auseinander gebogen bzw.
umgeformt wird, dass die Hinterschneidungen 4 erzeugt werden (siehe auch Ab-
satz 22 der Streitpatenschrift). Der Fachmann kann hierzu dem Absatz 23 der
Streitpatentschrift entnehmen, dass durch das Aufspalten kraftige Hinterschnei-
dungen gebildet werden, mit denen der Reibbelag so auf der Tragerplatte veran-
kert werden kann, dass hohe Scherkrafte Gbernommen werden koénnen. Der
Fachmann wird im Hinblick auf das gemal Merkmal 1.7 beanspruchte Aufspalten
des Vorsprunges zugleich voraussetzen, dass dieser massiv ausgestaltet bzw.
zumindest eine geschlossene Oberflache aufweisen muss, um Uberhaupt gespal-
ten werden zu kdénnen. Dabei darf ,Aufspalten” nicht mit ,Aufweiten“ gleichgesetzt
werden, da letzteres nach Ublichem fachmannischem Verstandnis keine Auftren-

nung bzw. —teilung von Material beinhaltet.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents ist neu und beruht auch

auf erfinderischer Tatigkeit.

1. Aus keiner der von der Klagerin angefihrten Schriften geht ein Verfahren
zur Herstellung eines Bremsbelages bzw. einer Tragerplatte hervor, bei dem die
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Vorspringe auf der Tragerplatte entsprechend den anspruchsgemafien Verfah-
rensschritten ausgebildet werden.

a) Bei der franzdsischen Patentschrift 842 684 (WW10) erfolgt, wie in deren
Figur 1 dargestellt, die Verbindung der bereits vorgefertigten Reibbelage 3 mit der
Tragerplatte durch eine Verformung der von der Tragerplatte 1 vorstehenden za-
ckenartige Vorspringe 2, wozu Durchgangsbohrungen im Reibbelag 3 vorgese-
hen sind, in deren Wandungen sich die zackenartigen Vorspringe im bereits auf-
gelegten Reibbelag verkrallen konnen. Es wird demnach kein Verfahren offenbart,
bei dem entsprechend Merkmal 1.1 des Streitpatents zunéchst die Vorspringe
gemal den Merkmalen 1.4 bis 1.7 vollstandig ausgebildet werden und erst daran
anschlieBend gemalR Merkmal 1.2 der Reibbelag auf die fertig ausgebildete Tra-

gerplatte aufgepresst wird.

Weitere Unterschiede ergeben sich aus den jeweiligen Herstellverfahren. So wird
bei der WW10 in einem ersten Schritt das Blech 1 der Tragerplatte mit einem
Werkzeug 6 durchstoRen, wobei laut Beschreibungsabsatz 5 der deutschen Uber-
setzung WW10a in diesem Vorgang zugleich die Rander des Durchbruchs im
Sinne einer Materialauftrennung gespalten werden. Die auf diese Weise erzeugten
Durchbrtiche bilden auf der Reibbelagseite vorstehende Kréanze von Spitzen oder
Klauen (vgl. Figur 2, Bezugszeichen 2 links oben), die in bereits vorhandene
Durchgangslocher des Reibbelags hineinragen. In einem zweiten Schritt werden
die bereits durch Spaltung erzeugten Spitzen mit Hilfe eines Werkzeugs 7, das
durch die Reibbelagsbohrungen in Gegenrichtung zum ersten Bearbeitungsschritt
zugefuhrt wird, nach aufRen hin umgeformt bzw. aufgeweitet, so dass sich diese im
Reibbelag 3 verkrallen (vgl. Figur 1 i. V. m. Absatzen 5 und 7 der deutschen Uber-
setzung WW10a). Hierdurch ergeben sich zwar auch Hinterschneidungen; jedoch
entsprechen zum einen die im ersten Schritt erzeugten Durchbriiche bzw. Lécher
mit einem Kranz aus Spitzen/Klauen nicht einem patentgemaflen noppenartigen
Vorsprung. Zum anderen erfolgt bei der WW10 die (Material-) Aufspaltung, wie
zuvor ausgefluhrt, bereits beim ersten Bearbeitungsschritt und nicht in einer Kom-

bination von Aufspalten und Umformen bei dem zweiten streitpatentgemaéafien Be-
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arbeitungsschritt (Merkmal 1.7). Bezuglich der Begriffe ,aufspalten” und ,aufwei-
ten“ sei schlieRlich noch darauf hingewiesen, dass diese in der Ubersetzung
WW10a auch im Sinne der Auslegung nach 1.4.b verwendet worden sind, vgl.
Seite 2, Zeilen 4 bis 6 bzw. 8 bis 9.

b) Die US-Patentschrift 5,285,873 (WW9) unterscheidet sich vom Patentan-
spruch 1 des Streitpatents ebenfalls in der Reihenfolge der Verfahrensschritte. Der
vorgefertigte Reibbelag wird auch hier bereits vor dem Umformen bzw. Umbdrdeln
einer aus einem noppenartigen Vorsprung gezogenen Hilse der Tragerplatte auf-
gepresst. Dabei werden die hinterschnittenen Vorspringe nicht in zwei Schritten
erzeugt, sondern erfordern mindestens drei Bearbeitungsschritte. Im ersten Schritt
wird eine noppenartige Erhdhung 16A aus der Tragerplatte 14 herausgedrickt
(siehe Figur 5), aus der in einem zweiten Schritt eine zylinderformige Hulse 16B
gezogen wird (siehe Figur 6). Im nachsten Schritt erfolgt das Auflegen bzw. Auf-
pressen des vorgefertigten Reibbelages 12 (siehe Figur 3), der in einem vierten
Schritt durch Umformen der Hilse 16B zu einem gleichférmig umgestilpten Kra-
gen auf der Tragerplatte verankert wird (siehe Figuren 2 bzw. 7 sowie die zugeho-
rigen Beschreibung auf Spalte 3, Zeilen 1 bis 15). Bezogen auf die Herstellung der
hinterschnittenen Vorspriinge auf der Tragerplatte sind somit drei Schritte erfor-
derlich, wobei der hinterschnittene Kragen ebenfalls nur umgeformt/umgebdérdelt,
nicht aber gespalten wird. Demgegeniber gibt das Streitpatent eine andere Rei-
henfolge vor: Der dortige Verfahrensablauf, wonach in einem ersten Schritt die
Vorspringe ausgebildet und in einem zweiten Bearbeitungsschritt die gebildeten
Vorspringe aufgespalten und umgeformt werden, schliefl3t ein zwischenzeitliches
Auflegen bzw. Aufpressen der Reibbelage als dazwischen liegenden Herstel-

lungsschritt aus.

c) Der japanischen Offenlegungsschrift 57-144320 (WW?7) entnimmt der Fach-
mann in Figur 3 einen Bremsbelag mit nahezu allen baulichen Merkmalen des
Patentanspruchs 1 des Streitpatents, aus dem sich auf Grund des Aufbaus des
Bremsbelages bzw. der beschriebenen Aufbringung des Reibbelages auch ein
gattungsgemales Verfahren zur Herstellung eines Bremsbelages mit den Merk-
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malen 1 bis 1.2 ableiten l&asst (vgl. insb. zugehdrige Beschreibung auf Seite 4, 2.
Absatz der Ubersetzung WW?7a). In den Figuren 2 und 3 sind auf der Tragerplatte
zwar noppenartige Vorspriinge 4 ausgebildet, die entsprechend der Beschreibung
zur Figur 2, Seite 4, zweiter Absatz, durch Umformung mittels einer Presse er-
zeugt werden, so dass bei der Ausfihrungsvariante nach Figur 3 auch die Merk-
male 1.3 bis 1.6 erfillt sind. Jedoch werden dem Fachmann in der WW7 weder
eine Ausgestaltungsform, die auf ein Aufspalten des noppenartigen Vorsprungs
schlieRBen lieRe, noch irgendwelche Hinweise dahingehend offenbart, wie die
flanschformigen Hinterschneidungen 4a in Figur 3 erzeugt werden. Damit geht das
Merkmal 1.7 nicht aus der WW7 hervor. Daran mangelt es auch der Ausfih-
rungsform gemal der Figur 4, bei der an einem relativ diinnen Tragerblech 1 hin-
terschnittene Vorspriinge 4a in der Form eines umlaufenden Kragens gezeigt bzw.
als eine zu einem C-férmigen Profil aufgeweitete Ausgestaltung beschrieben sind
(vgl. Seite 4, Mitte des letzten Absatzes der Ubersetzung).

d) Die US-Patentschrift 5,141,083 (WW12) offenbart ebenfalls nicht alle Merk-
male des Patentanspruchs 1 des Streitpatents, insbesondere nicht das Merkmal
1.7. Beispielsweise in Figur 1 werden dort zwar Vorspringe in Form von hinter-
schnittenen, tassenformigen Strukturen offenbart (vgl. Vorspriinge Nr. 20, ,umge-
drehte Kronkorken®), wobei zur Verbesserung der Verankerung der Reibbelagmi-
schung bewusste UnregelmaRigkeiten vorgesehen werden (siehe Spalte 2, vor-
letzter Absatz). Auch werden allgemeine Hinweise auf mdgliche Herstellungsver-
fahren fur solche Vorspriinge gegeben, u. a. auch auf ein Umformverfahren mittels
Pressen, jedoch fehlt jeder Hinweis auf die patentgemald beanspruchte konkrete
Art und Weise im Sinne des Merkmals 1.7 (vgl. Spalte 3, Zeilen 5 bis 15).

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents beruht auch auf

einer erfinderischen Tatigkeit.

Das Vorsehen von Hinterschneidungen zur besseren Verankerung der Reibbelage
mit der Tragerplatte war dem Fachmann am Anmeldetag grundsatzlich bekannt
(vgl. neben WW?7, Figur 3, auch WW12, Figuren 1 bis 5; WW®6, Figur 6; WW5, Fi-



-18 -

gur 2 i. V. m. Anspruch 1), so dass der Grundgedanke des Streitpatents darin zu
sehen ist, fur die Herstellung derartiger Hinterschneidungen ein Verfahren bereit-
zustellen, welches starke Hinterschneidungen fir eine gute Verankerung mit dem
Reibbelag erzeugt und den erforderlichen Zeit- und Kostenaufwand gering héalt
(siehe auch Absatz 8 i. V. m. Absatz 23 der Streitpatentschrift).

a) Aus dem gattungsbildenden Stand der Technik nach WW7 geht - wie bereits
erwahnt - nicht hervor, wie die dort in Figur 3 gezeigten Hinterschneidungen gebil-
det werden. Des Weiteren fehlt in WW?7 auch ein Hinweis auf ein Aufspalten der
Vorspriinge bei der Ausbildung der Hinterschneidungen.

Hierbei gehort es, angesichts der dargestellten Ausfuhrungsform in WW?7, Figur 3,
zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns, dass eine derartige Ausgestaltung
durch einen Umformvorgang in Gegenrichtung erzeugt werden kann, um eine
Verbreiterung des Vorsprungs (und damit eine Hinterschneidung) zu schaffen.
Dabei ist dem Fachmann auch gelaufig, dass sich eine derartige Ausgestaltung
auch beim Vernieten ergibt, wobei z. B. die US-Patentschrift 5,033,590 (WW13,
vgl. dort Figuren 2, 3 und insbesondere 6) ein kostenginstiges Verfahren offen-
bart, bei dem mit einer ersten Umformung ein noppenartiger Vorsprung 15A aus-
gebildet wird, der beim Vernieten in Gegenrichtung nochmals so umgeformt wird,
dass er einen Kopf bzw. die gewiinschte Form mit einer Hinterschneidung ergibt
(vgl. Spalte 3, Zeile 67, bis Spalte 4, Zeile 2, sowie Zeile 29).

Der Fachmann gelangt dadurch jedoch nicht zum Verfahren des Patentan-
spruchs 1, bei dem im zweiten Verfahrensschritt die noppenartigen Vorspringe
nicht nur umgeformt, sondern auch aufgespalten werden sollen, so dass ,krafti-
gere” Hinterschneidungen gebildet werden (vgl. Absatz 23 der Streitpatentschrift).
Fur eine derartige Ausgestaltung ergibt sich aus der Figur 3 der WW7 keine Anre-
gung, da dort nur abgeflachte Noppen mit gleichférmig hinterschnittenen, flansch-

férmigen Abschnitten 4a offenbart werden.
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b) Auch die von der Klagerin angefihrte Kombination ausgehend von der
Ausfuhrungsform gemal Figur 4 der WW7 mit WW10 fuhrt den Fachmann nicht

zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents.

So mag bereits fraglich sein, ob der Fachmann diese beiden Schriften Gberhaupt
kombinieren wirde, da deren Herstellverfahren hinsichtlich der Reihenfolge des
Aufpressens des Reibbelages sowie der Herstellweise der Verankerung grund-
satzlich verschieden sind. Aber auch wenn unterstellt wird, dass der Fachmann
die WW10 lediglich im Hinblick auf die Herstellung der Hinterschneidungen der
Tragerplatte in Betracht zieht, da die WW?7 hierzu nichts ausfuhrt und beide
Schriften lehren, durch Hinterschneidungen eine gute Verankerung der Reibbe-

lage zu bewirken, flihrt diese Kombination dennoch nicht zum Streitgegenstand.

Zwar moégen auf den ersten Blick die Querschnittsformen der Vorspringe gemalf
den Schnittdarstellungen in Figur 4 der WW7 und den Figuren 1 und 3 der WW10
Ubereinstimmen. Jedoch unterscheiden sich diese hinsichtlich der Verankerung
der Reibbelages in ihrer Ausgestaltung und dadurch bedingt auch in ihrer Her-
stellung. So handelt es sich in der Figur 4 der WW?7 bei den hinterschnittenen Vor-
springen 4 um eine (umlaufende) Umfangswand eines Lochs 6, die zur Reibbe-
lagseite 1a hin mit einem C-férmigen Profil aufgefaltet worden ist (vgl. Seite 4,
letzter Absatz, 2. Halfte). Dagegen werden bei dem ersten Verfahrensschritt der
WW10 nicht nur das Loch durchstoR3en, sondern auch gleichzeitig die Rander des
Durchbruchs gespalten und ein unterbrochener Kranz von Spitzen hergestellt, der
bewusst nicht kontinuierlich umlaufend sein soll (siehe Abs. 5, insb. 2. Teilsatz,
sowie Neuheitsvergleich unter 1l.1.a). Damit gelangt der Fachmann bei seinen
Uberlegungen hinsichtlich einer guinstigen Herstellmethode fiir die Tragerplatte der
WW?7 unter Bericksichtigung der WW10 nicht einmal zu einem Verfahren, das
unmittelbar zur Tragerplatte 1 der Figur 4 der WW7 fluhren wirde. Und auch wenn
der Fachmann das Herstellverfahren nach der WW10 im Hinblick auf die konkrete
Ausfuhrung der Figur 4 in fachmannischer Weise so abwandelt, dass im ersten
Schritt des DurchstoR3ens kein Aufspalten der Umfangswandung des Durchbruchs
erfolgt, so fehlt neben der patentgemal3en Ausbildung eines geschlossenen nop-
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penartigen Vorsprungs vor allem noch das entscheidende Verfahrensmerkmal 1.7,
dass im zweiten Schritt die Umformung in Verbindung mit einem Aufspalten im
patentgemaflen Sinne einer Material-Auftrennung durchzuftihren ist. Hierzu kon-

nen weder die WW7 noch die WW10 eine hinreichende Anregung liefern.

c) Entsprechendes gilt auch fur den weiteren Stand der Technik. So mag zwar
aus der WW12 hervorgehen, zur Verbesserung der Verankerung die Vorspringe
auf der Tragerplatte unregelmafig zu gestalten (vgl. Spalte 3, zweiter Absatz),
nennt jedoch nicht die hierfur erforderlichen konkreten Herstellmethoden bzw. -
schritte. Deshalb kann diese Druckschrift ebenfalls keine konkrete Anregungen

oder Hinweise in Richtung des Merkmals 1.7 liefern.

Die Unteranspriiche 1 bis 8 werden von der Bestandskraft des erteilten Patentan-
spruchs 1 des Streitpatents, auf den sie riickbezogen sind, mitgetragen. Der ne-
bengeordnete Patentanspruch 9, der im Vergleich zu Patentanspruch 1 auf die
Herstellung einer Tragerplatte beschrankt ist, ist in seiner Patentfahigkeit nicht
anders zu beurteilen als Patentanspruch 1. So beinhaltet Patentanspruch 9 auch
den Herstellschritt 1.7 bzw. 9.3 gemald Merkmalsanalyse WW8 der Klagerin, der
wie zuvor ausgefihrt durch den entgegengehaltenen Stand der Technik weder

vorweggenommen noch nahegelegt ist.

Die Klage ist somit insgesamt abzuweisen.

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. 8§ 709 ZPO.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urtell ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-
senen Rechtsanwaéltin oder Patentanwaltin oder von einem in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und
innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, HerrenstralR3e 45a, 76133 Karls-

ruhe eingereicht werden.

Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollstdndiger 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.

Piuschel Kiest Schnurr GroRmann Richter
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